TUOMIO 13.12.2004 — ASIA T-8/03

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

13 piivéni joulukuuta 2004

Asiassa T-8/03,

El Corte Inglés, SA, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajanaan asianajaja J. Rivas
Zurdo, ’

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamhiehindén P. Bullock ja O. Montalto,

vastaajana,

jossa asian kisittelyyn SMHV:n valituslautakunnassa osallistui ja véliintulijana
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Emilio Pucci Stl, kotipaikka Firenze (Italia), edustajinaan asianajajat P. L. Roncaglia,
G. Lazzeretti ja M. Boletto,

* Qikeudenkiyntikieli: italia.
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EL CORTE INGLES v. SMHV — PUCCI (EMILIO PUCCI)
ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljinnen valituslautakunnan
3.10.2002 tekemiistd ratkaisusta (yhdistetyt asiat R 700/2000-4 ja R 746/2000-4), joka

koski véitettd, jonka kansallisten kuviomerkkien EMIDIO TUCCI haltija oli tehnyt
kuviomerkin EMILIO PUCCI yhteisén tavaramerkiksi rekistersintia vastaan,

EUROCOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung seki tuomarit A. W, H.
Meij ja N. J. Forwood,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio Gonzélez,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssi ja 9.6.2004 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Viliintulija teki 1.4.1996 yhteisén tavaramerkistd 20 paiviind joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin
se on muutettuna, perusteella yhteisén tavaramerkin rekisterdintii koskevan

hakemuksen sisémarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
(SMHYV).
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»  Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on kuviomerkki EMILIO PUCCI, joka
esitetddn alla:

1.CD

5 Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilista luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 18, 24 ja 25, ja ne vastaavat kunkin nédiden
luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 3: ”Valkaisuaineet ja muut vaatteiden pesussa kiytettdvit aineet;
puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat; hajuvedet;
eteeriset 6ljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet”

— luokka 18: "Nahat ja nahan jiljitelmit ja niistd tehdyt tavarat, jotka eivét sisilly
muihin luokkiin, eldinten nahat; matka-arkut ja -laukut, sateenvarjot, pdivé-
varjot ja kivelykepit, piiskat ja satulavarusteet”

— Tluokka 24: "Tekstiilit ja tekstiilituotteet, jotka eivit sisilly muihin luokkiin;
siingynpeitot ja poytaliinat”

— luokka 25: "Vaatteet, jalkineet ja padhineet”.
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Témi hakemus julkaistiin 6.4.1998 yhteisén tavaramerkkilehdessi nro 25/1998.

Kantaja teki 3.7.1998 viitteen asetuksen N:o 40/94 42 artiklan perusteella
hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekistersintii vastaan kaikkien tavara-
merkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden osalta.

Viitteensi tueksi kantaja mainitsi yhtd4ltd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran erilaisten kansallisten tavaramerkkien,
joiden haltija se on, ja erityisesti kahden sellaisen tavaramerkin kanssa, jotka
muodostuvat kuviomerkistda EMIDIO TUCC], joka esitetéin alla:

Namd kaksi tavaramerkkii on rekisterdity seuraavasti Espanjassa:

— rekisteréinti nro 1908876, 5.12.1994, luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten
("valkaisuaineet ja muut vaatteiden pesussa kiytettivit aineet; puhdistus-,
kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat; hajuvedet; eteeriset oljyt,
kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet”)

— rekisterinti nro 855782, 30.5.1984, luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten
("vaatteet mukaan lukien saappaat, jalkineet ja tohvelit”).
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Kantaja viittid toisaalta, ettd kyseessi olevat tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja
Espanjassa ja ettd hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kéyttdminen ilman
perusteltua syytd merkitsisi ndiden tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen
epioikeudenmukaista hyviksikdyttod tai olisi niille haitaksi asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

SMHV:n viiteosasto teki 20.4.2000 seuraavan ratkaisun nojautuen yksinomaan
edelld 6 kohdassa mainittuun kahteen espanjalaiseen tavaramerkkiin:

— se hyviksyi osittain viitteen ja ndin ollen epési hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin rekisterdinnin kaikkien luokkiin 3 ja 25 kuuluvien tavaroiden seké
tiettyjen luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden osalta ("nahat ja nahan jaljitelmat ja
niistd tehdyt tavarat, jotka eivit sislly muihin luokkiin; eldinten nahat; matka-
arkut ja -laukut”)

— se hylkdsi viitteen ja ngin ollen hyviksyi hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin rekisterdinnin kaikkien Iuokkaan 24 kuuluvien tavaroiden sekd
seuraavien luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden osalta: "sateenvarjot, piivivarjot ja
kivelykepit; piiskat ja satulavarusteet”.

Seka viliintulija, hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisterdinnin osittai-
sen epidfimisen osalta, ettd kantaja, véitteen osittaisen hylkéémisen osalta, tekivit
asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan perusteella SMHV:lle valituksen viiteosaston
ratkaisusta.
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SMHV:n neljs valituslautakunta teki 3.10.2002 seuraavan kantajalle 7.11.2002
tiedoksi annetun ratkaisun kahdesta valituksesta, jotka oli yhdistetty SMHV:n
valituslautakuntien menettelysdédnndistd 5 piiviand helmikuuta 1996 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 216/96 (EYVL L 28, s. 11) 7 artiklan 1 kohdan
perusteella (yhdistetyt asiat R 700/2000-4 ja R 746/2000-4; jiljempini riidanalainen
ratkaisu):

— se kumosi viiteosaston ratkaisun sikili kuin siin oli hyviksytty viite ja ndin
ollen hylétty tavaramerkkihakemus seuraavien Iuokkaan 18 kuuluvien tavaroi-
den osalta: "nahat ja nahan jiljitelmét ja niistd tehdyt tavarat, jotka eivit sisélly
muihin luokkiin; eldinten nahat; matka-arkut ja -laukut”

— se hylkisi valituksen ja vahvisti viiteosaston ratkaisun luokkiin 3, 24 ja 25
kauluvien tavaroiden seki seuraavien luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden osalta;
“sateenvarjot, péivivarjot ja kivelykepit; piiskat ja satulavarusteet”.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen ratkaisun sikili kuin siind hyviksytdn osittain viliintu-
lijan tekemd valitus, hylitéén kantajan tekemé valitus ja hyviiksytaén yhteison
tavaramerkkid koskeva hakemus luokkiin 18 ja 24 kuuluvien tavaroiden osalta

— epiid hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisterdinnin kaikkien tissi
hakemuksessa mainittujen luokkiin 18 ja 24 kuuluvien tavaroiden osalta
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— velvoittaa SMHV:n ja viliintulijan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin
— hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

QOikeudellinen arviointi

Kantaja esittdd vaatimustensa tueksi yhden ensisijaisen kanneperusteen, joka
perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen, ja
yhden toissijaisen kanneperusteen, joka perustuu timin asetuksen 8 artiklan
5 kohdan rikkomiseen.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva
ensisijainen kanneperuste

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Kantaja viittii, ettd toisin kuin valituslautakunta katsoi riidanalaisessa ratkaisussa,
tissd asiassa on olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu sekaannusvaara.
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Kantajan mukaan kyseessi olevat merkit ovat ensinnikin hyvin samankaltaiset ja
jopa lidhes samanlaiset.

Se viittdd toiseksi, ettd aikaisemmilla tavaramerkeilld varustettujen luokkaan 3 ja
erityisesti luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden ja tavaramerkkihakemuksessa tarkoi-
tettujen luokkiin 18 ja 24 kuuluvien tavaroiden vililld on ilmeinen ja hyvin laheinen
yhteys. Kantaja korostaa, etti kaikki ndma luokat kuuluvat muoti- ja tekstiilialaan ja
ettd kyseessd ovat vaatteet itsessiéin, niiden valmistukseen tarkoitetut tekstiilit,
asusteet tai kosmeettiset tuotteet. Ne liittyvit kantajan mukaan erottamattomasti
kauneuteen, vartalonhoitoon, fyysiseen olemukseen ja henkilgkohtaiseen imagoon.
Kyseessi olevia tavaroita myydéén kantajan mukaan samojen kanavien kautta, joten
kuluttajat yhdistivit ne viistimittd katsomalla, ettd niilli on sama kaupallinen
alkuperd. Kantajan mukaan viiteosasto siti paitsi katsoi 20.4.2000 tekemissidn
ratkaisussa, ettd luokkien 18 ja 25 vilill voi olla yhteys, jos tietyt edellytykset, joihin
kuauluu se, ettd tavaramerkki EMIDIO TUCCI on ’erittiin erottamiskykyinen”,
tayttyvit.

Kantaja muistuttaa kolmanneksi, etti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan soveltamiseksi on joka tapauksessa suoritettava sekaannusvaaran
kokonaisarviointi (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok, 1997, s. I-6191,
22 kohta) ja otettava samanaikaisesti huomioon seki aikaisempien tavaramerkkien
korkea erottamiskyky etté keskingistiippuvauden periaate.

Ensimmiisen seikan osalta kantaja muistuttaa, ettii koska sekaannusvaara on siti
suurempi, mitd erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavara-
merkkejd, jotka ovat erittdin erottamiskykyisii joko ominaispiirteidensi vuoksi tai
sen vuoksi, ettd ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niit, joiden
erottamiskyky on heikompi (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio
22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 20 kohta).
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Toisen seikan osalta kantaja muistuttaa, ettd sekaannusvaaran kokonaisarviointi
merkitsee huomioon otettavien tekijéiden tiettyd keskindistd riippuvuutta ja
erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuutta ja niilld varustettujen tavaroiden tai
palvelujen samankaltaisuutta. Niinpéd kyseisten tavaroiden tai palvelujen véhdisen
samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien huomattava samankaltaisuus ja
piinvastoin (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 17 kohta
ja edelld 18 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta).

Kantaja viittdd kisiteltdvind olevassa asiassa, ettd ottaen yhtdaltd huomioon
aikaisempien tavaramerkkien korkean erottamiskyvyn ja toisaalta sen, ettd kyseessé
olevat merkit ovat lihes samanlaiset, minkd vuoksi tavaroiden vilinen heikompi
samankaltaisuuden aste voidaan ottaa huomioon, niitd periaatteita soveltaen on
katsottava, ettd hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisterdinti on evittéva
luokkiin 18 ja 24 kuuluvien tavaroiden osalta,

SMHYV ja viliintulija eivdt Liistd sitd, ettd kyseessd olevat merkit ovat hyvin
samankaltaiset.

Kyseessii olevien tavaroiden vilisen samankaltaisuuden osalta SMHV tekee eron
tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden joukossa yht#lta luokkaan 18
kuuluvien tavaroiden, joita ovat “nahat ja nahan jiljitelmit, eldinten nahat; matka-
arkut ja -laukut; sateenvarjot, paivivarjot ja kévelykepit; piiskat ja satulavarusteet”,
sekd luokkaan 24 kuuluvien tavaroiden (jiljempénd ensimméisen ryhmén tavarat) ja
toisaalta luokkaan 18 kuuluvien seuraavien tavaroiden vililld: "[nahoista ja nahan
jaljitelmistd] tehdyt tavarat, jotka eivét sisélly muihin Iuokkiin” (jaljempénd toisen
ryhmén tavarat).

Ensimmdisen ryhmén tavaroiden osalta SMHV yhtyy valituslautakunnan nikemyk-
seen, jonka mukaan nimi tavarat ja kantajan aikaisemmilla tavaramerkeilld
varustetut luokkiin 3 ja 25 kuuluvat tavarat eivit tavanomaisesti ole samankaltaiset.
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Toisen ryhmién tavaroiden osalta SMHYV toteaa, ettid kun valituslautakunta arvioi
néiden tavaroiden ja kantajan yhdelld aikaisemmalla tavaramerkilla varustettujen
luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden vilistd samankaltaisuutta, se ndyttdd ottaneen
huomioon ainoastaan niiden luonteen ja niiden erilaiset kiyttdtarkoitukset
lausumatta siité, tidydentivitkd ne mahdollisesti toisiaan.

Niéihin toisen ryhmén tavaroihin kuuluu kuitenkin nahasta ja nahan jaljitelmistd
tehtyjd asusteita, joita ovat esimerkiksi erityyppiset laukut ja kasilaukut, kukkarot,
salkut ja niin edelleen, joiden yleisé katsoo SMHV:n mukaan tavanomaisesti
tdydentévin laheisesti luokkaan 25 kuuluvia vaatteita ja jalkineita. Sen mukaan on
ndin ollen yleisesti tunnettua, ettd erityisesti naisyleis6 kiinnittdd suurta huomiota
laukun tai kiisilaukun valintaan ja huolehtii siitd, ettd se sopii yhteen tietyntyyppisten
vaatteiden ja/tai jalkineiden kanssa.

SMHV mainitsee tdmin osalta viiteosaston ratkaisuliytinnén ja erityisesti kaksi
ratkaisua, joissa se viraston mukaan katsoi, ettd yhtaaltd "kasilaukut” ja toisaalta
"nahat ja nahan jéljitelmit ja laukut” tiydentivit "vaatteita ja jalkineita”, koska
kuluttajat pitivit pohjimmiltaan niitd luokkaan 18 kuuluvia tavaroita Iuokkaan 25
kuuluvia vaatteita ja jalkineita tiydentivini asusteina. Tamé ratkaisukéytintd on
SMHV:n mukaan toistettu viitemenettelyi koskevissa ohjeissa, jotka SMHV:n
johtaja antoi 10.5.2004.

Edelld esitetty huomioon ottaen SMHYV toteaa jittiivéinsi ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuimen ratkaistavaksi, tdydentavitko kyseessi olevat tavarat tosiaan.
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viliintulijan mukaan tissd asiassa on péinvastoin sovellettava yleissddntod, josta
valituslautakunta muistutti ja jonka mukaan yhtidltd luokkiin 18 ja 24 kuuluvia
tavaroita ja toisaalta luokkiin 3 ja 25 kuuluvia tavaroita on tavanomaisesti pidettdvi
erilaisina, koska niiden luonne, kiyttotarkoitus, kiyttotavat sekd jakelu- ja
myyntimenetelmit eroavat toisistaan.

Tahin sidnt6on voidaan viliintulijan mukaan hyviksyé poikkeus ainoastaan tietyissa
erityistapauksissa ja esimerkiksi silloin, kun tekstiiliyritys on saavuttanut tiettyd
tunnettuutta tekstiileilleen ja paittanyt kiyttdd tdmédn menestyksen hy6dykseen
lagjentamalla toimintaansa vaatteiden valmistukseen. Tillaisessa tapauksessa
kuluttaja yhdistis valiintulijan mukaan ndmi tavarat niiden ainoaan valmistajaan.

Tallaista erityistd yhteyttd ei viliintulijan mukaan ole tdssd asiassa, koska kantaja ei
ole koskaan Kkiyttinyt tavaramerkkid EMIDIO TUCCI muualla kuin miestenvaat-
teiden erityisalalla.

Miti tulee sekaannusvaaran kokonaisarviointiin, kun on yhtiélta kyse aikaisempien
tavaramerkkien viitetysti korkean erottamiskyvyn huomioon ottamisesta, SMHYV ja
viliintulija katsovat, ettd valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd kantajan
esittimit todisteet eivit olleet riittdvét.

Miti tulee toisaalta keskindisriippuvuuden periaatteen huomioon ottamiseen,
SMHV katsoo timén rajoittamatta edelli 24-27 kohdassa muotoiltua varausta
toisen ryhmin tavaroiden osalta, ettd valituslautakunta totesi perustellusti, ettd
tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen luokkiin 18 ja 24 kuuluvien tavaroiden
sekii aikaisemmilla tavaramerkeilld varustettujen luokkaan 3 ja erityisesti luokkaan
25 kuuluvien tavaroiden vililld ei ole edes heikkoa objektiivista yhteytté.
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Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
rekisterdinti evétdéin, kun sen vuoksi, etti se on sama tai samankaltainen kuin
aikaisempi tavaramerkki, ja sen vuoksi, etti nilld kahdella tavaramerkilli varustetut
tavarat tai palvelut ovat samat tai samankaltaiset, yleison keskuudessa on
sekaannusvaara alueella, jossa aikaisempi tavaramerkki on suojattu,

Téhin séfinnokseen liittyen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan
ii alakohdassa tismennetdin, ettd aikaisemmilla tavaramerkeilld tarkoitetaan
jdsenvaltiossa rekisterdityjen tavaramerkkien osalta tavaramerkkejd, joiden rekiste-
réintihakemus on tehty ennen yhteisdn tavaramerkin rekisterdintihakemuksen
tekopdivid.

Kasiteltdviind olevassa asiassa kantaja perustaa viitteensi neljisin kansalliseen
tavaramerkkiin eli kahteen espanjalaiseen tavaramerkkiin, jotka yksilsidiin edelld
6 kohdassa, sekd kahteen muuhun tavaramerkkiin, joista ensimmiinen on
rekisterdity Espanjassa 5.12.1996 numerolla 2027132 luokkaan 18 kuuluvia tavaroita
varten ja toinen 20.11.1997 numerolla 2092894 luokkaan 24 kuuluvia tavaroita
varten. Kantaja pyysi suullisessa kisittelyssd, ettdi nama kaksi tavaramerkkii
otettaisiin my6s huomioon tissid kanteessa. Tdamin osalta riittds, kun todetaan
viiteosaston tavoin, ettd kyseessd olevia tavaramerkkeji koskevat hakemukset on
jitetty 6.5.1996 ja 19.5.1997, kun taas yhteisén tavaramerkkii koskeva hakemus
tehtiin 1.4.1996. Ainoastaan edelli 6 kohdassa yksildidyt kaksi tavaramerkkis
voidaan siis luokitella edellisessd kohdassa mainitussa sainnéksessd tarkoitetuiksi
aikaisemmiksi tavaramerkeiksi ja ne voidaan niin ollen ottaa huomioon asetuksen
N:0 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi. Némi kaksi aikaisempaa
tavaramerkkid on rekisterdity Espanjassa, joka on niin ollen asianmukainen alue
timén saman sidéinndksen soveltamiseksi. Niilld tavaramerkeilli varustettujen
tavaroiden luonne huomioon ottaen kohdeyleiséni ovat loppukuluttajat.
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Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan vaara siitd, ettd yleisd saattaa luulla, ettd
kyseessa olevat tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti
taloudellisesti toisiinsa sidoksissa olevista yrityksistd, muodostaa sekaannusvaaran.

Tamin saman oikeuskiiytinnon mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonai-
suudessaan sen mukaan, miten kohdeyleisé ymmértid kyseessd olevat merkit ja
tavarat tai palvelut, ottaen huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset tekijit ja
muun muassa merkkien samankaltaisuuden ja niilld varustettujen tavaroiden tai

_ palvelujen samankaltaisuuden vilisen keskingisriippuvuuden (ks. asia T-162/01,

Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. I1-2821, 31-33 kohta oikeuskéiytéintéviittauksineen).

Kasiteltaviini olevassa asiassa SMHV ja viliintulija eivit ole kiistineet valitus-
lautakunnan arviointia, jonka mukaan kyseessd olevat merkit ovat samankaltaiset
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

On siis tarkasteltava sitd, onko kyseessi olevien tavaroiden eli yhtééltd aikaisemmilla
tavaramerkeilld varustettujen luokkiin 3 ja 25 kuuluvien tavaroiden ja toisaalta
tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen luokkiin 18 ja 24 kuuluvien tavaroiden
vilinen samankaltaisuuden aste riittavin korkea, jotta voidaan Katsoa, ettd
tavaramerkkien vililld on sekaannusvaara.

Tissd yhteydessi on ensiksi todettava, ettd kuten asetuksen N:o 40/94 tdytint6on-
panosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303,
s. 1) 2 sainnon 4 kohdassa muistutetaan, Nizzan luokituksella tehty tavaroiden ja
palvelujen luokitus palvelee yksinomaan hallinnollisia tarkoituksia. Ei néin ollen
voida katsoa, ettd tavarat eivit ole samankaltaiset, yksinomaan siksi, ettd ne
esiintyvit kisiteltidvin olevan asian tavoin timin luokituksen eri luokissa.
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Seuraavaksi on muistutettava siitd, ettd vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan
kyseessd olevien tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon
kaikki niiden viliseen yhteyteen liittyviit merkitykselliset tekijit, joihin kuuluvat
erityisesti niiden luonne, kiyttotarkoitus, kiyttotavat sekd se, kilpailevatko ne
keskenddn vai tdydentivitko ne toisiaan (edelld 19 kohdassa mainittu asia Canon,
tuomion 23 kohta ja asia T-85/02, Diaz v. SMHV — Granjas Castellé (CASTILLO),
tuomio 4.11.2003, Kok. 2003, s. 11-4835, 32 kohta).

Néin ollen vaikka kisiteltiviind olevassa asiassa kantajan esittimi viite, jonka
mukaan kaikki kyseessd olevat tavarat liittyvit kauneuteen, vartalonhoitoon,
fyysiseen olemukseen tai henkilskohtaiseen imagoon, olisi osoitettu todeksi, timi
ei riittdisi siihen, ettd ne voitaisiin katsoa samankaltaisiksi, jos ne toisaalta eroavat
merkittévésti toisistaan kaikki niiden véliseen yhteyteen liittyvit merkitykselliset
tekijat huomioon ottaen,

SMHYV toteaa tdmin osalta perustellusti, ettd luokkaan 18 kuuluvat tavarat ovat
luonteeltaan erilaiset ja ne on tarkoitettu eri kityttétarkoituksiin kuin luokkiin 3 ja2s
kuuluvat tavarat, jotka on varustettu kantajan aikaisemmilla tavaramerkeills. Kantaja
ei kiistd vakavasti niité eroja luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden osalta. Luokkaan 25
kuuluvien tavaroiden osalta SMHV toteaa, etti niilli peitetién ja verhotaan
ihmisvartalon osia, kun taas luokkaan 18 kuuluvilla tavaroilla kuljetetaan esineiti
ja koristellaan paikkoja tai ne on tarkoitettu nahkatavaroiden ja nahkajéljitelmiita-
varoiden valmistajien raaka-aineeksi. Ne ovat tavanomaisesti eri valmistajien
tavaroita ja ne myydadn eri jakelukanavien kautta. Se, ettd yhtaltd matkalaukkujen
ja sateenvarjojen ja toisaalta vaatteiden ja jalkineiden kaltaisia tavaroita voidaan
myydd samoissa liikkeissa eli esimerkiksi tavarataloissa tai supermarketeissa, ei ole
erityisen merkittdvid timdn osalta, koska niissi myyntipisteissi voidaan myydé
hyvin erityyppisié tavaroita ilman, etti kuluttajat katsoisivat automaattisesti, etti
niilld on sama alkuperd. Ndmé tavarat eivit mydskin kilpaile keskenin.

Samalla tavoin yht#éltd luokkaan 24 kuuluvat tekstiilit ja tekstiilituotteet ja toisaalta
luokkaan 25 kuuluvat vaatteet ja jalkineet eroavat toisistaan monissa suhteissa el
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esimerkiksi luonteeltaan, kiyttotarkoitukseltaan, alkuperdltién ja jakelukanaviltaan.
Valituslautakunta totesi niin ollen perustellusti riidanalaisen ratkaisun 31 kohdassa,
ettd ainoastaan erityistapauksissa eli kun tekstiilien valmistaja kéyttad hyvikseen
oman tavaramerkkinsd tunnettuutta ja pa#ttad laajentaa toimintaansa vaatetuotan-
toon valmiit tavarat (vaatteet) ja puolivalmiit tavarat (vaatetekstiilit) varustetaan
samalla tavaramerkilli. Kantajan toimittamasta asiakirja-aineistosta ei ilmene, ettd
tastd olisi kyse kisiteltdvind olevassa asiassa.

On siis todettava, ettd luokkiin 18 ja 24 kuluvat tavarat eivit tavanomaisesti ole
riittdvin samankaltaisia luokkiin 3 ja 25 kuuluvien tavaroiden kanssa, jotta ne
aiheuttaisivat sekaannusvaaran niiden kaupallisen alkuperin osalta kohdeyleison
keskuudessa edes siini tapauksessa, ettd merkit ovat samankaltaiset, joten niiden
vililld on kaikkea muuta kuin “ilmeinen ja hyvin ldheinen yhteys”.

On kuitenkin tarkasteltava yksityiskohtaisemmin SMHV:n viitettd, jonka mukaan
luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden joukossa ne, joita kutsutaan toisen ryhmin
tavaroiksi ja joita ovat esimerkiksi laukut, kisilaukut, salkut, kukkarot ja muut
taméntyyppiset asusteet, tdydentdvit liheisesti luokkaan 25 kuuluvia vaatteita ja
jalkineita, joten nditd tavaroita voidaan mahdollisesti pitdd edelli 19 kohdassa
mainitussa asiassa Canon tarkoitetulla tavalla samankaltaisina. ‘

Sen midritelmin mukaan, jonka SMHV timin osalta antaa edelld 26 kohdassa
mainittujen viitemenettelyd koskevien ohjeidensa 2.6.1 kohdassa, taydentévia
tavaroita ovat tavarat, joiden vililli on liheinen yhteys siind mielessd, ettd yksi
tavara on valttimiton tai tirked toisen tavaran kiytdn kannalta, joten kuluttajat
voivat ajatella, ettd niiden kahden tavaran valmistuksesta vastaa sama yritys.

Kasiteltivini olevassa asiassa SMHV ei kuitenkaan ole osoittanut eikd edes
viittinyt, ettd toisen ryhmén tavarat ja luokkaan 25 kuuluvat tavarat taydentaisivit
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télld tavoin toisiaan. SMHV néyttdd pikemminkin tarkastelevan esteettisti ja siis
subjektiivista tdydentdvyyttd, jonka kuluttajien tottumukset ja mieltymykset, jotka
saattavat perustua valmistajien markkinointiyrityksiin tai jopa pelkkiin muoti-
ilmi6ihin, midritteleviit. On vield todettava, etti SMHV:n viitteen mukaan timi
tdydentévyys ei vaikuta saavuttaneen todellisen esteettisen “tarpeen” astetta siini
mielessi, ettd kuluttajat katsoisivat, ettd vaatteiden tai kenkien kanssa yhteensopi-
mattoman laukun kantaminen olisi epétavallista tai yllattivas,

Paitsi ettd konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin arvioida SMHV:n
vditteen perusteltavuutta, ei tissi asiassa ole kisitelty kontradiktorisessa menette-
lyssi valituslautakunnassa, SMHV ei my6skaéin ole esittinyt niita tissa menettelyssi.

SMHYV viittdd enintddn, ettd on “todenndkéistd”, etti kuluttajat ja erityisesti
naiskuluttajat pitévit toisen ryhmin tavaroita ja erityisesti kiisilaukkuja paillysvaat-
teiden ja jopa jalkineiden "asusteina”. SMHV:n mukaan on “tavallista”, etti
merkittdvd osa yleisostd pitdd niitd tavaroita "tiydentiivind asusteina”, koska ne
sovitetaan ldheisesti yhteen piillysvaatteiden ja jalkineiden kanssa ja koska samat
valmistajat tai toisiinsa sidoksissa olevat valmistajat "voivat erinomaisen hyvin”
suorittaa niiden jakelun.

Ensiksi on todettava, ettd nimi selitykset on tietyssd miirin laadittu spekulatiivi-
sessa tai hypoteettisessa muodossa, kun ne eivit perustu pelkille olettamuksille.

Sitd paitsi sekd SMHVin mainitsemissa viitemenettelyt koskevissa ohjeissa etti
vditeosaston kahdessa ratkaisussa katsotaan, ettei ole tavallista, etti samat
valmistajat tai toisiinsa sidoksissa olevat valmistajat suorittavat yhtaaltd kési-
laukkujen ja toisaalta vaatteiden ja jalkineiden jakelun.

II - 4315



53

54

55

56

57

TUOMIO 13.12.2004 — ASIA T-8/03

Tidssd tilanteessa ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin ei katso, etti on
asianmukaista kyseenalaistaa yksinomaan SMHV:n esittimien yleisten viitteiden
perusteella valituslautakunnan tekemi tavaroiden samankaltaisuuden arviointi.

Kantaja mainitsee vield yhtend niistd tekijoistd, jotka on otettava huomioon
sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa, sen aikaisemman tavaramerkin tavallista
korkeamman erottamiskyvyn (ks. edelld 17, 18 ja 20 kohta).

Kuten viiteosasto perustellusti katsoi (ks. sen 20.4.2000 tekemin ratkaisun IILB.4
kohta), aikaisemman tavaramerkin tavanomaista korkeampi erottamiskyky joko sen
ominaispiirteiden vuoksi tai siksi, ettd se tunnetaan markkinoilla, on yksi niistd
erityisolosuhteista, joissa toisen ryhmén tavaroiden ja luokkaan 25 kuuluvien
tavaroiden vilistd mahdollista esteettisti tiydentdvyyttd, joka perustuu siihen, ettd
edelliset voivat olla jalkimmiisten asusteita, voidaan pitdd ratkaisevana sekaannus-
vaaran arvioinnissa.

Kantaja ei ole yhtiilta kuitenkean esittinyt mitdén seikkoja tai viitteitd, joilla
voitaisiin tukea viitettd, jonka mukaan sen aikaisemmat tavaramerkit ovat
ominaispiirteidensi vuoksi erottamiskykyisid. Téssd tilanteessa timd viite voidaan
ainoastaan hylatd.

Toisaalta vaikka viiteosasto katsoi, etti nimé tavaramerkit ovat erittdin erottamis-
kykyisia, koska ne tunnetaan markkinoilla, valituslautakunta hylkdsi perustellusti
tdmén niikemyksen kantajan esittimét todisteet huomioon ottaen, kuten 67 kohdassa
ja sitd seuraavissa kohdissa jiljempéna esitetdén.
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Kantaja ei ndin ollen voi vedota siihen, ettd sen aikaisemmat tavaramerkit ovat
erittdin erottamiskykyisid.

Edelld esitetystd seuraa, ettd valituslautakunta ei tehnyt oikeudellista virhettd
todetessaan, ettd koska kyseessd olevat tavarat eiviit ole samankaltaiset, sekaannus-
vaara voidaan sulkea pois tissd asiassa. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan rikkomista koskeva ensisijainen kanneperuste on niin ollen hylittava.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista koskeva toissijainen
kanneperuste

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Jopa olettaen, etti aikaisemmilla tavaramerkeilli varustettujen luokkaan 3 ja
erityisesti luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden ja tavaramerkkihakemuksessa tarkoi-
tettujen luokkiin 18 ja 24 kuuluvien tavaroiden vililla ei ole minkinlaista yhteytts,
kantaja viittdd, etti SMHV:n olisi pitinyt evitd hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin rekistersinti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan perusteella.

Késiteltivind olevassa asiassa on kantajan mukaan kiistatonta, etti aikaisemmat
kansalliset tavaramerkit EMIDIO TUCCI ovat laajalti tunnettuja kyseisessi
jasenvaltiossa, koska huomattava osa kohdeyleisostii tuntee ne ja koska ne ovat
erittdiin erottamiskykyisid erityisesti miesten muodin alalla, minki viiteosasto siti
paitsi sen mukaan itse my6nsi 20.4.2000 tekemiissitin ratkaisussa.
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Kantaja mainitsee tahin liittyen SMHV:sséd kiydyn menettelyn kuluessa esitetyt
todisteet.

Kantaja toteaa lisaksi esittdvinsi uusia todisteita asiakirjojen ja todistajanlausunto-
jen muodossa, ja ndihin kuuluu muun muassa Espanjan patentti- ja tavaramerkki-
virastolle esitetty tiedustelupyyntd, joka koski tavaramerkkejd, jotka tdmd virasto on
rekisterdinyt kansainvélisen luokituksen eri luokkiin, seki uusia valokuvia, esitteit,
kirjallisia lausuntoja, ilmoituksia, aikakauslehtid ja uusia mainoksia.

Kantajan mukaan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisterdinti luokkiin
18 ja 24 kuuluvia tavaroita varten merkitsisi sen aikaisempien tavaramerkkien
tunnustetun erityisen erottamiskyvyn véarinkayttoa.

SMHYV:n ja valiintulijan mielesti valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd kantajan
viitteensd tueksi esittimit todisteet olivat riittiméttomit osoittamaan paitsi
tavaramerkit EMIDIO TUCCI erittiin erottamiskykyisiksi sekaannusvaaran arvioi-
miseksi myds nimi tavaramerkit tunnetuiksi asetuksen Nio 40/94 8 artiklan
5 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Kantajan kanteensa tueksi esittimien uusien seikkojen osalta SMHV katsoo, etti
niiti ei voida esittid ensimmiistd kertaa ensimmdisen oikeusasteen tuomioistui-
messa.
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Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaddénnén lihentimisesti 21 piiviini joulukuuta
1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40,
s. 1) 5 artiklan 2 kohdan, jonka normatiivinen sisilté on padosin sama kuin
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan, tulkintaa koskevasta yhteisdjen
tuomioistuimen oikeuskéytdnndsti ilmenee, ettd tunnettuutta koskevan edellytyksen
téyttdmiseksi merkittdvin osan timin tavaramerkin kattamien tavaroiden tai
palvelujen kohdeyleisdstd on tunnettava aikaisempi tavaramerkki. Tutkittaessa
tdmén edellytyksen téyttymistd on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset
seikat, joita ovat muun muassa tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin
kiyttdmisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekd se, missi miirin
yritys on kéyttdnyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen (asia C-375/97,
General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok. 1999, s. 1-5421, 26 ja 27 kohta).

Kasiteltdviind olevassa asiassa vditeosasto teki eron tavaramerkin maineen ja sen
tunnettuuteen markkinoilla perustuvan tavanomaista korkeamman erottamiskyvyn
vililld. Tarvitsematta ratkaista, onko timé erottelu hyviksyttivi, on todettava, etti
tavanomaista korkeamman erottamiskyvyn saavuttaminen sen vuoksi, etti tavara-
merkki tunnetaan markkinoilla, edellyttis, ettd ainakin merkittivd osa kohdeylei-
soOstd tuntee tdmén tavaramerkin,

Koska tavaramerkki voi olla tunnettu ainoastaan, jos se on ainakin tunnettu
markkinoilla, seuraavat seikat patevit siis sekd sikili kuin on kyse asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun kantajan aikaisempien tavaramerkkien
vditetyn maineen arvioimisesta ettd ndiden tavaramerkkien tunnettuuteen markki-
noilla perustuvan véitetysti tavanomaista korkeamman erottamiskyvyn huomioon
ottamisesta arvioitaessa sekaannusvaaraa timin asetuksen 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan perusteella (ks. edelld 54 kohta ja siti seuraavat kohdat).

II - 4319



70

71

TUOMIO 13.12.2004 — ASIA T-8/03

Kisiteltiviind olevassa asiassa asiakirja-aineistosta ilmenee, etti kantaja esitti
viliteosastossa ja sitten valituslautakunnassa seuraavat todisteet osoittaakseen sekd
sen aikaisempien kansallisten tavaramerkkien maineen ettd niiden tunnettuuteen
markkinoilla perustuvan "tavanomaista korkeamman erottamiskyvyn”:

— kolmetoista valokopiota EMIDIO TUCCI -merkkisten vaatteiden mainoksista,
jotka julkaistiin vuonna 1998 erilaisissa espanjalaisissa sanoma- ja aikakausleh-
dissé (Tribuna, Tiempo, Epoca, El Pais ja El Mundo)

— seitsemdn eri kustantajan (Grupo Zeta, El Pais, Diario ABC, RTVE, El Mundo,
Tribuna ja PCM) kirjettd, jotka on laadittu vuonna 1999 ja joissa vahvistetaan,
ettdi EMIDIO TUCCI -merkkisié vaatteita on mainostettu kyseisissd tiedostus-
vilineissi “viiden viime vuoden aikana” eli vuosina 1994-1998

— videokasetti, jossa on useita mainoksia ja todistus, jonka mukaan nditd
mainoksia on Iihetetty televisiossa (Tele Cinco) “vuosina 1994-1998".

Valituslautakunta tarkasteli néité todisteita ja totesi seuraavaa:

— valokopiot mainoksista, jotka on julkaistu espanjalaislehdistssd vuonna 1998,
koskevat kyseessi olevan yhteisén tavaramerkin rekistersintihakemuksen (joka
jitettiin 1.4.1996) jilkeistd aikaa, eikd niilli ndin ollen ole merkitystd
arvioitaessa, oliko aikaisempi kansallinen tavaramerkki tullut kyseisend péivina
erittain erottamiskykyiseksi sen vuoksi, ettd se tunnetaan markkinoilla
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— useimmat eri tiedotusvilineiden johtajien toimittamat todistukset on laadittu
siten, ettei niiden sanamuodon perusteella ole mahdollista tietdd, onko
aikaisempia tavaramerkkeji mainostettu ennen ratkaisevaa piivéd eli 1.4.1996,
ja jos on, missd médrin; ainoastaan kahdessa nisti eli aikakauslehtien Epoca ja
Tribuna pééllikdiden todistuksissa mainitaan asianmukaiset pdivit, jotka
sijoittuvat vuosien 1994 ja 1995 viliseen ajanjaksoon, joina yhti niistid
tavaramerkeistd mainostettiin

— sama huomautus koskee myos videokasettia

— kantaja ei ole esittényt mitéidn tietoja liikevaihdosta, jonka se sai tavaramerkeil-
ldéin varustettujen tavaroiden myynnists, eiki varoista, joita se kaytti niiden
tunnetuksi tekemiseen kyseiseni ajanjaksona.

7 Asiakirja-aineisto huomioon ottaen néimi toteamukset on hyviksyttiva.

7 SMHYV ja viliintulija katsovat siis perustellusti valituslautakunnan nikemyksen
mukaisesti, ettd kantajan aikaisempien tavaramerkkien tuntemiseen markkinoilla
perustuvaa viitetysti korkeaa erottamiskyky4 ja n#in ollen niiden tavaramerkkien
véitettyd mainetta ei osoiteta riittivisti kantajan hallinnollisen menettelyn kuluessa
esittdmilld todisteilla, koska todisteet eiviit sislld riittaviin yksityiskohtaisia tai
todennettavissa olevia objektiivisia seikkoja, jotta voitaisiin arvioida tavaramerkkien
EMIDIO TUCCI markkinaosuutta Espanjassa, niiden kiyttimisen intensiivisyyti,
maantieteellistd laajuutta ja kestoa tai sitd, missi médrin yritys on kéyttianyt varoja
tavaramerkkien tunnetuksi tekemiseen (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja
C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. 1-2779, 51 kohta).
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Uudet todisteet, jotka kantaja esitti ensimmiisti kertaa ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimessa kiydyssid menettelyssd (ks. edelli 63 kohta), on vakiintuneen
oikeuskaytinnon mukaan jitettdvd tutkimatta (asia T-247/01, eCopy v. SMHV
(ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5301, 49 kohta; asia T-128/01,
DaimlerChrysler v. SMHYV (etusleikks), tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. 1I-701, 18
kohta ja asia T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio
3.7.2003, Kok. 2003, s. 11-2251, 67 kohta).

On lisattdvd, etti kantaja ei ole esittinyt mitiin seikkoja tai viitteitd, joiden
perusteella voitaisiin osoittaa, etti hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
kayttiminen merkitsisi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen
epioikeudenmukaista hyvaksikiyttod tai olisi niille haitaksi, joten asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytykset eivit missiddn tapauksessa téyty.

Tassd tilanteessa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista koskeva
toissijainen kanneperuste on perusteeton ja se on ndin ollen hyléttivi.

Kanne on niin ollen hylittdva kokonaisuudessaan.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian ja koska
SMHYV ja viliintulija ovat vaatineet oikeudenkéyntikulujensa korvaamista, kantaja on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylitdén,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut,

Pirrung Meij Forwood
Julistettiin Luxemburgissa 13 paiviini joulukuuta 2004.

H. Jung J. Pirrung

kirjaaja toisen jaoston puheenjohtaja
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