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El Corte Inglés SA
vastaan
sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)

Muutoksenhaku — Yhteison tavaramerkki — Hakemus sanamerkin The English Cut rekisteroimiseksi
yhteison tavaramerkiksi — Sellaisten kansallisiksi ja yhteison tavaramerkiksi rekisterdityjen sana- ja
kuviomerkkien, joihin sisaltyy sanaosat "El Corte Inglés”, haltijan vdite — Asetus (EY) N:o 207/2009 —
8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sekaannusvaara — 8 artiklan 5 kohta — Vaara siitd, ettd kohdeyleiso
yhdistdd merkin laajalti tunnettuun tavaramerkkiin — Vaadittu samankaltaisuuden aste

Tiivistelmd — Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksés jaosto) 10.12.2015

1.  Muutoksenhaku — Valitusperusteet — Tosiseikkojen ja todisteiden virheellinen arviointi —
Tutkimatta jéittiminen — Unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin ei kuulu
tosiseikkojen ja todisteiden arviointi, paisi jos ne on otettu huomioon vddristyneelld tavalla

(SEUT 256 artiklan 1 kohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussdidnnon 58 artiklan
ensimmdinen kohta)

2. Yhteison tavaramerkki —  Yhteison tavaramerkin  mddritelmd ja  hankkiminen ——
Suhteelliset hylkdysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman laajalti tunnetun
tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki —
Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai
palveluihin, jotka eivit ole samankaltaisia — Edellytykset — Kyseisten tavaramerkkien
samankaltaisuus — Edellytetty samankaltaisuuden aste

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja S5 kohta)
1. Ks. tuomion teksti.
(ks. 31 kohta)

2. Koska yhteison tavaramerkistd annetun asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
ja 5 kohdan sanamuodosta sekd unionin tuomioistuimen oikeuskdytinnostd ei ilmene, ettd
samankaltaisuuden késite olisi erisisdltoinen kyseisissd kohdissa, tdstd seuraa muun muassa, ettd
silloin, kun unionin yleinen tuomioistuin on mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
soveltamisedellytyksid tutkiessaan todennut, ettd riidanalaiset merkit eivdt ole samankaltaisia, on
vdistamattd niin, ettd kyseiseen asiaan ei voida soveltaa mydskddn mainitun artiklan 5 kohtaa.
Pédinvastaisessa tapauksessa eli silloin, kun unionin yleinen tuomioistuin katsoo mainitussa tutkinnassa,
ettd riidanalaisten merkkien vililla on tiettyd samankaltaisuutta, mainittu toteamus pédtee myos sekd
mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ettd 5 kohdan soveltamiseen.
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Sellaisessa tilanteessa, jossa kyseinen samankaltaisuuden aste ei ole riittdvd, jotta asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa voitaisiin soveltaa, ei kuitenkaan voida péaitelld, ettd
myo6s mainitun artiklan 5 kohdan soveltaminen on viistamaétti suljettu pois.

Kyseisen artiklan eri kohdissa riidanalaisilta merkeiltd edellytettivd samankaltaisuuden aste on
nimittdin erilainen. Kun asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen
edellytyksend on se, ettd kyseisten merkkien samankaltaisuuden asteen todetaan olevan sellainen, ettd
se on omiaan synnyttimddn kyseisen kohdeyleison mielessdé sekaannusvaaran niiden vililla,
mainitunlaista vaaraa ei sitd vastoin edellytetd saman artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksena.

Koska asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa vaaditaan vain, ettd kyseessd oleva
samankaltaisuus saa kohdeyleison yhdistimadan merkit toisiinsa eli liittiméaan ne yhteen, eikd sitd, ettd
kohdeyleiso sekoittaisi riidanalaiset merkit toisiinsa, on todettava, ettd suojaa, josta mainitussa
sadnnoksessa sdddetddn laajalti tunnetuille tavaramerkeille, sovelletaan, vaikka riidanalaisten merkkien
samankaltaisuuden aste olisi vahédisempi.

Tastd seuraa, ettd siind tapauksessa, ettd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
soveltamisedellytysten tutkiminen on paljastanut tietyn samankaltaisuuden riidanalaisten merkkien
vélilld, unionin yleisen tuomioistuimen tehtdvdnd on téssd tilanteessa sen madrittdmiseksi, tayttyvatko
kyseisen artiklan 5 kohdan soveltamisedellytykset, tutkia, liittddko kohdeyleis6 kyseiset merkit yhteen
muiden merkityksellisten tekijoiden vuoksi, kuten aikaisemman tavaramerkin yleisen tunnettuuden tai
maineen vuoksi.

Vaikka oletettaisiinkin, ettd unionin tuomioistuin oli tutkittuaan sen, onko riidanalaisten merkkien
vililla mahdollisesti yhteys, tullut sithen lopputulokseen, ettd asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytykset eivit tdyttyneet sen vuoksi, ettd sen
suorittamasta mainitun artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisedellytysten tutkimisesta ilmeni, ettd
kyseiset kuluttajat eivit kyenneet vilittomasti yhdistiméddn toisiinsa riidanalaisten merkkien
merKkityssisdltja, mainittu perustelu olisi oikeudellisesti virheellinen. Mainitun asetuksen
8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuilta loukkauksilta ei nimittdin edellytetd, ettd yhdistdminen, jonka
kuluttajat riidanalaisten merkkien vililld suorittavat, on vélitonta.

(ks. 39—-43 ja 50 kohta)
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