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EU-tavaramerkki — Mitdttomyysmenettely — EU-tavaramerkiksi rekisteroity kuviomerkki
Iceland — Ehdoton mitdttomyysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen
(EY) N:0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU)
2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)
Asiassa T-106/23,

Iceland Foods Ltd, kotipaikka Deeside (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan asianajaja
G. Vos,

kantajana,
jota tukee

International Trademark Association (INTA), kotipaikka New York (Yhdysvallat), edustajinaan
asianajajat N. Parrotta, M. Perraki ja A. Lubberger,

viliintulijana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPQO), asiamiehenéin V. Ruzek,
vastaajana,

jossa muuna osapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa kaydyssa menettelyssa oli ja véliintulijana
unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Icelandic Trademark Holding ehf, kotipaikka Reykjavik (Islanti), edustajinaan asianajajat A. von
Miihlendahl ja H. Hartwig,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemds jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja K. Kowalik-Banczyk sekéd tuomarit E. Buttigieg
ja I. Dimitrakopoulos (esittelevd tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies G. Mitrev,

* Oikeudenkéyntikieli: englanti.
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ottaen huomioon asian kisittelyn kirjallisessa vaiheessa esitetyn,
ottaen huomioon 16.10.2024 pidetyssa istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Kantaja Iceland Foods Ltd vaatii SEUT 263 artiklaan perustuvalla kanteellaan Euroopan unionin
teollisoikeuksien viraston (EUIPO) suuren valituslautakunnan 15.12.2022 tekemén paitoksen
(asia R 1613/2019-G) (jaljempédna riidanalainen paatos) kumoamista.

Asian tausta
Icelandic Trademark Holding ehf esitti EUIPO:lle 23.1.2018 vaatimuksen julistaa mitattomaksi

EU-tavaramerkki, joka oli rekisterdity kantajan 12.2.2013 jattamaistd hakemuksesta seuraavan
kuviomerkin osalta:

Tavarat ja palvelut, jotka riidanalainen tavaramerkki kattoi ja joiden osalta mitattomaksi
julistamista vaadittiin, kuuluivat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisteroimistda varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen,
sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 35,
ja ne vastasivat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: "Liha, siipikarja ja riista; liha-, hedelma- tai vihannesuutteet; sdilotyt, kuivatut ja
umpioidut hedelmat, palkokasvit ja vihannekset; hedelma- ja/tai vihannesuutteet; lihatuotteet;
makkarat; hyytelot, hillot, hedelméhillokkeet, hedelmasiilykkeet, vihannessailykkeet; jalkiruoat
luokassa 29; munat, maito; meijerituotteet; jogurtti; ravintooljyt ja -rasvat; pahkinit ja
pahkinédvoi; pikkelsit, tofu; levitteet; keitot; pahkinélevitteet; pakasteruoat luokassa 29;
perunalastut ja perunatuotteet (ravinnoksi); valmisateriat ja niiden ainekset; vélipalatuotteet;
mikéédn edelld mainituista tuotteista ei koostu kokonaan tai padasiassa kalasta”

— luokka 30: "kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saagosuurimot, kuskus, kahvinkorvikkeet,
kahviesanssit, kahviuute, kahvin ja sikurin sekoitukset; suklaa; suklaatuotteet; jauhot ja vilja-
ja/tai riisi- ja/tai jauhovalmisteet; leipd, keksit, kakut, leipomotuotteet ja makeiset, syotaviksi
tarkoitettu jaa; hunaja, siirappi; melassit tai siirapit; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi; etikka,
pippuri, kastikkeet, ketsuppi, salaattikastikkeet; mausteet; Chutney-kastike; jaa; jaatelot,
mehujaat ja pakastetut jélkiruoat; valmisteet jadtelon ja/tai mehujiitelon ja/tai pakastettujen
jalkiruokien valmistamiseen; aamiaismurot; pitsa, pasta ja pastatuotteet; vaniljakastikejauhe;
vaahdot; vanukkaat; lihapiirakat; majoneesi; lihan mureutusaineet kotitalouskayttoon;
kuningatarhyytel6  ihmisravinnoksi ~ (muuhun  kuin  lddkinnilliseen  kéyttoon);
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luonnonmakeuttajat; valmisateriat ja niiden ainekset, vélipalatuotteet, kaikki luokassa 30;
pakasteruoat luokassa 30; yrtit”

— luokka 35: ”Seuraavien tuotteiden vahittdismyyntipalvelut, véhittdismyymaldapalvelut,
vahittaispostimyyntipalvelut, elektroniset tai online-myyntipalvelut, valintamyymaéld- ja
suurmyymalédpalvelut: liha, siipikarja, riista, liha, vihannes- ja hedelméuutteet, siilotyt,
kuivatut ja umpioidut hedelmit ja vihannekset, hedelméa- ja/tai kasvisuutteet, lihatuotteet,
makkarat, hyytelot, hillot, hedelmaésdilykkeet, vihannessdilykkeet, hedelmahillokkeet,
jalkiruoat, munat, maito, meijerivalmisteet, jogurtti, soijapavuista saatu ravintoproteiini,
ravintooljyt ja -rasvat, pahkinit ja pahkindvoit, etikkasdilykkeet, yrtit, tofu, levitteet, keitot,
lihaliemet, pdhkindtahna, pakastetut elintarvikkeet, perunalastut ja perunasta valmistetut
tuotteet (ravinnoksi), valmisruoat ja niiden ainesosat, vélipalat, kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi,
tapioka, saago, kuskus, kahvinkorvikkeet, kahviesanssit, kahviuutteet, kahvin ja sikurin
sekoitukset, suklaa, suklaatuotteet, jauhot ja viljasta ja/tai riisistd ja/tai jauhoista tehdyt
valmisteet, leivat, keksit, pikkuleivat, kakut, konditoriatuotteet, leivonnaiset, jadtelot, hunaja,
siirappi, melassi, hiiva, leivinjauhe, suola, sinappi, etikka, pippuri, kastikkeet, ketsuppi,
salaatinkastikkeet, mausteet, Chutney-kastike, jdit, jadteld, mehujaat, pakastetut jalkiruoat,
jadtelon ja/tai mehujddn ja/tai pakastettujen jalkiruokien valmistusaineet, aamiaismurot, pitsa,
pasta ja pastatuotteet, vaniljakastikejauhe, vaahdot, vanukkaat, lihapiirakat, majoneesit, lihan
mureutusaineet kotitalouskdyttoon, kuningatarhyytelo ihmisravinnoksi (muihin kuin
ladkinnallisiin tarkoituksiin), luonnonmakeuttajat; mainospalvelut; markkinointipalvelut ja
myynninedistamispalvelut; kanta-asiakasjérjestelmien sekd myyntiin ja myynninedistimiseen
liittyvien kannustinjarjestelmien organisoiminen, hoitaminen ja valvonta; kaikkiin edelld
mainittuihin palveluihin liittyvit tiedotus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut.”

Mitattomyysvaatimuksen tueksi vedottiin mitdttomyysperusteisiin, jotka olivat péddasiallisesti ne,
jotka mainitaan Euroopan unionin tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se oli muutettuna,
52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessé kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, c ja
d alakohdan kanssa (ensin mainitusta sidnnoksestd on tullut Euroopan unionin tavaramerkisti
14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (EUVL 2017,
L 154, s. 1) 59 artiklan 1 kohdan a alakohta ja jalkimmadisestd kyseisen asetuksen
7 artiklan 1 kohdan b, c ja g alakohta).

Mitédttomyysosasto hyvaksyi 27.5.2019 mitdttomyysvaatimuksen kaikkien edelld 3 kohdassa
mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta.

Kantaja valitti 24.7.2019 EUIPO:ssa mitdttomyysosaston péaatoksesta.

Suuressa valituslautakunnassa kéydyssd menettelyssd Icelandic Trademark Holding esitti
mitdttdmyysosastossa esitettyjen mitdttomyysperusteiden lisiksi mitdattomyysperusteen, joka
perustui padasiallisesti asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan
ja 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan
f alakohta) sadnnosten soveltamiseen yhdessa.

Suuri valituslautakunta hylkési valituksen riidanalaisella paatoksella. Se katsoi ensinndkin
padasiallisesti, ettd riidanalaisen tavaramerkin mitattomaksi julistamista koskenut vaatimus, joka
perustui asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, oli jatettdva tutkimatta, koska
se oli esitetty myohdssa valitusvaiheessa.
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Toiseksi suuri valituslautakunta katsoi yhtééltd, ettd kohdeyleis6 eli Euroopan unionin
englanninkielinen suuri yleisé mielsi riidanalaisen tavaramerkin osoitukseksi siitd, ettd sen
kattamat tavarat ja palvelut olivat perdisin Islannista. Se lisdsi, ettd riidanalaisen tavaramerkin
kuvio-osat eivdt koristeluluonteensa johdosta muuttaneet kyseistd mielikuvaa. Néin ollen se
katsoi, ettd riidanalainen tavaramerkki oli rekisterdity asetuksen

N:o0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastaisesti.

Toisaalta suuri valituslautakunta palautti mieleen pédasiallisesti, ettd ehdottomista
hylkdysperusteista yhden sovellettavuus riittdd siihen, ettei kyseessd olevaa merkkid voida
rekister6idd EU-tavaramerkiksi. Joka tapauksessa oli todettava, ettd jos kyseistd tavaramerkkia

olisi tutkittava asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan sadnnosten valossa, siltid
olisi katsottava puuttuvan erottamiskyky.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen

— palauttaa asian mitattdmyysosastoon menettelyn jatkamista varten

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan téstd kanteesta aiheutuvat oikeudenkayntikulut ja Icelandic
Trademark Holdingin korvaamaan mitdttomyysosastossa ja suuressa valituslautakunnassa
kaydyistd menettelyistd aiheutuneet kulut.

EUIPO vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos asiassa pidetéddn istunto.

Icelandic Trademark Holding vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

International Trademark Association (INTA) vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen

— madrad, ettd se vastaa omista oikeudenkéyntikuluistaan.

Oikeudellinen arviointi
Kantaja vetoaa padasiallisesti kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat yhtddltd asetuksen

N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista ja toisaalta kyseisen asetuksen
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.
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Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan rikkomista

Suuri valituslautakunta on katsonut padasiallisesti, ettd riidanalainen tavaramerkki on
kohdeyleison kannalta kuvaus kyseisen tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen
maantieteellisestd alkuperdstd tai niiden ominaisuuksista, kun otetaan huomioon muun muassa
se, ettd maantieteellinen nimi "Islanti” ja tdmédn maan ominaispiirteet, jotka koskevat luontoa,
ekologiaa, uusiutuvia energiamuotoja, taloudellista vaurautta ja ammattitaitoista tyévoimaa ja
jotka liittyvit sen teollisuuteen ja todelliseen vientiin, ovat erittdin tunnettuja. Nédiden seikkojen
perusteella voidaan pédtelld, ettd kohdeyleisolle Islanti on maa, joka kykenee tuottamaan lukuisia
erityyppisid tavaroita ja tarjoamaan laajan valikoiman palveluja. Néin ollen suuren
valituslautakunnan mukaan kohdeyleiso yhdistéa kyseessé olevat tavarat ja palvelut riidanalaiseen
tavaramerkkiin siten, ettd se ilmaisee niiden maantieteellisen alkuperdn tai niiden tietyt
ominaisuudet, jotka liittyvit erityisesti tahdn maantieteelliseen alkuperéén.

Kantaja ja INTA viittdvat, ettd suuri valituslautakunta on rikkonut asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa. Ne riitauttavat suuren valituslautakunnan
arvioinnit ja ndin ollen paitelman riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuudesta kaikkien kyseessa
olevien tavaroiden ja palvelujen osalta.

Kantaja katsoo erityisesti, ettd vaikka unionin tasolla ei ole olemassa lainsddddntdd, jossa
kiellettiisiin maiden nimien rekisterdinti tavaramerkeiksi, suuri valituslautakunta on silti
tosiasiallisesti asettanut tillaisen kiellon riidanalaisessa padtoksessd. Kantaja vidittdd sen
tukeutuneen tdltd osin kriteereihin, jotka eivét ole ratkaisevia, kuten siihen, ettd kohdeyleiso
tuntee maantieteellisen nimen "Iceland”, tai kyseisen paikan virheellisiin ja vahvistamattomiin
ominaispiirteisiin, ja jotka joka tapauksessa ovat merkityksettomid. Se ei myoskddn ole ottanut
huomioon tiettyjd kantajan esittdmid tutkimuksia. Lopuksi kantaja viittdd suuren
valituslautakunnan katsoneen virheellisesti, ettd riidanalaisen tavaramerkin kuvio-osien
tarkoituksena on ainoastaan tuoda esiin sanaosa. Vaikka sanamerkkid Iceland olisi pidettava
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevana,
minkd kantaja kiistdd, erottamiskykyisen typografian kuvio-osat yhdessd riidanalaisen
tavaramerkin punaisen ja keltaisen taustan kanssa estévit sitd vastoin pitdmaéstd tavaramerkkia
kuvailevana.

EUIPO ja Icelandic Trademark Holding kiistavat kantajan ja INTA:n argumentit.

Taltd osin oikeuskdytdnnostd ilmenee, ettd asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan
a alakohdan nojalla EU-tavaramerkki julistetaan mitattémiaksi EUIPO:lle tehdylla vaatimuksella
tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos tima tavaramerkki on rekisterdity saman
asetuksen 7 artiklan sd@nndsten vastaisesti.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan sellaisia tavaramerkkeja ei
rekister6idd, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoistd, joita voidaan
elinkeinotoiminnassa kéyttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, mééras,
kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai
palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia. Asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 2 kohta) nojalla
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisterdinnin esteet olisivat
olemassa ainoastaan osassa unionia.

ECLI:EU:T:2025:730 5
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Niaiden merkkien tai merkintdjen katsotaan olevan kykenemaittomid tdyttdmaan tavaramerkille
asetettua perustehtdavad eli yksiloimddn tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperin (tuomio
23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 30 kohta ja tuomio 27.2.2002,
Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, 37 kohta).

Merkin kuuluminen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun kiellon
soveltamisalaan edellyttdd, ettd merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen vililld, joita varten
rekisterdintid haetaan, on olemassa riittdvan suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleis6 voi
heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, ettd merkilld kuvaillaan kyseessa olevia tavaroita ja
palveluja tai niiden tiettyd ominaisuutta (ks. tuomio 12.1.2005, Deutsche Post EURO EXPRESS v.
SMHV (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, 25 kohta oikeuskédytantoviittauksineen ja
tuomio 22.6.2005, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247,
25 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Vaikka merkitystd ei myoskédn ole silld, onko téllainen ominaisuus kaupallisesti olennainen vai
ainoastaan toissijainen, asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun
ominaisuuden on kuitenkin oltava objektiivinen ja tavaran tai palvelun luonteesta johtuva piirre
sekd kyseisen tuotteen tai palvelun kannalta olennainen ja pysyva (ks. tuomio 7.5.2019, Fissler v.
EUIPO (vita), T-423/18, EU:T:2019:291, 44 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).

Kun on erityisesti kyse merkeistd tai ilmauksista, joita voidaan kéyttda sen tyyppisten tavaroiden
maantieteellisen alkuperdn tai méédrdnpddn tai sen tyyppisten palvelujen suorituspaikan
osoittamiseen, joita varten EU-tavaramerkin rekisterdintid haetaan, eli kun on erityisesti kyse
maantieteellisistd nimistd, on olemassa yleinen intressi siihen, ettd ne ovat vapaasti kaytettavissa,
koska ndilld merkeilld tai ilmauksilla voidaan paitsi mahdollisesti kuvailla kyseisen tyyppisten
tavaroiden tai palvelujen laatua ja muita ominaisuuksia myos vaikuttaa eri tavoin kuluttajien
valintoihin esimerkiksi niin, ettd kuluttajat yhdistavat tavarat tai palvelut miellyttavaksi
kokemaansa maantieteelliseen paikkaan (tuomio 6.9.2018, Bundesverband Souvenir — Geschenke
— Ehrenpreise v. EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, 37 kohta; ks. myds analogisesti tuomio
4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 26 kohta).

Taltd osin on muistutettava, ettd maantieteellisid nimiéd ei voida rekister6idd tavaramerkeiksi
yhtéélta silloin, kun ne ovat sellaisten tasmallisesti maédriteltyjen maantieteellisten paikkojen
nimid, jotka ovat jo tunnettuja kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen osalta ja jotka
asianomainen kohderyhmid yhdistdd ndihin tavaroihin tai palveluihin, eikd toisaalta sellaisia
maantieteellisid nimia, joita yritykset mahdollisesti kayttavat vastaisuudessa ja jotka on jatettava
tallaisten yritysten vapaaseen kayttoon, jotta nima yritykset voisivat ilmaista kyseisten tavaroiden
tai palvelujen maantieteellisen alkuperdn (ks. analogisesti tuomio 4.5.1999, Windsurfing
Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 29, 30 ja 37 kohta).

Niinpéd merkin rekisterointi tulisi evita asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan
nojalla vain, jos maantieteellinen nimi, joka halutaan rekisterdida tavaramerkiksi, on sellaisen
paikan nimi, jonka asianomainen kohderyhma yhdistda hakemuksen tekemishetkelld kyseisen
tyyppisiin tavaroihin ja palveluihin, tai jos on kohtuudella odotettavissa, ettd tidllainen
yhdistdminen voitaisiin tehdad vastaisuudessa (tuomio 6.9.2018, Bundesverband Souvenir —
Geschenke — Ehrenpreise v. EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, 38 kohta; ks. myds analogisesti
tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 31 kohta).
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Vaikka kohdeyleiso tuntisikin jonkin maantieteellisen paikan, tisté ei seuraa automaattisesti, etté
merkkid voidaan elinkeinotoiminnassa kayttdd osoittamaan maantieteellistd alkuperdd. Sen
tutkimiseksi, tayttyvitko kyseessd olevan rekisterdinnin hylkdysperusteen soveltamisedellytykset,
on otettava huomioon kaikki merkitykselliset seikat, kuten kyseessd olevien tavaroiden tai
palvelujen luonne, kyseisen maantieteellisen paikan maineen laajuus erityisesti kyseessa olevalla
talouden alalla ja kyseisen paikan tunnettuusaste kohdeyleison keskuudessa, asianomaisella
toimialalla noudatetut tavat ja se, miltd osin kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen
maantieteellinen alkupera voi olla kohderyhmalle merkityksellinen asianomaisten tavaroiden tai
palvelujen laadun tai muiden ominaisuuksien arvioimiseksi (ks. vastaavasti tuomio 25.10.2005,
Peek & Cloppenburg v. SMHV (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, 49 kohta).

Lisdksi ehdottomaan hylkdysperusteeseen perustuvassa mitdttomyysmenettelyssd on niin, ettd
koska rekisterdidyn EU-tavaramerkin oletetaan olevan patevd, mitdttomyysvaatimuksen esittdjan
on EUIPO:ssa vedottava konkreettisiin seikkoihin, joiden se katsoo vaikuttavan kyseisen
tavaramerkin pétevyyteen (tuomio 13.9.2013, Fiirstlich Castell'sches Domédnenamt v. SMHV —
Castel Freéres (CASTEL), T-320/10, EU:T:2013:424, 28 kohta).

Nyt késiteltavassd asiassa on ensinnékin todettava, ettei kantaja riitauta suuren valituslautakunnan
riidanalaisen padtoksen 89-93 kohdassa esittimdd kohdeyleison maédritelméd, jonka mukaan
kohdeyleis6 muodostui riidanalaisen tavaramerkin rekisterdintihakemuksen jattamispéiviana
12.2.2013 unionin englanninkielisestd suuresta yleisostd, joka sijaitsee Kyproksen, Suomen,
Irlannin, Maltan, Alankomaiden, Skandinavian maiden, mukaan lukien Tanska, ja Yhdistyneen
kuningaskunnan alueella.

Toiseksi suuri valituslautakunta on katsonut riidanalaisessa paatoksessd padasiallisesti, ettd
merkittavd osa kohdeyleisostd tunsi sanan “Iceland” muun muassa Euroopan talousalueeseen
(ETA) kuuluvan maan nimena.

Taltd osin on yhtddltd korostettava, ettd riidanalaisella tavaramerkilld tarkoitetaan
maantieteellisesti Euroopassa sijaitsevan sellaisen maan nimed, joka muodostuu suhteellisen
harvaan asutusta alueesta ja joka on pinta-alaltaan suurempi kuin jotkin unionin ja ETA:n
jasenvaltiot.

Toisaalta on todettava, ettd toisin kuin kantaja viittdd, suuri valituslautakunta ei ole pitinyt
Islannin tuntemusta ratkaisevana perusteena arvioidessaan kyseessd olevan tavaramerkin
kuvailevuutta. Se nimittdin on todennut riidanalaisen paddtoksen 121 kohdassa selvisti, ettd
kyseisen tavaramerkin kuvailevuuden arviointi edellyttdd my6s sellaisten muiden
merkityksellisten tekijoiden huomioon ottamista, jollaisia ovat kyseisen maantieteellisen nimen
osoittaman paikan ominaispiirteiden tuntemus sekd yhteys tavara- ja palvelutyyppien ja
riidanalaisen tavaramerkin valilla.

Kolmanneksi suuri valituslautakunta on ottanut riidanalaisessa péadtoksessa huomioon sellaisia
Islannin eri ominaispiirteitd, joiden perusteella voidaan sen mielesta paitelld, ettd Islanti on maa,
joka kykenee tuottamaan lukuisia erityyppisia tavaroita ja tarjoamaan laajan valikoiman palveluja.

Taltd osin on yhtaaltd muistutettava, ettd kantaja kiistdd sen, ettd olisi yleisesti tunnettua, ettd
Islanti on yksi maailman ympéristoystavallisimmistd maista, suuren valituslautakunnan arvioinnin
siitd, ettd Islannilla on merkittivit kauppasuhteet unionin jasenvaltioihin, ja sen, ettd Islannin
matkailuteollisuus on nopeassa kasvussa. Kantajan mielestd suuri valituslautakunta on katsonut
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virheellisesti, ettd Islannista vietdvien tavaroiden yleisin maaranpéa on Tanska eikd Alankomaat, ja
tehnyt tosiseikkoja koskevan virheen katsoessaan, etti Islanti tarjoaa kohtuullisen laajan tavara- ja
palveluvalikoiman.

On kuitenkin todettava, ettei kantaja esitd mitddn konkreettista argumenttia tai seikkaa
kyseenalaistaakseen suuren valituslautakunnan arviointien paikkansapitdvyyden. Niinpd on
katsottava, ettd kyseisten Islantia koskevien ominaispiirteiden arviointia ei voida kyseenalaistaa
kantajan yleiselld ja tdismentdméttomalla argumentaatiolla. Liséksi ensinndkin niiden todisteiden
tarkastelun perusteella, joihin suuri valituslautakunta on riidanalaisessa paatoksesséd tukeutunut,
voidaan vahvistaa, ettd ne osoittavat oikeudellisesti riittavalla tavalla, ettd Islanti oli
ympdristoystavallinen maa, miké lisdksi auttoi tekemddn siitd suositun matkailukohteen (ks.
riidanalaisen paiatoksen 108, 109, 125, 126 ja 146 kohta, jotka koskevat Collins Dictionaryn ja
Encyclopedia Britannican yhtipitivia tietoja seki erityisesti Islandsstofan (Promote Iceland)
vuonna 2015 Tanskassa, Ranskassa, Saksassa ja Yhdistyneessd kuningaskunnassa toteuttamaa
tutkimusta mielikuvasta, joka matkailijoilla oli Islannista, tai tietoja, jotka ilmenevit asiakirjasta
Tourism in Iceland in Figures, May 2016 (Matkailu Islannissa lukuina, toukokuu 2016)). Toiseksi
kyseisistd todisteista ilmenee, ettd Islanti tarjosi laajan tavara- ja palveluvalikoiman ja etta silla oli
niiden osalta merkittdvid kauppasuhteita ET A-maihin (ks. mm. riidanalaisen paatoksen 127 kohta,
jossa viitataan Islannin tilastotietoihin vuodelta 2015 ja Islannin tilastotoimiston
ulkomaankauppajaoston puheenjohtajan 27.1.2016 antamaan lausuntoon, joka koskee Islannista
unioniin suuntautunutta vientida vuosina 1999-2014). Mainitut seikat osoittavat lisdksi, etta
kyseiset kauppasuhteet ovat pysyneet vakaina ja ettd ne ovat jopa hieman lisdédntyneet
riidanalaisen tavaramerkin rekisterointihakemuksen jattadmispdivan eli 12.2.2013 jélkeen.

Toisaalta kantajan ja INTA:n viitteistd, jotka koskevat niiden Islannin ominaispiirteiden
merkityksellisyyttd, jotka on otettu riidanalaisessa paitoksessa huomioon arvioitaessa kyseisen
maan ja riidanalaisen tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen vilistd yhteyttd, on
todettava, ettd edelld 26 ja 27 kohdassa mainitusta oikeuskdytdnnostéd ilmenee, ettd tavaramerkit
ovat kuvailevia silloin, kun ne osoittavat paitsi tiettyja maantieteellisid paikkoja, joiden katsotaan
jo olevan tunnettuja asianomaisen tavara- ja palveluryhmén osalta, myos paikkoja, joiden osalta
on kohtuullista olettaa, ettd yritykset kayttdvit niitd vastaisuudessa merkintoind kyseisten
tavaroiden tai palvelujen ryhmén maantieteellisestd alkuperasta.

Edelld esitetystd seuraa, ettd kantaja vaittaa virheellisesti, ettd nyt kisiteltdvissa asiassa oli tarpeen
arvioida sitd, miten tunnettu Islanti oli tai saattoi vastaisuudessa olla kohdeyleison keskuudessa
riidanalaisen tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen yhteydessd. On nimittdin niin,
kuten edelld 28 kohdassa mainitusta oikeuskdytinnosta ilmenee, ettd huomioon on otettava
joukko seikkoja, sellaisina kuin ne olivat 12.2.2013, sekd tulevaisuuteen suuntautuvan
nikemyksen mukaisesti ne, jotka eivit rajoitu pelkkddn kysymykseen tunnettuudesta. Lisdksi
Islannin eri ominaispiirteet, jotka suuri valituslautakunta on ottanut huomioon, ovat térkeitad
madritettdessd, missd madrin kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen maantieteellinen alkupera
voi olla asianomaisessa kohderyhmissd merkityksellinen arvioitaessa kyseisten tavaroiden tai
palvelujen laatua tai muita ominaisuuksia.

Naistd samoista syistd kantaja ei voi perustellusti moittia suurta valituslautakuntaa siitd, ettd se on
ottanut huomioon taloudellisen vaurauden seka lisdksi esittinyt arvion bruttokansantuotteesta
(BKT), ammattitaitoisesta tyOvoimasta tai eri teollisuudenalojen lasndolosta, koska ndiden
kriteerien perusteella voitiin madrittdd, saattoiko Islannista tulla tunnettu kyseessd olevien
tavaroiden ja palvelujen maantieteellisen alkuperdan paikkana. Riidanalaisen paatoksen
kokonaistulkinnasta ja erityisesti sen 146, 147 ja 176 kohdan tulkinnasta ilmenee, ettd suuri
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valituslautakunta on tunnustanut Islannin talouden merkityksellisyyden (niin BKT:n kaltaisten
maadrillisten nédkokohtien kuin laadullistenkin ndakokohtien kannalta) tukeakseen péadtelméadnss,
joka koskee kyseisen maan kykya tuottaa ja tarjota laajaa tavara- ja palveluvalikoimaa ja
riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuutta kohdeyleison mielessa. Taltd osin on vield todettava,
ettd oikeuskdytinnostd ilmenee, ettd BKT:ld on merkitystd madritettdessd rekisteroitdvéksi
haetulla merkilld nimetyn maantieteellisen paikan ominaisuuksia ja ndin ollen arvioitaessa
kyseisen merkin kattamien tavaroiden ja palvelujen ja nimetyn maantieteellisen nimen vilista
yhteyttd (ks. vastaavasti tuomio 23.2.2022, Govern d’Andorra v. EUIPO (Andorra), T-806/19, ei
julkaistu, EU:T:2022:87, 65 kohta). Nyt kisiteltdvissa asiassa riidanalaisen paatoksen 118, 127
ja 144 kohdasta ilmenee liséksi, ettd suuri valituslautakunta on ottanut huomioon taloudelliset
indikaattorit kokonaisuudessaan yhdessd Islannin vientid ja tuontia koskevien tilastotietojen
kanssa.

Edelld esitetyn perusteella on suoritettava konkreettinen tutkinta, joka koskee sitd, kuvasiko
riidanalainen tavaramerkki rekisterdintihakemuksen tekoajankohtana kohdeyleison silmissa
paikkaa, jolla oli yhteys asianomaisiin tavara- ja palveluryhmiin, tai oliko kohtuudella
odotettavissa, ettd téllainen yhteys voisi syntya vastaisuudessa.

Riidanalaisen tavaramerkin kattamat luokkiin 29 ja 30 kuuluvat tavarat

Ensinndkin suuri valituslautakunta on katsonut, ettd pédasiallisesti elintarvikkeiden ja
maataloustuotteiden maantieteellisen alkuperdn osoittaminen on paitsi yleinen kéytanto
kaupassa myds tiettyjen tavaroiden osalta velvollisuus kuluttajien korkeatasoisen
terveydensuojelun varmistamiseksi ja heidédn tiedonsaantioikeutensa takaamiseksi. Ndin ollen
kuluttajat, jotka kohtaavat kyseisissd tavaroissa mainitun maan nimen, mieltdvdt sen
todenndkoisemmin alkuperdpaikaksi ja kuvailevassa merkityksessd, vaikka kyseinen maa ei
olisikaan laajalti tunnettu tai tunnettu tietyn tavaran osalta.

Toiseksi suuri valituslautakunta on katsonut, ettd vaikka Islanti voidaan yhdistdd padasiallisesti
kalaan, merenelédviin, lihaan ja maitotuotteisiin, se tuottaa muitakin elintarvikkeita, kuten
hedelmid, vihanneksia ja yrtteja. Lisdksi geotermiselld energialla lammitettyjen kasvihuoneiden
avulla voidaan kohtuudella odottaa melko monipuolista elintarvikkeiden tuotantokapasiteettia.
Kun otetaan huomioon, ettd siipikarjaa kasvatetaan ja ettd munia ja viljaa yleisesti tuotetaan,
pakataan ja pidetddn kaupan Euroopassa, kuluttajat katsovat, ettd ndmé tuotteet voivat olla
perdisin Islannista. Tdmé koskee my0s syotdvid rasvoja ja Oljyja ja erityisesti rapsioljyd, jota
voidaan viljelld kylmemmissé ilmastoissa.

Kolmanneksi suuri valituslautakunta on paattanyt, ettd vaikka tiettyja luokkaan 30 kuuluvia
tavaroita, kuten kaakaota, kahvia, teetd, riisid, saagoa ja tapiokaa, ei niiden luonteen johdosta
viljelld Islannissa, niitd voidaan kuitenkin jalostaa sielld ja mukauttaa paikalliseen makuun.

Kantaja viittdd padasiallisesti, ettd suuri valituslautakunta on luokkiin 29 ja 30 kuuluvien
tavaroiden ja kyseessd olevan maantieteellisen nimen vélistd yhteyttd arvioidessaan keskittynyt
virheellisesti siihen, ettéd Islanti valmistaa tietyssd maérin elintarvikkeita, vaikka ne edustavatkin
vain hyvin pientd osaa tdimén maan viemista tavaroista. Lisdksi suuren valituslautakunnan arviot
ovat tiettyjen “eksoottisten” tavaroiden osalta puhtaasti teoreettisia ja merkityksettomid. Kantaja
viittad lisaksi, ettd oikeudellinen velvollisuus ilmoittaa alkuperdmaa tavarassa ei vaikuta milladn
tavoin tdmdn maan nimen kéytt6on tavaramerkkina.
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Taltd osin on ensinnékin todettava, ettd riidanalaisen tavaramerkin kattamat luokkiin 29 ja 30
kuuluvat tavarat sisdltdvit kasvi- ja eldinperdisid elintarvikkeita ja ihmisravinnoksi tarkoitettuja
nesteitd, jotka kaikki kuuluvat elintarvikealaan.

Oikeuskdytdinnon mukaan maatalouselintarvikkeita koskevan tavanomaisen kaytdinnén mukaista
on, ettd niitd kuvataan maantieteelliselld ilmauksella, joka osoittaa siten tai voi osoittaa niiden
maantieteellisen alkuperdn (ks. vastaavasti tuomio 15.10.2003, Nordmilch v. SMHV
(OLDENBURGER), T-295/01, EU:T:2003:267, 42-45 kohta). Kyseessd olevien tavaroiden
maantieteellisestd alkuperdstd voidaan katsoa, ettd se voi olla kohdeyleison kannalta erityisen
merkityksellinen arvioitaessa asianomaisten tavaroiden laatua tai muita ominaisuuksia, kun
otetaan huomioon my®os yleiset terveydelliset, taloudelliset, ymparistolliset, sosiaaliset tai eettiset
niakokohdat.

Toiseksi on todettava, ettd — Lkuten EUIPO:ssa kidydyn hallinnollisen menettelyn
asiakirja-aineistosta ilmenee - Islanti tuottaa ja vie maasta erilaisia maatalous- ja
elintarviketuotteita, muun muassa kaloja ja kalapohjaisia tuotteita, eri lihalajeja, maitotuotteita,
hedelmii ja vihanneksia. Kyseisestd asiakirja-aineistosta ilmenee erityisesti, etta Islanti valmisti ja
vei nditd tavaroita vuosina 1999-2014 eli riidanalaisen tavaramerkin rekisteréintihakemuksen
jattamispdivdd edeltdneelld ja sitd seuranneella ajanjaksolla (ks. mm. riidanalaisen padtoksen
127 kohta, jossa viitataan Islannin tilastotietoihin vuodelta 2015 ja Islannin tilastotoimiston
ulkomaankauppajaoston puheenjohtajan 27.1.2016 antamaan lausuntoon, joka koskee Islannista
unioniin suuntautunutta vientid vuosina 1999-2014).

Liséksi suuri valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen péaatoksen 154 kohdassa
(ks. edelld 42 kohta) tiettyjen muiden kyseesséd olevien tuotteiden, kuten siipikarjan ja munien,
osalta, ettd niitd voidaan kasvattaa ja tuottaa kaikkialla Euroopassa ja siis mahdollisesti myos
Islannissa. Sydtdvid rasvoja ja oOljyjd, erityisesti rapsioljyd, voidaan myos tuottaa tai viljelld
kylmemmissédkin ilmastoissa, kuten Islannissa. Niin ollen nditd luokkiin 29 ja 30 kuuluvia
riidanalaisen tavaramerkin kattamia tavaroita voidaan kaiken kaikkiaan valmistaa, pakata ja
myyda Islannissa ja viedd ETA-maihin.

Tastd ilmenee, ettd Islanti tuotti riidanalaisen tavaramerkin rekisterdintihakemuksen
tekoajankohtana laajan valikoiman riidanalaisen tavaramerkin kattamia luokkiin 29 ja 30 kuuluvia
tavaroita, ettd se myds vei nditd tavaroita ja ettd se saattoi tuottaa muitakin tavaroita. Kun otetaan
huomioon ndiden tavaroiden nykyinen tai potentiaalinen valmistus- ja vientikapasiteetti
Islannissa, on katsottava, ettd kun jotakin luokkiin 29 ja 30 kuuluvaa tavaraa myyddidn
riidanalaisella tavaramerkilld, sen alkuperiksi voidaan mieltdd Islanti. Taltd osin — toisin kuin
kantaja viittdd — suurta valituslautakuntaa ei voida moittia siit4, ettei se ole ottanut huomioon sita
seikkaa, joka liittyy Islannin elintarvikeviennin viitettyyn “vidhdiseen” osuuteen. Vaikka
oletettaisiin, ettd Islannin nykyinen elintarvikevienti ei muodosta kovinkaan merkittdvéa osaa sen
viennistd yleenss, téllaisella viitteelld ei voida kyseenalaistaa tavaramerkin ja luokkiin 29 ja 30
kuuluvien tavaroiden vilistd kuvailevaa yhteyttd, koska siind ei oteta huomioon tulevaisuuteen
suuntautuvaa nidkemystd yhteydestd, joka voidaan kohtuudella todeta olevan riidanalaisen
tavaramerkin ja sen kattamien tavaroiden valilla.

Lisdksi siltd osin kuin kantaja esittdd argumentteja, joilla pyritdédn kiistdmadn riidanalaisen

tavaramerkin ja hylkeenlihan vilisen yhteyden olemassaolo, on todettava, ettei se kyseenalaista
sitd, ettd Islannissa tuotetaan muitakin lihalajeja, kuten naudan-, lampaan- ja sianlihaa, ja
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hallinnollisen menettelyn aikana esitettyjen todisteiden mukaan Islanti vie niitd. Ndin ollen
kantajan argumentaatiolla ei voida kyseenalaistaa riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuutta
luokkaan 29 kuuluvan "lihan” laajemman ryhmén osalta.

Luokkaan 30 kuuluvan kaakaon, kahvin ja teen osalta on kylld totta, kuten kantaja viittaa, ettd
nditd tuotteita ei jo niiden luonteenkaan takia viljelld Islannissa ja ettd on epatodennikoistd, ettd
niitd viljeltdisiin sielld vastaisuudessa. Suuri valituslautakunta on kuitenkin perustellusti todennut
riidanalaisen paatoksen 152 ja 155 kohdassa, ettd ne voidaan sielli muuntaa ja mukauttaa
paikalliseen makuun. Suuren valituslautakunnan mainitsemat esimerkit teevalikoimista, jotka
ovat perdisin Irlannista, Englannista tai Skotlannista, joissa titéd tuotetta ei kuitenkaan viljelld, ja
joita tarjottiin vahittdismyyntiin unionissa, ovat tdstd myos merkityksellisia esimerkkeja. Naita
samoja toteamuksia voidaan soveltaa muihin kyseessé oleviin luokkiin kuuluviin tavaroihin, kuten
sokeriin, suklaaseen ja suklaapohjaisiin tuotteisiin tai erilaisiin hedelmapohjaisiin tuotteisiin, joita
voidaan viljelld ja kuivata, sdilod tai muulla tavalla jalostaa Islannissa, erityisesti, kun on kyse
mustikkapohjaisista tuotteista, karhunvatukoista tai herukoista (ks. riidanalaisen paatoksen
152 kohta).

Vaikka kantajan viitteet olisi ymmarrettava siten, ettd ne koskevat sellaisten todisteiden
puuttumista, jotka tukisivat sitd, ettd Islannissa on olemassa kaakaon, kahvin tai teen ja muiden
edella 51 kohdassa mainittujen tuotteiden kaltaisten tuotteiden jalostamisen tai paikallisiin
mieltymyksiin mukauttamisen kédytdnto, on kuitenkin todettava, ettd kyseinen mahdollisuus oli
kohdeyleison nédkokulmasta edelleen kohtuullinen. Téllainen tuotetyyppi nimittdin voi kuulua
erityiseen markkinointiin, jossa korostetaan tuotetta, jonka makuarvot soveltuvat paikalliseen
makuun, tai muihin niiden maantieteelliseen alkuperdan liittyviin erityisominaisuuksiin.

On korostettava, ettd niilld tuotteilla seka tietyilld muilla luokkiin 29 ja 30 kuuluvilla tuotteilla,
kuten mausteilla, kastikkeilla, ketsupilla ja lukuisilla muilla tuotteilla, voi olla mukauttamisen
jilkeen Islannille ominaisia erityispiirteitd, ~kun otetaan huomioon esimerkiksi
kasittelymenetelmit, jotka mahdollistavat erityisten makujen korostamisen, ja kohdeyleiso voi
mieltdd ne sellaisiksi.

Kaiken edelld esitetyn perusteella on padteltava, ettd suuri valituslautakunta on katsonut
perustellusti, ettd riidanalainen tavaramerkki on luokkiin 29 ja 30 kuuluvien tavaroiden osalta
kuvaileva.

Riidanalaisen tavaramerkin kattamat luokkaan 35 kuuluvat palvelut

Riidanalaisen tavaramerkin kattamat luokkaan 35 kuuluvat palvelut yhtdalta viittaavat
padasiallisesti vdhittdismyyntiin myymaloissd ja verkossa. Toisaalta kyse on mainonta-,
markkinointi- ja myynninedistdmispalveluista sekd yrityksen organisaatioon ja liiketoimintaan
liittyvistd palveluista.

Suuri valituslautakunta on katsonut pédasiallisesti, ettd riidanalaista tavaramerkkid voidaan
kayttaa viittauksena paikkaan, josta luokkaan 35 kuuluvat vihittdismyyntipalvelut yleensa
suoritetaan. Lisdksi kohdeyleis6 voi mieltdd tdmén tavaramerkin viittaukseksi mainittujen
palvelujen yhteydessd myytyjen tavaroiden erityiseen laatuun.
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Kantaja viittdd padasiallisesti, ettd on epédtodenndkoistd, ettd luokkaan 35 kuuluvat palvelut
olisivat perdisin Islannista, kun otetaan huomioon sen véhdinen viestontiheys ja se, ettd sen alue
on suurelta osin asumatonta, mika ei mahdollista elintarvikemyymaldketjun ylldpitamisté. Lisaksi
kantaja korostaa sitd, ettd Islanti ei "vie” mitdédn vahittdismyyntipalveluja.

Aluksi on pantava merkille, ettd vaikka asianosaiset eiviat olekaan tdtd kiistdneet, suuri
valituslautakunta on muistuttanut riidanalaisen padatoksen 160 kohdassa, ettd asianomaiset
palvelut ovat ”padasiallisesti véhittdismyyntipalveluja”. Kyseisen péadtoksen 161 kohdassa suuri
valituslautakunta on tarkastellut ndiden palvelujen ja kyseessd olevan maantieteellisen nimen
vdlistd yhteyttd ja viitannut nimenomaisesti “vahittdismyyntipisteisiin”. Saman paatoksen
162-164 kohdassa se on kuitenkin kyseistd yhteyttd arvioidessaan jéittdnyt huomiotta
nimenomaisesti mainitut palvelut ja viitannut ’riidanalaisen tavaramerkin kattamiin
palveluryhmiin” (162 kohta), “kyseisiin palveluihin” tai ”ndihin palveluihin” (163 kohta),
“riidanalaisen tavaramerkin kattamiin palveluihin” ja ”"asianomaisiin palveluihin” (164 kohta), ja
ndissd riidanalaisen paddtoksen kohdissa mainitaan lisdksi 20.7.2016 annettu tuomio Internet
Consulting v. EUIPO - Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL) (T-11/15,
EU:T:2016:422), joka koski péddasiallisesti liilkkeenjohto- ja yrityshallintopalveluja.

On siis niin, ettd vaikka suuri valituslautakunta ei ole péaittelyssdadn viitannut nimenomaisesti
mainonta-, markkinointi- ja myynninedistdmispalveluihin eikd yrityksen organisaatioon ja
liilketoimintaan liittyviin palveluihin, riidanalaisen p&adtoksen 162-164 kohdassa esitettyjen
perustelujen kokonaistarkastelusta ilmenee, ettd niiden on ymmarrettiva koskevan kaikkia
riildanalaisen tavaramerkin kattamia palveluja eikd ainoastaan vihittdismyyntiin liittyvid
palveluja. Nékokohtia, jotka liittyvdt niiden palvelujen erityisominaisuuksiin, joita voitaisiin
kuvata maantieteelliselld nimelld "Islanti” siltd osin kuin ne olisi "esimerkiksi mukautettu
kyseiselld alueella, jolle on ominaista erityinen poliittinen, hallinnollinen ja kielellinen asiayhteys,
toimivien yritysten erityisvaatimuksiin”, voidaan nimittdin lahtékohtaisesti soveltaa ainoastaan
padasiallisesti mainonta-, markkinointi- ja myynninedistamispalveluihin sekd yrityksen
organisaatioon ja liiketoimintaan liittyviin palveluihin, ja ndin on sitdkin suuremmalla syylls,
koska téssa toteamuksessa viitataan sithen ammattiyleisoon, jolle kyseiset palvelut on tarkoitettu.

Koska kantaja ja INTA eivit ole esittdneet argumentteja edelld 58 ja 59 kohdassa mainittujen
palvelujen ja riidanalaisen tavaramerkin osoittaman maantieteellisen nimen vélisen tulevan
yhteyden arvioinnista, téssd unionin yleisen tuomioistuimen analyysissd keskitytddn joka
tapauksessa kyseiseen arviointiin ja otetaan huomioon pédasiallisesti vain véhittdismyyntipalvelut
ja kyseessd oleva maantieteellinen nimi.

On korostettava, ettd riidanalaisen tavaramerkin kattamat vahittdismyyntipalvelut koskevat
elintarvikkeita, juomia ja kotitaloustavaroita, jotka kaikki ovat Islannissa valmistettuja. Lisdksi
kyse voi olla kalojen, mereneldvien tai muiden merestd perdisin olevien tuotteiden kaltaisista
tuotteista, joiden osalta kantaja ei kiista sitd, ettd Islanti tunnetaan alkuperamaana.

Siltd osin kuin kyse on kantajan argumenteista, jotka koskevat riidanalaisen tavaramerkin
kattamien palvelujen viennin puuttumista ja sitd, ettei Islanti ole laajalti tunnettu néiden
palvelujen osalta, ja argumenteista, joiden mukaan Islannin vdeston koko on esteend Islannin
kyvylle yllapitda elintarvikemyymaldketjua, tllaiset argumentit eivdt voi menestya niistd samoista
syistd, jotka esitettiin edelld 37 ja 38 kohdassa, eikd kyseessd olevan maantieteellisen paikan
demografisen merkityksen mukaan tehtévé erottelu sitd paitsi ole merkityksellinen. On nimittédin
kohtuullista katsoa, ettd kun kyseessé olevat palvelut on varustettu riidanalaisella tavaramerkillg,
ne mielletddn suoritetuiksi kyseisessd maassa sijaitsevissa liikkeissa.

12 ECLLI:EU:T:2025:730
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Edelld esitetyn perusteella on todettava, ettd suuri valituslautakunta on katsonut perustellusti, ettd
riidanalainen tavaramerkki on kuvaileva luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta.

Tietyt kantajan ja INTA:n monialaiset vditteet

Mikdadan muu kantajan ja INTA:n argumenteista ei ole omiaan kumoamaan suuren
valituslautakunnan paatelmad, joka koskee riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuutta sen
kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta.

Ensinndkin kantaja ja INTA viittdvit, ettd suuri valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen
katsoessaan padasiallisesti, ettd maiden nimien rekisterdinti on valttamatta ristiriidassa asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c ja f alakohdassa tarkoitetun ehdottoman hylkdysperusteen
kanssa riippumatta asianomaisista tavaroista tai palveluista.

On kuitenkin todettava, ettd téllainen védite johtuu riidanalaisen padtoksen virheellisestd
tulkinnasta. Kuten riidanalaisen péitoksen ja erityisesti sen 94—214 kohdan kokonaistarkastelusta
ilmenee, suuri valituslautakunta nimittdin on tehnyt yksityiskohtaisen analyysin riidanalaisen
tavaramerkin kuvailevuudesta kaikkien kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen osalta.

Toiseksi on todettava, ettd toisin kuin kantaja vdittdd, riidanalaisen tavaramerkin typografia tai
véri eivdat anna sille epatavallista tai huomiota herdttdvada vaikutusta. Mainitun tavaramerkin
sanaosa nimittdin on esitetty vakiomuotoisella valkoisten kirjainten kirjasinlajilla ilman mitdan
typografista erityispiirrettd. Vaikka se tosin on sijoitettu punaiselle, oranssille ja keltaiselle
suorakulmaiselle pohjalle, jonka keltainen ja oranssi vaikutus antaa vaikutelman hieman
haalistuneesta ulkomuodosta, virillinen pohja, erityisesti oranssi ja keltainen véri, on
padasiallisesti yleinen mainoksissa tai pakkauksissa, joten kuluttaja pitéa sitéd koristeellisena osana.

Niinpd suuri valituslautakunta on katsonut perustellusti, ettd riidanalaisen tavaramerkin
kuvio-osien tarkoituksena on ainoastaan tuoda esiin mainitun tavaramerkin sanaosa, eiviatka ne
milladn tavoin muuta viimeksi mainitun osan valittamaa kuvailevaa sisaltoa.

Toiseksi kantajan argumentista, jonka mukaan asetuksen N:o 207/2009 12 artiklan b alakohdan
(josta on tullut asetuksen 2017/1001 14 artiklan b alakohta) perusteella voidaan varmistaa, ettd
nimed "Iceland” kéytetddn islantilaisissa yksikoissd, on todettava, ettd tdssd sadnnoksessd, jonka
otsikko on "[EU-]tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, sdddetddn seuraavaa:

"[EU-]tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltdmaan toista kdyttamasté elinkeinotoiminnassa:

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, maéiréad, kéayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd
alkuperad, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintojs,

jos ndma kayttavat niitd hyvaa liiketapaa noudattaen.”

ECLI:EU:T:2025:730 13
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Edelld 69 kohdassa mainitulla sdédnnokselld pyritddan muun muassa ratkaisemaan ne ongelmat,
joita aiheutuu siitd, ettd pelkéstddn tai osittain maantieteellisestd nimesta koostuva tavaramerkki
on rekisteroity, eikd télla sddnnokselld anneta kolmansille oikeutta kayttdaa tdllaista nimed
tavaramerkking, vaan silld ainoastaan turvataan kolmansille mahdollisuus kayttaa téllaista nimed
deskriptiivisesti eli tavaran maantieteellisen alkuperdn ilmaisemiseen silld edellytykselld, etta
nimed kiytetddn immateriaalioikeuksien alalla sovellettavien hyvien liiketapojen mukaisesti (ks.
vastaavasti ja analogisesti tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97,
EU:C:1999:230, 2628 kohta).

Toisin  kuin kantaja néyttdd antavan ymmartdd, silld seikalla, ettd asetuksen
N:o 207/2009 12 artiklan b alakohdassa varmistetaan, ettd kukin taloudellinen toimija voi
vapaasti kédyttdd tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia koskevia merkintdjé, ei voida varmistaa
kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla olevan yleisen edun suojaamista.
Piinvastoin kyseinen seikka osoittaa intressin siihen, etti asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sdddettyd hylkdysperustetta, joka sitd paitsi on
ehdoton, sovelletaan todella jokaiseen merkkiin, joka voi kuvata jotain niiden tavaroiden tai
palvelujen ominaisuutta, joita varten sen rekisterdintid tavaramerkiksi haetaan (ks. vastaavasti
tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, EU:C:2011:139,
61 kohta oikeuskdyténtoviittauksineen). Kantajan argumentti on siis hylattévé perusteettomana.

Neljanneksi ja lopuksi kantaja néyttdd arvostelevan suurta valituslautakuntaa siitd, ettd tdma on
jattanyt tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen takia tutkimatta 2.8.2019 pdivityn
tutkimuksen, jossa otettiin huomioon kesakuussa 2019 kaytyja puhelinkeskusteluja.

Riidanalaisen péaétoksen 137, 138, 157 ja 196 kohdan yhteisen tarkastelun perusteella on kuitenkin
todettava, ettd suuri valituslautakunta ei ole analysoinut 2.8.2019 toteutetun tutkimuksen
tutkittavaksi ottamista koskevaa kysymysta vaan kysymysta sen todistusarvosta.

Lisdksi on riittdvdd todeta, ettd vaikka kantaja pyrkisikin riitauttamaan kyseisen tutkimuksen
todistusvoiman arvioinnin, se ei esitd mitenkddn, mikd konkreettinen seuraus mainitulla
tutkimuksella on sen mielesti ollut riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuuden arvioinnille. Joka
tapauksessa on niin, kuten suuri valituslautakunta on perustellusti katsonut riidanalaisen
paitoksen 157 kohdassa, ettd pelkdstddn se, ettd haastatelluilta henkil6ilta kysytdén, mitka tavarat
tulevat heille mieleen, kun he kohtaavat riidanalaisen tavaramerkin, ei ole sellainen tdysin varma ja
asianmukainen testi, jonka avulla voitaisiin arvioida kyseisen tavaramerkin kuvailevuutta, vaan
tdma arviointi on aina tehtdvd ottamalla huomioon kyseisen tavaramerkin kattamat tavarat ja
palvelut (ks. edelld 23 kohdassa mainittu oikeuskaytanto).

Kaiken edelld esitetyn perusteella ensimmadinen kanneperuste on hylattava.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista

Toisessa kanneperusteessaan kantaja vidittdd INTA:n tukemana pédasiallisesti, ettd
valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

EUIPO ja Icelandic Trademark Holding kiistavat kantajan ja INT A:n argumentit.
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Koska asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, etta siina luetelluista ehdottomista
hylkdysperusteista yhden soveltaminen riittdd siihen, ettei merkkid voida rekister6ida
EU-tavaramerkiksi, ja kun otetaan huomioon, ettd on hyldttdvd kantajan ensimmadinen
kanneperuste, joka koskee suuren valituslautakunnan padtelmad, jonka mukaan kyseisen
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa voidaan soveltaa riidanalaisen tavaramerkin
julistamiseen mitdttomaéksi kaikkien sen kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta, ei ole tarpeen
tutkia, onko kantajan esittimé mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista
koskeva toinen kanneperuste perusteltu.

Kaiken edelld esitetyn perusteella toinen kanneperuste ja siis koko kanne on hylattava.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tydjarjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
havidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitéd vaatinut.

Koska asiassa on pidetty istunto ja kantaja on havinnyt asian, kantaja on velvoitettava korvaamaan
oikeudenkdyntikulut EUIPO:n ja Icelandic Trademark Holdingin vaatimusten mukaisesti.

INTA vastaa omista oikeudenkéyntikuluistaan tydjarjestyksen 138 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Niilla perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemds jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylétaan.
2) Iceland Foods Ltd velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkdyntikuluistaan ja
korvaamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Icelandic

Trademark Holding ehf:n oikeudenkiyntikulut.

3) International Trademark Association (INTA) vastaa omista oikeudenkidyntikuluistaan.

Kowalik-Banczyk Buttigieg Dimitrakopoulos

Julistettiin Luxemburgissa 16 pdivdna heindakuuta 2025.

Allekirjoitukset
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