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W Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljas jaosto)

7 pdivana lokakuuta 2015*

Yhteison tavaramerkki — Hakemukset sanamerkkien XAAAOYMI ja HALLOUMI rekister6imiseksi
yhteison tavaramerkiksi — Ehdoton hylkédysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Kuvailevuus —
Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta

Yhdistetyissé asioissa T-292/14 ja T-293/14,
Kyproksen tasavalta, edustajinaan barrister S. Malynicz ja solicitor V. Marsland,
kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehendin
P. Geroulakos,

vastaajana,
joissa on kyse kahdesta kanteesta, jotka on nostettu SMHV:n neljannen valituslautakunnan 19.2.2014
tekemistd paatoksistd (asia R 1849/2013-4 ja asia R 1503/2013-4), jotka koskevat hakemuksia
sanamerkkien XAAAOYMI ja HALLOUMI rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi,
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljés jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Prek (esittelevd tuomari) sekd tuomarit I. Labucka
ja V. Kreuschitz,

kirjaaja: hallintovirkamies I. Dragan,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 28.4.2014 jatetyt kannekirjelmat,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 16.9.2014 jétetyn vastauskirjelmén,

ottaen huomioon 28.8.2014 annetun madrdyksen asioiden T-292/14 ja T-293/14 yhdistamisesta
kirjallista ja suullista kasittelyéd ja tuomion antamista varten,

ottaen huomioon 20.5.2015 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkayntikieli: englanti.
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TUOMIO 7.10.2015 — YHDISTETYT ASIAT T-292/14 JA T-293/14
KYPROS v. SMHV (XAAAOYMI JA HALLOUMI)

tuomion

Asian tausta

Kantaja Kyproksen tasavalta teki 13. ja 15.2.2013 kaksi yhteison tavaramerkin rekisterdintia koskevaa
hakemusta sisaimarkkinoiden harmonisointivirastolle (SMHYV) yhteison tavaramerkista 26.2.2009
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) nojalla.

Tavaramerkit, joiden rekisterdintia haettiin, ovat sanamerkit HALLOUMI ja XAAAOYMIL

Tavarat, joille rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevan, 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin
se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkaan 29 ja vastaavat kuvausta "Juusto; maito ja maitotuotteet”.

SMHV:n tutkija ilmoitti 1. ja 14.3.2013 kantajalle, ettei kyseisid merkkejd voida hédnen mukaansa
hyvaksya rekisterditaviksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa
ja 7 artiklan 2 kohdassa sdddettyjen ehdottomien hylkdysperusteiden vuoksi.

Kantaja esitti 26.4. ja 14.5.2013 péivatyissa kirjeisséd vaitteitd tutkijan kantaa vastaan.

Tutkija hylkdsi 21.6. ja 24.7.2013 tekemillddn pdatoksilla yhteison tavaramerkkid koskevat hakemukset
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c¢ alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan nojalla.

Kantaja teki tutkijan padtoksista SMHV:ssa 2.8. ja 20.9.2013 kaksi valitusta asetuksen
N:o 207/2009 58—64 artiklan nojalla.

SMHV:n neljas valituslautakunta hylkasi valitukset 19.2.2014 tekemilldédn paatoksilla (jaljempéna
riidanalaiset paiatokset). Se totesi yhtdalta, ettd haetut tavaramerkit kuvailevat kyseessa olevia tavaroita
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, ja toisaalta, ettd niiltd
puuttuu erottamiskyky saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Ensiksi se totesi, ettd isoin kirjaimin kirjoitetut sanat "THALLOUMI” ja "XAAAOYMI” tarkoittavat
erityistd kyproslaista juustoa ja kuvaavat siis suoraan, ainakin kyproslaisen yleison kannalta,
hakemuksessa mainittujen juuston, maidon ja maitotuotteiden maantieteellistd alkuperéa. Se totesi néin
ollen, ettd englanninkielisen yleison mielikuvalla, jonka mukaan séhkoisessdé Oxford English
Dictionaryssa madritellddan sana “halloumi” (latinalaisin kirjaimin kirjoitettuna) (haltijan nimiin)
rekisteroidyksi tavaramerkiksi, ei ole merkitystd. Isoin kirjaimin kirjoitetusta sanasta "XAAAOYMI” se
totesi, ettd englantilainen keskivertokuluttaja ei osaa lukea kreikkalaisia aakkosia. Toiseksi
valituslautakunta muistutti, ettd koska asetuksessa N:o 207/2009 ei sdddetd tarkastusmerkkien
rekisteroinnistd, nditd tavaramerkkeja pitdd hakea vyksittdisind tavaramerkkeind ja ne voidaan
rekisterdidd vain, jos ei voida vedota mihinkddn asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuun  ehdottomaan  hylkdysperusteeseen. Se totesi téstd, ettd tutkijan tekema
rekisterointihakemusten hylkddminen perustui isoin kirjaimin kirjoitettujen sanojen "THALLOUMI” ja
"XAAAOYMI”  kuvailevaan  merkitykseen eikd siihen seikkaan, ettd kantaja toteutti
tarkastusjdrjestelmid niilla sanoilla. Kolmanneksi se katsoi, ettei silld seikalla, ettd merkit INTEL
INSIDE ja FAIRTRADE oli rekisterdity yksittdisiksi yhteison tavaramerkeiksi ja ettd niilld voitiin siis
ilmoittaa tavaroiden ja palvelujen ominaispiirteet, voinut olla mitddn vaikutusta késiteltdvéssa asiassa.
Neljanneksi se arvioi, ettd haetuilta tavaramerkeiltd puuttuu vilttdmitta  asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, koska niissd kuvaillaan
tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden ominaisuuksia.
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TUOMIO 7.10.2015 — YHDISTETYT ASIAT T-292/14 JA T-293/14
KYPROS v. SMHV (XAAAOYMI JA HALLOUMI)

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaiset paatokset

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.
SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja  esittdd  kanteidensa  tueksi yhden  kanneperusteen, joka koskee  asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkomista. Aluksi on tutkittava tdtd ainoaa
kanneperustetta siltd osin kuin se koskee mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan
rikkomista.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkejd, jotka muodostuvat
yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kayttda
osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, maarad, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd
alkuperds, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia, ei voida rekisteroidd. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdassa
saadetdan lisdksi, ettd 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteroinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan
osassa Euroopan unionia.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan sellaisia merkkeja ja
merkintojd, joita voidaan kohdeyleison nidkokulmasta katsottuna normaalisti kiyttdd joko suoraan tai
mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus kuvailtaessa rekisterdintihakemuksen
kohteena olevaa tavaraa tai palvelua (tuomio 20.9.2001, Procter & Gamble v. SMHV, C-383/99 P,
Kok., EU:C:2001:461, 39 kohta ja tuomio 22.6.2005, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB),
T-19/04, Kok., EU:T:2005:247, 24 kohta).

Tastd seuraa, ettd merkin kuuluminen kyseisen sddnnoksen tarkoittaman kiellon soveltamisalaan
edellyttad, ettd merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen vilill4, joita varten rekisterdintid haetaan, on
olemassa riittdvan suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisé voi heti ja asiaa tarkemmin
pohtimatta havaita, ettd merkilld kuvaillaan kyseessd olevia tavaroita ja palveluja tai niiden tiettya
ominaisuutta (edelld 14 kohdassa mainittu tuomio PAPERLAB, EU:T:2005:247, 25 kohta ja tuomio
30.11.2011, Hartmann v. SMHV (Complete), T-123/10, EU:T:2011:706, 21 kohta).

Merkin kuvailevuutta voidaan siis arvioida ainoastaan yhtddlta suhteessa kyseisiin tavaroihin tai
palveluihin ja toisaalta sen suhteen, miten kohdeyleis6 ymmartdd merkin (tuomio 16.3.2006, Telefon &
Buch v. SMHV - Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, Kok., EU:T:2006:87, 90 kohta ja
tuomio 15.1.2015, MEM v. SMHV (MONACO), T-197/13, Kok., EU:T:2015:16, 50 kohta).

Niiden periaatteiden valossa on tutkittava asianosaisten viitteitd, jotka liittyvat valituslautakunnan
riidanalaisissa paatoksissd tekeméén arviointiin.
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TUOMIO 7.10.2015 — YHDISTETYT ASIAT T-292/14 JA T-293/14
KYPROS v. SMHV (XAAAOYMI JA HALLOUMI)

Ensiksi kuten riidanalaisten paatosten 13 kohdassa todetaan, kyseiset tuotteet on tarkoitettu suurelle
yleisolle, mitd kantaja ei myoskddn ole riitauttanut. On my6s hyviksyttavd valituslautakunnan
menettelytapa — jota kantaja ei myodskddn ole riitauttanut —, jossa se viittaa kyproslaiseen yleiso6n
analysoidakseen haettujen tavaramerkkien kuvailevuutta.

Valituslautakunta on nimittdin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohtaa soveltamalla perustellusti
arvioinut ehdotonta hylkédysperustetta pelkédstddan kyproslaisen yleison kannalta. Kuten se toteaa
riidanalaisen péaatoksen 11 kohdassa asiassa T-292/14, suurin kirjaimin kirjoitettu sana "XAAAOYMI”
on kirjoitettu kreikkalaisin aakkosin ja sen rekisterdintikelpoisuus voidaan madritelld kreikkalaisia
aakkosia standardiaakkosina kayttdvaan kyproslaiseen yleisoon ndhden. Kantaja myds myontdd, ettd
isoin kirjaimin kirjoitetut sanat "HALLOUMI” ja "XAAAOYMI” kuvaavat erityista kyproslaista
juustoa. Tadma syy riittdd myos perustelemaan sen, ettd valituslautakunta viittasi asiassa T-293/14 vain
kyproslaiseen yleisoon arvioidessaan ehdotonta hylkdysperustetta.

Toiseksi valituslautakunta katsoi, ettéd isoin kirjaimin kirjoitetut sanat "THALLOUMI” ja "XAAAOYMI”
tarkoittavat kyproslaista juustoerikoisuutta ja kuvaavat siis suoraan, ainakin kyproslaisen yleison
kannalta, hakemuksessa mainittujen juuston, maidon ja maitotuotteiden maantieteellistd alkuperaa
(riidanalaisten péatosten 14 kohta).

Tama padtelmd on hyvaksyttavd. Kantaja on nimittdin itse vahvistanut sen kirjelmissdédn. Se toteaa, ettd
isoin kirjaimin kirjoitetut sanat "HALLOUMI” ja "XAAAOYMI” tarkoittavat erityisentyyppistd
Kyprokselta tuotua juustoa, joka on tuotettu tietylld tavalla ja jolla on erityinen maku, rakenne ja
kulinaristiset ominaisuudet.

Samoin on muistettava, ettd unionin yleinen tuomioistuin on jo katsonut, ettd isoin kirjaimin kirjoitettu
sana "HALLOUMI” viittaa erityiseen kyproslaiseen juustoon ja ettd tdmd sana kuvailee mainittua
tuotetta (ks. tdstd tuomio 13.6.2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias v. SMHV —
Garmo (HELLIM), T-534/10, Kok., EU:T:2012:292, 41 ja 55 kohta).

Kantaja riitautti edelld 22 kohdassa mainitun tulkinnan tuomiosta HELLIM (EU:T:2012:292) suullisessa
kasittelyssd ja totesi, ettei unionin yleinen tuomioistuin ollut kyseisen tuomion 41 kohdassa lausunut
aikaisemman tavaramerkin HALLOUMI kuvailevuudesta vaan oli pelkédstddn arvioinut turkin kielelle
muutettua kreikkalaista sanaa ja todennut, ettd sanan "halloumi” kdédnnos turkin kielelle on “hellim” ja
ettd kuluttajat tietavit ndiden kahden sanan viittaavan samaan tuotteeseen. Kantaja viittdd myos, ettéd
edelld 22 kohdassa mainitun tuomion HELLIM (EU:T:2012:292) 52 kohdassa unionin yleinen
tuomioistuin oli mydntanyt, ettd aikaisempi tavaramerkki HALLOUMI on erottamiskykyinen.

Namad viitteet on hyldttavd tehottomina. Unionin yleinen tuomioistuin nimittdin huomauttaa, ettei
kantaja kyseenalaista sitd, ettd suurin kirjaimin kirjoitettu sana "HALLOUMI” kuvailee kyseisté
tuotetta eli ettd se on erityinen kyproslainen juusto, kuten on lisdksi todettu edelld 22 kohdassa
mainitun tuomion HELLIM (EU:T:2012:292) 55 kohdassa.

On huomattava, ettd merkiltd, joka on niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten sen
rekisterdintia tavaramerkiksi on haettu, kuvaileva asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, puuttuu ndiden tavaroiden ja palvelujen osalta erottamiskyky, ellei
7 artiklan 3 kohdan soveltamisesta muuta johdu (ks. tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza
Technopol v. SMHV, C-51/10 P, Kok., EU:C:2011:139, 33 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen, ja
tuomio 11.5.2005, Naipes Heraclio Fournier v. SMHV — France Cartes (Kuviomerkki, joka sisaltda
kuvan  korttipelin ~ miekasta), = T-160/02-T-162/02,  Kok., = EU:T:2005:167, 59  kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Kantaja ei ole kuitenkaan vedonnut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohtaan eikéd osoittanut, etté

sen merkki oli mainitussa sddnnoksessd tarkoitetulla tavalla tullut kéytossd erottamiskykyiseksi
kyseisten tavaroiden osalta.
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KYPROS v. SMHV (XAAAOYMI JA HALLOUMI)

Silla seikalla, ettd unionin yleinen tuomioistuin myonsi edelld 22 kohdassa mainitussa tuomiossa
HELLIM (EU:T:2012:292) sellaisen riitauttamisen johdosta, joka koski tavaramerkkien HALLOUMI ja
HELLIM sekaannusvaaraa, ettd aikaisemmalla yhteison yhteismerkiksi rekisteréidyllda sanamerkilld
HALLOUMI oli heikko erottamiskyky — kuten myos oikeuskéytinnossd edellytetddn (ks. tuomio
24.5.2012, Formula One Licensing v. SMHV, C-196/11 P, Kok., EU:C:2012:314, 47 kohta) —, ei
kyseenalaisteta edelliseen kohtaan siséltyvdd arviointia. Ensiksi unionin yleinen tuomioistuin nimittdin
toteaa tdssd tuomiossa, ettd tavaramerkki HALLOUMI ei ole erityisen erottamiskykyinen ja ettd se on
kuvaileva (edelli 22 kohdassa mainittu tuomio HELLIM, EU:T:2012:292, 55 kohta). Niin ollen se
toteamus, ettd yhteison yhteismerkiksi rekisterdidylla sanamerkilla HALLOUMI on heikko
erottamiskyky, ei riitd kumoamaan mainitun tavaramerkin kuvailevuutta. Toiseksi kyseisestd tuomiosta
ei ilmene, ettd heikko erottamiskyky on saavutettu asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa

edellytetylla kaytolla.

Edelld esitetyilld perusteilla on myonnettdvd, ettd valituslautakunnan toteama merkin HALLOUMI
kuvaileva merkitys on vahvistettu ainakin kyproslaisen yleison osalta. Samoista syistd sama johtopaitos
voidaan tehdd merkista XAAAOYMIL

Tastd seuraa, ettei valituslautakunta tehnyt arviointivirhettd katsoessaan, ettei haettuja tavaramerkkeja
voida rekister6ida sen vuoksi, ettd niiden merkitys on ainakin kyproslaisen yleison kannalta kuvaileva
niiden tavaroiden osalta, joille rekisterodinteja haettiin.

Kantaja esittda viisi vaitettd, joilla pyritadn kyseenalaistamaan ndma toteamukset.

Ensimmdinen vdite, jonka mukaan asetuksessa N:o 207/2009 ei suljeta pois tarkastusmerkkejd

Kantaja vaittaa, ettd asetuksessa N:o 207/2009 sallitaan sellaisten tarkastusmerkkien rekisterdinti, jotka
tayttdvat yhteison tavaramerkkien edellytykset. Se moittii valituslautakuntaa siitd, ettei se ole
maininnut, ettei asetuksessa N:o 207/2009 kielletd sitd, ettd tavallisiksi yhteison tavaramerkeiksi
rekister6idddn mainittuja tarkastusmerkkejd, jotka ovat mainitun asetuksen vyleisten sddnnosten
mukaisia.

SMHYV viittaa, ettd tarkastusmerkit voidaan rekisterdida yksittdisind yhteison tavaramerkkeing, jos ne
tayttavit asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset.

Yhtdalta on todettava, ettd valituslautakunta totesi riidanalaisten péédtosten 16 kohdassa, ettei
tavaramerkkid voida hyldtd sen vuoksi, ettd sitd kaytettiin tarkastusmerkkind. Se tarkensi kuitenkin,
ettd koska asetuksessa N:o 207/2009 ei sdddetd tarkastusmerkkien rekisterdimisestd, niitd on haettava
yksittdisind tavaramerkkeind ja ne voidaan rekister6idd pelkastddn, jos mihinkddn mainitun asetuksen
7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun ehdottomaan hylkdysperusteeseen ei voida vedota.

Niin tehdessddn valituslautakunta nimenomaisesti totesi, ettd tarkastusmerkit voidaan rekister6ida
yhteison tavaramerkeiksi silld edellytykselld, ettei ole asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuja ehdottomia hylkédysperusteita, jotka estdvat niiden rekisterdinnin. Kantajan viite, jonka
mukaan valituslautakunta ei ole maininnut, ettei asetuksessa N:o 207/2009 kielletd tarkastusmerkkien
rekisterointid, voidaan joka tapauksessa vain hylaté.

Toisaalta SMHYV totesi perustellusti, ettei asetuksessa N:o 207/2009 saddetd tarkastusmerkkien suojasta.
Siind sdadetddn vain yksittdising tai yhteisomerkkeind rekisterditédvien yhteison tavaramerkkien suojasta.

Kasiteltavéssa asiassa kantaja haki kahta yksittdista tavaramerkkid, ja ndita yksittdisia tavaramerkkeja

koskevia rekisterointihakemuksia tutkittiin asetuksessa N:o 207/2009 saadetyilld perusteilla, joihin
kuuluvat mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa mainitut perusteet.

ECLLEU:T:2015:752 5
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Tastd seuraa, ettd ensimmadinen viite on hylattava.

Toinen vdite, joka liittyy virheellisten perusteiden soveltamiseen haettujen tavaramerkkien kuvailevan
luonteen arvioinnissa

Kantaja viittad, ettd se on vuodesta 1992 alkaen kahden kansallisen tarkastusmerkin eli tavaramerkkien
HALLOUMI ja XAAAOYMI haltija ja ettd ainakin tuosta vuodesta alkaen kyproslaiset kuluttajat
katsoivat kyseiset merkit tarkastusmerkeiksi, jotka takaavat kaikkien eritelmdssd mainittujen
tasmallisten standardien noudattamisen.

SMHV vastaa, ettd haettujen tavaramerkkien hylkddminen perustuu yksittdisten tavaramerkkien
kuvailevuuteen eikéd tarkastusmerkkeihin liittyviin kriteereihin ja huomauttaa, ettd kantaja myontad
itse, ettd haetut tavaramerkit kuvailevat tuotteiden tyyppid ja alkuperaa.

Aluksi on todettava, ettd kantaja myontdd, ettd kyproslaiset ja koko unionin kuluttajat ovat aina
katsoneet haettujen tavaramerkkien tarkoittavan erityisentyyppistd Kyprokselta tuotua juustoa, joka on
valmistettu tietylld tavalla ja jolla on erityinen maku, rakenne ja kulinaariset ominaisuudet.

Valituslautakunta ei siis tehnyt arviointivirhettd todetessaan riidanalaisten paatosten 14 kohdassa, ettd
ainakin kyproslaisen yleison kannalta merkit kuvaavat suoraan juuston tyyppid ja maantieteellista
alkuperaa.

Lisdksi on SMHV:n toteamalla tavalla niin, ettd haettujen tavaramerkkien rekisterdinnin hylkddminen
perustuu yksittdisten tavaramerkkien kuvailevuuteen eiké tarkastusmerkkeihin liittyviin perusteisiin.

Tastd seuraa, ettei silld seikalla, ettd kantaja on vuodesta 1992 ollut samojen tarkastusmerkkien haltija,
ole vaikutusta kyseisten merkkien kuvailevuuteen.

Tassd yhteydessd on tutkittava kantajan viitettd, jonka mukaan tarkastusmerkkien olemassaolo
vuodesta 1992 alkaen olisi vaikuttanut kyproslaisen kuluttajan késitykseen kyseisistd merkeistd silla
tavoin, ettd se olisi selvésti lagjempi kuin kyseisten tuotteiden pelkéstdén kuvaileva luonne. Kantajan
mukaan kyproslaiset kuluttajat katsovat nykyisin merkkien takaavan kaikkien eritelmdssd mainittujen
tasmallisten standardien noudattamisen.

Tama vidite on tehoton. Kriteerit, joihin kantaja vetoaa ja jotka liittyvit tuotteen maantieteelliseen
alkuperédédn, sen luonteeseen ja ominaispiirteisiin, ovat ominaisia tarkastusmerkeille. Ne eivdt voi
osoittaa, ettd kyproslainen kuluttaja ei katso kyseisida merkkeja — joiden rekisterdintia yksittaisiksi
tavaramerkeiksi on haettu — kyseisid tuotteita kuvaileviksi.

Vaikka oletettaisiin, ettd tietyt kyproslaiset kuluttajat ovat jo useiden vuosien ajan katsoneet kyseiset
merkit tarkastusmerkeiksi, jotka takaavat tiettyjen tdsmallisten oikeudellisten vaatimusten
noudattamisen, tdiméd ndkemys ei ndin ollen vaikuta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitettuun kyseisten tavaramerkkien kuvailevuuteen ndiden kuluttajien nakokulmasta
eikd sitd suuremmalla syylld sellaisten muiden kuluttajien ndkokulmasta, jotka eivit muodosta yhteytta
tarkastusmerkkiin.

Kantaja viittdd lopuksi, ettd valituslautakunnan puoltama nédkemys johtaa siihen, ettd kaikki
tarkastusmerkit on lahtokohtaisesti suljettava soveltamisalan ulkopuolelle. Kantajan mukaan vain siind
tapauksessa, ettd tavaramerkki on pelkéstddn arkipdivdinen tieto, jolla osoitetaan suoraan ja
yksinomaan tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, sitd ei voida rekisterdidd yhteison tavaramerkiksi.
Se viittaa esimerkkind muun muassa ilmaisuun "100 % naudanlihaa”.
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Kuten SMHYV toteaa, kantajan nidkemysté ei voida hyviksyd, koska se tarkoittaa suppeaa maéritelmas
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta kuvailevuuden kasitteesté.

On todettava, ettd ne perusteet, joihin kantaja nojautuu viittddkseen, ettd kyseiset merkit ovat
ilmaisusta 100 % naudanlihaa” poiketen enemmain kuin arkipdivdinen tieto, jossa ilmoitetaan suoraan
ja yksinomaan tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteet, ovat tarkastusmerkkeihin, jotka ovat
nimenomaan kuvailevia, koska ne liittyvdat tuotteen maantieteelliseen alkuperddn, sen luonteeseen ja
ominaispiirteisiin, liittyvid perusteita.

Toinen viite on ndin ollen hylattéva.

Kolmas viiite, jonka mukaan yleinen etu ei vaadi haettujen tavaramerkkien pitimisti vapaana

Kantajan mukaan ei ole yleistd etua, jonka perusteella haetut tavaramerkit pitdisi jattdd kolmansien
kayttoon. Se muistuttaa, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa lueteltuja
rekisterointiesteitd on tulkittava ottamalla huomioon se vyleinen etu, joka on kulloisenkin
rekisterointiesteen tausta-ajatuksena. Taltd osin se vetoaa 4.5.1999 annettuun tuomioon Windsurfing
Chiemsee (C-108/97 ja C-109/97, Kok., EU:C:1999:230, 29-30 kohta), jossa sen mukaan on selvisti
todettu, ettd yleinen etu on asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kulmakivi. Se
vdittdd, ettd valituslautakunnan olisi pitdnyt esittdd kysymys siitd, voidaanko kohtuudella olettaa, ettd
kolmannet tahtovat kayttdd tavaramerkkid tulevaisuudessa. Se kuitenkin huomauttaa, ettd ainoa
motiivi, minkd vuoksi kauppiaat tahtoisivat kéyttdd haettuja tavaramerkkeji noudattamatta
tarkastusmerkeilld asetettuja sddntojd, on yleison erehdyttiminen. Ei siis ole yleisen edun mukaista,
ettd kauppiaat voisivat kuvailla tuotteitaan virheellisesti. Sitd vastoin on olemassa térked yleinen etu
suojata tarkastusmerkkejd. Se lisdd, ettei tarkastusmerkkien rekisterdinti johda vaarinkayttoon eika
helpota kuvailevien tavaramerkkien rekisterointid, koska niilld ei ole tarkastusmerkkien ”leimaa” eika
mainetta.

SMHYV kiistda nima vaitteet.

On muistettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla olevan yleisen
edun kasite edellyttdd, ettd merkit ja merkinndt, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kayttaa
osoittamaan niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joiden rekister6intid haetaan, voivat olla
vapaasti kaikkien kaytettdvissd. Télld sddnnokselld estetddn se, ettd ainoastaan yksi yritys saisi kayttda
tallaisia merkkeja tai merkint6jd sen vuoksi, ettd ne on rekisterdity tavaramerkiksi (tuomio 23.10.2003,
SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, Kok., EU:C:2003:579, 31 kohta ja tuomio 12.1.2006, Deutsche
SiSi-Werke v. SMHV, C-173/04 P, Kok., EU:C:2006:20, 62 kohta) ja se, ettd jokin yritys monopolisoisi
kuvailevan termin kdyton muiden yritysten, mukaan luettuna sen kilpailijat, vahingoksi, jolloin niiden
kéytettdvissd omien tavaroidensa kuvaamiseksi oleva sanavarasto rajoittuisi (tuomio 6.3.2007, Golf USA
v. SMHV (GOLF USA), T-230/05, EU:T:2007:76, 32 kohta ja tuomio 30.4.2013, ABC-One v. SMHV
(SLIM BELLY), T-61/12, EU:T:2013:226, 18 kohta).

Tassd yhteydessa kantaja vdittdad yhtaaltd, ettd valituslautakunnalla oli velvollisuus esittda kysymys siitd,
onko olemassa yleinen etu pitdd haetut tavaramerkin vapaina kolmansien kayttdd varten, mitd se ei
ollut tehnyt. Se vdittdd toisaalta, ettd késiteltdvéssd asiassa vastaus tdahdn kysymykseen on, ettei ole
yleistd etua pitdd haettuja tavaramerkkeja vapaana. Téllaiset viitteet eivit voi menestya.

Edelld 53 kohdassa mainitusta oikeuskdytdnndstd ilmenee, ettd yleinen etu pitdd kuvailevat tavaramerkit
vapaina kolmansien kéyttod varten on ennalta vahvistettu ja oletettu. Tastd seuraa, ettd kun haettu
tavaramerkki on kuvaileva, valituslautakunnan on riittdvda todeta mainittu kuvailevuus ilman, ettd sen
tarvitsisi tutkia sitd kysymystd, onko kuvailevuudesta huolimatta olemassa yleinen etu pitdd haettu
tavaramerkki vapaana kolmansien kayttoa varten. Nain ollen asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi on pelkdstdadn tutkittava kyseiselle

ECLLEU:T:2015:752 7



56

57

58

59

60

61

62

63

TUOMIO 7.10.2015 — YHDISTETYT ASIAT T-292/14 JA T-293/14
KYPROS v. SMHV (XAAAOYMI JA HALLOUMI)

sanamerkille annetun merkityksen perusteella, onko merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen ryhmien
valilla, joita varten rekisterdintid on haettu, kohdeyleison nakokulmasta katsottuna riittévan suora ja
konkreettinen yhteys (tuomio 3.12.2003, Audi v. SMHV (TDI), T-16/02, Kok., EU:T:2003:327,
29 kohta ja tuomio 23.10.2007, BORCO-Marken-Import Matthiesen v. SMHV (Caipi), T-405/04,
EU:T:2007:315, 44 kohta). Téssd yhteydessé on my0s tarpeen muistuttaa, ettd asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen ei edellytd konkreettista, todellista ja
painavaa tarvetta vapaaseen kéytettdvyyteen (ks. vastaavasti tuomio 27.2.2002, Streamserve v. SMHV
(STREAMSERVE), T-106/00, Kok., EU:T:2002:43, 39 kohta; tuomio 9.2.2010, PromoCell bioscience
alive v. SMHV (SupplementPack), T-113/09, EU:T:2010:34, 27 kohta ja tuomio 8.7.2010, Trautwein v.
SMHYV (Hevosta esittiva merkki), T-386/08, EU:T:2010:296, 45 kohta).

Kasiteltavidssa asiassa, kuten edelld 18-29 kohdassa huomautetaan, suoran ja konkreettisen yhteyden
olemassaolo haettujen tavaramerkkien ja niiden tavaroiden, joita varten rekisterdinteja on haettu,
valilla on riittavalla tavalla osoitettu riidanalaisissa paatoksissa.

Lisdksi kantaja vdittdd turhaan, ettd haettujen tavaramerkkien vapaana pitdmisen oikeuttavan yleisen
edun olemassaolon myontdminen voisi antaa kauppiaille mahdollisuuden kayttdd niitd noudattamatta
tarkastusmerkeille asetettuja standardeja ja erehdyttéen yleisoa.

Kuten SMHV perustellusti huomauttaa, haettujen tavaramerkkien tulevaa kéyttod tai siitd johtuvia
mahdollisia vaaroja koskevat toteamukset eivit ole merkityksellisia mainittujen tavaramerkkien
erottamiskyvyn arvioinnissa.

Lopuksi se, ettd Eurooppaoikeutta tutkivat laitokset ovat puoltaneet tarvetta suojata tarkastusmerkkejd,
ei vaikuta kasiteltdvan asian ratkaisemiseen. On nimittdin muistettava, ettd oikeuskdytdnnon mukaan
valituslautakuntien péaétosten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 207/2009 perusteella,
sellaisena kuin unionin tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet (tuomio 15.9.2005, BioID v. SMHYV,
C-37/03 P, Kok., EU:C:2005:547, 47 kohta; edelld 53 kohdassa mainittu tuomio Deutsche SiSi-Werke
v. SMHYV, EU:C:2006:20, 48 kohta ja edelld 14 kohdassa mainittu tuomio PAPERLAB, EU:T:2005:247,
39 Lkohta). Yhteison tavaramerkkid koskevassa voimassa olevassa sddnnostossi el sdadetd
nimenomaisesti mahdollisuudesta rekister6ida tarkastusmerkkeja.

Edelld esitetyilla perusteilla kolmas viite on hylattava.

Neljdis vdite, joka koskee tarkastusmerkkien rekisterdintid yhteison tavaramerkeiksi

Kantaja katsoo, ettei valituslautakunta ollut johdonmukainen hyviksyessddn sen, ettd tarkastusmerkit
kuten FREEDOM FOOD, ENERGY STAR, FAIRTRADE tai UNDERWRITERS LABORATORIES
rekisterditiin tavanomaisiksi yhteison tavaramerkeiksi. Kantaja moittii valituslautakuntaa siitd, ettei se
esittanyt syytd, minkd vuoksi hylkdysperusteeseen, jota ei esitetty nditd tavaramerkkejd vastaan,
vedottiin haettuja tavaramerkkejd vastaan.

SMHYV kiistda nama vaitteet.

SMHV:n aikaisemmista p@ddtoksistd on riittdvdd muistuttaa, ettd vaikka SMHV:n aikaisemmassa
paitoksessd esitetyt tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja koskevat perustelut voivat tukea asetuksen
N:o 207/2009 saannoksen rikkomista koskevaa kanneperustetta, paiatokset, jotka valituslautakuntien on
tehtavd, kuuluvat tdmidn merkin rekisterdintia yhteison tavaramerkiksi koskevan asetuksen nojalla
sidotun toimivallan piiriin eivdtkd harkintavallan piiriin. Nédin ollen valituslautakuntien péaétosten
laillisuutta on arvioitava yksinomaan tdmdn asetuksen, sellaisena kuin unionin tuomioistuimet sitd
tulkitsevat, eikd valituslautakuntien aikaisemman paatoskdaytdnnon perusteella (edellda 59 kohdassa
mainittu tuomio BiolD v. SMHV, EU:C:2005:547, 47 kohta; edelld 53 kohdassa mainittu tuomio
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Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, EU:C:2006:20, 48 kohta ja edelld 14 kohdassa mainittu tuomio
PAPERLAB, EU:T:2005:247, 39 kohta). Mikéddn ei kuitenkaan selvésti sulje pois sitd, ettd unionin
tuomioistuin hyviksyy ja toistaa jonkin SMHV:n pdatoskaytannossa esitetyistd perusteista.

On niet kaksi mahdollista tilannetta. Jos valituslautakunta on aiemmassa asiassa tunnustanut merkin
rekisteroitdvyyden yhteison tavaramerkkind ja soveltanut oikein asetuksen N:o 207/2009 asiaa koskevia
sadnnoksid ja myohemmain, aiempaa asiaa vastaavan asian yhteydessd tehnyt vastakkaisen péétoksen,
unionin tuomioistuinten on kumottava viimeksi mainittu péatos silld perusteella, ettd asetuksen
N:o 207/2009 asiaa koskevia sddnnoksid ei ole noudatettu. Téssd ensimmadisessd tilanteessa
syrjintdkiellon periaatteen loukkaamista koskeva kanneperuste olisi niin muodoin tehoton (edelld
55 kohdassa mainittu tuomio STREAMSERVE, EU:T:2002:43, 67 kohta).

Jos sitd vastoin valituslautakunta on aiemmassa asiassa hyvaksynyt merkin rekisterdimiskelpoisuuden
yhteison tavaramerkiksi ja tdlléin tehnyt oikeudellisen virheen, ja myohemmain, aiempaa asiaa
vastaavan asian yhteydessd tehnyt vastakkaisen péadtoksen, ensiksi tehtyyn paatokseen ei voitaisi
tehokkaasti vedota viimeksi tehdyn péaatoksen kumoamista koskevan vaatimuksen tueksi. Unionin
tuomioistuimen oikeuskédytinndstd ndet ilmenee, ettd yhdenvertaisuusperiaatteeseen voidaan vedota
ainoastaan laillisuuden noudattamisen asettamissa rajoissa (tuomio 13.7.1972, Besnard ym. v. komissio,
55/71-76/71, 86/71, 87/71 ja 95/71, Kok., EU:C:1972:66, 39 kohta ja tuomio 28.9.1993, Magdalena
Fernidndez v. komissio, T-90/92, Kok., EU:T:1993:78, 38 kohta) ja ettd kukaan ei voi vedota toisen
hyvdaksi tehtyyn lainvastaisuuteen (tuomio 9.10.1984, Witte v. parlamentti, 188/83, Kok,
EU:C:1984:309, 15 kohta). Siten téssd toisessa tilanteessa syrjintdkiellon periaatteen loukkaamista
koskeva kanneperuste on niin ikddn tehoton (edelld 55 kohdassa mainittu tuomio STREAMSERVE,
EU:T:2002:43, 67 kohta).

Kuten tdmén 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan liittyvin kanneperusteen analysoinnista ja erityisesti
edelld 13-29 kohdasta ilmenee, valituslautakunta totesi perustellusti, ettei haettuja tavaramerkkeja
voida rekister6idd, koska ne kuvailevat kyseisid tavaroita.

Neljas kanneperuste on ndin ollen hylattéva.

Viides kanneperuste, joka liittyy kansallisten tavaramerkkien suojalle aiheutuvaan haittaan

Kantajan mukaan riidanalaiset paatokset vaikuttaisivat heikentdvasti kansallisten tavaramerkkien
suojaan. Tastd se totesi, ettd kansallisiin tavaramerkkeihin, mukaan luettuna tarkastusmerkit, voidaan
vedota yhteison tavaramerkkejd koskevassa menettelyssd. Riidanalaiset paiatokset vaikuttavat siten, ettei
ndille tavaramerkeille myonnetd minkadnlaista erottamiskykyd ja ndin ollen minkddnlaista suojaa
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a ja b kohdan nojalla. Téssé yhteydesséd se viittaa edelld
27 kohdassa mainittuun tuomioon Formula One Licensing v. SMHV (EU:C:2012:314, 42-47 kohta),
jossa unionin tuomioistuin katsoi, ettd jotta ei rikottaisi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa, kansallinen tavaramerkki, johon on vedottu yhteison tavaramerkin rekisteréintia vastaan
tehdyn viitteen tueksi, on katsottava tietyssd maérin erottamiskykyiseksi.

SMHV:n tavoin on katsottava, ettd kantajan viitteet ovat merkityksettomia. Valituslautakunnan pééttely
on nimittdin tehty asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen
ehdottomien hylkdysperusteiden tutkinnan yhteydessa eikd inter partes -menettelyssa.

Se seikka, ettd valituslautakunta kieltdytyi rekisteroimastd haettuja tavaramerkkeja yhteison
tavaramerkeiksi ehdottoman hylkdysperusteen vuoksi, ei kuitenkaan tarkoita, ettd tima SMHV:n elin
ei myontdisi minkadnlaista erottamiskykya ndille samoille merkeille siind tapauksessa, ettd ne olisi
aikaisemmin rekisterdity kansallisiksi tavaramerkeiksi ja niihin olisi vedottu véitemenettelyssa. Talta
osin edelld 27 kohdassa mainittu tuomio Formula One Licensing v. SMHV (EU:C:2012:314) koskee
inter partes -menettelyé ja on siis tdysin merkitykseton kasiteltdvéssa asiassa.
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Kuten SMHV toteaa, kantaja ei osoita, ettd valituslautakunta olisi soveltanut menettelyssd, jossa
todetaan ehdoton hylkdysperuste, sellaisia arviointiperusteita, joilla voi olla haittaa kansallisten
tarkastusmerkkien suojalle.

Nain ollen viides kanneperuste on hylattava.

Kaikesta edelld esitetystd johtuu, ettd kantajan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan
rikkomista koskeva perustelu on hylattdva perusteettomana.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomisten osalta on muistettava, kuten
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, ettd riittdd, ettd jokin ehdottomista
hylkdysperusteista soveltuu, jotta riidanalaiselta merkiltd on evittivd rekisterdinti yhteison
tavaramerkiksi (ks. edelli 16 kohdassa mainittu tuomio WEISSE SEITEN, EU:T:2006:87, 110 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Koska kantajan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskevan argumentaation
tutkiminen on ndin ollen osoittanut, ettd valituslautakunta totesi perustellusti haettujen
tavaramerkkien kuvailevan kyseisid tavaroita ja ettd tdmd peruste riittdd yksinddn perustelemaan
haettujen tavaramerkkien rekisterdinnin epadmisen, ei ole joka tapauksessa tarpeen tutkia kysymysté
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomisesta, mistéd lisdksi kantaja ei esitd
tasmallistd vaitetta.

Edelld esitetyilla perusteilla kanne on hylattava.

Oikeudenkayntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
havidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska
kantaja on hévinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkéyntikulut tdmén
vaatimusten mulkaisesti.
Nailld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljés jaosto)
on ratkaissut asiat seuraavasti:
1) Kanne hylitain.
2) Kyproksen tasavalta vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan

sisaimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
oikeudenkiyntikulut.

Prek Labucka Kreuschitz
Julistettiin Luxemburgissa 7 péivdna lokakuuta 2015.

Allekirjoitukset
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