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Oikeustapauskokoelma 

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 19.6.2019 – Marriott Worldwide vastaan 
EUIPO – AC Milano (AC MILAN) 

(asia T-28/18) 

(EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti –  
Kuviomerkki AC MILAN – Aiemmat EU-sanamerkit AC ja AC HOTELS BY MARRIOTT ja aiempi  

kuviomerkki AC HOTELS MARRIOTT – Suhteellinen hylkäysperuste –  
Sekaannusvaaran puuttuminen – Merkkien samankaltaisuuden puuttuminen – Tavaramerkin AC  
vahvan erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)  

1.  EU-tavaramerkki – EU-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 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) 

(ks. 16–18, 88 ja 103 kohta) 

2.  EU-tavaramerkki – EU-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 – Moniosainen tavaramerkki 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) 

(ks. 27, 29, 32, 72 ja 98 kohta) 

3.  EU-tavaramerkki – EU-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 – Tavaramerkin osatekijän erottamiskyvyn arviointi 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) 

(ks. 28 kohta) 
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4. EU-tavaramerkki – EU-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 – Tavaramerkin osat, jotka ovat kuvailevia 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) 

(ks. 30 kohta) 

5.  EU-tavaramerkki – EU-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 – Moniosainen tavaramerkki – Hallitsevan osatekijän tai 
hallitsevien osatekijöiden määrittäminen 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) 

(ks. 31 kohta) 

6.  EU-tavaramerkki – EU-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 – Kuviomerkki AC MILAN – Sanamerkit AC ja AC HOTELS 
BY MARRIOTT ja kuviomerkki AC HOTELS MARRIOTT 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) 

(ks. 57, 90, 92, 93, 102 ja 115–118 kohta) 

7.  EU-tavaramerkki – EU-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 – Kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus – 
Merkityssisältöjen erot voivat neutralisoida ulkoasujen tai lausuntatapojen samankaltaisuudet – 
Edellytykset 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) 

(ks. 91 kohta) 
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8.  EU-tavaramerkki – EU-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 – Moniosainen tavaramerkki – Kahden tavaramerkin, joilla 
on itsenäinen asema myöhemmässä tavaramerkissä, yhteinen osa 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) 

(ks. 95–97 kohta) 

Aihe 

Kanne EUIPO:n toisen valituslautakunnan 16.11.2017 tekemästä päätöksestä (asia R 356/2017-2), joka 
koskee osapuolten Marriott Worldwide ja AC Milan välistä väitemenettelyä 

Ratkaisu 

1) Kanne hylätään. 

2) Marriott Worldwide Corp. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. 
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