TUOMIO 11.11.1997 — ASIA C-251/95

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
11 piivini marraskuuta 1997 "

Asiassa C-251/95,

jonka Bundesgerichtshof on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan
nojalla yhteisojen tuomioistuimen kisiteltiviksi saadakseen tissi kansallisessa tuo-
mioistuimessa vireilli olevassa asiassa

SABEL BV

vastaan

Puma AG, Rudolf Dassler Sport

ennakkoratkaisun  jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiddinnon lihentimisestd
21 pdivind joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin

89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodriguez Iglesias, jaostojen puheen-
johtajat C. Gulmann (esittelevi tuomari), H. Ragnemalm ja M. Wathelet sekd

% Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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tuomarit G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. ]. G. Kapteyn, J. L. Murray,
D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann ja L. Sevén,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies H. A. Riihl,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet
— Puma AG, Rudolf Dassler Sport, edustajanaan patenttiasiamies W. Hufnagel,

— Ranskan hallitus, asiamiehiniin ulkoasianministerion oikeudellisen osaston
apulaisosastopiillikké C. de Salins ja saman osaston ulkoasiainsihteeri P. Mar-
tinet,

— Alankomaiden hallitus, asiamieheniin ulkoasiainministerion oikeudellinen
neuvonantaja A. Bos,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiecheniin Treasury Solicitor’s
Departmentin virkamies L. Nicoll, avustajanaan barrister M. Silverleaf,

— Euroopan yhteisojen komissio, asiamiehiniin oikeudellisen yksikon virkamie-
het J. Grunwald ja B.]. Drijber,

ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan SABEL BV:n, edustajanaan asianajaja R. E. P. de Ranitz, Den Haag, Bel-
gian hallituksen, asiamiehenain asianajaja A. Braun, Bryssel, Ranskan hallituksen,
asiamieheniin P. Martinet, Luxemburgin hallituksen, asiamieheniin asianajaja
N. Decker, Luxemburg, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, asiamieheniin
L. Nicoll, avustajanaan M. Silverleaf, ja komission, asiamieheniin J. Grunwald,
28.1.1997 pidetyssi istunnossa esittimat suulliset huomautukset,
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kuultuaan julkisasiamiehen 29.4.1997 pidetyssa istunnossa esittimin ratkaisuehdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Bundesgerichtshof on esittinyt 29.6.1995 tekemalldin piitokselld, joka on saapu-
nut yhteisdjen tuomioistuimeen 20.7.1995, yhteisojen tuomioistuimelle EY:n
perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla ennakkoratkaisukysymyksen jisenvalti-
oiden tavaramerkkilainsiidinnon lahentamisestd 21 paivand joulukuuta 1988 anne-
tun ensimmaiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1, jil-
jempani direktiivi) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta.

Tami kysymys on esitetty riita-asiassa, jossa kantajana on alankomaalainen yhti6
SABEL BV (jiljempind SABEL) ja vastaajana saksalainen yhtio Puma AG, Rudolf
Dassler Sport (jiljempidni Puma) ja joka koskee sitd, voidaanko Saksassa rekiste-
r6idd tavaramerkk: IR 540 894, joka on ulkoasultaan seuraavanlainen:

Rekisterointid oli haettu muun muassa seuraavia tavaraluokkia varten: 18) nahat ja
nahan jiljitelmit ja niistd tehdyt tavarat, jotka eivit sisilly muihin luokkiin, laukut
ja kistlaukut ja 25) vaatteet, mukaan lukien nilkkasukat, sukat, vyét, huivit, sol-
miot ja housunkannattimet, seki jalkineet ja piihineet.
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Puma esitti viitteen timdn tavaramerkin rekisterdintid vastaan, ja perusteluna tille
viitteelle se vetost erityisesti sithen, ettd se oli seuraavan kuviomerkin haltija:

Puma vetosi sithen, ettd sen kyseiselld kuviomerkilld oli etusija, koska se oli aikai-
sempi sen vuoksi, ettd se oli jo rekisterdity Saksassa (nro 1 106 066) muun muassa
nahkaa, nahkajiljitelmid ja niistd tehtyjd tavaroita (laukkuja) seki vaatteita varten.

Deutsches Patentamt (Saksan patenttivirasto) katsoi, etta kyseiset tavaramerkit
eivit olleet tavaramerkkioikeudessa tarkoitetulla tavalla toisiaan vastaavia, minki
vuoksi se hylkdsi timan viitteen. Puma valitti tdstd paatoksestd Bundespatentge-
richtiin, joka hyviksyi osittain Puman valituksen ja totesi, ettd tavaramerkit vasta-
sivat toisiaan siltd osin, kuin kysymys oli luokkiin 18 ja 25 kuuluvista SABELin
tavaroista, joiden timi tuomioistuin katsol olevan samoja tai samankaltaisia tava-
roita kuin niiden tavaroiden, jotka oli mainittu Puman tavaramerkin tavaraluette-
lossa. SABEL valitti tdstd paitSksesti Bundesgerichtshofiin.

Bundesgerichtshof on todennut alustavasti, ettd tihin mennessi Saksan oikeudessa
sovellettujen sekaannusvaaraa koskevien periaatteiden perusteella ei voida katsoa,
ettd vaarana olisi, ettd nimi kaksi tavaramerkkii sekoitettaisiin toisiinsa tavara-
merkkioikeudessa tarkoitetulla tavalla.
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Arviointiperusteet, joita Bundesgerichtshof on kiyttinyt tehdessdin timin alusta-
van piitelmin, ovat piidosin seuraavat:

— Sekaannusvaaraa on arvioitava sen perusteella, millaisen kokonaisvaikutelman
kyseisistd tavaramerkeistd saa. Yhden osan erottaminen tavaramerkin muodos-
tamasta kokonaisuudesta ei ole sallittua, eiki sekaannusvaaran tutkinnan koh-
teena saa olla pelkistdin tillainen ykst osa. On kuitenkin mahdollista, ettd mer-
kin yhdelld osalla katsotaan olevan ns. erityinen tunnusvoima (besondere
Kennzeichnungskraft) eli sen katsotaan olevan erityisen erottamiskykyinen,
minkid vuoksi timid osa on koko merkin kannalta hallitseva, ja ettd timin
vuoksi on paiteltivi, ettd jonkin toisen tavaramerkin vastatessa kyseistd merk-
ki, sellaisena kuin se on kyseinen hallitseva osa huomioon ottaen, vaarana on
niiden merkkien sekoittuminen toisiinsa. Kuitenkin myos tallaisessa tapauk-
sessa molempia merkkejd on verrattava siten, etti kumpaakin merkkia tarkas-
tellaan kokonaisuutena, eiki siten, ettd yksittiisid (hallitsevia) osia tarkasteltai-
siin kokonaisuudesta erotettuna.

— Merkki voi olla erityisen erottamiskykyinen joko tavaramerkkiin itseensa liit-
tyvistd syistd tai sen vuoksi, ettd se on tullut tunnetuksi yleisén keskuudessa.
Sekaannusvaara on sitd suurempi, mitd erottamiskykyisempi tavaramerkki on.
Kasiteltdviani olevassa asiassa et kuitenkaan ole esitetty mitadn tdtd koskevaa
viitettd, minki vuoksi niiden kahden merkin samankaltaisuutta tutkittaessa on
lahdettdvi siiti, ettd aitkaisempi merkki on erottamiskyvyltiin tavanomainen.

— Sen tutkiminen, onko tietty merkin osa hallitseva merkin muodostaman koko-
naisuuden kannalta, kuuluu yksinomaan sille tuomioistuimelle, joka tutkii
oikeusriidan tosiseikaston, mutta timin tuomioistuimen on kuitenkin nouda-
tettava tiltd osin pidittelysdintdji ja empiirisid periaatteita. Muutoksenhaussa
tutkittavana oikeuskysymykseni ei niin ollen voi olla se, ettd Bundespatentge-
richt on korostanut SABELin merkkiin sisiltyvian kuvion merkitystd ja pitinyt
toissijaisena merkkiin sisdltyvii tekstid.

— Tutkittaessa sitd, ovatko sellaiset merkkiin sisiltyvit kuviot, jotka ovat deskrip-
tiivisid ja ainoastaan vahiisessi mairin mielikuvituksellisia, toisiinsa sekoitet-
tavissa, on sovellettava tiukkoja edellytyksii. Loikkaavan kissaeliimen kuvalli-
sessa esittimisessi kiytetddn sellaista kuviota, jolla kuvaillaan luonnossa
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esiintyvdi tapahtumaa ja jossa toistetaan kissaeldinten tyypillinen loikkaus-
asento. SABELin tavaramerkkiin ei sisilly Puman tavaramerkin kuvallisia eri-
tyispiirteitd eli esimerkikst sitd, ettd kuvio on varjokuvan kaltainen. Siti vii-
tettd, ettdi nimi merkit voidaan seckoittaa toisiinsa, ei niin ollen voida tukea
silld, ettd nimi kahdessa merkissi kiytetyt kuviot olisivat toisiaan vastaavia.

Bundesgerichtshof on kuitenkin kysynyt, mikid merkitys on annettava tavaramerk-
kien merkityssisilldlle (jona on tdssi tapauksessa loikkaava kissaeliin) arvioitaessa
sekaannusvaaraa; timi tulkintaongelma atheutuu erityisesti siitd, ettd direktuvin
4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa kaytetty sanamuoto, jonka mukaan sekaannus-
vaara ”sisiltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisesta mielle-
yhtymistid”, on moniselitteinen. Bundesgerichtshof on siis kysynyt, onko pelkis-
tddn sen perusteella, ettd yleison keskuudessa voi syntyd mielleyhtymii niiden
kahden tavaramerkin vililli sen vuoksi, ettd niiden molempien merkityssisiltona
on loikkaava kissaeliin, katsottava, etti SABELin tavaramerkille et voida antaa
suojaa Saksassa sellaisten tavaroiden osalta, jotka ovat samankaltaisia kuin ne tava-
rat, jotka on mainittu etusijalla olevan tavaramerkin, jonka haltija Puma on,
tavaraluettelossa.

Direktiivi on saatettu osaksi Saksan oikeutta tavaramerkeisti ja muista tunnusmer-
keistd 25.10.1994 annetulla lailla (Gesetz tber den Schutz von Marken und sonsti-
gen Kennzeichen; BGBL. 1, s. 3082) ja sen 4 artiklan 1 kohdassa saidetian seuraa-
vaa:

”1. Tavaramerkkii ei saa rekister6idi tai, jos se on rekisterdity, se on julistettava
mitittomaksi:

a) ——

b) jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleison keskuu-
dessa on sekaannusvaara, joka sisiltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tava-
ramerkin vilisestdi mielleyhtymista.”
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Direktiivin kymmenennessi perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

»

— — rekister6idyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti
taata, ettd tavaramerkki osoittaa alkuperin; timi suoja on ehdoton, jos tavara-
merkki ja merkki ovat samat [ja] tavarat tai palvelut [ovat samat] *; suojaa annetaan
my®s, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset [ja] tavarat tai palvelut [ovat
samankaltaiset]; on vilttimitonti miiritelldi samankaltaisuuden kisite suhteessa
sekaannusvaaraan; [sekaannusvaara on erityisedellytys suojan antamiselle, ja]
sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijoistd ja erityisesti siitd, kuinka
hyvin tavaramerkk: tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisterdityyn
merkkiin liittyvistd mielleyhtymistd sekd samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin
ja merkin sekd nithin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen vililli; sekaannusvaa-
ran toteamistavat ja erityisesti todistustaakkaa koskevat kysymykset kuuluvat kan-
sallisen lainsdadinnon alaan, eiki timi direktiivi estd soveltamasta tillaista lainsia-
dintéd — — .”

Bundesgerichtshof paitti lykata asian kisittelyd sithen asti, ettd yhteisdjen tuomio-
istuin on antanut ennakkoratkaisun seuraaviin kysymyksiin:

“Tulkittaessa jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnon lihentimisestd 21 paivani
joulukuuta 1988 annetun ensimmaiisen neuvoston direktiivin 89/194/ETY 4 artik-
lan 1 kohdan b alakohtaa voidaanko pelkistiin sen perusteella, etti toisaalta sanan
ja kuvion yhdistelmisti koostuvan tavaramerkin seki toisaalta samoja tai saman-
kaltaisia tavaroita varten rekisteroidyn, yksinomaan kuviosta koostuvan tavaramer-
kin, joka ei ole erityisen tunnettu yleisén keskuudessa, kuvioiden merkityssisiltd
on sama (tdssd tapauksessa lotkkaava kissapeto), katsoa, etti vaarana on, etti nimi
tavaramerkit sekoittuvat toisiinsa?

Miti merkitysti on tissi ,yhteydessi direktiivin sanamuodolla, jonka mukaan
sekaannusvaara sisiltid vaaran tavaramerkin ja atkaisemman tavaramerkin vilisestd
mielleyhtymista?”

* Hakasuluissa olevia kohtia on tismennetty yhteisbjen tuomioistuimessa, koska direktivin suomenkielinen kiinnds on niilti osin
cpitarkka.
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Ennakkoratkaisukysymyksellain Bundesgerichtshof haluaa tietad, onko direktiivin
4 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sisaltyvaa ilmausta ”sekaannusvaara, joka sisiltdd
vaaran tavaramerkin ja atkaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymistd”, tul-
kittava siten, ettd jo sen perusteella, etti yleisolle voi tulla kahden tavaramerkin
vililli mielleyhtymi siksi, ettd niiden merkityssisiltd on sama, niiden tavaramerk-
kien vililld on katsottava olevan kyseisessd sdinnoksessia tarkoitettu sekaannus-
vaara, kun otetaan huomioon se, ettd ensimmaiinen tavaramerkeistd koostuu sanan
ja kuvion yhdistelmista, kun taas toinen tavaramerkki, joka on rekisterdity samo-
jen tai samankaltaisten tavaroiden tunnusmerkiksi, koostuu pelkistian kuviosta,
eiki se ole erityisen tunnettu yleisdn keskuudessa.

On syytd muistuttaa, ettd direktiivin 4 artiklassa, jossa miiritellddn ne tiydentivit
rekisterdinnin esteet ja mitittdmyysperusteet, jotka johtuvat aikaisempien tavara-
merkkien etuoikeudesta, olevassa 1 kohdan b alakohdassa siidetiin, ettid tavara-
merkki on ristirtidassa aikaisemman tavaramerkin kanssa, jos sen vuoksi, ettd timi
tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja nididen
tavaramerkkien kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia, yleison
keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisiltdd vaaran tavaramerkin ja aitkaisemman
tavaramerkin vilisesti mielleyhtymista.

Timin sdannéksen kanssa sisilléltiin samanlaisia sidnnoksia on lisaksi direktiivin
5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa, joissa miaritelldan, missi tapauksessa tava-
ramerkin haltija saa kieltdd muita kiyttdimistd merkkii, joka on sama tai samankal-
tainen kuin hinen tavaramerkkinsi, sekd yhteison tavaramerkisti 20 piivana joulu-
kuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1)
8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa.

Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden hallitukset ovat esittineet, etti kisite
“vaara mielleyhtymistd” lisittiin ndiden hallitusten toivomuksesta edelld mainittui-
hin direktiivin sdainnéksiin, jotta niitd tulkittaisiin samalla tavalla kuin Benelux-
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maiden yhteniisen tavaramerkkilain 13 a pykilii, jossa el kiytetd sekaannusvaaran
kasitettd vaan tavaramerkkien vastaavuuden (overeenstemming) kisitettd keinona
rajoittaa tavaramerkin tuottaman yksinoikeuden ulottuvuutta.

Nimi hallitukset ovat vedonneet eriiseen Benelux Gerechtshofin (Benelux-
tuomioistuin) tuomioon, jossa on todettu, etta tavaramerkki ja merkki ovat toisi-
aan vastaavia, jos — ottaen huomioon kyseisen yksittiistapauksen erityispiirteet,
erityisesti tavaramerkin erottamiskyky — tavaramerkki ja merkki ovat kumpikin
sellaisenaan tarkasteltuna ja toisiinsa verrattuna lausuntatavan, ulkoasun tai merki-
tyssisallon puolesta siind miirin samankaltaisia, etti tavaramerkin ja merkin vililld
syntyy mielleyhtyma (A 82/5, Jullien v. Verschuere, tuomio 20.5.1983, Jur. 1983,
vol. 4, s. 36). Tdmi otkeuskiytanto perustuu ajatukseen, jonka mukaan silloin, kun
merkisti voi syntyd mielleyhtymii tavaramerkkiin, yleis6 olettaa merkin ja tavara-
merkin liittyvin toisiinsa. Tillainen toisiinsa liittiminen vor atheuttaa aikaisem-
malle tavaramerkille vahinkoa paitsi silloin, kun yleisd olettaa timin perusteella,
etta tavaroiden alkuperi on sama tai etta ne ovat periisin toisiinsa liittyvista lih-
teistd, myos silloin, kun merkin ja tavaramerkin vililli ei ole sekaannusvaaraa.
Koska merkin tarkastelussa tulee — usein alitajuntaisesti — mieleen muistikuva
tavaramerkisti, merkin ja tavaramerkin viliset mielleyhtymait voivat aiheuttaa sen,
ettd merkki hyotyy aikaisemman tavaramerkin goodwill-arvosta ja ettd timin tava-
ramerkin maine huononee.

Niiden hallitusten mukaan sekaannusvaarasta on niin ollen kysymys kolmessa
tilanteessa eli ensinnikin tilanteessa, jossa yleis6 sekoittaa merkin ja tavaramerkin
toisiinsa (vilitdn sekaannusvaara), toiseksi tilanteessa, jossa yleisdé olettaa merkin
haltijan ja tavaramerkin haltijan olevan yhteydessi toisiinsa ja sekoittaa haltijat kes-
kenain (vilillinen sekaannusvaara tai vaara mxelleyhtymasta) ja kolmanneksi tilan-
teessa, jossa yleisé yhdistdd merkin ja tavaramerkin toisiinsa sen vuoksi, ettd merk-
kii tarkastellessaan katsojan mieleen tulee muistikuva tavaramerkisti, mutta
katsoja et tilloin kuitenkaan sekoita merkkii ja tavaramerkkii toisiinsa (vaara miel-
leyhtymistd sen varsinaisessa merkityksessa).

On siis tutkittava, voidaanko direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa soveltaa
niiden hallitusten esittimalld tavalla my6s siind tapauksessa, ettd tavaramerkin ja
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merkin vililld e1 ole vilitonta tat vilillistd sekaannusvaaraa vaan ainoastaan vaara
mielleyhtymisti sen varsinaisessa merkityksessi. Sekd Yhdistyneen kuningaskun-
nan etti Ranskan hallitukset ovat kiistineet sen, etta direktiivia olisi tulkittava niin.

Tilta osin on syyti todeta, ettd direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan
titi siannosti sovelletaan ainoastaan silloin, kun sen vuoksi, etti tavaramerkki on
sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja niiden merkkien kattamat
tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia, "yleison keskuudessa on sekaan-
nusvaara, joka sisiltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd
mielleyhtymisti”. Sidnnéksen sanamuodon perusteella kisite ”vaara mielleyhty-
misti” et ole vaihtoehto sekaannusvaaran kisitteelle, vaan silli on tarkoitus tas-
mentad jalkimmaiisen kasitteen ulottuvuutta. Sanamuodossa itsessaan on siten sul-
jettu pois se, ettid titd siinndstd voitaisiin soveltaa myds siind tilanteessa, ettd
yleison keskuudessa el ole sekaannusvaaraa.

Tdtd tulkintaa tukee myos direktiivin kymmenes perustelukappale, jonka mukaan
“sekaannusvaara on erityisedellytys suojan antamiselle”.

Lisiksi on syyti todeta, ettd timin tuomion 18 kohdassa esitetty tulkinta ei ole
ristiriidassa direktiivin 4 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan tai
5 artiklan 2 kohdan kanssa, joiden mukaan laajalti tunnetun tavaramerkin haltija
vol kieltdd sellaisten merkkien atheettoman kiyttimisen, jotka ovat samoja tai
samankaltaisia kuin timi tavaramerkki, vaikka e ole osoitettu, ettd niiden vallli
olisi sekaannusvaara ja vaikka kyseiset tavarat eivit ole samankaltaisia.

Tilti osin riittda, kun todetaan, etti — toisin kuin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
— niitd sddnnoksid voidaan soveltaa ainoastaan sellaisiin tavaramerkkeihin, jotka
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ovat laajalti tunnettuja, ja ainoastaan silld edellytykselli, ettd toisen samankaltaisen
merkin kayttiminen ilman hyviksyttivida syyti merkitsisi aikaisempien merkkien
erottamiskyvyn ja maineen epioikeudenmukaista hyviksikdyttda tai olisi haitaksi
atkaisempien merkkien erottamiskyvylle tai maineelle.

Kuten timin tuomion 18 kohdassa on todettu, direktiivin 4 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa ei voida soveltaa, jos yleison keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa.
Direktiivin kymmenennesti perustelukappaleesta ilmenee, ettd sekaannusvaaran
arviointi "ritppuu lukuisista tekijoisti ja erityisesti siitd, kuinka hyvin tavaramerkki
tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisterdityyn merkkiin littyvistd
mielleyhtymistd sekd samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin seki nii-
hin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen vililli”. Sekaannusvaaraa on niin ollen
arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijit, jotka ovat mer-
kityksellisid kyseisessd yksittdistapauksessa.

Kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisillon samankal-
taisuutta tutkittaessa timin kokonaisarvioinnin on perustuttava tavaramerkeisti
syntyviin kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerk-
kien erottavat ja hallitsevat osat. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdasta,
jonka mukaan ”"— — yleisén keskuudessa on sekaannusvaara — —”, ilmenee, ettd
silld, miten timin tyyppisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmir-
tdd tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa.
Yleensi keskivertokuluttaja kisittad tavaramerkin kokonaisuutena eiki ryhdy tut-
kimaan merkin erilaisia yksityiskohtia.

Tissa yhteydessid on todettava, ettd sekaannusvaara on siti suurempi, miti erot-
tamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Niin et voida sulkea pois siti, ettd
sisdlléllinen samankaltaisuus, joka aiheutuu siitd, ettd kahdessa tavaramerkissd kiy-
tetain kuvia, joilla on sama merkityssisaltd, voi atheuttaa sekaannusvaaran siind
tapauksessa, etti atkaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen joko
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merkkiin itseensd liittyvistd syista tai sen vuoksi, ettd se on tullut tunnetuksi
yleison keskuudessa.

Kansallisen tuomioistuimen kasiteltivini olevassa asiassa, jossa aikaisempi tavara-
merkki ei ole erityisen tunnettu ja jossa se koostuu kuviosta, joka on ainoastaan
vihiisessi miirin mielikuvituksellinen, tavaramerkkien ei kuitenkaan voida katsoa
sekoittuvan toisiinsa pelkistadn sen vuoksi, ettd niiden merkityssisilté on sama.

Ennakkoratkaisukysymyksiin on siten vastattava, ettd direktiivin 4 artiklan 1 koh-
dan b alakohtaan sisaltyvidi ilmausta ”sekaannusvaara, joka sisiltdi vaaran tavara-
merkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymaistd”, on tulkittava
siten, ettd pelkistddn sen vuoksi, ettd yleisélle voi tulla kahden tavaramerkin vililla
mielleyhtyma siksi, ettd nididen tavaramerkkien merkityssisiltd on sama, ei voida
katsoa, ettd niiden tavaramerkkien vililli on kyseisessi siinnoksessa tarkoitettu
sekaannusvaara.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteis6jen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Belgian, Ranskan,
Luxemburgin, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille ja
Euroopan yhteisdjen komissiolle atheutuneita oikeudenkayntikuluja ei voida mai-
ritd korvattaviksi. Pddasian asianosaisten osalta asian kasittely yhteisdjen tuomio-
istuimessa on vilivathe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisitte-
lyssi, minki vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on paittdi
oikeudenkiyntikulujen korvaamisesta.
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TUOMIO 11.11.1997 — ASIA C-251/95

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Bundesgerichtshofin 29.6.1995 tekemalldan paatokselli esittamat
kysymykset seuraavasti:

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnén lihentimisestd 21 pdivini joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmaiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan
1 kohdan b alakohtaan sisiltyvii ilmausta ”sekaannusvaara, joka sisiltdd vaa-
ran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisesti mielleyhtymista”, on
tulkittava siten, ettid pelkistiin sen perusteella, ettd yleisolle voi tulla kahden
tavaramerkin vililli mielleyhtyma siksi, etti ndiden tavaramerkkien merkitys-
sisiltd on sama, ei voida katsoa, etti niiden tavaramerkkien vililli on kysei-
sessd siinnoksessi tarkoitettu sekaannusvaara.

Rodriguez Iglesias Gulmann Ragnemalm
Wathelet Mancini Moitinho de Almeida
Kapteyn Murray Edward
Puissochet Hirsch Jann Sevén

Julistettiin Luxemburgissa 11 pdivind marraskuuta 1997.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias

kirjaaja presidentti
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