Europeiska unionens domstol
PRESSMEDDELANDE nr 26/20
Luxemburg den 5 mars 2020

Dom i mal C-766/18 P
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named
Press och information Halloumi/EUIPO

Domstolen upphéaver den dom genom vilken tribunalen faststallde att EU-
kollektivmarket HALLOUMI, som éar férbehallet cypriotiska osttillverkare, inte utgor
hinder for att kdnnetecknet BBQLOUMI registreras som EU-varumarke for en
bulgarisk tillverkares ost

Malet aterforvisas till tribunalen som ska préva huruvida det foreligger en risk for att
konsumenterna forvaxlar ursprunget for de varor som omfattas av kannetecknet "BBQLOUMI/”

La Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi &r
innehavare av EU-kollektivmarket HALLOUMI, som &r registrerat fér ost. Ett EU-kollektivmarke ar
en sarskild typ av EU-varumarke, som vid ansdékan om registrering av varumarket anges
vara kollektivt och som ar agnat att séarskilja de varor eller tjanster som harror fran
medlemmarna i den sammanslutning som innehar market fran andra féretags varor eller
tjanster.

Innehavaren av detta kollektivmérke framstéllde, med hanvisning till sitt kollektivmarke, en
invandning mot registrering, som EU-varumarke, av figurkannetecknet innehallande ordelementet
BBQLOUMI, vilket ett bulgariskt bolag hade ansdkt om for bland annat ost. Europeiska unionens
immaterialrattsmyndighet (EUIPO), som har till uppgift att prova anstkningar om registrering av
EU-varumarken, avslog invandningen med motiveringen att det inte foreldg nagon risk for
forvaxling med avseende pa varornas ursprung mellan det sokta varumarket BBQLOUMI och det
aldre kollektivmarket HALLOUMI. Innehavaren av det aktuella kollektivmarket 6verklagade
EUIPO:s beslut till tribunalen, som efter att ha konstaterat att varumarket hade Iag
sarskiljningsférmaga, pa grund av att ordet "halloumi” betecknar en typ av ost, aven den fann att
det inte forelag nagon risk for forvaxling.?

Efter det att tribunalens dom 6verklagats till domstolen prévade denna, i sin dom av den 5 mars
2020 i mal C-766/18 P, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named
Halloumi mot EUIPO, férst huruvida den rattspraxis i vilkken det uppstéllts kriterier fér bedémningen
av risken for forvaxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordningen om EU-varumaérken,
ar tillamplig i mal rérande ett aldre kollektivmarke.?

Domstolen slog i detta avseende fast att for det fall det &ldre varumarket ar ett kollektivmarke,
vars grundlaggande funktion &ar att sarskilja de varor eller tjanster som harrér fran
medlemmarna i den sammanslutning som innehar varumarket fran andra féretags varor
eller tjanster,® ska risken for forvaxling forstds som en risk for att allmanheten kan tro att
bade de varor eller tjanster som omfattas av det aldre varumarket och de som omfattas av
det sokta varumarket harrér frdn medlemmarna i den sammanslutning som ar innehavare
av det aldre varumarket eller i forekommande fall fran féretag med ekonomiska band till
dessa medlemmar eller denna sammanslutning. Aven om den grundlaggande funktionen hos
kollektivmarken ska beaktas vid bedémningen av vad som avses med “risk for forvaxling”, nar en

! Tribunalens dom av den 25 september 2018 i mal T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of
Cyprus named Halloumi/EUIPO — M. J. Dairies (BBQLOUMI).

2 Radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varuméarken (EUT L 78, 2009, s. 1), i andrad
lydelse (ersatt av Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumarken
(EUT L 154, 2017, s. 1)).

3 Enligt artikel 66.1 i forordning nr 208/2009.
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invandning grundas pa ett sadant varumarke, ar det inte desto mindre sa att rattspraxis i fraga om
vilka kriterier som ska ligga till grund fér den konkreta bedémningen av huruvida det foéreligger en
sadan risk med avseende pa individuella EU-varumarken aven &r tillamplig i mal som ror ett aldre
kollektivmarke. Inget av EU-kollektivmarkenas sardrag motiverar namligen att undantag gors
fran de kriterier for bedémning av risken for forvaxling som foljer av denna rattspraxis, vid
en invandning grundad pa ett sadant varumarke.

Innehavaren av det aktuella kollektivméarket gjorde vidare gallande att det &ldre varumaérkets
sarskiliningsformaga skulle bedémas pa ett annat satt nar det ar frdga om ett EU-kollektivmarke.

Domstolen underkande detta argument och papekade att kravet pa sarskiljningsférmaga* aven ar
tillampligt p& EU-kollektivmarken. | artiklarna 67—74 i férordningen om EU-varumarken, vilka ror
EU-kollektivmarken, foreskrivs namligen inte att ndgot annat ska galla. Foljaktligen maste dessa
varumarken under alla omstandigheter ha sarskiljningsformaga, antingen i sig eller till folid av
anvandning.

Domstolen preciserade dessutom att artikel 66.2 i denna forordning inte utgér ett undantag fran
detta krav pa sarskiljningsférmaga. Aven om denna bestammelse gor det mojligt att, med avvikelse
fran artikel 7.1 ¢ i namnda forordning,® registrera kannetecken som kan anvandas for att beteckna
geografiskt ursprung for varor eller tjanster som EU-kollektivmarken, innebar den daremot inte att
de salunda registrerade kannetecknen far sakna sarskiljningsférmaga. Nar en sammanslutning
ansdker om registrering som EU-kollektivmarke av ett kdnnetecken som kan beteckna ett
geografiskt ursprung, ska sammanslutningen saledes forsakra sig om att kannetecknet har
bestandsdelar som gor det mdojligt for konsumenterna att sarskilja medlemmarnas varor
eller tjanster fran andra foretags varor eller tjanster.

Vad slutligen galler bedémningen av risken for forvaxling erinrade domstolen om att det vid
provningen av huruvida det foreligger en sadan risk ska goras en helhetsbeddmning med
beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.

Det framgick emellertid av den 6verklagade domen att tribunalen hade grundat sig pa antagandet
att det, i fall dar det aldre varumarket har lag sarskiljningsférmaga, kan uteslutas att det foreligger
risk for forvaxling sa snart det star klart att likheten mellan de motstaende varumarkena inte i sig
gor det mojligt att faststalla att det foreligger en sadan risk. Domstolen slog fast att detta
antagande ar felaktigt, eftersom den omstandigheten att ett &ldre varumarke har lag
sarskiljningsformaga inte utesluter att det foreligger risk for forvaxling. Det var saledes nodvandigt
att undersoka huruvida den laga graden av likhet mellan de motstaende varumarkena
kompenseras av den hogre graden av likhet, eller till och med identitet, mellan de varuslag som
omfattas av dessa varumarken. Eftersom tribunalens bedémning inte uppfyllde kravet pa en
helhetsbedomning som beaktar samspelet mellan de relevanta faktorerna, ansags
tribunalen ha gjort sig skyldig till felaktig rattstillampning.

Domstolen upphavde foljaktligen tribunalens dom och aterforvisade malet till tribunalen for
ny prévning av huruvida det foreligger risk for forvaxling.

UPPLYSNING: EU-varumarken och EU-formgivningar géller inom hela Europeiska unionen. EU-varumarken
géaller vid sidan om de nationella varumarkena. EU-formgivningar géller vid sidan av nationella formgivningar.
Ansokningar om registrering av EU-varumarken och EU-formgivningar ges in till EUIPO, vars beslut kan
Overklagas till tribunalen. UPPLYSNING: Syftet med talan om ogiltigforklaring &ar att rattsakter som har
antagits av unionens institutioner och som strider mot unionsratten ska ogiltigférklaras. Medlemsstaterna, de
europeiska institutionerna och de enskilda far, pa vissa villkor, vacka talan om ogiltigférklaring vid domstolen

4 Kravet pa sarskiljiningsformaga foreskrivs i artikel 7.1 b och 7.3 i forordning nr 207/2009. Enligt dessa bestammelser far
varumarken som saknar sarskiljningsformaga inte registreras, savida inte varumarket till féljd av sin anvandning har
uppnatt sarskiljningsformaga i fraga om de varor eller tjanster for vilka det anséks om registrering.

5| artikel 7.1 c i férordning nr 207/2009 foreskrivs att varuméarken som endast bestar av kannetecken eller upplysningar
vilka i handeln visar varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvéandning, varde, geografiska ursprung,
tider for deras framstallande eller andra egenskaper hos varorna eller tjansterna inte far registreras.
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eller tribunalen. Om talan ar valgrundad ska rattsakten ogiltigforklaras. Den berérda institutionen maste fylla
det rattsliga tomrum som kan uppkomma till féljd av att rattsakten ogiltigférklaras.

Detta &r en icke-officiell handling avsedd for massmedia och den &r inte bindande for domstolen.

Domen i fulltext publiceras pa webbplatsen CURIA dagen fér avkunnandet.
Kontaktperson for press: Gitte Stadler @ +352 4303 3127
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