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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (seitsemés jaosto)

2 péivanad helmikuuta2017*

EU-tavaramerkki — Mitattomyysmenettely — EU-tavaramerkiksi rekisteroity sanamerkki
TOSCORO — Aikaisempi suojattu maantieteellinen merkintd "Toscano” — Ehdoton hylkdysperuste —
Asetuksen N:o 40/94 (EY) 142 artikla — Asetuksen (ETY) N:o 2081/92 13 ja 14 artikla — Osittainen
mitdttomaksi julistaminen

Asiassa T-510/15,
Roberto Mengozzi, kotipaikka Monaco (Monaco), edustajanaan asianajaja T. Schuffenecker,
kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehindén M. A. Schifko ja S. Crabbe,
vastaajana,
jota tukee
Italian tasavalta, asiamiehenddan G. Palmieri,
viliintulijana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa kiydyssa menettelyssd oli ja valiintulijana
unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP, kotipaikka Firenze (Italia),
edustajanaan asianajaja F. Albisinni,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n toisen valituslautakunnan 5.6.2015 tekemaistd
paatoksestd (asia R 322/2014-2), joka koskee Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva
Toscano IGP:n ja Roberto Mengozzin vilistd mitattomyysmenettelys,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tomljenovi¢ sekd tuomarit A. Marcoulli (esitteleva
tuomari) ja A. Kornezov,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.9.2015 jatetyn kannekirjelman,

* Oikeudenkayntikieli: englanti
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ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 5.11.2015 jatetyn EUIPO:n vastineen,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 17.11.2015 jétetyn viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen seitsemédnnen jaoston puheenjohtajan 15.1.2016
tekemidn paatoksen, jolla hyviksyttiin Italian tasavalta viliintulijaksi tukemaan EUIPO:n vaatimuksia,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.3.2016 jitetyn Italian tasavallan
véliintulokirjelméan

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 14.4.2016 jatetyt kantajan huomautukset,
ottaen huomioon asian siirtdmisen seitseménnen jaoston kasiteltéviksi,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanojen muutoksen,

ottaen huomioon sen, etteivdt varsinaiset asianosaiset ole tehneet istunnon jérjestdmistd koskevaa
pyyntéd kolmen viikon kuluessa siitd, kun ilmoitus asian kasittelyn kirjallisen vaiheen paattdmisestd on
annettu tiedoksi, ja padtettyddn unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 106 artiklan 3 kohdan
nojalla ratkaista kanteen ilman asian kasittelyn suullista vaihetta

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantajana oleva Roberto Mengozzi teki 17.6.2002 EU-tavaramerkin rekisterdimistd koskevan
hakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) yhteison tavaramerkisté
20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena
kuin kyseinen asetus on muutettuna (asetus on korvattu Euroopan unionin tavaramerkistd 26.2.2009
annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1)).

Rekisteroitavaksi haettu tavaramerkki on sanamerkki TOSCORO.

Tavarat, joita varten rekisterdintia on haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilista
luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen,
sellaisena kuin tdmé sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29
ja 30, ja ne vastaavat kummankin nédiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: "Ravintodljyt ja -rasvat; kasvidljyt ja muun muassa oliivioljyt; tahnat, muun muassa
pahkindtahnat, artisokka- ja tryffelimehutahnat, vihreistd ja mustista oliiveista tehdyt tahnat;
herkkusienet kastikkeessa ja kuivatut herkkusienet”;

— luokka 30: "Kahvi, kahviuutteet ja kahvipohjaiset valmisteet; kahvinkorvikkeet ja kahvinkorvikkeiden
uutteet; tee, teeuutteet ja teepohjaiset valmisteet; kaakao ja kaakaopohjaiset valmisteet, suklaa,
suklaatuotteet, makeiset, sokerileipomotuotteet; sokeri; luonnonmakeuttajat; leipomotuotteet, leip4,
hiiva, leivonnaistuotteet; keksit; kakut, jalkiruoat, vanukkaat; jaitelot, jadtelon valmistamisessa
kaytettdvit tuotteet; hunaja ja hunajan korvikkeet; viljatuotteet aamuaterioiksi, riisi, pastat, riisi-,
jauho- tai viljapohjaiset elintarvikkeet, myds valmisruokana; tuotteet elintarvikkeiden
maustamiseen, salaattikastikkeet, viinietikka, majoneesi, pitsat, kastikkeet ja muun muassa
tomaattikastikkeet ja kasviksista tehdyt kastikkeet”.
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Sanamerkki TOSCORO rekisteroitiin 17.11.2003 EU-tavaramerkiksi numerolla 0027525009.

Riidanalaista tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin 5.1.2004 ilmestyneessd Yhteison
tavaramerkkilehdessa nro 2004/001.

Viliintulijana oleva Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP esitti 10.12.2012
EUIPO:lle riidanalaisen tavaramerkin mitattomaksi julistamista koskevan vaatimuksen asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c, g ja k alakohdan perusteella, luettuna yhdessd saman asetuksen
52 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa.

Mitattomaksi julistamista koskeva vaatimus perustui suojattuun maantieteelliseen merkintddn
"Toscano”, joka oli rekisterdity maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkint6jen
ja alkuperdnimitysten suojasta 14.7.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 (EYVL
1992, L 208, s. 1) (korvattu maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintojen ja
alkuperanimitysten suojasta 20.3.2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 510/2006 (EUVL
2006, L 93, s. 12), joka puolestaan on korvattu maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden
laatujérjestelmistd  21.11.2012 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
(EU) N:o 1151/2012 (EUVL 2012, L 343, s. 1)), nojalla. Suojatun maantieteellisen merkinnin
"Toscano” rekisterointi tuotteelle "oliivioljy” myonnettiin neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa sdddetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintojen ja
alkuperanimitysten rekisterdinnistd annetun asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteen tdydentdmisestd
20.3.1998 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 644/98 (EYVL 1998, L 87, s. 8).

Mitattomaksi julistamista koskeva vaatimus koski kaikkia riidanalaisen tavaramerkin kattamia tavaroita.

Mitdttomyysosasto hyvaksyi 29.11.2013 mitéttomaksi julistamista koskevan vaatimuksen tiettyjen
luokkaan 29 kuuluvien tavaroiden ("Ravintodljyt ja -rasvat; kasvidljyt ja muun muassa oliividljyt”) ja
luokkaan 30 kuuluvien tavaroiden (“tuotteet elintarvikkeiden maustamiseen, salaattikastikkeet”) osalta.

Kantaja valitti mitdttomyysosaston paatoksesta 27.1.2014 EUIPO:hon asetuksen
N:o 207/2009 58—64 artiklan nojalla. Myos viliintulija teki tastd paatoksestd liitdanndisvalituksen.

EUIPO:n toinen valituslautakunta hyvdksyi osittain kantajan ja valiintulijan valitukset 5.6.2015
tekemailldaan padtokselld (jaljempénd riidanalainen padtos). Valituslautakunta totesi ensinndkin, ettéd
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan k alakohtaa ei voitu soveltaa kasiteltdvddn asiaan, koska
kyseinen sddnnos ei ollut voimassa riidanalaista tavaramerkkid koskevan rekisterdintihakemuksen
jattdmispdivand. Toiseksi valituslautakunta viittasi asetuksen N:o 40/94 142 artiklaan, ja totesi, ettd
asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohtaa ja 14 artiklan 1 kohtaa voitiin soveltaa suoraan
kasiteltdvadn asiaan. Valituslautakunta katsoi tdlld perusteella — ja ottaen huomioon kyseessd olevien
merkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuden —, ettd TOSCORO-merkin kéyttdminen loi
mielleyhtymdn kyseessd olevaan suojattuun maantieteelliseen merkintddn tiettyjen luokkaan 29
kuuluvien tavaroiden osalta ("Ravintodljyt ja -rasvat”, “kasvioljyt ja muun muassa oliividljyt” ja
"vihreistd ja mustista oliiveista tehdyt tahnat”) ja ettd riidanalainen tavaramerkki oli julistettava
mitattomaksi ndiden tavaroiden osalta.

Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin
— kumoaa riidanalaisen péitoksen siltd osin kuin valituslautakunta on katsonut, ettd riidanalainen

tavaramerkki oli mitdton tavaroiden “ravintooljyt ja -rasvat”, "kasvidljyt ja muun muassa oliivioljyt”
ja “vihreistd ja mustista oliiveista tehdyt tahnat” osalta
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— toteaa riidanalaisen tavaramerkin  pdtevyyden ja pysyttdd sen Euroopan  unionin
tavaramerkkirekisterissd edelld mainittujen tavaroiden osalta

— velvoittaa EUIPO:n ja viliintulijan korvaamaan oikeudenkdyntikulut mukaan lukien
valituslautakunnassa aiheutuneet kulut.

EUIPO ja viliintulija vaativat, ettd unionin yleinen tuomioistuin
— hylkéaa kanteen
— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Italian tasavalta vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin hylkda kanteen.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen. Ensimmdinen kanneperuste koskee
asetuksen  N:o  207/2009 7 artiklan 1  kohdan k  alakohdan ja  asetuksen
N:o 1151/2012 6 artiklan 1 kohdan rikkomista. Toinen kanneperuste koskee kyseessd olevien
merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa tehtyd asetuksen N:o 1151/2012 13 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa koskevaa virhettd. Kolmas kanneperuste koskee teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan
liittyvista nakokohdista 15.4.1994 tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimus) (EYVL 1994, L 336, s. 214;
jaljempéana TRIPS-sopimus), joka muodostaa Maailman kauppajérjeston (WTO) perustamissopimuksen
liitteen 1 C (EYVL 1994, L 336, s. 3), 15 artiklan rikkomista.

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan k alakohdan
ja asetuksen N:o 1151/2012 6 artiklan 1 kohdan rikkomista

Kantaja tdsmentdd, ettd se ei riitauta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan k alakohdan
soveltamista nyt kisiteltdvddn asiaan. Se katsoo kuitenkin, ettd valituslautakunta on tehnyt
arviointivirheen tdtd sddnnostd soveltaessaan. Kantaja toteaa erityisesti, ettd ilmaisu "toscano” viittaa
henkiloon, joka asuu Toscanassa Italiassa. Nédin ollen kyseessd oleva suojattu maantieteellinen
merkintd kuvaa kaikkia téltd alueelta perdisin olevia tuotteita, ja ilmaisu “toscano” on yleinen
esimerkiksi oliivioljyn osalta. Kantaja toteaa, ettd asetuksen N:o 1151/2012 6 artiklan 1 kohdassa
sdddetddn, ettd “suojatuista maantieteellisistd merkinnoistd ei saa tulla yleisnimid”. Tdssd yhteydessa
ilmaisua "toscoro”, joka ei mitenkddn voi luoda mielleyhtymdd Toscanan alueesta, ei voida sekoittaa
kyseessd olevan oliivi6ljya tai samankaltaisia tuotteita koskevan suojatun maantieteellisen merkinnén
kanssa.

EUIPO, jota Italian tasavalta tukee, ja vdliintulija riitauttavat kantajan viitteet.

Aluksi on todettava, ettd ilmaisu ”suojatuista maantieteellisistda merkinnoéistd ei saa tulla yleisnimid”,
johon kantaja viittaa asetuksen N:o 1151/2012 6 artiklan 1 kohdassa olevina termeind, viittaa itse
asiassa asetuksen N:o 1151/2012 13 artiklan 2 kohtaan, jossa sdddetddn, ettd “suojatuista
alkuperé@nimityksistd ja suojatuista maantieteellisistd merkinnoistd ei saa tulla yleisnimid”.

On huomautettava, ettd Euroopan unionin tuomioistuimen perussddnnon 21 artiklan ensimmaiisen
kohdan, jota sovelletaan unionin yleiseen tuomioistuimeen saman perussddannon 53 artiklan
ensimmadisen kohdan nojalla, ja unionin yleisen tuomioistuimen tydjérjestyksen 177 artiklan 1 kohdan
d alakohdan mukaan kannekirjelméssd on mainittava yhteenveto perusteista, joihin asiassa vedotaan.
Tamén yhteenvedon on oltava riittdvan selvé ja tdsmaéllinen, jotta vastaaja voi valmistautua esittdmaan
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puolustuksensa ja jotta unionin yleinen tuomioistuin voi tarvittaessa antaa asiassa ratkaisun ilman
taydentévia tietoja. (ks. tuomio 29.3.2012, Omya v. SMHV, Alpha Calcit (CALCIMATT), T-547/10, ei
julkaistu, EU:T:2012:178, 19 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Nyt késiteltdvéssd asiassa on niin, ettd vaikka kantaja on vedonnut kanneperusteensa tueksi asetuksen
N:o 1151/2012 6 artiklan 1 kohtaan, hdn on siteerannut saman asetuksen 13 artiklan 2 kohdan
sadnnoksid. Kantaja ei ole myoskddn missddn kannekirjelménsa kohdassa tdsmentinyt selkedsti sitd,
miten sddnnoksid, joihin hdn on vedonnut, olisi pitdnyt soveltaa valituslautakunnassa, eikd sitd, miksi
valituslautakunta olisi téssd yhteydessa jattdnyt huomiotta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
k alakohdan, johon kantaja niin ikddn on vedonnut. Kuten liséksi riidanalaisen paatoksen 21 kohdasta
kédy selvasti ilmi, valituslautakunta on katsonut, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan k
alakohtaa ei voitu soveltaa nyt kasiteltavddn asiaan. Riidanalaisesta péadtoksestda kdy ilmi myos se, etté
valituslautakunta on soveltanut asetuksen N:o 2081/92 merkityksellisia sdaannoksida eikd asetuksen
N:o 1151/2012 sddnnoksid, joihin kantaja on vedonnut. Niin ollen, kuten EUIPO on todennut
kirjelmissadn, = yhteenveto = ensimmdisestd =~ kanneperusteesta = ei  tdytd  tyOjarjestyksen
177 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisia vaatimuksia.

Tastd on huomautettava, ettd unionin yleisessd tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on
valituslautakuntien pditosten lainmukaisuuden valvonta asetuksen N:o 207/2009 65 artiklassa
tarkoitetulla tavalla ja ettd kumoamisasiassa riidanalaisen toimen lainmukaisuutta on arvioitava toimen
antamisajankohtana olemassa olleiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella. Ndin ollen
unionin yleisen tuomioistuimen tehtdvd ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja sellaisten todisteiden
valossa, jotka esitetddn ensimmadistd kertaa kyseisessd tuomioistuimessa (ks. tuomio 24.6.2014, Unister
v. SMHV (Ab in den Urlaub), T-273/12, ei julkaistu, EU:T:2014:568, 43 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen). Tosiseikat, joihin on vedottu unionin yleisessd tuomioistuimessa mutta
joita ei ole esitetty ennen sitd EUIPO:n elimissd, vaikuttavat tillaisen padtoksen lainmukaisuuteen vain,
mikédli EUIPO:n olisi pitdnyt ottaa ne huomioon viran puolesta (ks. tuomio 6.2.2013, Maharishi
Foundation v. SMHV (MEDITATION TRANSCENDANTALE), T-426/11, ei julkaistu, EU:T:2013:63,
36 kohta oikeuskdytantoviittauksineen). Lisdksi tyojarjestyksen 188 artiklan mukaan asian kasittelyyn
unionin yleisessd tuomioistuimessa liittyvilld asianosaisten toimittamilla kirjelmilld ei voida muuttaa
oikeusriidan kohdetta siitd, miké se oli valituslautakunnassa.

Kuten EUIPO on todennut kirjelmissdén, kantaja ei ole missddn vaiheessa tuonut esiin EUIPO:n
elimissa sitd, ettd kyseessd olevasta suojatusta maantieteellisestd merkinndstd olisi tullut yleisnimi, eiké
vedonnut tdmén osalta asetuksen N:o 1151/2012 sadnnoksiin, joihin hédn on vedonnut unionin yleisessa
tuomioistuimessa. Minkéédn seikan perusteella ei myoskdadn voida katsoa, ettd EUIPO:n olisi pitanyt
ottaa viran puolesta huomioon unionin yleisessd tuomioistuimessa esitetyt tosiseikat, mitd kantaja ei
edes viita.

Kaiken edelld esitetyn perusteella ensimmaéinen kanneperuste on jatettdava tutkimatta.

Toinen kanneperuste, joka koskee kyseessi olevien merkkien samankaltaisuuden tutkimisessa
tehtyd arviointivirhettd

Kantaja viittad, ettd vaikka suojatusta maantieteellisestd merkinndstéd ei olisi tullut yleisnimed — mité
kantaja ei myonnd - valituslautakunta on tehnyt arviointivirheen tutkiessaan kyseessd olevien
merkkien samankaltaisuutta ja soveltaessaan asetuksen N:o 1151/2012 13 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa. Lausuntatavaltaan termi "toscoro” dénnetddn kantajan mukaan ainakin englannin, italian ja
espanjan kielelld niin, ettd paino on viimeiselld tavulla. Termi "toscano” ddnnetdén ainakin englannin
kielelld niin, ettd paino on keskimmaiselld tavulla. Kyseessd olevat merkit ovat siis téltd osin erilaisia.
Ne ovat erilaisia myos ulkoasultaan, kun otetaan huomioon kummankin merkin Kkirjoitusasu.
Merkityssisillon osalta kantaja katsoo, ettd termi "toscoro” on keksitty termi, kun taas kyseessd oleva
suojattu maantieteellinen merkintd valittdd Toscanan oliivioljyn késitteen. Kyseessd olevat merkit ovat
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myos tiltd kannalta erilaiset. Valituslautakunnan ei olisi pitdnyt jakaa riidanalaista tavaramerkkia ja
kyseessd olevaa suojattua maantieteellistd merkintdd osiin. Lisdksi kantaja toteaa, ettd kyseessd oleva
suojattu maantieteellinen merkintd ei ole laajalti tunnettu. Téssd yhteydessd keskivertokuluttaja ei
kantajan mukaan sekoita kyseessd olevia merkkejd toisiinsa, ja kantaja riitauttaa valituslautakunnan
padtelmén, jonka mukaan riidanalainen tavaramerkki tuo mieleen kyseessd olevan suojatun
maantieteellisen merkinndn. Kantaja lisdd, ettd valituslautakunta on tehnyt arviointivirheen yhtaélta
hyldtessadn kantajan viitteen, jonka mukaan EUIPO oli rekisterdinyt kyseessd olevaa suojattua
maantieteellistd merkintdd huomattavasti muistuttavia tavaramerkkeji, ja toisaalta katsoessaan, ettd
oliiveista tehty tahna oli rinnastettavissa oliividljyyn.

EUIPO, jota Italian tasavalta tukee, ja viliintulija kiistavat kantajan viitteet.

Aluksi on todettava, ettd kantaja riitauttaa toisessa kanneperusteessaan yhtadlta valituslautakunnan
suorittaman kyseessd olevia merkkejd koskevan vertailun ja toisaalta johtopéddtoksen, jonka mukaan
oliivioljy ja vihreistd ja mustista oliiveista tehdyt tahnat ovat samantyyppisid tavaroita.

Lisdksi on korostettava, ettd toisin kuin kantaja viittdd, valituslautakunta ei ole soveltanut asetuksen
N:o 1151/2012 13 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. On nimittdin niin, ettd todettuaan, ettd asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan k alakohtaa ei voitu soveltaa nyt késiteltdvadn asiaan (riidanalaisen
péaiatoksen 21 kohta), valituslautakunta on tdsmentényt, ettd kyseisessd sddnnoksessd vain kodifioitiin
asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan 1 kohdan sdadnnokset, joita puolestaan
voitiin soveltaa suoraan kasiteltdvddn asiaan asetuksen N:o 40/94 142 artiklan nojalla.
Valituslautakunta on lisdnnyt, ettd sen oli vahvistettava sama ehdoton mitdttomyysperuste kuin mihin
asianosainen oli vedonnut, mutta sen oli vahvistettava peruste sen lainsddddnnon nojalla, joka oli
voimassa riidanalaisen tavaramerkin rekisterdintihakemuksen jattdmishetkelld (riidanalaisen péaatoksen
27 ja 28 kohta). Kantaja ei kuitenkaan kyseenalaista unionin yleisessd tuomioistuimessa
valituslautakunnan téstd tekemda pattelya.

Oikeusriitaan sovellettavaa sddannostod koskevasta kysymyksestdi on huomautettava, ettd asetuksen
N:o 40/94 142 artiklassa, sellaisena kuin sitd sovelletaan nyt kisiteltdvassd asiassa, sdddetddn, etté
"tdmd asetus ei vaikuta — — asetuksen —— N:o 2081/92 ja erityisesti sen 14 artiklan sddannoksiin”.
Asetuksen N:o 2081/92 14 artiklan 1 kohdan ensimmaiisessd alakohdassa, sellaisena kuin sitd
sovelletaan nyt kasiteltdvissd asiassa, sdddetddn erityisesti, ettd "jos — — maantieteellinen merkintd on
rekisterdity tdimén asetuksen mukaisesti, jotakin 13 artiklassa tarkoitettua tapausta edustavan ja samaa
tuotetyyppid koskevan tavaramerkin rekisterdintihakemus on hyldttivd, jos tavaramerkin
rekisterointihakemus on jétetty [saman asetuksen] 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun julkaisupdivin
jalkeen”. Asetuksen N:o 2081/92 14 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa puolestaan saddetddn, ettd
“tavaramerkit, jotka on rekisteréity vastoin [tdmédn sddnnoksen] ensimmaistd alakohtaa, on julistettava
mitattomiksi”.

Tastd seuraa, ettd EUIPO:n tdytyy soveltaa asetusta N:o 40/94 siten, ettd asetuksella N:o 2081/92
sdddettyyn suojatun maantieteellisen merkinnén suojaan ei vaikuteta. Erityisesti EUIPO:n on asetuksen
N:o 2081/92 14 artiklan 1 kohdan nojalla kieltdydyttdva kaikkien sellaisten tavaramerkkien
rekisterdimisestd, jotka ovat jossain asetuksen N:o 2081/92 13 artiklassa tarkoitetussa tilanteessa, ja
mikali tuollainen tavaramerkki on jo rekisteroity, se on julistettava mitattomaksi (ks. vastaavasti tuomio
12.9.2007, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano v. SMHV - Biraghi (GRANA
BIRAGHI), T-291/03, EU:T:2007:255, 53-56 kohta).

Nyt kasiteltdvassa asiassa valituslautakunta on soveltanut asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa, jossa sdddetddn, ettd "rekisterdidyt nimitykset on suojattu — — védrinkaytoltd, jéljittelyltd tai
mielleyhtymiltd, vaikka tuotteen oikea alkuperd on merkitty tai vaikka suojattu nimi on kdannetty tai
siithen on liitetty ilmaisu kuten “laatu”, "tyyppi”, "menetelmd”, "tuotettu kuten”, "jéljitelma” tai muu

samankaltainen ilmaisu”. Valituslautakunta on ottanut huomioon kyseesséd olevien merkkien ulkoasun
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ja lausuntatavan samankaltaisuuden ja katsonut, ettd merkin TOSCORO kiyttdiminen luo
mielleyhtymdn kyseessd olevaan suojattuun maantieteelliseen merkintddn tiettyjen luokkaan 29
kuuluvien tavaroiden osalta.

Asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa toistettu mielleyhtyman késite kattaa
tapauksen, jossa tuotteen nimedmiseksi kdytettyyn ilmaisuun sisdltyy suojatun nimityksen osa siten,
ettd kuluttajalle syntyy tuotteen nimen yhteydessa mielikuva tavarasta, jolla on suojattu alkuperanimitys
(tuomio 4.3.1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, 25 kohta
ja tuomio 26.2.2008, komissio v. Saksa, C-132/05, EU:C:2008:117, 44 kohta). Unionin tuomioistuin on
tialtd osin ottanut huomioon sen mahdollisuuden, ettd myyntinimikkeet voivat muistuttaa
lausuntatavan ja ulkoasun osalta toisiaan. Unionin tuomioistuin on todennut lisdksi, ettd tarvittaessa
on otettava huomioon erikielisten ilmaisujen “merkityssisidllon ldheisyys”. Lopuksi unionin
tuomioistuin on katsonut, ettd kysymyksessd voi olla "mielleyhtym&”, vaikka asianomaisten tuotteiden
vililla ei ole mitddn sekaannusvaaraa, koska keskeistd on etenkin se, ettei yleisolle luoda tuotteen
alkuperad koskevaa mielleyhtymda ja ettei toimija saa oikeudetonta hyotya suojatun maantieteellisen
merkinndn maineesta (ks. analogisesti tuomio 21.1.2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, 33, 35
ja 45 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).

Kun lisiksi otetaan huomioon asetuksen N:o 2081/92 tavoitteet, joihin kuuluu erityisesti
kuluttajansuojan varmistaminen (tuomio 25.6.2002, Bigi, C-66/00, EU:C:2002:397, 31 kohta), on
otettava huomioon tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen
keskivertokuluttajan oletetut odotukset (ks. analogisesti tuomio 21.1.2016, Viiniverla, C-75/15,
EU:C:2016:35, 24 ja 25 kohta). On myo6s huomautettava, ettd tillainen kuluttaja mieltdd tavaramerkin
tavallisesti yhtend kokonaisuutena eika tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. tuomio 12.6.2007, SMHV
v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 35 kohta oikeuskdytidntoviittauksineen). Kun lopuksi otetaan
huomioon kyseessi olevat merkit, kyse on unionin kuluttajasta (ks. analogisesti tuomio 21.1.2016,
Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, 27 kohta).

Kyseessd olevien merkkien vertailun osalta kantajan viitteet perustuvat péadasiallisesti siihen, ettd merkit
ovat erilaisia ja ettd ndin ollen riidanalainen tavaramerkki ei luo mielleyhtymédéd kyseessd olevaan
suojattuun maantieteelliseen merkintdén.

Kuten valituslautakunta on perustellusti todennut, kummankin merkin alkuosa eli osa "tosc” on
kuitenkin samanlainen. On huomautettava, ettd kuluttaja kiinnittdd yleensd enemmidn huomiota
merkin alkuun kuin sen loppuun (tuomio 16.3.2005, L'Oréal v. SMHV - Revlon (FLEXI AIR),
T-112/03, EU:T:2005:102, 64 ja 65 kohta ja tuomio 15.7.2015, Westermann Lernspielverlag v. SMHV
— Diset (bambinoLUK), T-333/13, ei julkaistu, EU:T:2015:490, 26 kohta).

Myos kyseessé olevien merkkien viimeinen eli o-kirjain on sama.

Taten kyseessd oleville merkeille, jotka kumpikin koostuvat seitsemasta kirjaimesta ja kolmesta tavusta,
on yhteistd viisi samassa jérjestyksessd olevaa kirjainta.

Niin ollen valituslautakunta ei ole tehnyt arviointivirhettd katsoessaan, ettd kyseessd olevat merkit
olivat ulkoasultaan huomattavan samankaltaisia, riijppumatta osien ”or” ja "an” vilisestd erosta. Kuten
valituslautakunta on nimittdin perustellusti todennut, tdma ero, joka koskee kahta kyseessd olevien
merkkien keskelld olevaa kirjainta, ei poista edelld mainittua huomattavaa samankaltaisuutta ndiden
merkkien alussa ja lopussa.

Valituslautakunta ei myoskéddn ole toiminut virheellisesti katsoessaan, ettd kyseessd olevat merkit olivat
lausuntatavaltaan huomattavan samankaltaisia. Kyseesséd oleville merkeille on nimittdin yhteistd niiden
ensimmadiset ja viimeiset tavut. Keskimmaistd tavua koskevalla erolla ei voida kyseenalaistaa merkkien
vélistda huomattavaa samankaltaisuutta, kuten valituslautakunta on perustellusti todennut. Silld
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kantajan esittaimélla seikalla, ettd kyseessd olevat merkit &dnnetddn englannin kielelld erilaisella
painotuksella, ei aseteta kyseenalaiseksi niiden vilistd lausuntatavan samankaltaisuutta eikd sitd, ettd ne
ddnnetdadn muilla kielilla samanlaisella painotuksella.

Kun otetaan ndméd seikat huomioon, on katsottava, ettd kyseessd olevat merkit muistuttavat
ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan toisiaan.

Kantajan viitteestd — olettaen, ettd se on ndytetty toteen —, jonka mukaan termi "toscoro” on keksitty
termi vailla erityistd merkitystd, kun taas kyseessd oleva suojattu maantieteellinen merkinta valittdaa
Toscanan oliividljyn késitteen, on todettava, ettd sen perusteella ei voida katsoa, ettd riidanalainen
tavaramerkki ei luo mielleyhtymdd kyseessd olevaan suojattuun maantieteelliseen merkintddn. On
nimittdin niin, ettd sen lisdksi, ettd télla seikalla ei voida kyseenalaistaa sitd, ettd kyseessd olevat merkit
muistuttavat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan toisiaan, suojatun maantieteellisen merkinnén ja
suojatun tuotteen vililld oleva yhteys on suojatun maantieteellisen merkinndn perusominaisuus, eika
se voi johtaa sille unionin oikeudessa myonnetyn suojan heikentymiseen.

Kun otetaan huomioon edelld esitetyt seikat ja erityisesti se, ettd kyseessd olevat merkit muistuttavat
ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan toisiaan, valituslautakunta ei ole tehnyt arviointivirhettd katsoessaan,
ettd termi “toscoro” saattaa luoda mielleyhtymén suojattuun maantieteelliseen merkintddn "Toscano”,
kun kuluttaja on yhteydessd mainitun suojatun maantieteellisen merkinndn kohteena olevan tuotteen
kanssa samantyyppisiin tuotteisiin. Lausuntatavan ja ulkoasun samankaltaisuus ovat nimittdin omiaan
johtamaan siihen, ettd kuluttajalle syntyy mielikuva oliividljystd, jolla on suojattu maantieteellinen
merkintd "Toscano”, sellaisen samantyyppisen tuotteen yhteydessd, josta kéytetddn nimitysta “toscoro”
(ks. vastaavasti tuomio 26.2.2008, komissio v. Saksa, C-132/05, EU:C:2008:117, 48 kohta).

Kantaja ei riitauta kyseisten tuotteiden osalta valituslautakunnan johtopaatostd, jossa ei mydskédén ole
tehty arviointivirhettd ja jonka mukaan oliividljy kuuluu riidanalaisen tavaramerkin kattaviin ja
luokkaan 29 kuuluviin tavaroihin "Ravintodljyt ja -rasvat” sekd “kasvidljyt ja muun muassa oliivioljyt”.
Namaé tavarat ovat siis samantyyppisid kuin kyseessd olevalla suojatulla maantieteelliselld merkinnalla
suojattu oliividljy.

Sitd wvastoin kantaja riitauttaa valituslautakunnan johtopditoksen, jonka mukaan riidanalainen
tavaramerkki luo mielleyhtymén kyseessd olevaan suojattuun maantieteelliseen merkintddn luokkaan
29 kuuluvien tavaroiden “vihreistd ja mustista oliiveista tehdyt tahnat” osalta.

On huomautettava, ettd asetuksen N:o 2081/92 14 artiklan 1 kohdassa, sellaisena kuin sitd sovelletaan
nyt kisiteltdvadn asiaan, sdddetddn, ettd saman asetuksen 13 artiklassa tarkoitettua tapausta edustavan
ja samaa tuotetyyppid koskevan tavaramerkin rekisterdintihakemus on hyldttavda. Kyseessd olevan
tavaran ei siis tarvitse vélttdmittd olla samanlainen suojatun maantieteellisen merkinnén kohteena
olevan tavaran kanssa, mutta kummallakin on oltava tiettyja yhteisié piirteita.

Tastd on todettava, ettd yhtdaltd oliivista tehdyilld tahnoilla ja toisaalta oliividljyllda on yksi merkittava
yhteinen piirre eli ne ovat oliivista valmistettuja elintarvikkeita. Niilld on siis sama pédasiallinen
ainesosa. On myos hylattiava kantajan ilmeisen perusteeton viite, jonka mukaan oliivista tehdyt tahnat
ovat padasiallisesti kosmeettisia tuotteita. On nimittdin niin, ettd sen lisdksi, ettd tatd vaitettd ei ole
perusteltu, se on ristiriidassa Nizzan luokituksen 29 luokan otsikon ja luokkaan kuuluvia tavaroita
koskevan selittdvin huomautuksen, jotka koskevat pddosin syotdvid tuotteita, kanssa. Liséksi
valituslautakunta on perustellusti todennut — eikd kantaja ole esittianyt tédtd koskevia yksityiskohtaisia
seikkoja —, ettd oliivitahnan késite on riittdvan laaja, jotta siihen voidaan lisdtd oliividljystd valmistetut
tahnat ja ettd ndin ollen oliivista tehtyjen tahnojen ja oliividljyn vililld on selvd yhteys. Téstd on
todettava myos, ettd viliintulijan EUIPO:ssa ja erityisesti 5.7.2013 pdivityissda huomautuksissaan
esittaimat seikat osoittavat, ettd tietyt purkkiin pakatut oliiveista tehdyt ruokavalmisteet siséltavat
ainesosana oliivioljyd, jolla on mahdollisesti kyseessd oleva suojattu maantieteellinen merkintd. Nain
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ollen valituslautakunta ei ole tehnyt arviointivirhettd katsoessaan, ettd oliivista tehdyt tahnat ovat
samantyyppisid tuotteita kuin kyseessd olevalla suojatulla maantieteelliselld merkinndlld suojattu
oliiviodljy.

Kantajan esittdmat muut viitteet eivét voi horjuttaa titd padtelmaa.

Siitd viitteestd, ettd EUIPO on rekisterdinyt tavaramerkkejd, jotka muistuttavat huomattavasti kyseessa
olevaa suojattua maantieteellista merkintdd, on huomautettava, ettd paiatokset, jotka valituslautakuntien
on tehtdvd asetuksen N:o 40/94 perusteella ja jotka koskevat merkin rekisterdimistd tavaramerkiksi,
kuuluvat sidotun harkinnan eivitkd vapaan harkinnan piiriin. Néin ollen on niin, kuten
valituslautakunta on perustellusti todennut, ettd valituslautakuntien paétosten laillisuutta on arvioitava
yksinomaan tdmén asetuksen, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitd tulkinnut, perusteella eiké
valituslautakuntien aikaisemman paédtoksentekokaytdnnon perusteella (tuomio 26.4.2007, Alcon v.
SMHYV, C-412/05 P, EU:C:2007:252, 65 kohta). Jos oletetaan, ettd kantaja vetoaa viitteissddn
tosiasiassa yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen, on muistutettava, ettd tdmén
periaatteen noudattamisen on oltava yhdenmukainen laillisuusperiaatteen noudattamisen kanssa.
Lisdksi oikeusvarmuuden ja hyvdan hallinnon vuoksi jokaisen rekisterdintihakemuksen tutkimisen on
oltava tiukkaa ja kattavaa, ja se on tehtdvd jokaisessa konkreettisessa tapauksessa (ks. tuomio
10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, Kok., EU:C:2011:139, 75 ja 77
kohta). Edelld esitettyjen seikkojen perusteella valituslautakunta ei ole tehnyt arviointivirhettd. Tastd
seuraa, ettei kantaja ei voi tehokkaasti vedota EUIPO:n aikaisempiin padtoksiin valituslautakunnan
riidanalaisessa paatoksessd tekemén péadtelmén horjuttamiseksi (ks. vastaavasti tuomio 2.5.2012,
Universal Display v. SMHV, (UniversalPHOLED), T-435/11, ei julkaistu, EU:T:2012:210, p39 kohta).
Lisdksi on korostettava, ettd EUIPO:n padtokset, joihin kantaja on vedonnut, koskivat erilaisia
merkkejd kuin merkit, jotka ovat kyseessa nyt kasiteltavéssa asiassa.

Siitd kantajan viitteestd, jonka mukaan kyseessd oleva suojattu maantieteellinen merkinté ei ole laajalti
tunnettu — mikali oletetaan, ettd tallainen viite otetaan tutkittavaksi unionin yleisessd tuomioistuimessa
— on todettava, ettd se on tehoton, koska, kuten EUIPO on todennut kirjelmissddn, suojatun
maantieteellisen merkinnén laaja tunnettuus ei ole edellytys sen suojaamiselle.

Kaikkien ndiden edelld esitettyjen seikkojen perusteella toinen kanneperuste on hyldttava
perusteettomana.

Kolmas kanneperuste, joka koskee TRIPS-sopimuksen 15 artiklan rikkomista

Kantaja vaittdd, ettd riidanalainen merkki tayttdada TRIPS-sopimuksen 15 artiklan mukaiset edellytykset
ja kyseessd oleva suojattu maantieteellinen merkintd mainitun sopimuksen 22 artiklan mukaiset
edellytykset. Koska ndma kaksi rekisterdintijarjestelmédd ovat kantajan mukaan toisensa poissulkevia,
riidanalainen tavaramerkki olisi pidettdvd merkittynd unionin tavaramerkkirekisteriin.

EUIPO, jota Italian tasavalta tukee, ja viliintulija riitauttavat kantajan viitteet.

On huomautettava, ettd tyojarjestyksen 188 artiklan mukaan asianosaiset eivdt voi kirjelmissdén
muuttaa riidan kohdetta siitd, mika se on ollut valituslautakunnassa.

Kuten EUIPO on kuitenkin perustellusti todennut kirjelmisséén, kantaja ei ole lainkaan vedonnut
EUIPO:n elimissda TRIPS-sopimuksen 15 artiklaan, luettuna yhdessd saman sopimuksen 22 artiklan

kanssa.

Kolmas kanneperuste on téten jatettavé tutkimatta.
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Niin ollen kanne on hylattiava kokonaisuudessaan eiké ole tarpeen lausua kantajan toisen vaatimuksen
tutkittavaksi ottamisesta.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
hédvida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Lisaksi tyojarjestyksen 138 artiklan 1 kohdan mukaan jasenvaltiot, jotka ovat asiassa viliintulijoina,
vastaavat omista oikeudenkayntikuluistaan.

Koska kantaja on hdvinnyt asian, hénet on velvoitettava korvaamaan EUIPO:n ja viliintulijan
oikeudenkéyntikulut, koska ndmé ovat sitd vaatineet.

Italian tasavalta vastaa omista oikeudenkayntikuluistaan.
Niilld perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemis jaosto),
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylitiddn.
2) Roberto Mengozzi vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja hinet velvoitetaan korvaamaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Consorzio per la tutela dell’olio

extravergine di oliva Toscano IGP:n oikeudenkiyntikulut.

3) Italian tasavalta vastaa omista oikeudenkidyntikuluistaan.
Tomljenovi¢ Marcoulli Kornezov
Julistettiin Luxemburgissa 2 pdivind helmikuuta 2017.

Allekirjoitukset

i — Téaméan tuomion yldtunnisteeseen on tehty kielellisia muutoksia sen ensimmaisen julkaisemisen jélkeen.
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