TUOMIO 11.7.2007 — ASIA T-443/05

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(laajennettu neljés jaosto)

11 piivini heinakuuta 2007 *

Asiassa T-443/05,

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

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehendin J. Garcia Murillo,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kédydyssd menettelyssa oli
ja viliintulijana ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Juan Bolafios Sabri, kotipaikka Torrellano (Espanja), edustajinaan asianajajat
P. Lépez Ronda ja G. Marin Raigal,

* Oikeudenkéyntikieli: espanja.
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ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmadisen valituslauta-
kunnan 21.9.2005 tekemadstéd padtoksestd (asia R 1191/2004-1), joka koskee El Corte
Inglés, SA:n ja Juan Bolafios Sabrin vélistd vditemenettelys,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (lagjennettu neljés jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekd tuomarit
I. Wiszniewska-Biatecka, V. Vadapalas, E. Moavero Milanesi ja N. Wahl,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio Gonzélez,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 16.12.2005
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 24.7.2006
jdtetyn vastineen,

ottaen huomioon 10.5.2007 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Viliintulija jatti 9.11.2001 sisdmarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit
ja mallit) (SMHYV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen
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(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla
yhteison tavaramerkkié koskevan rekisteréintihakemuksen.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on alla esitetty kuviomerkki, johon sisal-
tyvét sanat "pirafiam disefio original juan bolafios”:

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekister6intid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteréimistd varten koske-
vaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen (jidljempdnd Nizzan sopimus), sellai-
sena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 16,
21 ja 25, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 16: "Paperi, pahvi ja niistéd tehdyt tavarat, jotka eivat sisdlly muihin luokkiin;
painotuotteet, hakuteokset, alakohtaiset luettelot; kirjansidonta-aineet; valokuvat;
paperikauppatavarat; paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet;
kirjoituskoneet ja konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvali-
neet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivit sisélly muihin luok-
kiin); pelikortit; painokirjasimet; painolaatat”
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— luokka 21: "Talous- ja keittiovélineet ja astiat (ei jalometalliset eikd jalometallipdal-
lysteiset); kammat ja pesusienet; harjat (paitsi siveltimet); harjanvalmistusaineet;
puhdistukseen kaytettavit tarvikkeet; terdsvilla; raakalasi ja lasi puolivalmisteena
(paitsi rakennuslasi); lasitavarat, posliini ja keramiikka, jotka eivit sisdlly muihin
luokkiin”

— luokka 25: "Vaatteet, jalkineet ja pddhineet”.

+  Téama hakemus julkaistiin 23.9.2002 Yhteison tavaramerkkilehdessa nro 76/2002.

s Kantaja teki 28.11.2002 viitteen haetun tavaramerkin rekisterdintid vastaan. Viite
perustui seuraaviin sanamerkkien PIRANHA espanjalaisiin rekisteréinteihin:

— tavaramerkki nro 790520, joka on rekisteroity 28.2.1978 tavaroille, jotka kuuluvat
luokkaan 25: "Vaatteet, mukaan lukien saappaat, jalkineet ja tossut”

— tavaramerkki nro 2116007, joka on rekisterdity 20.3.1998 tavaroille, jotka kuuluvat
luokkaan 18: "Nahat ja nahan jéljitelmit ja niistd tehdyt tavarat, jotka eivit sisally
muihin luokkiin; eldinten nahat, vuodat; matka-arkut, matkalaukut; sateenvarjot,
péivanvarjot ja kdvelykepit; piiskat, valjaat ja satulatarvikkeet”.

6  Viite kohdistui kaikkiin rekisterointihakemuksessa tarkoitettuihin tavaroihin.
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Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja
5 kohdassa tarkoitettuihin perusteisiin. Kantaja vetosi sekaannusvaaran olemassa-
oloon silld perusteella, ettd kyseiset tavaramerkit olivat samankaltaisia ja ettd rekiste-
roitaviksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat olivat
samankaltaisia seka ettéd viimeksi mainittu merkki oli laajalti tunnettu.

SMHYV ldhetti 1.7.2004 kantajalle ilmoituksen, jotta tdma esittdisi todisteita aikai-
semman tavaramerkin nro 790520 kaytostd. Koska viiteosasto ei saanut todisteita
asetetussa maédrdajassa, se ratkaisi asian ainoastaan sen kiytossd olevan ndyton
perusteella.

Viiteosasto hyviksyi 29.10.2004 tekeméillddn pédtokselld viitteen osittain niiden
"vaatteiden, jalkineiden” ja “pédhineiden” osalta, jotka kuuluvat luokkaan 25, ja
hylkasi rekisterdintihakemuksen ndiden tavaroiden osalta. Se katsoi, ettd tavarat,
joita varten yhteison tavaramerkin rekisterointié oli haettu ja jotka kuuluvat luokkaan
25, sekd aikaisemman tavaramerkin nro 2116007 kattamat, luokkaan 18 kuuluvat
tavarat olivat tietyssd madrin samankaltaisia. Viiteosaston mukaan kyseisten merk-
kien vertailussa kavi ilmi ilmeisid ulkoasuun ja merkityssisaltoon liittyvida samankal-
taisuuksia seka tiettyd lausuntatavan samanlaisuutta. Ndin ollen viiteosasto totesi,
ettd sekaannusvaara on olemassa.

Viiteosasto hylkési vditteen siltd osin kuin kyse oli luokkiin 16 ja 21 kuuluvista tava-
roista, koska ei ollut esitetty nayttod, joka osoittaisi aikaisemman tavaramerkin olevan
lagjalti tunnettu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Viliintulija valitti 15.12.2004 véiteosaston padtoksestd SMHV:n sisélla.
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SMHV:n ensimmdinen valituslautakunta hyviksyi valituksen 21.9.2005 tekemalldan
padtoksella (jaljempdnd riidanalainen péétos) ja hylkési vaitteen kokonaisuudessaan.
Se katsoi, ettd kyseiset tavarat olivat luonteeltaan ja tarkoitukseltaan erilaiset, ettd ne
olivat eri valmistajien valmistamia ja ettd niitd myytiin erillisid jakelukanavia pitkin.
Valituslautakunnan mukaan kyseiset tavarat eivit kilpailleet toistensa kanssa eivatka
ne korvanneet toisiaan, eikd niitd nédin ollen voitu pitdd samankaltaisina. Lisdksi
sen mukaan kyseisten tavaroiden vilinen esteettinen tdydentdvyys oli liian subjek-
tiivinen, jotta se voitaisiin ottaa huomioon. Koska tavaroiden samankaltaisuutta
koskeva edellytys, joka on valttdiméton sekaannusvaaran olemassaolon osoittamiseksi
kyseessd olevalla alueella, ei tayttynyt, valituslautakunta ei pitanyt tarpeellisena tutkia
kyseisten merkkien vilistd samankaltaisuuden tai mahdollisen samanlaisuuden
astetta.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péitoksen

— velvoittaa SMHV:n hylkdimiin yhteisén tavaramerkkii PiraNAM disefio original
Juan Bolafios koskevan rekisterointihakemuksen luokkaan 25 kuuluville tavaroille

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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SMHV on kirjallisissa vaatimuksissaan vaatinut, ettd ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuin ensisijaisesti

— kumoaa riidanalaisen péitoksen

— palauttaa asian valituslautakunnan kisiteltavéksi, jotta tdimé voi sekaannusvaa-
raan arvioimiseksi nyt késiteltdvind olevassa asiassa punnita kyseisten tavaroiden
vilisid yhtymékohtia

— velvoittaa kunkin asianosaisen vastaamaan omista oikeudenkéyntikuluistaan

tai vaihtoehtoisesti, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Suullisessa kisittelyssa SMHV on ilmoittanut, ettd sen vaatimuksia on tulkittava
siten, ettd se jattdd ne ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan.
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Suullisessa kasittelyssd viliintulija on vaatinut, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomio-
istuin hylkaa kanteen.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten tiettyjen vaatimusten tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

SMHYV viittdd, ettd sitd kantajan vaatimuksen kohtaa, jossa vaaditaan, ettd ensim-
madisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa sen nimenomaisesti hylkddmaén
yhteisén tavaramerkkii PiraNAM disefio original Juan Bolafios koskevan rekiste-
réintihakemuksen, ei voida ottaa tutkittavaksi. Se muistuttaa, ettd ensimmadisen oi-
keusasteen tuomioistuimen asiana ei ole antaa SMHV:lle méaaréyksid, vaan viimeksi
mainitun on itse tehtdvéd johtopéddtokset tuomioiden tuomiolauselman ja peruste-
lujen perusteella.

Omien vaatimustensa osalta SMHV viittdd, ettd mikddn ei estd sitd yhtymaéstéd
kantajan vaatimusten osaan tai jattdmastd asiaa ensimmadisen oikeusasteen tuomio-
istuimen harkintaan samalla, kun se esittdd ensimmaéisen oikeusasteen tuomiois-
tuimelle kaikki asian selvittdmisen kannalta asianmukaisina pitiménsé perustelut.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Vaatimustensa toisessa kohdassa kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuin médrad SMHV:n hylkdamaéén yhteison tavaramerkkid PiraNAM disefio
original Juan Bolanos koskevan rekisterdintihakemuksen luokkaan 25 kuuluville
tavaroille.

Vakiintuneesta oikeuskéytdnngstd seuraa, ettd SMHV:n valituslautakunnan paatok-
sestd yhteisojen tuomioistuimissa nostetun kanteen yhteydessd ensin mainitun on
asetuksen N:0 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaisesti toteutettava yhteisdjen tuomio-
istuinten tuomion téytdntéonpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmaisen oikeusas-
teen tuomioistuimen tehtévénai ei siten ole antaa maérdyksida SMHV:lle, jonka on itse
tehtdva johtopaitokset yhteisdjen tuomioistuinten tuomioiden tuomiolauselman ja
perustelujen perusteella (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV
(Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. I1-433, 33 kohta ja asia T-202/04, Madaus
v. SMHV - Optima Healthcare (ECHINAID), tuomio 5.4.2006, Kok. 2006, s. II-1115,
14 kohta). Kantajan vaatimuksia, jotka koskevat sitd, ettd ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuin médrad SMHV:n hylkddmaién rekisterointihakemuksen, ei nédin ollen
voida ottaa tutkittavaksi.

Mitd tulee SMHV:n vaatimuksiin, joissa se jattdd asian ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimen harkintaan, on syytd muistuttaa, ettd oikeuskdytdnnon mukaan
mikddn ei estd SMHV:td yhtyméstd kantajan vaatimusten osaan tai jattamastd
asiaa ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan samalla, kun se esittaa
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimelle kaikki asian selvittamisen kannalta
asianmukaisina pitdiménsa perustelut (asia T-107/02, GE Betz v. SMHV - Atofina
Chemicals (BIOMATE), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. 1I-1845, 36 kohta ja asia
T-53/05, Calavo Growers v. SMHV — Calvo Sanz (Calvo), tuomio 16.1.2007, Kok.
2007, s. I1-37, 27 kohta). Se ei sitd vastoin voi esittaa vaatimuksia valituslautakunnan
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péaatoksen kumoamiseksi tai muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta, jota kannekirjel-
maéssé ei ole esitetty, tai esittdd perusteita, joita ei ole esitetty kannekirjelméssa (asia
T-379/03, Peek & Cloppenburg v. SMHV (Cloppenburg), tuomio 25.10.2005, Kok.
2005, s. [I-4633, 22 kohta).

Niin ollen, koska SMHV rajoittuu jdttdméén asian ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimen harkintaan, sen vaatimukset voidaan ottaa tutkittavaksi.

Pddasia

Kantaja vetoaa kumoamisvaatimustensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, joka
koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Asianosaisten lausumat

Kantaja vaittdd, ettd valituslautakunta on virheellisesti katsonut, ettd rekisterdita-
viksi haetun tavaramerkin kattamat, luokkaan 25 kuuluvat tavarat ja aikaisemmalla
tavaramerkilld varustetut, luokkaan 18 kuuluvat tavarat eivit olleet milldén tavalla
samankaltaisia. Se muistuttaa, ettd tavaroiden ja palveluiden luokittelu tehddan
yksinomaan hallinnollisia tarkoituksia varten ja ettd niiden samankaltaisuutta ar-
vioitaessa ratkaisevia ovat tavaroiden viliset todelliset yhtymédkohdat eikd niiden
sopimukseen perustuva kuuluminen jompaankumpaan luokkaan. Nyt késiteltavana
olevassa asiassa valituslautakunta on kantajan mukaan kdyttinyt automaattisesti
liian yleisid ja abstrakteja arviointiperusteita. Tavaroiden samankaltaisuutta koskevat
tekijdt, jotka perustuvat tavaroiden luonteeseen, kiyttotarkoitukseen tai kéyttota-
paan tai siihen, kilpailevatko ne keskendén vai tdydentdvitko ne toisiaan, eivét ole
ehdottomia eivitka sulje pois muiden tekijéiden olemassaoloa.
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Kun otetaan huomioon nyt esilla olevan asian erityispiirteet ja erityisesti kyseisten
tavaroiden kuuluminen muodin alaan, tavaroiden samankaltaisuutta on kantajan
mukaan arvioitava asianomaisten kuluttajien ndkemyksen kannalta. Kuluttajat perus-
tavat kyseisten tavaroiden véliset ldheiset yhtymakohdat niiden yhteiseen esteettiseen
tehtdavadn. Téltd osin kantaja katsoo, ettd valituslautakunta ei ole arvioinut oikein
esteettisten tarpeiden merkitystd nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Kuluttajan késitysta
kyseisten tavaroiden samankaltaisuudesta vahvistaa liséksi se, etté tavaroilla on usein
samat jakelu- ja myyntikanavat ja ettd ne on yleensa valmistettu samasta luokkaan 18
kuuluvasta materiaalista eli nahasta.

Niin ollen kyseisid tavaroita yhdistavat riittdvin monet yhtymékohdat, joten niita
on pidettdvéd samankaltaisina. Kantaja muistuttaa, ettd SMHYV on itse aikaisemmassa
oikeudenkéynnissd puolustanut ndkemystd, jonka mukaan luokkaan 25 kuuluvat
tavarat ja luokkaan 18 kuuluvat nahasta ja nahan jiljitelmistd tehdyt tavarat, jotka
eivit sisédlly muihin luokkiin, tdydentdvit toisiaan niiden yhteisen esteettisen ulot-
tuvuuden perusteella. Tamé tdydentévyys ulottuu kaikkiin luokkaan 18 kuuluviin
tavaroihin.

Kantaja korostaa, ettd riidan kohteena olevat merkit ovat myds samankaltaisia,
ja johtaa tdstd sen, ettd on sovellettava asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa.

SMHYV erottaa luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden ja luokkaan 18 kuuluvien tava-
roiden samankaltaisuuden arvioinnissa kaksi luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden
ryhmaa.

Yhtadlta henkilokohtaisten asusteiden kaltaisten, luokkaan 18 kuuluvien nahasta ja
nahan jdljitelmistd tehtyjen sellaisten tavaroiden osalta, jotka eivit sisdlly muihin
luokkiin, SMHYV katsoo, etté niilld on niiden perustehtdavin ohella merkittava koris-
teellinen ja esteettinen tehtdvé, jolla on ratkaiseva merkitys niita hankittaessa. Lisdksi
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SMHV:n mukaan kyseiset tavarat valmistetaan usein samasta materiaalista ja niitd
myydddn samoissa myyntipisteissd kuin luokkaan 25 kuuluvia tavaroita. Ndin ollen
kyseisilld tavaroilla on enemmaén kuin yksi yhteinen piirre, ja ne ovat siten ainakin
vahdisessd madrin samankaltaisia. Valituslautakunta on ndin ollen rikkonut asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se on katsonut, ettd kyseisten tava-
roiden viliset eroavaisuudet olivat sellaisia, ettd ne yksin poistivat kaiken sekaannus-
vaaran kohdeyleison keskuudessa.

Lisdksi SMHV pyytdd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuinta ilmoittamaan,
voidaanko kyseisten tavaroiden abstraktin tarkastelun perusteella todeta, ettd niiden
vélilld on tai voisi olla tiettyd samankaltaisuutta, joka johtuu niiden mahdollisesti
toisiaan tdydentévéstd suhteesta, ja tarvittaessa tdsmentdmaén, mitkd ovat ne vaadit-
tavat edellytykset muiden sellaisten tekijoiden osalta, joiden perusteella voidaan
vahvistaa sekaannusvaaran olemassaolo tarkastelussa huomioon otettavilla alueilla.

SMHYV vahvistaa, ettd se on aikaisempien oikeudenkdyntien yhteydessi puolus-
tanut ndkemystd, jonka mukaan tiettyjen luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden, kuten
laukkujen, lompakoiden, kukkaroiden ja muiden nahasta tai nahan jéljitelmistd
tehtyjen asusteiden (jotka mainitaan niiden nahasta tai nahan jéljitelmistd tehtyjen
tavaroiden joukossa, jotka eivdt sisdlly muihin aikaisemmalla tavaramerkilla varus-
tettujen tavaroiden luokkiin) seké rekisterditavéksi haetulla tavaramerkilld tarkoitet-
tujen vaatteiden, jalkineiden ja péddhineiden vililld on laheinen toisiaan tdydentdva
suhde. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskaytdnto ei estd tillaista
niakemysta.

Toisaalta muiden luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden (nahat ja nahan jdljitelmét;
eldinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, pdivinvarjot ja kévely-
kepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet) osalta SMHYV katsoo, etté ne ovat kauempana
luokkaan 25 kuuluvista tavaroista ja ettd niiden osalta esteettinen ulottuvuus ei ole
madraava.
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Suullisessa késitelyssa viliintulija on véittanyt, ettd valituslautakunta oli arvioinut
oikeuskdytintod oikein, kun se katsoi, ettd kyseessé olevat tavarat eivit olleet saman-
kaltaisia. Se katsoo pddasiassa, ettd kyseisilld tavaroilla on yleensa eri jakelukanavat.
Edelleen viliintulijan mukaan esteettinen tdydentévyys on liian heikko arviointipe-
ruste, jotta se voitaisiin ottaa huomioon. Lisdksi se katsoo, ettéd koska kyseiset merkit
ovat ainoastaan heikosti samankaltaisia, misséddn tapauksessa ei voi olla olemassa
sekaannusvaaraa kohdeyleison keskuudessa.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tava-
ramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkié ei rekister6idd, "jos sen vuoksi, etté
se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita
tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on
suojattu,] yleison keskuudessa on sekaannusvaara, joka siséltda vaaran tavaramerkin
ja aikaisemman tavaramerkin vélisestd mielleyhtymaistd”. Lisdksi asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkilla
tarkoitetaan jadsenvaltiossa rekisterdityja tavaramerkkejd, joiden rekisterdintiha-
kemus on tehty ennen yhteison tavaramerkin rekisterointihakemuksen tekopéivaa.

Vakiintuneen oikeuskdytannén mukaan yleison keskuudessa olevaa sekaannus-
vaaraa, joka médritetddn vaaraksi siitd, ettd yleiso saattaa luulla, ettd kyseessd olevat
tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksesté tai mahdollisesti taloudellisessa
etuyhteydessd olevista yrityksistd, on arvioitava kokonaisuutena, ja huomioon on
otettava kaikki tekijét, joilla on merkitystd kyseisessa yksittdistapauksessa (ks. taltd
osin jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddannon ldhentédmisestd 21.12.1988 annetun
neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b
alakohdan, jonka normatiivinen sisélté on pédasiallisesti sama kuin asetuksen N:o
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40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan, tulkinnan osalta asia C-39/97, Canon, tuomio
29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. [-3819, 17 kohta seki asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan tulkinnan osalta asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit
Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 25 ja 26 kohta).

Tama kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijoiden tiettya keskindista
riippuvuutta ja erityisesti sitd, ettd tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaiku-
tussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten ndma
tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpd kyseisten tavaroiden tai palvelujen vihiisen
samankaltaisuuden saattaa korvata niitd varten tarkoitettujen tavaramerkkien
merkittidvd samankaltaisuus ja pdinvastoin (edelld 35 kohdassa mainittu asia Canon,
tuomion 17 kohta; edelld 35 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomion 19 kohta ja edelld 35 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 27 kohta).

Tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden
viliseen yhteyteen liittyviat merkitykselliset tekijit, joihin kuuluvat erityisesti tava-
roiden luonne, kayttotarkoitus, kiyttotavat sekd se, kilpailevatko ne keskendén tai
tdydentavitko ne toisiaan (edelld 35 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 23
kohta). Huomioon voidaan ottaa myds muita tekijoitd, kuten esimerkiksi kyseessa
olevien tuotteiden jakelukanavat (asia T-164/03, Ampafrance v. SMHV - Johnson &
Johnson (monBeBé), tuomio 21.4.2005, Kok. 2005, s. [1-1401, 53 kohta).

Yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 taytantoonpa-
nosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna, 2 sadnnén 4 kohdan mukaan Nizzan sopimuksesta
ilmenevi tavaroiden ja palvelujen luokitus on perustettu yksinomaan hallinnollisia
tarkoituksia varten. Tamén vuoksi tavaroita ei voida pitdd erilaisina pelkistdén silla
perusteella, ettd ne esiintyvit luokituksen eri luokissa.
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Niamid seikat on otettava huomioon, kun tutkitaan, onko riidanalainen paitos
lainvastainen.

On syytd korostaa, ettd valituslautakunta on pelkéstédén kyseisten tavaroiden vertailun
perusteella katsonut, ettei kohdeyleison keskuudessa ollut olemassa minkéénlaista
sekaannusvaaraa. Kun otetaan huomioon edelld 36 kohdassa mainittu oikeuskay-
tdnto, kyseisten tavaroiden vélinen, vdhdinenkin samankaltaisuus olisi kuitenkin
edellyttanyt, ettd valituslautakunta selvittaa, eiko se, ettd kyseessd olevat merkit olivat
mahdollisesti hyvin samankaltaisia, synnyttianyt kuluttajan mielestd sekaannusvaaran
tavaroiden alkuperésta.

Siten on selvitettdvd, onko valituslautakunnan suorittama arviointi, jonka mukaan
kyseiset tavarat eivit ole samankaltaisia, perusteltu.

Ensinnékin luokkaan 25 kuuluvat tavarat ja luokkaan 18 kuuluvat tavarat valmiste-
taan usein samasta raaka-aineesta eli nahasta tai nahan jéljitelmistd. Tdma seikka
voidaan ottaa huomioon tavaroiden samankaltaisuutta arvioitaessa. Koska nahasta
tai nahan jaljitelmistd voidaan kuitenkin valmistaa huomattava maéré erilaisia tava-
roita, tdmad tekija ei yksindén riitd osoittamaan, ettd tavarat ovat samankaltaisia (ks.
vastaavasti asia T-169/03, Sergio Rossi v. SMHV - Sissi Rossi (SISSI ROSSI), tuomio
1.3.2005, Kok. 2005, s. I1-685, 55 kohta).

Toiseksi on kuitenkin ilmeistd, ettéd tiettyjen kyseessd olevien tavaroiden jakeluka-
navat ovat samat. Erottelu on silti suoritettava siten, etta luokkaan 25 kuuluvia tava-
roita verrataan jompaankumpaan SMHV:n yksil6iméén luokkaan 18 kuuluvien tava-
roiden ryhmééan.
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Yhtaaltd luokkaan 18 kuuluvan toisen ryhmén tavaroiden (nahat ja nahan jéljitelmat,
eldinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, pédivanvarjot ja kive-
lykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet) osalta valituslautakunta on voinut perus-
tellusti todeta, ettd jakelukanavat erosivat luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden jakelu-
kanavista. Se seikka, ettd ndiden kahden ryhmén tavaroita voidaan myydéd samoissa
liikkeissd eli esimerkiksi tavarataloissa tai supermarketeissa, ei ole erityisen merkit-
tavad, koska ndissa myyntipisteissd voidaan myydé hyvin erityyppisié tavaroita ilman,
ettd kuluttajat katsoisivat automaattisesti, ettd niilli on sama alkuperi (ks. vastaavasti
asia T-8/03, El Corte Inglés v. SMHV — Pucci (EMILIO PUCCI), tuomio 13.12.2004,
Kok. 2004, s. 11-4297, 43 kohta).

Toisaalta luokkaan 18 kuuluvan ensimmadisen ryhmaén tavaroiden eli esimerkiksi
kasilaukun, kukkaron tai lompakon kaltaisten nahasta tai nahan jaljitelmista tehtyjen
tavaroiden, jotka eivit sisally muihin luokkiin, osalta on korostettava, ettd nité tava-
roita markkinoidaan sddnnoéllisesti luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden kanssa myyn-
tipisteissd, joita eivét ole perustaneet pelkéstddn suureen kauppaketjuun kuuluvat
liilkkeet vaan myo0s erikoisliikkeet. Kysymys on tekijastd, joka taytyy ottaa huomioon
kyseisten tavaroiden samankaltaisuutta arvioitaessa.

Asiassa on syytd muistuttaa, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on lisdksi
vahvistanut védhdisen samankaltaisuuden olemassaolon ”naisten laukkujen” ja
"naisten jalkineiden” vililld (edelld 42 kohdassa mainittu asia SISSI ROSSI, tuomion
68 kohta). Tamé johtopédtos on ulotettava koskemaan kaikkien rekisterditavéksi
haetulla tavaramerkilld tarkoitettujen ja luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden ja aikai-
semman tavaramerkin kattamien, luokkaan 18 kuuluvien nahasta tai nahan jilji-
telmistd tehtyjen sellaisten tavaroiden vilisid suhteita, jotka eivdt sisdlly muihin
luokkiin.

Kun otetaan huomioon edelld olevat seikat, on todettava, ettd luokkaan 25 kuulu-
vien tavaroiden ja luokkaan 18 kuuluvan ensimmaiisen ryhmén tavaroiden vélilla
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on vihdinen samankaltaisuus. Niin ollen valituslautakunta ei voinut ainoastaan
kyseisten tavaroiden vertailun perusteella paétyd siihen, ettd kohdeyleison keskuu-
dessa ei ole sekaannusvaaraa.

Luokkaan 25 kuuluvien vaatteiden, jalkineiden ja padhineiden ja luokkaan 18 kuulu-
vien "nahasta ja nahan jéljitelmistd tehtyjen tavaroiden, jotka eivit siséilly muihin
luokkiin”, vélisen mahdollisen tdydentivyyden osalta on syytd muistuttaa, ettd
oikeuskdytinnon mukaan toisiaan tdydentdvit tavarat ovat tavaroita, joiden valilld
on ldheinen yhteys siind mielessd, ettd toinen tavara on valttdméton tai tirked toisen
tavaran kidyton kannalta, joten kuluttajat voivat ajatella, ettd sama yritys on vastuussa
naiden kahden tavaran valmistuksesta (edelld 42 kohdassa mainittu asia SISSI ROSSI,
tuomion 60 kohta).

Jalkineiden, vaatteiden, péddhineiden tai kdsilaukkujen kaltaisilla tavaroilla voi olla
niiden piadasiallisen tehtdvin ohella yhteinen esteettinen tehtdvé, kun ne vaikuttavat
yhdessé kyseisen kuluttajan ulkoiseen olemukseen.

Tavaroita yhdistdvien piirteiden mieltdmista on siten arvioitava ottamalla huomioon
mahdollinen yhteensopivuuden tavoittelu kyseisen ulkoisen olemuksen esille
tuomisessa, miké edellyttdd timan olemuksen eri osatekijoiden keskindistd yhteen-
sovittamista niitd luotaessa tai hankittaessa. Télld yhteensovittamisella on merki-
tystd erityisesti luokkaan 25 kuuluvien vaatteiden, jalkineiden ja padhineiden seka
erilaisten pukeutumiseen liittyvien niitd tdydentdvien, luokkaan 18 kuuluvien asus-
teiden, kuten kisilaukkujen, vdlilla. Tdiméd mahdollinen yhteensovittaminen riippuu
kyseessi olevasta kuluttajasta, sen toiminnan luonteesta (ty6, urheilu tai vapaa-aika),
jota varten kyseinen ulkoinen olemus luodaan, tai alan taloudellisen toimijan mark-
kinointiyrityksistd. Lisdksi se seikka, ettd nditd tavaroita myydddn usein samoissa
erikoistuneissa myyntipisteissd, on omiaan my6tédvaikuttamaan asianomaisen kulut-
tajan tapaan mieltdd tavaroiden vélilld olevat liheiset yhteydet ja vahvistamaan vaiku-
telmaa, jonka mukaan sama yritys on vastuussa niiden valmistuksesta.
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Tastd seuraa, ettd tietyt kuluttajat mieltévit, ettd luokkaan 25 kuuluvien vaatteiden,
jalkineiden ja padhineiden ja niiden pukeutumiseen liittyvien asusteiden vililld, jotka
ovat tiettyja luokkaan 18 kuuluvia "nahasta tai nahan jéljitelmistd tehtyjd, muihin
luokkiin siséltymdttomid tavaroita”, on ldheinen yhteys ja ettd heiddt voidaan siten
saada ajattelemaan, ettd sama yritys on vastuussa niiden valmistuksesta. Ndin ollen
rekisteroitaviksi haetulla tavaramerkilla tarkoitetut luokkaan 25 kuuluvat tavarat
ovat siind midrin samankaltaisia suhteessa niihin pukeutumiseen liittyviin asustei-
siin, jotka sisdltyvit luokkaan 18 kuuluviin "nahasta ja nahan jaljitelmista tehtyihin,
muihin luokkiin sisdltyméttomiin tavaroihin”, ettei sitd voida luonnehtia vihdiseksi.

Valituslautakunta on siten virheellisesti suorittamatta ensin merkkien mahdollisen
samankaltaisuuden arviointia katsonut, ettei nyt késiteltavind olevassa asiassa ollut
olemassa sekaannusvaaraa.

Kun otetaan huomioon edelli olevat seikat, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan rikkomiseen perustuva ainoa kanneperuste on hyvéksyttévé ja riidan-
alainen péitos on siten kumottava.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka havidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut, jos vastapuoli on sité vaatinut.

Koska valituslautakunnan paétos kumotaan ja koska SMHV:n on télld perusteella
katsottava hdvinneen asian vaatimustensa sisdllostd huolimatta, se on velvoitettava
korvaamaan kantajan oikeudenkdyntikulut timén vaatimusten mukaisesti. Koska
véliintulija on hévinnyt vaatimuksensa, se vastaa omista oikeudenkéyntikuluistaan.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (laajennettu neljis jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja  mallit)
(SMHYV) ensimmadisen valituslautakunnan 21.9.2005 tekemi paitos (asia
R 1191/2004-1) kumotaan.

2) SMHYV vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-
maan El Corte Inglés, SA:n oikeudenkiyntikulut.

3) Juan Bolaiios Sabri vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Legal Wiszniewska-Biatecka Vadapalas

Moavero Milanesi Wahl

Julistettiin Luxemburgissa 11 pdivand heindkuuta 2007.

E. Coulon H. Legal

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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