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Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 12.3.2014 – El Corte Inglés vastaan 
SMHV – Technisynthese (BTS)

(asia T-592/10)

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin BTS rekisteröimiseksi yhteisön 
tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteisön tavaramerkeiksi ja kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröidyt 
kuviomerkit TBS — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — 

Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta

1. Yhteisön tavaramerkki — Muutoksenhakumenettely — Kanne unionin tuomioistuimissa — 
Unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta — Valituslautakuntien päätösten laillisuusvalvonta — 
Sellaisten oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen huomioon ottaminen unionin yleisessä 
tuomioistuimessa, joita ei ole aikaisemmin esitetty virastossa — Ei kuulu toimivaltaan (Neuvoston 
asetuksen N:o 207/2009 65 artikla) (ks. 19 kohta)

2. Yhteisön tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja väite — Väitteen tutkiminen — 
Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä — Ei ole esitetty kanneperustetta, joka koskee 
riittämättömiä todisteita tosiasiallisesta käytöstä (Neuvoston asetuksen 
N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohta) (ks. 21 kohta)

3. Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — 
Suhteelliset hylkäysperusteet — Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin 
haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja 
tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja 
aikaisemman tavaramerkin välillä — Arviointiperusteet (Neuvoston asetuksen 
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohdan a alakohdan ii alakohta) (ks. 33 
ja 34 kohta)

4. Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — 
Suhteelliset hylkäysperusteet — Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin 
haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja 
tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja 
aikaisemman tavaramerkin välillä — Sanamerkki BTS ja kuviomerkit TBS (Neuvoston asetuksen 
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 36, 59, 64 ja 69 kohta)
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5. Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — 
Suhteelliset hylkäysperusteet — Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin 
haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja 
tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Kyseessä olevien tavaramerkkien 
samankaltaisuus — Arviointiperusteet — Yhdistelmämerkki (Neuvoston asetuksen 
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 37–39 kohta)

6. Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — 
Suhteelliset hylkäysperusteet — Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin 
haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja 
tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Kyseessä olevien tavaramerkkien 
samankaltaisuus — Samankaltaisuuden mahdollisuus kuviomerkin ja sanamerkin välillä 
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 41 kohta)

Aihe

Kumoamiskanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 23.9.2010 tekemästä päätöksestä (asia 
R 1380/2009-2), joka liittyy Technisynthese SARL:n ja El Corte Inglés, SA:n väliseen väitemenettelyyn

Ratkaisu

1) Kanne hylätään.

2) El Corte Inglés, SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
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