TUOMIO 17.3.2004 — YHDISTETYT ASIAT T-183/02 JA T-184/02

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

17 péivind maaliskuuta 2004 *

Yhdistetyissi asioissa T-183/02 ja T-184/02,

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

kantajana,

vastaan

sisdimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
michenién J. Crespo Carrillo,

vastaajana,

viliintulijana ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa asiassa T-184/02

Iberia Lineas Aéreas de Espaiia, SA kotipaikka Madrid, edustajanaan asianajaja
A. Garcia Torres,

* Qikeudenkiyntikicli: espanja.
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sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vali-
tuslautakunnassa asiassa T-183/02 kidydyn menettelyn vastapuolena

Gonzalez Cabello, SA, kotipaikka Puente Genil (Espanja),

joissa kantaja on nostanut kanteet sis@markkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmdisen valituslautakunnan 22.3.2002
tekemdstd kahdesta pidtoksesti (asia R 798/1999-1 ja asia R 115/2000-1), jotka
koskevat Gonzilez Cabello, SA:n ja El Corte Inglés, SA:n vilistd viitemenettelyd
seki toisaalta Iberia Lineas Aéreas de Espafia, SA:n ja El Corte Inglés, SA:n vilistd
viitemenettelyi,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljds jaosto),

toimicn kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tiili sekd tuomarit
P. Mengozzi ja M. Vilaras,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio Gonzdlez,

ottacn huomioon kirjallisessa kisittelyssi ja 5.11.2003 pidetyssi suulliscssa
kasittelyssd esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

El Corte Inglés, SA on 17.6.1997 esittiinyt yhteison tavaramerkisti 20 piivini
joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994,
L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna, sanamerkin MUNDICOR
rekisterdimistd yhteisén tavaramerkiksi koskevan hakemuksen sisimarkkinoiden
harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jiljempini SMHV).

Rekisterointid haettiin ldhes kaikkia tavaroita ja palveluja varten, jotka kuuluvat
tavaroiden ja palvelujen kansainvilisti luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti
varten koskevaan, 15 pdivdnd kesdkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen,
sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen
seitsemédnnen version 42:een eri luokkaan.

Tdimid hakemus julkaistiin 14.4.1998 yhteison tavaramerkkilehden nume-
rossa 27/98.

Gonzélez Cabello, SA ja Iberia Lineas Aéreas de Espafia, SA (jiljempéini Iberia tai
véliintulija) tekivit kumpikin 14.7.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla
véitteen kyseisen yhteisén tavaramerkin rekisterdintii vastaan.
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Gonzdlez Cabellon esittimd viiite

Gonzilez Cabellon esittimi viite perustui asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan espanjalaisen sanamer-
kin MUNDICOLOR kanssa, jota koskeva hakemus oli jdtetty 24.6.1996 ja joka
oli rekisterdity 5.8.1997 numerolla 2.036.336 ja jolla tarkoitettiin seuraavia
edelli mainitun Nizzan sopimuksen luokkaan 2 kuuluvia tavaroita: “maalit,
vernissat, lakat, maaliaincet; hapettumisen estoainect ja puunsuojavalmisteet;
viriaineet; peittausaineet; raa’at luonnonhartsit; lehtimetallit ja metallijauheet
maalaus-, koristus-, kirjapaino- ja taidetarkoituksiin®.

Gonzilez Cabellon viite kohdistui osaan niistd tavaroista, joita yhteison
tavaramerkkii koskevassa hakemuksessa oli tarkoitettu, eli edelli mainitun
Nizzan sopimuksen luokkaan 2 kuuluviin seuraaviin tavaroihin: “maalit,
vernissat, lakat; ruostecnesto- ja puunsuojavalmisteet; viriaineet; peittausaineet;
raa’at luonnonhartsit; lehtimetallit ja metallijauhect maalaus-, koristus-, kirja-
paino- ja taidetarkoituksiin”.

SMHV:n viitcosasto hyviksyi 17.9.1999 tckemilldin paidtokselld Gonzilez
Cabellon tekemin viitteen kokonaisuudessaan.

Kantaja valitti 19.11.1999 valituslautakuntaan tistd viiteosaston pddtoksesta.

Valituslautakunta hylkisi asiaa R 798/1999-1 koskevalla 22.3.2002 tchdylla
paitdkselli timin valituksen, silld se katsoi, ettd kuluttajan kannalta on olemassa
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sekaannusvaara, koska aikaisemman tavaramerkin suojaama merkki ja yhteisén
tavaramerkiksi haettu merkki ovat samankaltaisia ja koska kyseessid olevat
tavarat ovat samoja tai lihes samoja, miti kantaja ei ollut kiistinyt valitukses-
saan.

Iberian esittimd viiite

Iberian esittdmd viite perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan kahden aikaisemman tavaramer-
kin kanssa, jotka ovat

— espanjalainen sanamerkki MUNDICOLOR, jota koskeva hakemus jitettiin
1.8.1973, joka rekisterditiin 4.2.1977 numeroilla 722.281 ja 722.282 seki
uudistettiin 15.4.1997 ja jolla tarkoitetaan edelli mainitun Nizzan sopimuk-
sen luokkaan 39 kuuluvia ”matkustajien kuljetuspalveluja, retkid ja
matkailunedistimistapahtumia” sekd kyseisen sopimuksen luokkaan 42
kuuluvia ”hotellimajoituspalveluja, matkojen suunnittelua ja lomamatkojen
jarjestdmistd”;

— sanat “mundi” ja ”color” sisiltivd kansainvilinen kuviomerkki, joka on
voimassa muun muassa Ranskassa, Italiassa, Itdvallassa ja Benelux-maissa,
jota koskeva hakemus jitettiin 12.1.1978, joka rekistersitiin numerolla
434.732 sekd uudistettiin 12.1.1998 tavaramerkkien kansainvilisti rekiste-
rointid koskevan 14 paivind huhtikuuta 1891 tehdyn Madridin sopimuksen
mukaisesti, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, ja jolla
tarkoitetaan edelli mainitun Nizzan sopimuksen luokkaan 39 kuuluvia
“matkaohjelmien laatimista ja matkojen jdrjestimisti” sekd kyseisen
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sopimuksen luokkaan 42 kuuluvia “hotellien tarjoamia majoitus- ja
ruokailupalveluja”. Viimeksi mainittua tavaramerkkii koskeva kuviomerkki
on seuraava:

MUND
3 COLOR

Kyscinen viite kohdistui osaan niistd palveluista, joita yhteison tavaramerkkid
koskevassa hakemuksessa oli tarkoitettu, eli edelld mainitun Nizzan sopimuksen
luokkaan 39 kuuluviin ”kuljetuspalveluihin, tavaroiden pakkaukscen ja varas-
tointiin sekid matkojen jirjestiimiseen” sekid kyseisen sopimuksen luokkaan 42
kuuluviin ”ravitsemispalveluihin ja tilapdismajoitukscen”.

SMHV:n viitcosasto hyviksyi 15.11.1999 tehdylld paitokselld Iberian esittimén
viittcen muutoin paitsi silti osin kuin kysymys oli yhteison tavaramerkkii
koskevassa hakemukscssa tarkoitctuista luokkaan 39 kuuluvista tavaroiden
pakkausta ja varastointia koskevista palveluista.

Kantaja valitti 17.1.2000 valituslautakuntaan tisti viiteosaston padtoksestd.

Valituslautakunta hylkisi asiaa R 115/2000-1 koskevalla 22.3.2002 tchdylld
paitdksclli tdmin valituksen, silld se katsoi muun muassa, etti on olemassa
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sekaannusvaara, koska aikaisemman sanamerkin suojaama merkki ja yhteisén
tavaramerkiksi haettu merkki ovat samankaltaisia, ottaen huomioon my®és se, ettd
kyseessd olevat palvelut ovat samoja tai lihes samoja, miti kantaja ei ollut
kiistinyt valituksessaan.

Oikeudenkdynti ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja nosti esilli olevat kanteet ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen
11.6.2002 toimitetuilla erillisilld kannekirjelmill, ja kanteet rekisterditiin asioiksi
T-183/02 ja T-184/02.

SMHYV toimitti vastineensa asiassa T-183/02 ensimmaisen oikeusasteen tuomiois-
tuimeen 15.10.2002. Gonzalez Cabello ei ole kiyttinyt ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimen tyojdrjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaista viliintulo-
oikeuttaan.

Iberia toimitti vastineensa asiassa T-184/02 ensimmdisen oikeusasteen tuomiois-
tuimeen 20.9.2002, ja SMHV toimitti puolestaan vastineensa kyseisessd asiassa
15.10.2002.

Asiat T-183/02 ja T-184/02 yhdistettiin ensimmdisen oikeusasteen tuomioistui-
men neljinnen jaoston puheenjohtajan 15.9.2003 antamalla madrdykselld
suullista kisittelyd ja tuomion antamista varten tyojirjestyksen 50 artiklan
mukaisesti, koska kyseiset asiat liittyvit toisiinsa.
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19 Kantaja vaatii asiassa T-183/02, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa viiteosaston 17.9.1999 tekemin paitoksen seki valituslautakunnan
22.3.2002 tekemin paitoksen asiassa R 798/1999-1

— hyviksyy yhteisén tavaramerkin MUNDICOR rekisterdinnin kaikkia hake-
muksessa mainittuja [uokkaan 2 kuuluvia tavaroita varten

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

20 Kantaja vaatii asiassa T-184/02, etti ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa viiteosaston 15.11.1999 tekemiin piitdksen scki valituslautakun-
nan 22.3.2002 tekemiin pédtoksen asiassa R 115/2000-1

— hyviksyy yhteisén tavaramerkin MUNDICOR rekisterdinnin luokkaan 39
kuuluvia kuljetuspalveluja ja matkojen jdrjestdmistd” varten sckid luok-
kaan 42 kuuluvia “ravitsemispalveluja ja tilapdismajoitusta” varten

— velvoittaa SMHV:n ja viliintulijan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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SMHV vaatii niissd yhdistetyissd asioissa, ettd yhteisjen ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuin

— hylkdid kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Iberia vaatii asiassa T-184/02, etti yhteiséjen ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin

— hylkid kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Kantaja ilmoitti 5.11.2003 pidetyssd istunnossa luopuvansa vaatimuksistaan,
jotka koskevat viiteosaston pdidtdsten kumoamista, minkd ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuin merkitsi istunnon poytakirjaan.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja esittdd ndissd yhdistetyissd asioissa kanteidensa tueksi kanneperusteen,
joka perustuu ennen kaikkea asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan virheelliseen soveltamiseen, minki lisiksi kantaja esittdd asiassa
T-184/02 my6s kanneperusteen, joka perustuu ennen kaikkea kyseisen asetuksen
15 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 43 artiklan 2 kohdan virheelliseen
soveltamiseen.
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Ensiksi on kisiteltivd tdtd jilkimmdistd kanneperustetta, koska silli pyritddn
kiistimiin jo pelkkd mahdollisuus ottaa huomioon aikaisemmat tavaramerkit,
joihin Tberian esittimi viite perustuu, sekd mahdollisuus arvioida asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa
suhteessa niihin tavaramerkkeihin.

Asiassa T-184/02 esitetty viiite, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 15 artiklan
2 kohdan a alakohdan ja 43 artiklan 2 kohdan virheelliseen soveltamiseen

Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo asiassa T-184/02, ctti viite olisi pitinyt hylitd asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti, koska aikaisempia tavaramerkkeji
ci ole kiytetty sellaisina kuin ne on rekisterdity.

Kantaja vetoaa tilti osin Iberian itsensi viiteosastolle toimittamaan asiakirja-
niyttdon, josta ilmence, ettd Iberian tavaramerkkeji on kiytetty yhdessd niiden
haltijan nimen scki sanojen mundos sofiados (haavemaailmat) ja hotel color
kaltaisten ilmaisujen kanssa ja cttd niihin tavaramerkkeihin littyy toisaalta
crityinen kirjoitustapa. Niin ollen kantaja katsoo, ettd aikaisempien tavaramerk-
kien kiyttd on vaikuttanut kyscisten tavaramerkkien crottamiskykyyn niiden
rekisterdidyn muodon osalta. Asctuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan
a alakohtaa ci niin ollen voida soveltaa kisiteltivinid olevassa asiassa.
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Kantaja korostaa, ettd syy siihen, ettd se ei asetuksen N:o 40/94 43 artiklan
2 kohdan mukaisesti vaatinut viitemenettelyssd todisteita aikaisempien tavara-
merkkien kiytostd, on se, ettd Iberia esitti todisteet oma-aloitteisesti. Prosessi-
ckonomisista syistd ei siis olisi ollut tarpeen, etti kantaja vaatii Iberiaa
toimittamaan aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisesta kdytostd todisteet,
jotka Iberia on jo esittinyt. Koska asetuksessa N:o 40/94 sdidetddn siitd
mahdollisuudesta, ettd tavaramerkki julistetaan mitittomiksi tosiasiallisen
kdytdn puuttuessa, viitteen tekijin on joka tapauksessa esitettdvd todisteet
aikaisemman tavaramerkkinsi tosiasiallisesta kidytosti sekd kyseisen tavaramer-
kin mahdollisesta tunnettuudesta.

SMHYV puolustaa riidanalaisen paitoksen pitevyytti tilti osin toteamalla, ettd
valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettd kantaja ei ollut viiteosastossa
tuonut esiin kysymystd aikaisempien tavaramerkkien kidytosta.

SMHYV katsoo, ettd todisteet kaytostd ja vaatimus tunnettuudesta ovat kaksi eri
kysymystd. Viitteen tekiji on nimittiin vedonnut tunnettuuteen oman etunsa
vuoksi laajentaakseen aikaisemman tavaramerkkinsi suojaa asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 5 kohdan mukaisesti tavaroihin tai palveluihin, jotka eivit ole
samankaltaisia niiden tavaroiden tai palvelujen kanssa, joita varten kyseinen
tavaramerkki on rekisterdity. Kyseisen asetuksen 43 artiklan 2 kohdan mukaan
viitteen tekijdn on sitd vastoin toimitettava kdyttod koskevat todisteet ”hakijan
pyynnostd” aikaisemman tavaramerkin nauttiman suojan puolustamiseksi. Koska
kantaja ei kuitenkaan vaaditussa ajassa pyytinyt todisteita aikaisempien
tavaramerkkien kiytostd, SMHV ei ole asetuksen N:o 40/94 43 artiklan
2 kohdassa tarkoitetulla tavalla voinut lainmukaisesti arvioida todisteita, jotka
véitteen tekija esitti aikaisempien tavaramerkkiensi tunnettuuden osoittamiseksi.

Viliintulija kiistdd kantajan niiden viitteiden merkityksellisyyden, jotka koskevat
aikaisempien tavaramerkkien todellista kayttod. Viliintulija viittad, ettd nimen-
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omaan sana mundicolor on tunnettu ja etti sitd kdytetidn tavaroiden
jakeluketjussa. Kyseisen sanan seki viliintulijan toiminimen kiyttiminen yhdessi
joissain tapauksissa on tdysin normaalia. Ilmaisuja mundos sofiados ja hotel color
ei koskaan kiytetd yhdessi tavaramerkin MUNDICOLOR kanssa, eivitki
kyseiset ilmaisut vastaa rekisterdintejd, joiden haltija viliintulija on.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kantaja pyrkii tidlli kanneperustcellaan ennen kaikkea siihen, ettd asiassa
todettaisiin, ettd valituslautakunta on virheellisesti kicltdytynyt totcamasta, ettd
viliintulijan aikaisempia tavaramerkkeji ei ole asctuksen N:o 40/94 43 artiklan
2 kohdan mukaiscsti tosiasiallisesti kiytetty yhteisdssd niiden palvelujen osalta,
joita varten ne on rekisterdity ja joihin viite perustuu. Kantaja katsoo erityisesti,
cttd valituslautakunnan olisi pitinyt ottaa huomioon asiakirjat, jotka Iberia oli
toimittanut viiteosastolle, jotta valituslautakunta olisi voinut todeta, ettd kyseiset
asiakirjat joko sisiltiviit todisteet aikaisempien tavaramerkkien asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan mukaisesta kiytdsti tai cttd kysciset asiakirjat — kuten
kantaja asian nikee — piinvastoin osoittavat, etti kdyttd on vaikuttanut
kyseisten tavaramerkkien crottamiskykyyn niiden rekisteréidyn muodon osalta.

Ensiksi on oikaistava viittaus, jonka kantaja on tehnyt asetuksen N:o 40/94
43 artiklan 2 kohtaan, silli kyscinen kohta koskec ainoastaan aikaiscmman
yhteison tavaramerkin kiyttdmittd jittdmisestd aiheutuvia scurauksia, kun taas
kisiteltivini olcvassa asiassa Iberian aikaisempi tavaramerkki, jonka perusteella
viite hyviksyttiin — sanamerkki MUNDICOLOR — on kansallinen tavara-
merkki. Merkityksclliset sdd@nnokset ovat todellisuudessa kyseisen artiklan 2 kohta
yhdessi kyseisen artiklan 3 kohdan kanssa, silli 3 kohdassa todetaan, ettd
2 kohtaa sovelletaan ”8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin
aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, cttd kiyttd jasenvaltiossa, jossa
aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa kiytt6d jasenvaltiossa”.
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Lisdksi on tismennettivi, ettd myds asetuksen N:0.40/94 15 artiklan 2 kohdan
a alakohta koskee ainoastaan yhteison tavaramerkkii. Kyseisessd sddnnoksessd
maédritetddn yhteison tavaramerkin kdyton kisite edelld mainitun asetuksen osalta
erityisesti kyseisen asetuksen niiden sidinndsten soveltamisen kannalta, joissa
sdddetddn téllaisen tavaramerkin kdyttdmdttd jittdmisestd aiheutuvista seuraa-
muksista. Aikaisempia kansallisia tavaramerkkeji, joihin on vedottu asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan nojalla tehdyssa viitteessi, sekd niiden kdyttdmistd tai
kiyttamatta jattamistd ei siis ole sddnnelty kyseiselld sadnnokselld.

Kisiteltivind olevassa asiassa ei lisiksi ole tarpeen pohtia kysymystd siitd,
voidaanko aikaisemman kansallisen tavaramerkin kiyttiminen tai kdyttimattd
jattiminen todeta asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan sdinndsten
soveltamisen kannalta myos kyseisen asetuksen 15 artiklan nojalla viimeksi
mainitun sidinnoksen analogisen soveltamisen perusteella.

Valituslautakunta on nimittdin asiaa T-184/02 koskevan riidanalaisen pditoksen
18 kohdassa todennut, ettd ”kysymysti aikaisemmin rekisteroityjen tavaramerk-
kien kiytosti ei ole otettu esiin viiteosastossa eikd sitd ole liioin esitetty
muutoksenhakuasteessa”, ja valituslautakunta ei perustellusti ole siten hylinnyt
vditettd asetuksen N:o 40/94 43 artiklan nojalla.

Téltd osin on huomattava, ettd kyseisen artiklan mukaan vasta sitten, kun hakija
on esittinyt titd koskevan pyynnén, viitteen tehnyttd aikaisempaa tavaramerkin
haltijaa kehotetaan toimittamaan todisteet siitd, ettd yhteison tavaramerkkii
koskevan hakemuksen julkaisemista edeltineiden viiden vuoden aikana aikai-
sempaa tavaramerkkii on tosiasiallisesti kidytetty alueella, jossa kyseinen
tavaramerkki on suojattu, niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten
se on rekisterdity ja joihin viite perustuu, tai ettd on olemassa perustellut syyt
kidyttamatta jattimiseen.
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Tutkittaessa asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla tehtyd viitettd aikaisempaa
tavaramerkkii oletetaan kyseisen asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti
kiytetyn tosiasiallisesti, ja timi olettama on voimassa niin kauan kuin hakija ei
ole esittinyt pyyntdd tillaista kiyttod koskevien todisteiden esittdmisestd.
Tillaisen pyynnén esittimisestd on siis seurauksena se, ettd viitteen tekijille
asetetaan todistustaakka tosiasiallisesta kiytostd (tai perustelluista syistd kayttd-
mitti jattdmiselle) silld uhalla, ettd hinen viitteensd hylédtidn, ja nimi todistect
on lisiksi esitettiivi miirdajassa, jonka SMHV asettaa yhteison tavaramerkistd
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tdytdntdonpanosta 13 péivind
joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303,
s. 1) 22 sddnnén mukaisesti. Jotta vaikutus olisi tillainen, pyyntd on esitettdva
SMHV:ssa nimenomaisesti ja hyvissi ajoin.

Tistd seuraa, ettdi tosiasiallista kiyttéd koskevien todisteiden puuttumisesta voi
olla scuraamuksena viitteen hylkddminen ainoastaan siind tapauksessa, ettd
hakija on nimenomaisesti ja hyvissd ajoin vaatinut téllaisia todisteita SMHV:ssa.

Kisiteltdvini olevassa tapauksessa kantaja kuitenkin myontid, ettd se ci ole
koskaan esittinyt SMHV:ssa asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua pyyntoa.

Kun otetaan huomioon myos asctuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohta, jonka
mukaan “rekisterdinnin hylkidmisen suhteellisia perusteita koskevassa menette-
lyssd tutkimus rajataan scikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten
csittimiin vaatimuksiin®, viitcosasto ja valituslautakunta eivit voineet hylédti
véitettd asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla.

Titd pidtelmii ei voida kumota kantajan viitteelld, jonka mukaan kantaja eci
vaatinut todistcita kiiytostd sen takia, ettd Iberia oli oma-aloitteisesti esittdnyt
vilitcosastossa asiakirjoja, joista ilmeni, ettd sc oli kéyttinyt aikaisempia
tavaramerkkeji muussa muodossa kuin niiden rekisterdidyssd muodossa.
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Tdméd viite on selvisti perusteeton. Oikeudenkiyntiasiakirjoista nimittdin
ilmenee, ettd Iberia ei esittinyt kyseisid asiakirjoja viiteosastossa esittiddkseen
todisteita aikaisempien tavaramerkkiensi kiytdstd, vaan se esitti asiakirjat
todistaakseen kyseisten tavaramerkkien tunnettuuden ja tukeakseen siten sitd,
ettd on olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
mukainen sekaannusvaara (ks. tdltd osin jiljempidnd 67 kohdassa mainittu
oikeuskiytinto). Tillaisten asiakirjojen esittiminen ei voi kuitenkaan missdédn
tapauksessa korvata vaatimusta tosiasiallisen kdyton todistamista koskevasta
hakijan nimenomaisesta pyynnosti, jotta SMHV tutkisi ja ratkaisisi kysymyksen
tallaisesta kdytosta.

Niin ollen ei ole tarpeen tutkia kysymysti, jota valituslautakunta on liiankin
laajamittaisesti tutkinut (asiassa T-184/02 tehdyn riidanalaisen piddtoksen
19 kohta), eli sitd, osoittavatko kyseiset asiakirjat Iberian kiyttineen tavara-
merkkia MUNDICOLOR asetuksen N:o 40/94 43 artiklassa asetettujen

vaatimusten mukaisesti.

Kyseinen kanneperuste on ndin ollen hylattava.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistii soveltamista
koskeva kanneperuste

Asianosaisten lausumat

Kantaja toteaa, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
mukaan rekisterdinnin epadminen edellyttii samanaikaisesti sitd, ettd merkit ovat
samoja tai samankaltaisia ja ettd tavarat ja palvelut, joita varten merkit on
tarkoitettu, ovat samoja tai samankaltaisia. Kantaja toteaa my®ds, etti silloin kun
merkkien vililli ei ole sekaannusvaaraa, se seikka, etti merkeilli tarkoitetut
tavarat ja palvelut ovat samoja, ei ole merkityksellinen kyseisen sidinnoksen
soveltamisen kannalta.
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Kantaja kuitenkin viittdd kisiteltdvind olevassa asiassa, ettd vaikka kyseessd
olevat tavarat ja palvelut kiertivit samojen kaupallisten kanavien kautta,
merkkien viliset kokonaiserot ovat riittdvin suuria sekaannusvaaran poistami-
seksi kokonaisuudessaan.

Kantaja korostaa ensiksikin lausuntatapaa koskevaa eroa merkkien vililla.
Kantaja huomauttaa, ettd merkit muodostavien tavujen ja kirjainten médrd on
erilainen, eli merkissi mundicor on kolme tavua ja kahdeksan kirjainta, kun taas
merkissd mundicolor on nelji tavua ja kymmenen kirjainta. Merkkien vililld on
selked ero paitsi pelkistdin dédnteelliseltd kannalta, erityisesti loppuliitteiden
“cor” ja “color” erilaisen rakenteen takia, myos sanakoron sekd rytmin ja
soinnillisuuden kannalta: haettu tavaramerkki pééttyy painotettuun kolmanteen
tavuun dkillisesti, kun taas tavaramerkkien MUNDICOLOR loppuosa on sclviisti
vihemmin jyrkki, silli sitd on jatkettu yhdelld tavulla, joka on yhtd lailla

painotettu,

Kantaja vetoaa toiscksi riidanalaisten merkkien viliseen ulkoasua koskevaan
croon, joka on scurausta siiti, cttd merkit sisdltdvit eri maardn kirjaimia. Kantaja
korostaa erityisesti, cttd hacttu tavaramerkki on lyhyempi kuin aikaisemmat
tavaramerkit MUNDICOLOR.

Kantaja lisid asiassa T-184/02, ctti ulkoasua koskeva cro on vield selvempi, jos
haettua tavaramerkkii verrataan aikaisempaan kansainviliseen tavaramerkkiin,
koska viimcksi mainitun tavaramerkin kirjoitustapa on sille ominainen ja
crottuva ja koska kyseisessd tavaramerkissi on crotettu sanat “mundi” ja
“color”. Lisiksi kantaja vertaa haettua tavaramerkkii Iberian merkkeihin
scllaisina kuin ne ilmenevit asiakirjoista, jotka Iberia esitti SMHV:ssa todistaak-
scen aikaisempien tavaramerkkicnsi tunnettuuden. Kantaja huomauttaa titen,
ctti useimmissa tapauksissa Iberian aikaisemmat tavaramerkit ovat yhdistettyja
merkkeji, joilla on niille ominainen kirjoitustapa ja jotka siséltivit myos sanat
Iberia, mundos sofiados tai hotel color, miki synnyttii useita crottavia tekijoitd
haettuun tavaramerkkiin verrattuna.
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Kantaja korostaa kolmanneksi eroa asianomaisten merkkien merkityssisallossi.

Kantaja katsoo tiltd osin ensiksi, ettd etuliite "mundi”, joka viittaa yleiselld
tavalla sanoihin mundial (maailmanlaajuinen) tai mundo (maailma), ei ole
itsessddn erottamiskykyinen. Suuri miari rekisterdityjd tavaramerkkejd muodos-
tuu tdstd etuliitteestd. Vertailu pitiisi merkityssisillon osalta niin ollen keskittid
erityisesti loppuliitteisiin ”color” ja ”cor”.

Kantaja vdittdd toiseksi, ettd merkissi MUNDICOLOR etuliite ”mundi”, joka
sellaisenaan liittyy sanaan “color”, viittaa selvisti tiettyyn todellisuuden osa-
alueeseen eli virien maailmaan, eikd maapalloon, jonka merkki MUNDICOR tuo
mieleen. Kantaja huomauttaa, etti etuliitteen ”mundi” osalta on lihelld se, etti
yhdistettynd liitteeseen ”cor” se menettdd mielikuvia luovan sisillén kokonai-
suudessaan muuttuakseen pelkiksi mielikuvituselementiksi.

Kantaja huomauttaa kolmanneksi, ettd loppuliitteelld “color” (viri) on selked
merkitys ja ettd Gonzilez Cabellon aikaisemman tavaramerkin osalta se viittaa
kyseisen tavaramerkin kattamaan tavaralajiin, kun taas loppuliitteelti ”cor”
puuttuu vilitén semanttinen sisilto.

Kantaja katsoo neljanneksi, etti asianomaiset merkit voidaan kuluttajien
keskuudessa helposti yhdistdd niiden haltijoihin ja kyseisten haltijoiden markki-
noilla nauttimaan arvostukseen. Kantaja kayttiad hyvin suurta méiiria rekisteroi-
tyja tavaramerkkejd, jotka paittyvit kirjaimiin “cor”, ja kantajan arvostus
Espanjan markkinoilla on riittdvin suuri, jotta muut merkit, jotka my6s paittyvit
kirjaimiin ”cor”, voidaan yhdistiid siihen. Toisaalta Iberian viiteosastossa
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esittimistd asiakirjoista ilmenee, ettd asiassa T-184/02 kyseessd olevat aikai-
semmat tavaramerkit yhdistetdin niiden haltijan kuuluisaan nimeen tai muihin
sanaelementteihin, kuten ilmaisuihin mundos sofiados tai hotel color, jotka
yksildivit selviisti ndiden tavaramerkkien kaupallisen alkuperdn.

b3 »

Todistaakseen yhtiilti, ettd silli on hyvin suuri midrd loppuliitteeseen “cor
paittyvii rekisterdityjd kansallisia tavaramerkkejd, ja toisaalta, ettd on olemassa
hyvin suuri méiri rekisterdityjd yhteison tavaramerkkejd, jotka sisiltdvit sanat
mundi tai mundo, kantaja on niissi kahdessa asiassa esittdnyt lukuisia asiakirjoja
sckd kehottanut tydjirjestyksen 65 artiklan b alakohdan nojalla ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuinta osoittamaan tictojen saamista koskevat pyynnot
Oficina Espafiola de Patentes y Marcasille (Espanjan patentti- ja tavaramerkki-
virastolle) ja SMHV:lle.

SMHV toteaa, ctti sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon
otettavien tckijoiden tiettyd keskindistd riippuvuutta ja ecrityisesti sitd, ettd
tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden
tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten ne on tarkoitettu.

SMHYV korostaa niissid kahdessa asiassa tavaroiden ja palvelujen vilisen vertailun
osalta, etti ne tavarat ja palvelut, joita varten riidanalaiset tavaramerkit on
tarkoitettu, ovat samoja tai lihes samoja.

SMHYV korostaa asiassa T-184/02 merkkien vilisen vertailun osalta, etti koska
viitcosasto ja valituslautakunta ovat hyviksyneet Iberian viittcen ottamalla
pelkistiin huomioon espanjalaisen sanamerkin MUNDICOLOR, ci ole syyti
verrata hacttua tavaramerkkii kansainviliseen kuviomerkkiin, johon Iberia on
my®s perustanut viittcensd. SMHYV huomauttaa téssd samassa asiassa liséiksi, cttd
tavaramerkkien vilisen vertailun on perustuttava merkkeihin sellaisina kuin ne on
rekisterdity.
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SMHYV péittelee ndissi kahdessa asiassa kyseisid merkkeji MUNDICOR ja
MUNDICOLOR koskevan kokonaisarvioinnin perusteella, ettd kyseiset merkit
ovat hyvin samankaltaisia ulkoasun ja lausuntatavan osalta, vaikka niiden vilill
ei olekaan merkittivdi samankaltaisuutta merkityssisillon osalta.

Asianomaisessa jdsenvaltiossa eli Espanjassa on siis yleison keskuudessa
sekaannusvaara, koska kyseiset merkit ovat samankaltaisia ja koska ne tavarat
ja palvelut, joita varten kyseiset merkit on tarkoitettu, ovat samoja tai hyvin
samankaltaisia.

Viliintulija asiassa T-184/02 pdidasiassa yhtyy SMHV:n esittimiin viitteisiin ja
vdittdd erityisesti, ettd asianomaisten tavaramerkkien samankaltaisuus on kisi-
teltdvind; olevassa asiassa tiysin osoitettu. Viliintulija viittaa kyseessi olevien
merkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuutta koskeviin valituslauta-
kunnan toteamuksiin, joita se pitdi tiysin perusteltuina, sekd vetoaa siihen, ettd
sanat mundicor ja mundicolor ovat samankaltaisia my6s merkityssisillon osalta,
silli yhteinen etuliite ”mundi”, joka viittaa sanoihin mundo (maailma) tai
mundial (maailmanlaajuinen), on hallitseva tekijid merkityssisillon osalta.

Ottaen huomioon myds sen, ettd yhteison tavaramerkkiid koskevassa hakemuk-
sessa tarkoitetut palvelut ja viliintulijan aikaisempien tavaramerkkien kattamat
palvelut ovat valituslautakunnan toteamalla tavalla tdysin yhteneviiset, viliintu-
lija viittdd, ettd haetun tavaramerkin rekisterdinti ja kiyttd samalla kaupan
alalla, jossa viliintulijan omat tavaramerkit liikkuvat, aiheuttaa viimeksi
mainittujen tavaramerkkien tunnettuuden takia yleison keskuudessa viistimaittd
sekaannusvaaran ja vaaran mielleyhtymisti sekd aiheuttaa viliintulijalle vakavaa
vahinkoa. Tukeakseen aikaisempien tavaramerkkiensi tunnettuutta viliintulija
huomauttaa, etti se on rekisterdinyt sanamerkin MUNDICOLOR useissa
maailman maissa ja ettd se on paitsi niiden tavaramerkkien haltija, joihin sen
vdite perustuu, my6s muiden sellaisten Espanjassa tai muissa Euroopan maissa
rekisterdityjen kuviomerkkien haltija, jotka sisiltdvit sanan mundicolor.

I - 986



64

65

66

EL CORTE INGLES v. SMHV — GONZALEZ CABELLO JA IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPANA (MUNDICOR)

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Jédsenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnon ldhentimisestd 21 pdivdnd joulu-
kuuta 1988 annettua ensimmiisti ncuvoston direktiivia 89/104/ETY
(EYVL L 40, s. 1) koskevan yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskiytdnnén mukaan
ja asetusta N:o 40/94 koskevan ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen
oikeuskaytinnén mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso saattaa luulla,
ettii kyseiset tavarat tai palvelut ovat periisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti
taloudellisesti keskeniin sidoksissa olevista yrityksistd (asia C-39/97, Canon,
tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. 1-5507, 29 kohta; asia C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 17 kohta; asia
T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002,
Kok. 2002, s. 11-4359, 25 kohta ja asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV —
Karslberg Brauerci (MYSTERY), tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. II-43,
29 kohta).

Yleison keskuudessa syntyvii sckaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena, ja
huomioon on otettava kaikki tekijit, jotka ovat merkityksellisid kyseisessé
yksittiistapauksessa (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-
6191, 22 kohta; em. asia Canon, tuomion 16 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomion 18 kohta; asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000,
Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta; em. asia Fiftics, tuomion 26 kohta ja em. asia
MYSTERY, tuomion 30 kohta).

Kokonaisarviointi merkitsec huomioon otettavien tekijoiden tiettyd keskindistd
riippuvuutta ja erityiscsti siti, cttd tavaramerkkien samankaltaisuus on vuoro-
vaikutussuhtcessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita
varten ne on tarkoitettu. Niinpi niilld tavaramerkeilld varustettujen tavaroiden
tai palvelujen vihiisen samankaltaisuuden voi korvata niitd varten tarkoitettujen
tavaramerkkien huomattava samankaltaisuus ja piinvastoin. Néiden tckijéiden
keskindinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 scitsemédnnessd perus-
telukappaleessa, jonka mukaan on vilttimédtontd méaritelld samankaltaisuuden
kisite sekaannusvaaran osalta, jonka arviointi puolestaan riippuu crityisesti siitd,
kuinka hyvin tavaramerkki tunnctaan markkinoilla sekd samankaltaisuuden
asteesta tavaramerkin ja merkin seki niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen
vélilli (em. asia Canon, tuomion 17 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomion 19 kohta; em. asia Fifties, tuomion 27 kohta ja em. asia MYSTERY,
tuomion 31 kohta).
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Lisiksi oikeuskidytinnostd ilmenee, ettd sekaannusvaara on siti suurempi, miti
erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (em. asia SABEL, tuomion
24 kohta ja em. asia Canon, tuomion 18 kohta), mikid on todettava joko
tavaramerkkiin itseensd liittyvien ominaisuuksien perusteella tai tavaramerkin
tunnettuuden perusteella (em. asia Canon, tuomion 18 kohta ja em. asia
MYSTERY, tuomion 34 kohta).

Liséksi silld, miten kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja
ymmértdd tavaramerkit, on ratkaiseva asema sekaannusvaaran kokonaisarvioin-
nissa. Yleensd keskivertokuluttaja kisittid tavaramerkin kokonaisuutena eiki
ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (em. asia SABEL, tuomion
23 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta; em. asia Fifties,
tuomion 28 kohta ja em. asia MYSTERY, tuomion 32 kohta). Tissi kokonaisar-
vioinnissa kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomai-
sesti valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. Lisiksi on otettava
huomioon se, ettd keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus
verrata suoraan eri tavaramerkkejd, vaan hidnen on turvauduttava siihen
epitdydelliseen muistikuvaan, joka hinelli niistdi on. On my6s syyti ottaa
huomioon se, ettd keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten
tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan {em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomion 26 kohta; em. asia Fifties, tuomion 28 kohta ja em. asia MYSTERY,
tuomion 32 kohta).

Kisiteltdvini olevassa asiassa on todettava, etti Gonzilez Cabello ja Iberia ovat
molemmat esittineet viitteen haetun yhteison tavaramerkin rekisterdintid vastaan
vetoamalla asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun
sekaannusvaaraan yhtiiltd espanjalaisen sanamerkin MUNDICOLOR kanssa,
joka on tarkoitettu edelldi mainitun Nizzan sopimuksen luokkaan 2 kuuluvia
tavaroita varten, sekd toisaalta espanjalaisen sanamerkin MUNDICOLOR seki
sanat “mundi” ja ”color” sisdltdvdn kansainvilisen kuviomerkin kanssa, jotka on
tarkoitettu kyseisen sopimuksen luokkiin 39 ja 42 kuuluvia palveluja varten.
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Valituslautakunta on asiaa T-184/02 koskevan riidanalaisen pditoksen 16 koh-
dassa tuonut esiin, ettd koska viiteosasto oli perustellusti todennut, ettd haetun
tavaramerkin ja Iberian espanjalaisen sanamerkin vililli on sekaannusvaara,
viiteosasto saattoi oikeutetusti olla arvioimatta sckaannusvaaraa haetun tavara-
merkin ja aikaisemman kansainvilisen kuviomerkin vililli. Valituslautakunta
hylkisi siten kantajan viitteen, joka perustui timén arvioinnin puuttumiseen, ja
jitti vuorostaan itse suorittamatta timan arvioinnin.

Kantaja ci voi valittaa ndistd valituslautakunnan perusteluista, joissa todetaan,
ettd “jos viite hyviksytdin ainoastaan siltd osin kuin se koskee yhtd oikeutta,
johon on vedottu haettua tavaramerkkid vastaan, ci ole syytd tutkia, missd méarin
viite voitaisiin hyviksyd my6s niiden muiden oikeuksien osalta, joihin on
vedottu” (riidanalaisen paitoksen 16 kohta).

Koska Iberian viite on kahteen kertaan hyviksytty aikaisemman sanamerkin
perusteclla, hactun tavaramerkin ja aikaisemman kuviomerkin samankaltaisuu-
den midrid koskevat pohdiskelut voivat olla merkityksellisia vain siind
tapauksessa, cttd cnsimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo kantajan
esittimien muiden viitteiden perusteella valituslautakunnasta poiketen, ettd
espanjalaisen yleisén kannalta ei ole sckaannusvaaraa hactun tavaramerkin ja
Iberian aikaisemman sanamerkin valilld.

Titd kanneperustetta tarkasteltacssa on niin ollen heti syytd siirtyd arvioimaan
sckaannusvaaraa hactun yhteisén tavaramerkin MUNDICOR ja toisaalta
Gonzilez Cabellolle ja Iberialle kuuluvien aikaisempien sanamerkkien MUNDI-
COLOR viililla.
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Kun otetaan huomioon kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen luonne, eli se,
ettd ne kaikki on tarkoitettu yleiseen kulutukseen, sekid se seikka, ettd
aikaisemmat sanamerkit on reklstelolty ja suojattu Espanjassa, l<ohdeylelso,
jonka suhteen sekaannusvaaraa on arvioitava, muodostuu kyseisen jisenvaltion
keskivertokuluttajista, jotka ovat piddosin espan]anklehsla.

— Kiyseessi olevien tavaroiden ja palvelujen vertailu

Tavaroiden ja palvelujen vertailun osalta on todettava, ettd valituslautakunta on
kahdessa riidanalaisessa padtoksessd omaa arviointia suorittamatta vahvistanut,
ettd tavarat ja palvelut, joita varten aikaisemmat tavaramerkit on tarkoitettu, ja
toisaalta yhteison tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa tarkoitetut tavarat ja
palvelut, joiden osalta viite hyviksyttiin, ovat samoja tai lihes samoja.
Valituslautakunta nimittiin totesi, etti kantaja ei kiisti titi viiteosaston tekemii
arviota.

Koska kantaja ei kiistd titi arviota kasiteltidvini olevissa kanteissakaan ja koska
se ndin ollen hyviksyy, ettd niitd tavaroita ja palveluja, joita varten asianomaiset
tavaramerkit on tarkoitettu, pidetdin kiistatta hyvin samankaltaisina (samoina tai
lihes samoina), mutta sitd vastoin viittii, etti kyseiset tavaramerkit eivit ole
samankaltaisia tai etenkdin samoja ja etti niiden vililli ei ole sekaannusvaaraa,
tarkastelu on rajoitettava niihin kahteen seikkaan.

— Asianomaisten merkkien vertailu

Oikeuskiytinnostd ilmenee, etti sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin
on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisillon
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samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistd syntyvddn kokonaisvai-
kutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja
hallitsevat osat (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomion 25 kohta ja em. asia Canon, tuomion 16 kohta). Lisiksi
yhteisdjen tuomioistuin on katsonut, ettd ei voida sulkea pois sitd, ecttd
sckaannusvaara voi syntyd jo sen vuoksi, ettd kaksi tavaramerkkid lausutaan
samankaltaisella tavalla (ks. vastaavasti em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomion 28 kohta).

Asianomaisia merkkeji on niin ollen vertailtava ulkoasun, lausuntatavan ja
merkityssisillén osalta, ja on tismennettivi, ettd kuten SMHV on perustellusti
todennut, timin vertailun on koskettava haettua tavaramerkkid ja toisaalta
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaisesti
aikaisempia tavaramerkkejd sellaisina kuin ne on rekisterbity Espanjassa, eli
sanamerkkii MUNDICOLOR.

Valituslautakunta ei ole asiaa T-183/02 koskevassa riidanalaisessa pdétoksessi
verrannut merkkiecn MUNDICOR ja MUNDICOLOR ulkoasua. Valituslauta-
kunta on siti vastoin tutkinut kyseisten merkkien lausuntatavan samankaltai-
suutta, jonka kantaja oli kiistinyt valituslautakunnassa kiydyssi menettelyssi.
Valituslautakunta on tiltd osin todennut, cttid “seitsemin ensimmdistd kirjainta,
jotka myos muodostavat tavaramerkkien kolme ensimmdisti tavua, ovat yhteisié
niilld kahdella tavaramerkilld, minka lisiksi myos viimeinen kirjain on yhteinen”.
Valituslautakunta on myés todennut, etti ainoa ero néiden tavaramerkkien valilld
muodostuu  ylimédériisisti kirjaimista ”lo”, jotka muodostavat aikaisemman
tavaramerkin neljinnen tavun. Valituslautakunta on edelleen todennut, ettd
koska kysciset yliméddrdiset kirjaimet liittyvit kirjaimiin ”0” ja *r”, ne eivit
“aistein havaittavalla tavalla muuta merkin dintecllistd sekvenssid”, ja ettd
“ensimmiiiset tavut vaikuttavat yleensd eniten siihen, miten kuluttaja ymmartia
merkin® (kyseisen péaidtéksen 16 kohta).

Valituslautakunta on asiaa T-184/02 koskevassa riidanalaisessa péitoksessi
verrannut samanaikaisesti tavaramerkkien MUNDICOR ja MUNDICOLOR
ulkoasua ja lausuntatapaa, ja sc on korostanut, cttd ”scitsemén cnsimméistd
kirjainta ja viimeinen kirjain ovat kyseisilli tavaramerkeilli yhteisida, — —
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tavaramerkit ovat ulkoasultaan samoja ja niiden dédnteellinen sekvenssi on sama”
ja ettd tavaramerkit eroavat ainoastaan siind, ettd kantajan tavaramerkki paittyy
kirjaimiin ”or”, kun taas viitteen tekijin tavaramerkki pdittyy kirjaimiin ”olor”.
Koska kyseinen ero kuitenkin osuu nididen kahden sanan loppuun, se kiinnittdaa
vihemmin huomiota, eiki se niin ollen merkittivisti muuta niiden kahden
merkin ulkoasun ja lausuntatavan ilmeistd samankaltaisuutta (kyseisen padtoksen

21 kohta).

Ulkoasun osalta on todettava, etti sanamerkkien MUNDICOLOR ja haetun
tavaramerkin MUNDICOR vilinen yhdennikoisyys on hyvin selvd. Kuten
valituslautakunta on korostanut, ainoa ulkoasua koskeva ero niiden merkkien
vililli muodostuu kahdesta ylimiiriisesti kirjaimesta "lo”, jotka kuuluvat
aikaisempiin tavaramerkkeihin ja joita kyseisissi tavaramerkeissi kuitenkin
yhtiiltd edeltdd kuusi kirjainta, jotka sijoittuvat samalla tavalla kuin tavaramer-
kissi MUNDICOR, ja joita toisaalta seuraa kirjain ”r”, johon myos haettu
tavaramerkki paittyy. Kuten viiteosasto ja valituslautakunta ovat perustellusti
todenneet, kun otetaan huomioon se, ettd kuluttaja kiinnittii yleensd enemmin
merkitystd sanojen alkuosaan, asianomaisten merkkien yhteinen kantasana
”mundico” luo ulkoasun osalta vahvan samankaltaisuuden, jota lisiksi vahvistaa
kirjain ”r” ndiden kahden merkin lopussa. Kun otetaan huomioon timi
yhdennikéisyys, kantajan viite, joka perustuu asianomaisten merkkien erilaiseen
pituuteen, ei riitd torjumaan ulkoasun vahvaa samankaltaisuutta.

Lausuntatavan osalta on ensiksi todettava, etti tavaramerkin MUNDICOR
kaikki kahdeksan kirjainta sisiltyvit tavaramerkkeihin MUNDICOLOR.

Toiseksi asianomaisten merkkien kaksi ensimmiisti tavua, jotka muodostavat
etuliitteen ”mundi”, ovat yhteneviisid. Tiltd osin on korostettava uudelleen, etti
kuluttajan huomio yleensi kohdistuu ennen kaikkea sanan alkuun.
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Kolmanneksi espanjan kielelle ominaisten tavutus- ja painottamissdéntdjen
mukaisesti asianomaiset merkit muodostuvat neljdstd tai kolmesta tavusta, eli
*mun-di-co-for” ja *mun-di-cor”, ja sanakorko osuu niissi kahdessa merkissé

b2l »

viimeisecen tavuun, eli tavuun ”lor” tai “cor”. Kaikki kirjaimet, jotka
muodostavat haetun tavaramerkin viimeisen tavun, eli tavun ”cor”, esiintyvit
aikaisemmissa tavaramerkeissd, tarkkaan ottaen niiden kahdessa viimeisessi
tavussa. Tavuilla ”lor” ja ”cor”, joihin nimi kaksi merkkid paattyvit, on yhteistd
paitsi vokaali ”0”, johon osuu sanakorko, myés loppukonsonantti ”r”, jolle on
espanjan kiclessi ominaista hyvin selvd ddntiminen. Nidmi erityispiirteet

aiheuttavat hyvin samankaltaisen soinnillisuuden.

Timin perusteella kantajan viitteelld, joka perustuu siihen, etti aikaisemmissa
tavaramerkeissi on ylimadriiset kirjaimet ”lo” sekd yksi tava enemmiin, ei voida
torjua merkkicn lausuntatavan vahvaa samankaltaisuutta, silld kyseistd saman-
kaltaisuutta on arvioitava sen kokonaisvaikutelman perusteella, joka syntyy
lausuttaessa merkit kokonaan.

Merkityssisillon vertailun osalta valituslautakunta on asiaa T-183/02 koskevassa
riidanalaisessa paitoksessd katsonut muun muassa, ettd “cro hyvin spesifisen
ilmaisun El Corte Inglés scki yksinkertaisen ja melko kuluneen péitteen ’cor’
vililli on niin suuri, etti kohdeyleisd, joka muodostuu tavanomaisesti valistu-
neista sekid kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista
— —, ci tule vilittdmasti yhdistimidin tai yksildimiddn titd [haetun] — —
yhteison tavaramerkin loppuosaa El Corte Inglés -yritykseen, niin tunnettu kuin
viimeksi mainittu yritys onkin” (kyseisen pditoksen 17 kohta).

Valituslautakunta on asiaa T-184/02 koskevassa riidanalaisessa péitoksessi
todennut, ettd “huolimatta siitd, cttd kyseistd clementtia ['mundi’] kiytetddn uscin
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tavaroiden ja palvelujen jakelun ja markkinoinnin toimialoilla, se ei ole yleisnimi,
jolta voisi puuttua erottamiskyky”. Tillainen elementti on ”riidan kohteena
olevien tavaramerkkien olennainen osa, jollaiseksi tavallinen kuluttaja sen
ulkoasun ja lausuntatavan osalta mieltid” (kyseisen pddtoksen 21 kohta).

Ensiksi on todettava, ettdi kuten SMHV on kirjelmissdin myontinyt, asian-
omaisten tavaramerkkien vililli ei ole merkittivdd samankaltaisuutta merkityssi-
sdllon osalta.

Asianomaisille tavaramerkeille on tosin yhteistd sana “mundi”, jolla — vaikka se
ei sellaisenaan vastaakaan ainoatakaan espanjan kielen sanaa — on tietynlainen
mielikuvia luova vaikutus, koska se on hyvin lihelli substantiivia mundo
(maailma) ja adjektiivia mundial (maailmanlaajuinen), ottaen huomioon myés
sanan “mundi” merkitys latinassa (maailman).

Sana ”mundi” on kuitenkin pelkki etuliite asianomaisissa tavaramerkeissi, kun
taas kyseisten tavaramerkkien merkityssisiltojen samankaltaisuutta on arvioitava
sen mielikuvia luovan vaikutuksen perusteella, joka voidaan havaita kussakin
niistd, kun niitd tarkastellaan kokonaisuutena. Tiltd osin on todettava, ettd
aikaisemmissa tavaramerkeissi etuliite ”mundi” liittyy substantiiviin color (viri)
muodostaakseen sanan, joka selvin ja erityisen merkityksen puuttumisesta
huolimatta luo kuitenkin mielikuvia (kuten “maailman virit” tai ”maailma
vireissd”), jotka kohdeyleisé voi ymmairtdd, kun taas haetussa tavaramerkissd
timd sama etuliite liittyy loppuliitteeseen “cor” eli sanaan, jolla ei ole
minkdinlaista merkitystd espanjan kielessi, joten etuliitteen *mundi” mielikuvia
Juovasta vaikutuksesta huolimatta kyseiselli tavaramerkilld ei loppujen lopuksi
ole merkityssisdltoon liittyvdd erityistd tehtdvdd kyseisen yleison kannalta.
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On syytd lisdtd, ettd tavaramerkeissi MUNDICOLOR sana “mundi” ei
vilttimittd ole hallitseva elementti merkityssisillon osalta, koska kyseinen sana
on niissd yhdistetty toiseen sanaan (color), jolla on vield ilmeisempi semanttinen
sisdltd (viri). Kuten SMHV on lisiksi kirjelmissdidn esittinyt, sanaa ”mundi”
kiytetiin usein tavaroiden tai palvelujen markkinoinnissa. Asianomaisten
tavaramerkkien vililli ei nidin ollen voi olla merkityssisdlion osalta sellaista
yhteyttd, josta olisi tehtiivi johtopiitds, jonka mukaan kyseiset tavaramerkit ovat
merkityssisillon osalta samankaltaisia.

Niin ollen ci ole tarpeen tarkastella asiakirjoja, jotka kantaja on esittdnyt
tukeakseen viitettiin, jonka mukaan ctuliitteen ”mundi” esiintyminen kyseisessid
kahdessa merkissi ei luo merkityssisiltéd koskevaa samankaltaisuutta kyseisten
merkkicn vilille, eikd liioin ole tarpeen hyviksyd kantajan pyynt6é siitd, cttd
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin hankkisi tietoja SMHV:sta.

Toiscksi on huomattava, etti asianomaisten tavaramerkkien viliset merkityssisél-
t64 koskevat erot voivat olla scllaiset, cttd niilli voidaan kumota suurclta osin
kyseisten tavaramerkkien viliset samankaltaisuudet ulkoasun ja lausuntatavan
osalta. Tillainen kumoaminen edellyttid kuitenkin, ettd ainakin yhdelld kyseessi
olevista tavaramerkeisti on kohdeyleison nikokulmasta selked ja erityinen
merkitys siten, ettd timi yleisd kykence ymmirtiméin sen vilittomdsti, ja ettd
toisella tavaramerkilld ei ole tillaista merkitysti tai ettd silli on tiysin erilainen
merkitys (asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrich
und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. I1-4335, 54 kohta).

On kuitenkin todettava, ctti nimé cdellytykset eivit tiyty kisiteltdvini olevassa
tapauksessa.
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Vaikka tavaramerkeilli MUNDICOLOR on nimittdin tietty mielikuvia luova
vaikutus, niilld ei kuitenkaan voida katsoa olevan selkeidi ja erityistd merkitystd
kohdeyleison nikokulmasta (ks. edelli 90 kohta).

Toisaalta my6s tavaramerkilti MUNDICOR puuttuu tillainen merkitys, ja
kantajan vditettd merkityssisdltdd koskevasta yhteydestd kirjaimiin “cor”
pédttyvien merkkien ja kantajan nimen eli El Corte Inglésin vililli ei voida
hyviksya. Téltd osin on todettava, ettd riippumatta siitd, minkilaista arvostusta
kantaja nauttii Espanjan markkinoilla, se seikka, etti se on voinut rekisterdida
useita kirjaimiin “cor” pidttyvid tavaramerkkeji, ei osoita, ettd espanjalainen
yleiso yhdistdd kantajaan kaikki muut kirjaimiin “cor” pdittyvit merkit ja
erityisesti haetun tavaramerkin MUNDICOR, silli valituslautakunta on asiaa
T-183/02 koskevassa riidanalaisessa pddtoksessd perustellusti korostanut ilmai-
sun El Corte Inglés ja pelkin loppuliitteen ”cor” vililli olevaa merkittivia eroa
(ks. edelld 86 kohta). Sen osoittamiseksi, ettd kohdeyleison keskuudessa syntyy
tdllainen mielleyhtymai, kantaja on SMHV:ssa ja timin oikeudenkiynnin aikana
esittinyt kuitenkin pelkkii viitteiti, joita ei ole tuettu todisteilla.

Siten kantajan tarjoama ndyttd, jonka avulla pyritdin siihen, etti asiassa
todettaisiin, ettd kirjaimiin “cor” pidttyvien kansallisten tavaramerkkien, joiden
haltija kantaja viitetysti on, miiri on hyvin suuri, on paitsi jitettdvi tutkimatta,
silld sellaisten todisteiden vastaanottaminen, jotka esitetdin ensimmaisen kerran
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa, on vastoin tyojirjestyksen 135 artik-
lan 4 kohtaa (ks. vastaavasti asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV
(Calandre), tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. II-701, 18 kohta), myds evittivi
merkityksettomina.

Lisiksi ei voida sivuuttaa siti, ettd asianomaisilla tavaramerkeilli on yhteinen
etuliite ”mundi”, jolla on tietynlainen mielikuvia luova vaikutus (ks. edelld
89 kohta), joka rajoittaa kyseisten tavaramerkkien merkityssisiltdjen vilisti eroa,
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vaikka se ei muodostakaan sellaista yhteyttd, joka voisi luoda merkityssiséltojen
samankaltaisuuden niiden vilille (ks. edelld 91 kohta). Téltd osin on todettava,
etti kyseinen etuliite on haetussa tavaramerkissd joka tapauksessa hallitseva
elementti merkityssisdllon osalta.

Niin ollen ei ole mahdollista todeta, cttid asianomaisten tavaramerkkien vililld
olisi merkityssisillon osalta sellainen ero, ettd ulkoasun ja lausuntatavan vahva
samankaltaisuus kumoutuisi.

Niin ollen on todettava, ettd valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettid
asianomaiset merkit ovat asetuksen N:o 40/94 8§ artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla samankaltaisia.

— Sckaannusvaara

Koska on selvii, ettdi tavarat ja palvelut, joita varten asianomaiset tavaramerkit
on tarkoitettu, ovat samoja tai hyvin samankaltaisia, ja koska on yhti lailla
sclviid, ettd on osoitettu, ettd kyseciset tavaramerkit ovat samankaltaisia, kun
otetaan huomioon erityiscsti niiden vahva samankaltaisuus lausuntatavan ja
ulkoasun osalta, kohdeyleison keskuudessa on lihtokohtaisesti sckaannusvaara.

Kantaja kuitenkin viittdd asiassa T-184/02 myos, ettd sckaannusvaaraa ci ole
kisiteltiivind olevassa asiassa arvioitava pelkistiin asianomaisten merkkien
vilisen yhdennikdisyyden ja niiden eroavaisuuksien perusteclla, vaan myos
suhteessa siihen, milli tavalla niméi merkit yhdistetiin muihin sanaclementteihin

IT- 997



103

104

105

TUOMIO 17.3.2004 — YHDISTETYT ASIAT T-183/02 JA T-184/02

tai graafisiin elementteihin, jotka eivit ole osa rekisterdityd tavaramerkkii, kun
kyseisten merkkien haltija konkreettisesti kiyttdd niiti merkkejd markkinoilla.
Tiltd osin kantaja tuo esiin, ettd haettu tavaramerkki yhdistetiiin aina kantajan
nimeen, joka on tunnettu, ja etti itse asiassa Iberia kiyttid tavaramerkkidin
yhdistdmalld sen nimeensi, joka ei ole sen vihemmin tunnettu Espanjassa, tai
muihin sanaelementteihin, jotka selkeisti yksiloivit merkin kaupallisen alkuperin
siten, ettd sekaannusvaara on yleison keskuudessa kiytinnossid olematon.

Tdmd viite on hyldttdva.

Miti ensiksi tulee haetun tavaramerkin ja kantajan nimen viliseen viitettyyn
mielleyhtymiin, edelld 96 kohdassa on jo todettu, etti kantaja ei ole esittinyt
mitdidn sellaista, jonka avulla voitaisiin todistaa, ettd kohdeyleisén keskuudessa
todellakin syntyisi tdllainen mielleyhtymi. Siltdi osin kuin kantaja viittaa
mahdolliseen aikomukseen kiyttdd haettua tavaramerkkii aina yhdessi nimen
El Corte Inglés kanssa, on lisiksi riittivai todeta, ettd yhteison tavaramerkkid
koskeva kantajan hakemus tarkoittaa ainoastaan sanamerkkiia MUNDICOR,
jota ei ole yhdistetty mihinkdin muuhun elementtiin, joten timai viitetty aikomus
on merkitykseton.

Toiseksi silld kantajan esittimilld seikalla, ettd merkin MUNDICOLOR haltijana
oleva Iberia on voinut kiyttii kyseistd merkkii yhdessi muiden sanaelementtien
tai kuviomuotoisten elementtien kanssa, ei ole mitidn vaikutusta kyseisen
asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran
arviointiin. Niin kauan kuin Iberia on aikaisemman tavaramerkkinsi haltija, se
voli nimittdin periaatteessa kiyttdd kyseisen tavaramerkin muodostavaa sana-
merkkid sellaisenaan yhdistimitti siti muihin elementteihin, minka lisiksi se voi
— ellei asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdasta muuta johdu — vedota
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kyseiseen suojattuun merkkiin vastustaakseen sellaisen yhteisén tavaramerkin
rekisteréintid, joka aiheuttaa kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran kyseisen merkin kanssa.

Edelld esitettyjen nikemysten perusteella valituslautakunta on riidanalaisissa
paitdksissi perustellusti todennut, cttd haetun tavaramerkin MUNDICOR ja
aikaisempien tavaramerkkien MUNDICOLOR vililli on asctuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Kisiteltdvinid
olevissa kahdessa asiassa on niin ollen hylittivd kanneperuste, joka perustuu
kyseisen artiklan virheelliscen soveltamiseen, ilman ettd asiassa T-184/02 on
tarpeen tutkia kysymystd Iberian aikaisemman tavaramerkin viitetystd tunnet-
tuudesta — seikka, jonka viliintulija toi esiin tukeakscen sité, ettd kisiteltdvina
olevassa asiassa on sckaannusvaara edelli 67 kohdassa mainittu oikeuskéytantd
huomioon ottaen — tai arvioida sckaannusvaaraa myos toisen aikaisemman
tavaramerkin osalta, johon Iberia on perustanut viitteensd, eli sanat “mundi” ja
"color” sisdltivin kansainvilisen figuratiivisen tavaramerkin osalta.

Kaiken cdelld esitetyn perusteella nyt kisiteltdvidnd olevat kanteet on hyldttivi
kokonaisuudessaan.

Oikcudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividid asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hévinnyt asian ja
SMHYV seki viliintulija ovat vaatincet oikeudenkiyntikulujensa korvaamista,
kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljds jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanteet hylitadin.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Tiili Mengozzi Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 17 pdivind maaliskuuta 2004.

H. Jung V. Tiili

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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