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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljas jaosto)

20 pdivand maaliskuuta 2013 *

Yhteison tavaramerkki — Viitemenettely — Hakemus sanamerkin CLUB GOURMET rekister6imiseksi
yhteison tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki CLUB DEL GOURMET, EN.... El Corte
Inglés — Suhteellinen hylkdysperuste — Tavarat ja palvelut eivét ole samankaltaisia — Asetuksen
(EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Ensimmaéistd kertaa vasta unionin yleisessé
tuomioistuimessa esitetyt perustelut ja todisteet

Asiassa T-571/11,

El Corte Inglés, SA, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajinaan asianajajat E. Seijo Veiguela ja
J. L. Rivas Zurdo,

kantajana,
vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamieheniin O. Mondéjar
Ortuio,

vastaajana,
jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli
Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd, kotipaikka Lontoo (Yhdistynyt kuningaskunta),
ja jossa unionin yleistd tuomioistuinta vaaditaan kumoamaan SMHV:n ensimmaisen valituslautakunnan
28.7.2011 tekemd padtos (asia R 1946/2010-1), joka koskee El Corte Inglés, SA:n ja Groupe Chez
Gerard Restaurants Ltd:n vilistd vditemenettelys,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljés jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja 1. Pelikdnova (esittelevd tuomari) sekd tuomarit
K. Jurimée ja M. van der Woude,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Heeren,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.11.2011 jétetyn kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.3.2012 jatetyn vastauskirjelmén,

* Oikeudenkayntikieli: espanja.
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ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asianosaisille esittdmat kirjalliset kysymykset ja
niiden unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 5.11.2012 ja 14.11.2012 nédihin kysymyksiin jattdmat
vastaukset,

ottaen huomioon 11.12.2012 pidetyssa istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan
tuomion

Asian tausta

Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd teki 24.5.2004 rekisterointid yhteison tavaramerkiksi koskevan
hakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteison
tavaramerkista 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston
asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki CLUB GOURMET.

Tavarat, joita varten tdtd rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd
luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen,
sellaisena kuin se on korjattuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 21, 29, 30, 32
ja 33, ja ne vastaavat SMHV:ssd kidydyn menettelyn aikana toteutetun rajoittamisen jilkeen seuraavaa
kuvausta kunkin tillaisen luokan osalta:

— luokka 16: ”Paperikauppatavarat, paperiset lasinaluset, poytiliinat, katealuset ja lautasliinat
paperista, paperiset lahjakassit”;

— luokka 21: "Valelulusikat, muut kuin sdhkotoimiset sekoittimet, pullonavaajat, sudit ruoanlaittoon,
kotitalouskeramiikka,  kahvimyllyt, aromikeittimet, kakunkoristelupussit, ruuanlaittovuoat,
paistinvartaat, keittoastiat, korkkiruuvit, elintarvikkeiden puristimet, suppilot, raastimet, paistotasot,
jadpalakulhot, jddpalamuotit, keittidastiat, keittiosekoittimet, keittiovalineet, kotitalousmyllyt,
sekoituskoneet, sekoituslusikat, nuudelikoneet, suuttimet, pippuri- ja suolamyllyt, pipetit, kannut,
padat, kaulimet, astiastot, lastat, suihkuttimet, teekuulat, teepurkit, teenhauduttimet, teeastiastot,
tarjottimet, termospullot ja viininmaistopipetit; elintarvikkeiden sdilytysastiat, lasitavarat, posliini ja
keramiikka”;

— luokka 29: ”Sdilotyt, kuivatut ja umpioidut hedelmit ja vihannekset; hyytelot, hillot, liha, kala,
siipikarja ja riista, lihaleikkeleet, juusto, keitot, jogurtti, oliividljy, pateet”;

— luokka 30: "Kahvi, pasta, tee, kaakao, jauhot, sokeri, leip, leivonnaiset, makeiset, kakut, jaatelot ja
sorbetit, voileivdat, hunaja, siirappi, sinappi, etikka, kastikkeet, aromiaineet ja mausteet,

hedelmakastikkeet”;

— luokka 32: "Oluet, kivennais- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat, hedelmédjuomat ja
hedelmétuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”;

— luokka 33: "Alkoholijuomat (paitsi oluet); viinit; likoorit”.

Kyseinen vyhteison tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin 25.4.2005 ilmestyneessd Yhteison
tavaramerkkilehdessa nro 17/2005.
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Kantaja El Corte Inglés, SA, teki 22.7.2005 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 41 artikla) nojalla viitteen haetun tavaramerkin rekisterdintid vastaan kaikkien edelld
3 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.

Viite perustui aluksi seuraavaan neljaan aikaisempaan tavaramerkkiin:
— espanjalainen kuviomerkki nro 1817328, joka on rekisterdity luokkaan 35 kuuluvia palveluja varten

— espanjalaista sanamerkkid koskeva hakemus nro 2229135, joka kattaa luokkaan 16 kuuluvia
tavaroita

— espanjalaista sanamerkkid koskeva hakemus nro 2589335, joka kattaa luokkiin 29-34 kuuluvia
tavaroita

— yhteison sanamerkkid koskeva hakemus nro 3789054, joka kattaa luokkiin 29-33 ja 35 kuuluvia
tavaroita ja palveluja.

Tamaén jalkeen SMHV:n toinen valituslautakunta hylkasi yhteison tavaramerkkia koskevan hakemuksen
nro 3789054 17.7.2006 tekemillddan paitokselld (asia R-343/2006-2), josta tuli lopullinen. Lisdksi
kantaja luopui véiteosaston menettelyn aikana 24.11.2009 ja 11.8.2010 paivatyissa kirjeissdadn
vetoamasta viitteensd tueksi espanjalaisia tavaramerkkeja koskeviin hakemuksiin nro 2229135 ja nro
2589335.

Niin ollen viite perustuu endé vain aikaisempaan espanjalaiseen kuviomerkkiin (jaljempéana aikaisempi
tavaramerkki), joka on rekisteréity numerolla 1817328 luokkaan 35 kuuluvia palveluja varten, jotka
vastaavat kuvausta “Mainoslause. Siti sovelletaan tavaramerkkien nro 1013156 (luokka 29),
nro 1013157 (luokka 30), nro 1815538 (luokka 31), nro 1815539 (luokka 32), nro 1013158 (luokka 33),
nro 1815547 (luokka 42) ’El Corte Inglés’ (kuviomerkki) kattamiin tavaroihin”, ja joka on esitetty
jaljempéana:

CLUB DEL GOURMET,

Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa (joista
on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta) tarkoitettuihin
perusteisiin.

Viiteosasto hylkési viitteen 3.9.2010.

Kantaja valitti 6.10.2010 SMHV:sséd viiteosaston padtoksestd asetuksen N:o 207/2009 58-64 artiklan
nojalla.

SMHV:n ensimmdinen valituslautakunta hylkasi valituksen 28.7.2011 tekemalldédn paatoksella
(jaljempand riidanalainen paitos). Ensisijaisesti se katsoi erityisesti, ettei aikaisemman tavaramerkin
kattamien palvelujen kuvaus "mainoslause” mahdollista minkédénlaista vertailua haetun tavaramerkin
kattamiin tavaroihin, koska kuvauksessa ei nimetd mitddn tavaraa tai palvelua. Vaikka toissijaisesti
oletettaisiin, ettd aikaisempi tavaramerkki kattaisi luokkaan 35 kuuluvia "mainospalveluja”, kyseisten
tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut olisivat erilaisia. Haetun tavaramerkin kattamat tavarat on
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nimittdin suunnattu keskivertokuluttajalle, kun taas aikaisemman tavaramerkin kattamiksi vaitetyt
mainospalvelut on suunnattu suurelta osin ammattilaisista koostuvalle yleisolle. Lopuksi kyseiset
tavaramerkit ovat yhtdéltd ulkoasultaan kokonaisuutena tarkastellen erilaisia, toisaalta ne eivdt ole
lausuntatavaltaan samankaltaisia ja lopuksi ne ovat merkityssisélloltadan heikosti samankaltaisia.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péaatoksen

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

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan
vastustuksesta tavaramerkkid ei rekister6idd, jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin
aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen
yleison keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara. Sekaannusvaara
sisdltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymastd. Asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkilla tarkoitetaan
jasenvaltiossa rekisterdityja tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen vyhteison
tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekopaivaa.

Vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso saattaa luulla, ettd
kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai taloudellisesti keskendén sidoksissa
olevista yrityksistd. Saman oikeuskdytinnon mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen
mukaan, miké kasitys kohdeyleisolld on merkeistd ja kyseessd olevista tavaroista tai palveluista, ottaen
huomioon kaikki tekijét, joilla on merkitysté esilld olevan asian kannalta, ja etenkin kyseisten merkkien
samankaltaisuuden ja merkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vélinen
keskindinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV - Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO  BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok., s. 1I-2821, 30-33 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Aluksi on tarkasteltava sitd kysymystd, mitka tavarat aikaisempi tavaramerkki kattaa, koska kantaja
kyseenalaistaa valituslautakunnan tdtd koskevan arvioinnin.

Valituslautakunta katsoi riidanalaisen padtoksen 17 kohdassa, ettei niiden tavaroiden ja/tai palvelujen
kuvauksessa, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity, ilmoiteta selvdsti aikaisemman
tavaramerkin kattamien palvelujen luonnetta ja ettei kuvaus vastaa mitddn Nizzan luokituksessa
luetelluista tavaroista  ja palveluista. Lisaksi “mainoslause” ei ole asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavara tai palvelu. Ndin ollen tdméa kuvaus
ei mahdollista kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen minkéénlaista vertailua,
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minkd vuoksi vaite pitdisi hylatd. Tamaén jilkeen se tutki valituksen vain toissijaisesti sen viiteosaston
tulkinnan perusteella, jonka mukaan ilmaisu “mainoslause” pitdisi rinnastaa luokkaan 35 kuuluviin
"mainospalveluihin”.

Tastd kantaja viittad, ettd Espanjan patentti- ja tavaramerkkiviraston (jaljempana OEPM) vuoteen 1997
asti noudattaman kéytdnnon mukaisesti aikaisemman tavaramerkin kaltainen
"mainoslausetavaramerkki” saa suojaa paitsi luokkaan 35 kuuluville palveluille, my6s kaikille yhden tai
useamman “perustavaramerkin” kattamille tavaroille ja palveluille. Kasiteltdvissd asiassa 26.4.1994
haettu ja 5.1.1996 rekisteroity aikaisempi tavaramerkki saisi siis suojaa myos niille luokkiin 29-33
ja 42 kuuluville tavaroille ja palveluille, jotka aikaisemman tavaramerkin palvelujen kuvauksessa
mainitut tavaramerkit kattavat. Aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin kattamia tavaroita
ja palveluja vertailtaessa olisi siis otettava huomioon myds ndméd tavarat ja palvelut eikd pelkastdan
luokkaan 35 kuuluvat palvelut.

SMHYV viittaa tastd, ettei aikaisemman tavaramerkin suojaa voida laajentaa muihin luokkiin kuuluviin
tavaroihin tai sellaisilla muilla oikeuksilla suojattuihin tavaroihin ja palveluihin, joihin ei ole vedottu
viitteen tueksi.

Tassd tilanteessa on aluksi maédriteltavd niiden tavaroiden ja/tai palvelujen kuvauksen laajuus, joita
varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteréity. Tdlloin on ensimmadiseksi otettava huomioon kyseisten
tavaroiden ja/tai palvelujen kuvauksen sanamuoto sellaisena kuin se on edelld 8 kohdassa. Toiseksi on
arvioitava kantajan SMHV:ssd toimittamia lisdtietoja ja kolmanneksi on tutkittava, onko SMHV:la
mahdollisesti velvollisuus tutkia viran puolesta tiettyja seikkoja, ja kuinka laaja tdmé velvollisuus on.

Aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kuvauksen sanamuoto

On muistutettava, ettd aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden ja/tai palvelujen luettelon
sanamuoto on seuraavaa: ’[luokka] 35: Mainoslause. Sitd sovelletaan tavaramerkkien nro 1013156
(luokka 29), nro 1013157 (luokka 30), nro 1815538 (luokka 31), nro 1815539 (luokka 32), nro 1013158
(luokka 33) ja nro 1815547 (luokka 42) ‘El Corte Inglés’ (kuviomerkki) kattamiin tavaroihin.”

Tastd on muistutettava, ettd tdssd luettelossa mainitaan vain yksi ainoa luokkaan 35 kuuluva palvelu eli
"mainoslause”, ja tdimén jilkeen sen suunniteltu kayttd. Edeltdvdssd kohdassa mainittua sanamuotoa
luettaessa ei kuitenkaan vaikuta siltd, ettd aikaisempi tavaramerkki olisi tarkoitettu kattamaan myos
niiden tavaramerkkien kattamat tavarat, joiden on ilmoitettu muodostavan kyseisen palvelun
soveltamisalan. Toisin kuin kantaja viitti suullisessa késittelyssd, ei ole mydskddn mahdollista tietdd
pelkédstdan tdméan luettelon perusteella, mitka tavarat siind luetellut tavaramerkit kattavat, koska
tavaroita ei ole yksiloity konkreettisesti, vaan pelkéstddn viittaamalla ne kattaviin tavaramerkkeihin ja
luokkiin, joihin ne kuuluvat. Koska Nizzan sopimuksen mukaisissa luokissa yhdistetdédn usein suuri
médrd hyvin erilaisia tavaroita, tdllaiset tiedot eivdt kuitenkaan ole riittavid, jotta konkreettisesti
tarkoitetut tavarat voidaan tunnistaa (ks. vastaavasti ja analogisesti asia C-307/10, The Chartered
Institute of Patent Attorneys, tuomio 19.6.2012, 49, 56, 61 ja 62 kohta).

Kantajan SMHV:ssd esittimdt tiedot

Vakiintuneen oikeuskdytdnnén mukaan unionin yleisessi tuomioistuimessa nostetun kanteen
tarkoituksena on asetuksen N:o 207/2009 65 artiklassa tarkoitettu SMHV:n valituslautakuntien
paatosten laillisuuden valvonta. Téstd sddnnoksestd seuraa, ettd sellaisiin tosiseikkoihin, joihin
osapuolet eivit ole vedonneet SMVH:n elimissd, ei endd voida vedota unionin vyleisessd
tuomioistuimessa vireille pannussa oikeudenkdynnissd ja ettd unionin yleinen tuomioistuin ei voi
tutkia uudelleen tosiseikkoja siind ensimmadistd kertaa esitettyjen todisteiden valossa. SMHV:n
valituslautakunnan pééatoksen lainmukaisuutta on nimittdin arvioitava niiden tietojen valossa, joita silld
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on voinut olla péitostd tehdesséén (asia C-214/05 P, Rossi v. SMHV, tuomio 18.7.2006, Kok, s. I-7057,
50-52 kohta ja asia C-16/06 P, Les Editions Albert René v. SMHV, tuomio 18.12.2008, Kok., s. I-10053,
136-138 kohta).

On todettava, ettd kantaja vetosi ensimmdiisen kerran vasta unionin yleisessd tuomioistuimessa
"mainoslausetavaramerkkien” kohtelua vuoteen 1997 asti koskevaan OEPM:n erityiseen kaytdntoon ja
espanjalaisten tuomioistuinten oikeuskdytdntoon ennen tdtd ajankohtaa tehtyjen rekisterdintien
antaman suojan laajuudesta. Kantajan SMHV:lle toimittamien kirjelmien perusteella on ilmeisti, ettei
kantaja ole missddn vaiheessa nimenomaisesti vdittinyt viiteosastossa tai valituslautakunnassa, etté
aikaisemman tavaramerkin suoja ulottuisi pelkkien luokkaan 35 kuuluvien palvelujen ulkopuolelle.

Ensiksi on todettava erityisesti, ettd kantaja merkitsi SMHV:lle 22.7.2005 jattdmassadn viitelomakkeessa
rastin kohtaan, jonka mukaan viite perustuu “kaikkiin tavaroihin/palveluihin, joille aikaisempi
tavaramerkki on rekisterdity”, ilman ettd lomakkeesta ilmenee, mitka tavarat tai palvelut ovat kyseessd
tai mihin luokkiin ne edes kuuluvat.

Toiseksi kantaja vetosi mainitun lomakkeen liitteessd, jossa yksiloidddn vaitteen perusteet, edelld
6 kohdassa mainittuun neljadn aikaisempaan oikeuteen, joihin aikaisempi tavaramerkki kuuluu, ja
ilmoitti kunkin oikeuden osalta mihin luokkiin niiden kattamat tavarat ja/tai palvelut kuuluvat.
Aikaisemman tavaramerkin osalta se mainitsi kuitenkin pelkastdan luokan 35 eikéd luokkia 29-33 ja 42,
joihin tdmén tavaramerkin suoja sen mukaan ulottuu.

Kolmanneksi SMHV ilmoitti kantajalle 27.10.2005 péivityssa kirjeessd, ettei sen viite sisdlld mitdan
tietoja niistd tavaroista ja palveluista, joihin se perustuu, ja ettei pelkkd maininta siitd, ettd viite
perustuu kaikkiin tavaroihin ja palveluihin, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity, ole
taltd osin riittdvd. Kantaja toimitti 28.10.2005 pdivétyssd vastauksessaan aikaisemman tavaramerkin
osalta vain OEPM:n kisittelemien asioiden oikeudellista tilannetta koskevasta tietokannasta
(sitadex-tietokanta) espanjan- ja englanninkielisid otteita, jotka sisdlsivit otsikon "luokka” alapuolella
pelkéstdan maininnan ”35”.

Neljanneksi SMHV:n menettelyn toinen asianosainen ilmoitti 10.7.2008 tekemissddn huomautuksissa,
ettd aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity luokkaan 35 kuuluville palveluille, jotka on maédritelty
mainoslauseeksi, jota sovelletaan lukuisiin tavaramerkkeihin, ja etteivit ndmia palvelut ole lainkaan
samankaltaisia haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden kanssa eikd niilld ole mitddn yhteyttd niihin.
Se lisdsi, ettei kantaja perustanut vditettddn mihinkddn luokkia 29, 30, 32 ja 33 koskevaan
rekisterdintiin. Kantaja ilmoitti kuitenkin vastauksena SMHV:n menettelyn toisen asianosaisen
huomautuksiin viiteosastossa 15.12.2008 tekemissdadn huomautuksissa pelkdstddn, ettd aikaisemmat
oikeudet kattavat luokkiin 16, 29-35 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja. Koska kantaja perusti vield
tuona ajankohtana véitteensd aikaisemman tavaramerkin lisdksi kahteen espanjalaisia tavaramerkkeja
koskevaan hakemukseen (ks. edelld 6 ja 7 kohta), viiteosasto ei voinut timdn maininnan perusteella
ymmartdd, ettd aikaisempi tavaramerkki oli tarkoitettu kattamaan muihin luokkiin kuin luokkaan 35
kuuluvia tavaroita.

Viidenneksi viiteosasto totesi 3.9.2010 tekemdssddn paatoksessd aikaisemman tavaramerkin kattamista
tavaroista, ettd viimeksi mainitut on “katsottu lahinné luokkaan 35 kuuluvaksi mainoslauseeksi” ja ettd
se katsoo tdmédn "pikemminkin epdtavallisen ja epdselvin luettelon” tarkoittavan luokkiin 29, 30, 31, 32,
33 ja 42 kuuluviin tavaroihin liittyvid mainospalveluja. Se lisési, ettd “koska [palveluluettelo oli]
pelkistaan luokan 35 otsikon alla, viiteosasto tulkits[i] sitd siten, ettd se kattaa vain luokkaan 35
kuuluvia palveluja eikd luokkiin 29, 30, 31, 32, 33 ja 42 kuuluvia tavaroita/palveluja”.

Huolimatta tdstd vditeosaston nimenomaisesta kieltdytymisestd ottaa huomioon mainittuihin luokkiin
kuuluvat tavarat siltd osin kuin aikaisempi tavaramerkki kattaisi ne, kantaja ei vieldkddn katsonut
tarpeelliseksi vaittda valituslautakunnalle tekemdnsa valituksen perusteluissa selvdsti, ettd mainittu
tavaramerkki saa sen mielestd suojaa myds ndille tavaroille. Kantaja ilmoitti sitd vastoin aluksi
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valituksensa “tosiseikat ja menettely” -nimisessd jaksossa, ettd sen viite perustuu “[aikaisemman
tavaramerkin] rekisterdintiin, joka koskee luokkaa 35”. Lisdksi se ilmoitti tavaroiden vertailua
sisdltdvissda kohdissa, ettd “aikaisempi tavaramerkki kattaa luokkaan 35 kuuluvat palvelut
‘mainospalvelut, jotka liittyvat luokkiin 29, 30, 31, 32, 33 ja 42 kuuluviin tavaroihin, ja nojautui
lopuksi pelkéstddan perusteluun, jonka mukaan luokkaan 35 kuuluvat "mainospalvelut” tdydentévat
haetun tavaramerkin kattamia tavaroita ja ettd niilld on yhteys tiettyihin ndistd tavaroista. Tastd on
yhtdaltd todettava, ettd aikaisempi tavaramerkki kattaa "mainoslauseen” eikd “mainospalveluita” ja ettd
kantajan valituslautakunnassa esittimat tiedot eivét siis pitdneet paikkaansa. Toisaalta jos kantaja olisi
aikonut vedota siihen seikkaan, ettd aikaisemman tavaramerkin suoja ulottui luokkiin 29-33 ja 42
kuuluviin tavaroihin ja palveluihin, olisi ollut riittdvad, ettd se olisi vedonnut kyseisten tavaroiden ja
palvelujen vdhintddn osittaiseen samankaltaisuuteen tai samuuteen sen sijaan, ettd se viitti luokkaan
35 kuuluvien palvelujen ja aikaisemman tavaramerkin kattamien luokkiin 16, 21, 29, 30, 32 ja 33
kuuluvien tavaroiden tdydentédvin toisiaan.

Tastd seuraa, ettd toisin kuin kantajan viitti suullisessa kasittelyssd, sen hallinnollisessa menettelyssa
esittdimaét asiakirjat eiviat kokonaisuutena tarkastellen sisdlld mitddn nimenomaista mainintaa siitd, ettd
se katsoi aikaisemman tavaramerkin suojan ulottuvan pelkkien luokkaan 35 kuuluvien palvelujen
ulkopuolelle. Mainitut asiakirjat siséltavit sitd vastoin useita nimenomaisia ja implisiittisid mainintoja,
joiden mukaan aikaisempi tavaramerkki oli tarkoitettu kattamaan yksinomaan luokkaan 35 kuuluvia
palveluja — téssd vaiheessa unionin yleisen tuomioistuimen tarkastelua ei oteta kantaa kysymykseen
siitd, kuinka merkintd “mainoslause” on ymmarrettava.

SMHV:n velvollisuus ottaa viran puolesta huomioon Espanjan kansallinen oikeus

On kuitenkin tarkasteltava, oliko SMHV:Il4, kuten kantaja viitti suullisessa kasittelyssd, velvollisuus
ottaa viran puolesta huomioon se tosiseikka, ettd Espanjan kansallisen oikeuden mukaan aikaisemman
tavaramerkin suoja ulottuu niihin luokkiin 29-33 ja 42 kuuluviin tavaroihin, jotka palvelujen
kuvauksessa mainitut tavaramerkit kattavat.

Téstd on todettava, ettd siltd osin kuin kansallisen oikeuden oikeussdantdjen madrittely ja tulkinta on
valttdmatontd unionin toimielinten toiminnalle, se kuuluu ldhtokohtaisesti tosiseikkojen toteamisen
eikd oikeuden soveltamisen alaan. Oikeuden soveltaminen koskee nimittdin vain unionin oikeutta.
Vaikka niin ollen asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohta, johon kantaja vetoaa, on ymmarrettava
silld tavoin, ettd oikeussddnnot, joiden rikkominen voi johtaa kanteen nostamiseen unionin yleisessé
tuomioistuimessa, voivat kuulua sekéd kansalliseen oikeuteen ettd yhteison oikeuteen, vain yhteison
oikeus kuuluu oikeudenalaan, jolla sovelletaan iura novit curia -periaatetta, kun taas kansallista
oikeutta pidetddn vaittdmistaakan ja selvittamisvelvollisuuden piiriin kuuluvana tosiseikkoja koskevana
kysymyksend, ja kansallisen oikeuden sisdltd on tarvittaessa osoitettava todistein (julkisasiamies
Kokottin 27.1.2011 esittdimé ratkaisuehdotus asiassa C-263/09 P, Edwin v. SMHV, tuomio 5.7.2011,
Kok., s. I-5853, ratkaisuehdotuksen 55, 56, 75 ja 77 kohta; ks. analogisesti em. asia Edwin v. SMHYV,
tuomion 47-50 kohta).

Kun on kyse erityisesti aikaisemman kansallisen tavaramerkin suojan laajuudesta, téllainen tulkinta voi
lisdksi perustua myos asetuksen N:o 40/94 taytdntoonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 19 sddnnon 2 kohdan
sanamuotoon, jossa sdddetddn, ettd "[SMHV:n asettaman] médrdajan kuluessa viitteentekijan on
esitettdvd myo6s todisteet aikaisemman merkkinsd tai aikaisemman oikeutensa olemassaolosta ja
voimassaolosta sekd sen antaman suojan laajuudesta”. Mainitun asetuksen 20 sdédnnon 1 kohdassa
sdddetddn, ettd ”jos viitteentekija ei ole ennen —— méddrdajan umpeutumista esittinyt todisteita
aikaisemmasta merkistddn tai aikaisemmasta oikeudestaan, sen voimassaolosta ja sen antaman suojan
laajuudesta — —, viite hyldtddn perusteettomana”. Ndiden sddnndsten mukaisesti vditteentekijan on siis
esitettdva todisteita sen aikaisemman oikeuden, johon se vetoaa, suojan laajuudesta, eika SMHV:n
tarvitse selvittaa sit.
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Niin ollen on hyldttdvd kantajan viite, jonka mukaan kansallinen oikeus kuuluu unionin oikeuteen,
jolla on merkitystd, kun unionin yleinen tuomioistuin tutkii SMHV:n paitosten laillisuutta. Vaikka
unionin yleinen tuomioistuin voi téllaisessa tutkimuksessa myos todeta, etta SMHV on arvioinut
tosiseikkoja virheellisesti, asianosaisen, joka vetoaa kyseisiin tosiseikkoihin, on pitdnyt vedota niihin ja
tarvittaessa néyttdd ne toteen, jotta SMHV voi ottaa ne huomioon.

Tastd johtuu, ettd kansalliseen oikeuteen vetoavan asianosaisen on unionin toimielinten menettelyssa
lahtokohtaisesti osoitettava, ettd kansallinen oikeus tukee sen vaatimuksia.

On kuitenkin totta, ettd unionin yleinen tuomioistuin on lieventdnyt tdtd periaatetta, kun se on
katsonut, ettd SMHV:n on selvitettdva viran puolesta tdssa tarkoituksessa hyodyllisiksi katsominsa
keinoin kyseisen jdsenvaltion kansallinen oikeus, jos tillaiset tiedot ovat tarpeen asianomaisen
rekister6innin  hylkdysperusteen soveltamisedellytysten ja erityisesti esitettyjen tosiseikkojen
paikkansapitdvyyden tai esitettyjen asiakirjojen todistusvoiman arvioimiseksi (ks. asia T-318/03,
Atomic Austria v. SMHV - Fabricas Agrupadas de Muiiecas de Onil (ATOMIC BLITZ), Kok,
s. [I-1319, 35 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).

Unionin yleinen tuomioistuin on tdmén vuoksi katsonut, ettd SMHV:n téytyi sille esitettyjd todisteita
arvioidessaan ottaa huomioon kansallinen oikeus ja oikeuskdytinto sellaisessa tilanteessa, jossa
viitteentekijd oli toimittanut kansallisten tavaramerkkienséd rekisteroinnit osoittavia otteita, mutta ei
voinut ndyttdd toteen niiden uudistamista, koska kyseinen kansallinen tavaramerkkivirasto ei
lahtokohtaisesti antanut tillaista uudistamista osoittavaa virallista asiakirjaa (em. asia ATOMIC
BLITZ, tuomion 43-47 kohta).

Edelld 39 kohdassa toistetun tekstikohdan mukaisesti SMHV:n velvollisuus selvittdd viran puolesta
kansallinen oikeus riippui kuitenkin siitd edellytyksestd, ettd “téllaiset tiedot [olivat] tarpeen
asianomaisen rekisterdinnin hylkdysperusteen soveltamisedellytysten ja muun muassa esitettyjen
tosiseikkojen paikkansapitdvyyden tai esitettyjen asiakirjojen todistusvoiman arvioimiseksi”. Ndin ollen
SMHV:n on vain siind tapauksessa, ettd silld on jo tietoja kansallisesta oikeudesta joko sen sisdllosta
esitettyjen viitteiden tai asiassa toimitetun ndyton, jonka todistusvoimaan on vedottu, johdosta,
tarvittaessa otettava viran puolesta selvdd kansallisesta oikeudesta.

Kuten edelld 27-33 kohdassa on todettu, kantaja ei ole kisiteltdvissd asiassa missddn vaiheessa
nimenomaisesti vdittinyt SMHV:ssd, ettd aikaisempi tavaramerkki olisi suojattu erityisesti muille kuin
luokkaan 35 kuuluville tavaroille tai palveluille. Sitd vastoin se on jopa antanut useaan otteeseen
tietoja, joiden mukaan mainittu tavaramerkki koskee ainoastaan luokkaa 35.

Tallaisessa tilanteessa viiteosaston ja valituslautakunnan oli mahdotonta olla selvilld siitd, ettd
aikaisemman tavaramerkin oli tarkoitus kattaa my0s “perustavaramerkkien” kattamat tavarat ja
palvelut, jotka kuuluvat luokkiin 16, 29-33 ja 42. Néin ollen SMHV:lla ei késiteltdvdssa tapauksessa
ollut velvollisuutta selvittda tai tutkia Espanjan kansallista oikeutta.

Lopuksi on hyldttavd kantajan viite siitd, ettei SMHV:n olisi itse asiassa edes tarvinnut selvittdd tai
tutkia Espanjan kansallista oikeutta, koska kantajan mukaan SMHYV oli asiassa R 343/2006-2 17.7.2006
tehdyssd toisen valituslautakunnan padtoksessd, joka my0s koski kantajaa, “myOntdnyt
‘mainoslausetavaramerkkien’ olemassaolon, sisdllon ja vaikutukset” ja ettd viiteosasto oli ottanut
tamén péaatoksen huomioon kasiteltdavassa asiassa 3.9.2010 tekemdssddn paiatoksessa.

Ensiksi nimittdin 17.7.2006 tehdyn pditoksen ensimmadinen, kantajan toistama tekstikohta siséltyy sen
jaksoon, jonka otsikko on “hakijan perustelut”’, ja toinen valituslautakunta siis vain ilmoitti perusteet,
joihin kantaja vetosi. Tdstd on todettava, ettei kantaja voi kasiteltdvdssd asiassa vedota riidanalaisen
péaatoksen laillisuuden riitauttamiseksi sellaisiin perusteluihin ja tosiseikkoihin, joihin se ei ole vedonnut
SMHV:ssa tdssd inter partes -menettelyssd vaan toista tavaramerkkihakemusta koskevassa ex parte
-menettelyssa.
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Toiseksi toisessa kantajan toistamassa tekstikohdassa valituslautakunta totesi selvésti, ettd OEPM:n
erityinen, “mainoslausetavaramerkkejd” koskeva kaytdnto, johon kantaja vetoaa aikaisempien
kansallisten rekisterdintien olemassaoloa koskevan perustelun yhteydessd, “ei vaikuta ensi nakemaélta
merkitykselliseltd”. SMHV ei tdmédn vuoksi myoskddn tutkinut péidtoksessd, johon kantaja vetoaa,
sisalloltadn kantajan perustelua, joka liittyi “mainoslausetavaramerkkeja” koskeviin Espanjan
kansallisen lainsdddannén erityispiirteisiin. SMHV:n ei sitd suuremmalla syylld voida katsoa
myontidneen ndiden erityispiirteiden olemassaoloa, siséltod ja vaikutuksia.

Kolmanneksi ei ole, toisin kuin kantaja vaittdsd, kysymys siitd, ettd SMHV olisi "itse tuntenut mainitut
Espanjan kansallisen oikeuden erityispiirteet ja maininnut ne [kisiteltavéssd asiassa] vditemenettelyssa”.
Kuten viiteosaston kasiteltdvissd asiassa 3.9.2010 tekemidn péédtoksen alustavista huomautuksista
ilmenee, se on vain ottanut huomioon toisen valituslautakunnan 17.7.2006 asiassa R 343/2006-2
tekemdn pddtoksen padtoslauselman, jossa hylkddamalld kantajan valitus hyléttiin lopullisesti yhden
sellaisen aikaisemman tavaramerkin rekisterdinti, johon kantaja oli kasiteltdvassa asiassa alun perin
vedonnut viitteensd tueksi.

Edelld esitetystd johtuu, ettei SMHV voinut tietdd aikaisemman tavaramerkin kattamien palvelujen
kuvausta lukiessaan eikd kantajan sille toimittamien tietojen perusteella, ettd aikaisemman
tavaramerkin suojan katsottiin ulottuvan kantajan ”perustavaramerkkien” kattamiin luokkiin 29-33
ja 42 kuuluviin tavaroihin. SMHV:1ld ei myoskddn ollut kisiteltavin asian tilanteessa velvollisuutta
ottaa viran puolesta huomioon Espanjan kansallisen oikeuden “mainoslausetavaramerkkeihin” liittyvia
erityispiirteitd eikd tutkia niitd viran puolesta.

Tastd seuraa, ettd kaikki kantajan Espanjan kansallista oikeutta koskevat todisteet ja perustelut on
jatettdava tutkimatta edelld 25 kohdassa mainitun oikeuskédytiannon mukaisesti.

Kasiteltdvassd asiassa aikaisemman tavaramerkin kattamien palvelujen kuvaus rajoittuu néin ollen
luokkaan 35 kuuluviin palveluihin sellaisina, kuin ne on ilmoitettu edelld 8 kohdassa mainitussa
kuvauksessa.

Aikaisemman tavaramerkin kattamien palvelujen kuvauksen tulkinta

Valituslautakunta katsoi ensisijaisesti, ettei merkintd “mainoslause” aikaisemman tavaramerkkien
kattamien palvelujen kuvauksena vastaa mitddn Nizzan luokituksessa lueteltua tavaraa tai palvelua,
ettei se ole asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavara tai palvelu,
eikd sen voida tulkita tarkoittavan "mainospalveluja” ilman, ettd aikaisemman tavaramerkin kattamia
palveluja laajennettaisiin sddnnosten vastaisesti.

Kun kantajaa pyydettiin unionin yleisen tuomioistuimen kirjallisissa kysymyksissd ja suullisessa
kasittelyssd ottamaan kantaa tdhdn arviointiin, kantaja totesi suullisessa kasittelyssd, ettei se
lahtokohtaisesti vastusta sitd, ettd ilmaisun “mainoslause” tulkitaan, kuten véiteosasto teki, tarkoittavan
itse asiassa mainospalveluja, mutta se korosti kiistdvinsd aikaisemman tavaramerkin suojan
rajoittumisen ndihin palveluihin, jolloin “perustavaramerkkien” kattamat tavarat jdisivit suojan
ulkopuolelle. Se katsoo lisédksi, ettd aikaisemman tavaramerkin kattamat luokkaan 35 kuuluvat palvelut
ovat samankaltaisia kuin haetun tavaramerkin kattamat tavarat tai niitd tdydentdvid tai ldheisessd
yhteydessa niihin. Se vetoaa tdltd osin kahteen tuomioon, joissa unionin yleinen tuomioistuin myonsi
yhtdaltd muun muassa luokkaan 35 kuuluvien palvelujen ja toisaalta luokkiin 5, 14, 18 ja 25 kuuluvien
tavaroiden samankaltaisuuden.

Tastd on riittdvad todeta, etteivit ndmé kantajan perustelut koske milldén tavoin valituslautakunnan
edelld 51 kohdassa mainittua arviointia, eivatkéd ne voi sitd suuremmalla syylld kyseenalaistaa sitd.
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Kuten edelld on todettu, kasiteltivin asian tilannetta luonnehtivat kaksi seikkaa: aikaisemman
tavaramerkin kattamien palvelujen kuvauksen sanamuodosta tai kantajan toteamuksista ja viitteisté
SMHV:n menettelyssi ei kiaynyt ilmi, ettd mainitun tavaramerkin suojan laajuus ulottuisi tdméan tiukan
sanamuodon ulkopuolelle. Toisaalta unionin yleinen tuomioistuin ei voi menettelyllisistd syistd ottaa
huomioon Espanjan kansallisen oikeuden erityispiirteitd, jotka kantajan mukaan mahdollistavat
tehokkaasti mainitun palvelujen kuvauksen merkityksen tarkentamisen. Niin ollen on todettava
valituslautakunnan tavoin, ettd aikaisemman tavaramerkin kattamien palvelujen kuvaus, sellaisena kuin
se on toistettu edelld 8 kohdassa, ei mahdollista niiden vertailua haetun tavaramerkin kattamiin
tavaroihin.

Niin ollen valituslautakunta ei tehnyt virhettd, kun se katsoi, ettd véite on tdmén vuoksi hylattava.

Kun otetaan edelld esitetty huomioon, kantajan ainoa kanneperuste ja ndin ollen kanne
kokonaisuudessaan on hylattava.

Oikeudenkayntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka hévida
asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Koska kantaja on hédvinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkédyntikulut SMHV:n
vaatimusten mukaisesti.

Nailld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljés jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylitaéan.

2) El Corte Inglés, SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
Pelikdnova Jurimae Van der Woude
Julistettiin Luxemburgissa 20 paivind maaliskuuta 2013.

Allekirjoitukset
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