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1. Tavaramerkkidirektiivin 1 4 artiklan
1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerk-
kid ei voida rekisterdids, ”jos sen vuoksi, ettd
se¢ on sama tai samankaltainen kuin aikai-
sempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisén
keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisiltid
vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavara-
merkin vilisestd mielleyhtymasta.”

2. Jotta tavaramerkin rekisterdinti voitaisiin
timédn sddnnoksen perusteella estdd, on siis
vilttimitonti osoittaa scki se, ctti tavara-
merkki on sama tai samankaltainen kuin
atkaisempi tavaramerkki, ctti sc, cttd tavarat
tai palvelut, jotta varten tavaramerkit on tar-
koitettu, ovat samoja tai samankaltaisia.

3. Bundesgerichtshof pyrkii selvittimiin,
voidaanko arvioitaessa, onko tavaroita tai
palveluja pidettavi kyseisessi siinnoksessd
tarkoitetussa mielessi samankaltaisina, ottaa
huomioon aikaisemman tavaramerkin erotta-
miskyky ja erityisesti sen laaja tunnettuus.

* Alkuperiinen kieli: englanti.
1 — Jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnén lihentimisesti

21 pitvind joulukuuta 1988 annettu ensimmiinen neuvoston
direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).
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Tavaramerkkidirektiivi

4, Tavaramerkkidirektiivilli yhdenmukaiste-
taan tavaramerkkioikeutta koskevat kansalli-
set sidnnskset, jotka "vilittdmimmin vaikut-
tavat sisimarkkinoiden toimintaan”
(direktiivin johdanto-osan kolmas perustelu-
kappale). Niin ollen silli on yhdenmukais-
tettu muun muassa rekisterdinnin esteet ja
mitittdmyysperusteet (3 ja 4 artikla) seka
tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet (5 artikla
ja sitd seuraavat artiklat).

5. Dircktiivin 16 artiklan 1 kohdan mukaan
jasenvaltioiden oli saatettava direktiivin sdin-
nokset voimaan kansallisessa oikeudessa
28.12.1991 mennessi. Neuvosto kiytti kui-
tenkin 16 artiklan 2 kohdassa sille annettua
toimivaltaa ja lykkdsi direktiivin voimaan-
saattamispiivii 31.12.1992 saakka direktiivin
89/104/ETY soveltamista koskevien kansal-
listen sdinndsten voimaansaattamispaivin
lykkidimisestd 19 piivianid joulukuuta 1991
tehdylla paicskselld 92/10/ETY. 2

2 — EYVL 1992, L. 6, 5. 35.
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6. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa, joka
koskee tavaramerkin rekisterditdvyytts, sii-
detdin scuraavaa:

"Tavaramerkkii ci saa rekisterdidi tai, jos se
on rekisterdity, se on julistettava mitdtts-
miksi:

a) jos sc on sama kuin aikaisempi tavara-
merkki ja jos tavarat tai palvelut, joita
varten tavaramerkkii hactaan tai tavara-
merkki on rckistcrﬁity, ovat samoja kuin
tavarat tai palvelut, joita varten aikaisem-
paa tavaramerkkii suojataan;

b) jos sen vuoksi, cttd sc on sama tai saman-
kaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja var-
ten oleva tavaramerkki, yleisdn keskuu-
dessa on sckaannusvaara, joka sisiltii
vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tava-
ramerkin vilisesti miclleyhtymistd.”

7. Dircktiivin 5 artiklan 1 kohdassa, jossa
yksildidddn tavaramerkkiin kuuluvat oikcu-
det, sdddetiin scuraavaa:

"Rekisterdidyn tavaramerkin  haltjalla on
yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin

haltijalla on oikeus kieltdi muita ilman hinen
suostumustaan kidyttdmistd clinkeinotoimin-
nassa:

a) mcrkkla, joka on sama kuin tavaramerkki
ja samoja tavaroita tal palvcluJa varten
kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten
tavaramerkki on rekisterdity;

b) merkkii, joka sen vuoksi, ettd sc on sama
tai samankaltainen kuin samoja tai saman-
kaltaisia tavaroita tai palvelyja varten
oleva tavaramerkki, atheuttaa yleisén kes-
kuudessa sckaannusvaaran, joka sisiltdd
my®s vaaran merkin ja tavaramerkin vili-
sesti mielleyhtymistd.”

8. Laajalti tunnectut tavaramerkit voivat
saada vield lisisuojaa, Direktiivin 4 artiklan
4 kohdan aalakohdassa annctaan jisenval-
tioille mahdollisuus tietyin edellytyksin sidias,
cttei tavaramerkkid voida rekisterdidd, jos se
on sama tai samankaltainen kuin laajalti tun-
nettu atkaisempi kansallinen tavaramerkki,
vaikka ne tavarat tai palvelut, joita my8hem-
min Jitetty tavaramerkin rckisterdintihake-
mus koskee, civit olisi samankaltaisia kuin
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ne tavarat tai palvclut, joita varten aikaisempi
tavaramerkki on rekisterdity:

“Jdsenvaltio voi lisiksi sidtdd, ettd tavara-
merkkid ei saa rekisterdidd tai, jos se on
rekisterdity, cttd se on julistettava mitdtto-
miksi, mikili:

a) tavaramerkki on sama tai samankaltainen
kuin 2 kohdan mukaan aikaisempi kansal-
linen tavaramerkki ja se rekisterditdisiin
tai on rekisterdity sellaisia tavaroita tai
palveluja varten, jotka eivit ole samankal-
taisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten
atkaisempi tavaramerkki on rekisterdity,
milloin tavaramerkki on kyscisessd jdsen-
valtiossa laajalti tunnettu ja myShemmin
tavaramerkin atheeton kiyttd merkitsce
atkaisemman tavaramerkin erottuvuuden
tat maineen epioikeutettua hyviksi kiyt-
taimistd tatkka olisi haitaksi atkaisemman
tavaramerkin erottuvuudelle tai mai-
neelle.”

9. Jos aikaisempi tavaramerkki on yhteisén
tavaramerkkiasetuksessa 3 tarkoitettu
yhteisén tavaramerkki, direktiivin 4 artiklan
3 kohdassa annetaan aikaisempien, yhteisossid
laajalti tunnettujen yhteisén tavaramerkkien
haltijoille vastaava mahdollisuus estii tavara-
merkin rekisterdinti. Toisin kuin 4 artiklan

3 — Yhteisén tavaramerkistd 20 piivini joulukuuta 1993 annettu
neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1).
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4 kohdan aalakohdassa, 4 artiklan 3 koh-
dassa velvoitetaan jisenvaltiot antamaan til-
laista suojaa eitkd pelkistiin anneta siihen
mahdollisuutta.

10. Lisiksi 5 artiklan 2 kohdassa (joka kos-
kee aikaisemman tavaramerkin kiyttdmistd
eikd sen rekisterdimistd) annetaan jisenval-
tioille vastaavanlainen mahdollisuus kuin
4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa:

*Jasenvaltio voi myds sddtdd, ettd haltijalla
on otkeus kieltdi muita ilman hinen suostu-
mustaan elinkeinotoiminnassa kiyttimastd
merkkid, joka on sama tai samankaltainen
kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palve-
lut, joita varten merkki on, eivit ole saman-
kaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki
on rekistersity, milloin viimeksi mainittu
tavaramerkki on laajalti tunnettu tissi jisen-
valtiossa ja merkin athceton kiytté merkitsee
tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epi-
oikeutettua hyviksi kdyttimistd taikka on
haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai mai-
neelle.”

11. On kuitenkin huomattava, ecttd vaikka
kysymys koskee tavaramerkkeji, jotka ovat
laajalti tunnettuja, ja 4 artiklan 4 kohdan
a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa maini-
taan tillaiset tavaramerkit nimenomaisesti,
Bundesgerichtshof on tismentinyt, ettd kisi-
teltivin asian kohteena on jiljempina esite-
tyistd syisti nimenomaan 4 artiklan 1 kohdan

b alakohta. 4

4 — Ks. jiljempind 26 kohta.
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Tosiseikat

12. Pathe Communications Corporation
(iljempand Pathe), jonka kotipaikka on
Amerikan yhdysvallat, jatti 29.7.1986 hake-
muksen sanamerkin "CANNON” rekiste-
roimisekst scuraavien tavaroiden ja palvelu-
jen tavaramerkilsi: *videokascteille
tallennetut elokuvat (videoelokuvat); teatteri-
levitykseen tarkoitettujen ja TV-elokuvien
tuotanto, vuokraus ja esittAminen”.

13. Canon Kabushiki Kaisha (jiljempini
CKK) teki wviitteen kyseisti hakemusta
vastaan perustellen viitewddn silld, eud
hakemuksella  loukattiin  CKK:n  omaa
sanamerkkii ”Canon”. Sc oli rekisterdity
atkaisemmin muun muassa seuraavien tava-
roiden tavaramerkiksi: “valokuvauslaitteet,
kamerat ja projcktorit; televisiokamerat ja
kuvanauhoittimet, televisioldhetyslaitteet,
televisiovastaanotto- ja -toisintamislaitteet,
mukaan lukien nauhalle tai levylle tallentavat
ja niiltd toisintavat laitteet”,

14. Siini vaihcessa, kun CKK teki viitteensd,
tavaramerkkidircktiivii ci vield ollut annettu,
joten asiassa sovellettiin Saksan tavaramerk-
kilakia. Kyscinen laki on nimeltiin Waren-
zeichengesetz (jiljempini WZG). Direktiivi,
joka annettiin 21.12.1988 ja joka oli maird

panna taytant6on 31.12.1992 mennessd, 3 saa-
tettiin myohissi osaksi Saksan oikeutta
25.10.1994 annetulla lailla. Kyseisen lain tir-
keimmidt  safinndkset  tulivat  voimaan
1.1.1995.  Bundesgerichtshof  kuitenkin
toteaa, ettd nyt kisiteltdva asia on ratkaistava
lain tilld hetkelli voimassa olevan version
perusteella, jolla dircktiivi on tiytdnt66n-
pantu. Saksan uusi tavaramerkkilaki on
nimeltddn Markengesetz, ja Bundesgerichts-
hofin mukaan sen 9 §:n 1 momentin 2 kohta
vastaa dircktiivin 4 artiklan 1 kohdan b ala-

kohtaa.

15. Bundesgerichtshofin mukaan oikeudelli-
sen arvioinnin lihtdkohtana on oltava se, ctti
molemmat merkit "CANNON?” ja "Canon”
kuulostavat lausuttaessa samalta. Naitd tava-
ramerkkejd ¢t kuitenkaan kiytetd samojen
tavaroiden ja palvelujen tunnusmerkkini.
Saksan tuomioistuinten kisiteltdvind oleva
kysymys koskee sitd, voidaanko tavaroita ja
palveluja, joita varten kyseiset kakst tavara-
merkkia on tarkoitettu, kuitenkin pitad
samankaltaisina.

16. Kun Saksan viranomaiset tutkivat Pathen
hakemuksen, ensimmiinen tarkastaja totesi
kyscisten kahden tavaramerkin olevan keske-
niin samankaltaisia ja hylkist timin vuoksi
tavaramerkin "CANNON?” rckisterdintiha-
kemuksen. Toinen tarkastaja kumosi kysei-
scn paitoksen ja hylkisi viitteen sen vuoksi,
ctrd kyseiset tavarat ja palvelut civit olleet
keskendiin samankaltaisia. CKK valitti Bun-
despatentgerichtiin, mutta  tdmd  hylkdsi

5 — Ks. edelli 5 kohta.
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valituksen 6.4.1994 tekemilliin padtokselld.
Timin )alkecn CKK valitti Bundcsgcrlcht—
shofiin, ja ennakkoratkaisupyyntd on esi-
tetty tdmin oikeudenkiynnin yhteydessa.

17. Bundespatentgericht hylkist valituksen,
silli se yhtyi toisen tarkastajan kisitykseen,
jonka mukaan kyseiset tavarat ja palvelut
etvit olleet WZG:n 5 §:n 4 momentin 1 koh-
dassa tarkoitetulla tavalla samankaltaisia. Se
totesi, ettd tallaisen samankaltaisuuden voi-
daan katsoa olevan olemassa ainoastaan siini
tapauksessa, ettd kyseisilli tavaroilla tai pal-
veluilla on niiden taloudellisen merkityksen
ja kiyttotarkottuksen vuoksi ja erityisesti
niiden tavanomaisiin tuotanto- ja myynti-
paikkothin nihden niin Igheisid yhtymikoh-
tia, ettd keskimiirdisen kuluttajan mielessa
saattaa syntyd se kisitys, ettd ne ovat perdisin
samasta yrityksestda. CKK viittdd, ettd 76,6
prosenttia viestdstd tunsi sen tavaramerkin
marraskuussa 1985 ja Bundesgerichtshof
toteaa, ettd timin viitteen on katsottava mer-
kitsevin sitd, ettd tavaramerkki ”"Canon” oli
laajalti tunnettu tavaramerkki. Bundespatent-
gericht kuitenkin katsot, ettet CKK:n tavara-
merkin laajalla tunnettuudella ollut merki-
tysti arvioitaessa kysecisten tavaroiden ja
palvelujen samankaltaisuutta.

18. Bundespatentgericht totesi, ettd Pathen

hakemuksessaan yksiloimit “videokasetit”
olivat lihimpini tavaroita, joita varten
CKK:n tavaramerkki on tarkoitettu eli

*valokuvauslaitteet, kamerat ja projektorit;
televisiokamerat ja kuvanauhoittimet, televi-
sioldhetyslaitteet, televisiovastaanotto- ja
-toisintamislaitteet, mukaan lukien nauhalle
tai levylle tallentavat ja niiltd toisintavat lait-
teet”. Se kuitenkin katsoi, etteivit nimi
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kaksi tavararyhmii olleet samankaltaisia.
Bundespatentgericht poikkesi kisityksests,
jonka sen 30. jaosto oli aiemmin esittinyt
vastaavanlaisessa tapauksessa, ja totesi, ettei
voitu katsoa, ettd vidcokasetit olisivat saman-
kaltaisia kuin ne televisiolaitteet, joita varten
CKK:n tavaramerkki on tarkoitettu, tai
videokamerat, joita CKK markkinoi.

19. Bundespatentgerichtin mukaan se oli
todennut jo vuonna 1989, ettd Seibtin vuo-
den 1988 teollisuusyritysluettelossa lueteltu-
jen videokasettien valmistajien joukossa ei
ollut yhtian vithde-elektroniikkalaitteiden
valmistajaa.  Ainakaan  videotallenteiden
osalta ei tilti osin ollut timin jilkeen tapah-
tunut merkittivii muutoksia, ja alan erikois-
myymil6istd saatujen tietojen perusteella oli
ilmennyt, ettei videotallenteista ollut 16ydet-
tivissi yhdenkddn televisio- tai videolaittei-
den valmistajan nimei. Bundespatentgericht
katsoi niin ollen, ettei voitu katsoa, ettd kes-
kimadrdisen kuluttajan mielessd saattaisi syn-
tyd se kisitys, ettd videotallenteet ja nauhalle
tallentavat ja niiltd toisintavat laitteet olisivat
periisin samasta yrityksestd. My0s yleiso oli
riittavasti perillid videotallenteiden valmistuk-
sen erilaisista vaatimuksista ja ymmirsi, et-
teivit videokasetit ja -laitteet ole periisin
samalta valmistajalta.

20. Bundespatentgericht hylkési niinikddn
sen mahdollisuuden, ettd Pathen hakemuk-
sessa yksildidyt palvelut, “teatterilevitykseen
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tarkoitettujen ja TV-elokuvien tuotanto,
vuokraus ja esittdiminen” ja CKK:n tavara-
merkilld suojatut kamerat, projektorit jne.
voisivat olla keskendin samankaltaisia. Bun-
despatentgericht katsoi, cttd kameroiden ja
projektorien kiyttd filmien valmistuksessa ja
esittimisessd ci johda siihen, ettd yleisslld
olisi tavaramerkkioikcuden kannalta merkit-
ten laitteiden valmistajat yleensid myds tuot-
taisivat, markkinoisivat tai esittdisivit filmeja.

21. CKK viittdd Bundespatentgerichtin rat-
kaisusta tckemissdin valituksessa, ctti sen
jalkeen kun tavaramerkkidirektiivi on saa-
tettu osaksi Saksan oikeutta, Bundespatent-
gerichtin nikemys, joka koskee tavaroiden
tai palvelujen samankaltaisuuden arviointia,
ci ole cndi asianmukainen. Sc esittdd, ettd
tavaramerkki "Canon” on maineikas tai laa-
jalti tunnettu tavaramerkki ja ettd timd
scikka lisittyna sithen, cttid videokasetteja ja
videolle tallentamiscen ja niiltd toisintami-
seen tarkoitettuja laitteita markkinoidaan
samoista myyntipaikoista, pitdisi johtaa sii-
hen piitelmidin, cttd tavarat, joita varten
nimi kaksi tavaramerkkii on tarkoitettu,
ovat samankaltaisia ja cttd tdstd syystd
kyscessi on Markengesetzin 9 §:n 1 momen-
tin 2 kohdassa ¢ tarkoitettu sekaannusvaara
yleisén keskuudessa.

6 — Kuten cdelli sclvitettiin, kyscinen siinnds vastaa dircktiivin
4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

Ennakkoratkaisukysymys

22, Tistd syystd Bundesgerichtshof on esit-
tinyt yhteisdjen tuomioistuimelle scuraavan
ennakkoratkaisukysymyksen:

”Voidaanko arvioitacssa siti, ovatko ne tava-
rat tai palvelut, joita varten kysciset kaksi
tavaramerkkii on tarkoitettu, samankaltaisia,
ottaa huomioon atkaprioriteetin saavan aikai-
semman tavaramerkin crottamiskyky ja eri-
tyisesti se, miten tunncttu se oli (mydhem-
min  tavaramerkin  ajallisen  ascman
miiridvini piivini), jolloin voidaan katsoa,
cttd tavaramerkkidircktiivin 4 artiklan 1 koh-
dan b alakohdassa tarkoitettu sckaannusvaara
on olemassa silloinkin, kun tavarat tai palve-
lut civit kyseessi olevan kohderyhmin kisi-
tyksen mukaan ole periisin samasta paikasta
(Herkunfesstatten)?”

23. Bundesgerichtshofin mukaan olennainen
kysymys on se, merkitseckd tavaramerkkidi-
rektiivin antaminen siti, ettd Saksan tuomio-
istuinten on muutettava tavaroiden tai palve-
lujen samankaltaisuuden arviomntia koskevaa
nikemystidn. Se pyrkii timdn mukaisesti
saamaan sclville, mitd perusteita olisi sovel-
lettava arvioitacssa sitd, ovatko tavarat tai
palvelut dircktiivin 4 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdassa tarkoitetussa miclessi samankaltai-
sia.
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24. Ennakkoratkaisupyynt6dn sisaltyvit
seuraavat tiedot dircktitvin tidytintd6npa-
nosta. Dircktiivid tdytintdonpannessaan Sak-
san lainsadtdja piti lihtGkohtana sitd oletusta,
cttei tavaroiden tat palvclujen samankaltai-
suuden kisitettd voitu ymmirtdd samalla
tavalla kuin se oli ymmirretty aikaisemmassa
Saksan lainsdddinndssid.  Markenrechtsre-
formgesetzin (tavaramerkkioikcutta muutta-
van lain) lakiesityksen perusteluissa todettiin,
cttd jatkossa el voitaisi vedota aikaisemmassa
lainsdddinnossd  kehitettyyn  ”staattiscen”
samankaltaisuuden kisitteeseen.

25. Aikaisemmassa laissa edellytettiin tava-
roiden tai palvelujen objektiivista samankal-
taisuutta: ninpd tavaramerkkilain mukaista
suojaa el annettu, jos tavarat ja palvelut eivit
olleet objektiivisesti samankaltaisia, olivatpa
tavaramerkit kuinka samankaltaisia ja atkai-
sempi tavaramerkki kuinka laajalti tunnettu
hyvinsd. Oikeuskirjallisuudessa  viitetiin,
ettd  direktiivin  tdytintodnpanon jilkeen
tilanne ei cndi ole tillainen: nyt yhtdiled
tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden
ja toisaalta tavaramerkkien samankaltaisuu-
den ja atkaisemman tavaramerkin erottamis-
kyvyn vililld on kidnteinen korrelaatio. Siten
tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden
osalta vaaditaan sitd vihiisempdi niyttdd,
mitd samankaltaisempia tavaramerkit ovat ja
mitd erottamiskykyisempi aikaisempi tavara-
merkki on. Bundesgerichtshofin mukaan til-
lainen tulkinta merkitsisi, etti verrattuna
aikaisemmin voimassa olleeseen Saksan lakiin
willd hetkellad olisi huomattavasti helpompaa
ndyttad toteen sekaannusvaaran olemassaolo.

26. Bundesgerichtshof my6ntdd, ettd tie-
tyissd tilanteissa, joissa aikaisempi tavara-
merkki on laajalti tunnettu, siti voidaan
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direktiivin 4 artitklan 4 kohdan a alakohdan
nojalla suojata my®és silloin, kun tavarat tai
palvelut ovat keskendin erilaisia. Vaikka
kyseisen sdinndksen tiytintéénpano on
vapaachtoista, Bundesgerichtshofin mukaan
se on saatettu osaksi Saksan otkeutta Mar-
kengesetzin 9 §n 1 momentin 3 kohdalla.
Bundesgerichtshof kuitenkin korostaa, ettd
on tirkedi crottaa toisistaan 4 artiklan 1 koh-
dan b alakohdan ja 4 artiklan 4 kohdan a ala-
kohdan soveltaminen, koska kansallisen lain-
siidinnon mukaan silloin, kun kyseessi ovat
erilaiset tavarat, tavaramerkin rekisterointia
vastaan sellaisenaan el voida esittdd viitettd
4 artiklan 4 kohdan a alakohdan tiytint66n-
panevien kansallisten siinnosten perusteella:
tavaramerkin kiyttéd vastustava henkild vot
ainoastaan panna vireille menettelyn tavara-
merkin mitatoimiseksi sen jilkeen, kun tava-
ramerkki on rekisterdity, tai nostaa kanteen
oman tavaramerkkinsi loukkaamisesta,
koska taustalla on se ajatus, ettd rekisterdin-
timenettely olisi toteutettava abstraktisti ja
systemaattisesti. Sitd vastoin 4 artiklan 1 koh-
dan b alakohta on peruste viitteen esittimi-
sclle tavaramerkin rekisterdintid vastaan.
Tistd syystd silld, kuuluuko tietty tavaramer-
kin kidyttiminen 4 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdan vai 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan
soveltamisalaan, on huomattavaa kiytinnon
merkitysti.

Sekaannusvaaran kisitteen sisilto

27. Kysymys koskee osittain sitd, onko
sekaannusvaaran’? katsottava olevan ole-
massa silloinkin, jos yleisd ajattelee tavaroi-

7 — Dlrcktuvm saksankiclisessi versiossa kaytctaan ilmaisua

aara (Verwechsl gefahr), kun taas englannin-

kiclisessi versiossa kiiytetdin ilmaisua sekaannuksen toden-
niksisyys (likelihood of confusion).
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den tai palvelujen olevan perdisin eri pai-
koista. Yhteisjen tuomioistuin on kisitellyt
direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetun “sckaannusvaaran” sisiltéi jo
11.11.1997 astassa SABEL antamassaan tuo-
miossa. 8

28. Kyseinen asia koski direktiivin 4 artiklan
1 kohdan b alakohdan tulkintaa siltd osin
kuin se koskee tilannetta, jossa “yleison kes-
kuudessa on sckaannusvaara, joka sisiltad
vaaran tavaramerkin ja atkaisemman tavara-
merkin vilisesti mielleyhtymistd”. Yhteiss-
jcn tuomioistuin totesi, ettd oli viitetty, ettd
“sckaannusvaarasta on nidin ollen kysymys
kolmessa tilanteessa eli ensinnikin tilan-
teessa, jossa yleiso sckoittaa merkin ja tava-
ramerkin toisiinsa (vilitdn sckaannusvaara),
toisekst tilanteessa, jossa yleisd olettaa mer-
kin haltijan ja tavaramerkin haltijan olevan
yhteydessi toisiinsa ja sckoittaa haltijat kes-
kenddn (vilillinen sckaannusvaara tai vaara
mielleyhtymisti), ja kolmanncksi tilanteessa,
jossa yleisé yhdistdd merkin ja tavaramerkin
toisiinsa sen vuoksi, cttd merkkii tarkastel-
lessaan katsojan miclecen tulece muistikuva
tavaramerkistd, mutta katsoja ei tilléin kui-
tenkaan sckoita merkkid ja tavaramerkkid
toisiinsa (vaara miclleyhtymistd sen varsinai-
sessa merkityksessi)”, ¢

29. Yhteisdjen tuomioistuin totesi, cted tistd
syystd oli valuimitdntd tutkia, “voidaanko
dircktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
soveltaa — — siind tapauksessa, cttd tavara-
merkin ja merkin vililli ei ole vilitdntd tai
vilillisti sekaannusvaaraa vaan ainoastaan
vaara mielleyhtymasti sen varsinaisessa mer-
kityksessd”. 19 Se tcki seuraavan pidtclmin:

8 — Asia C-251/95, SABEL, twomio 11.11.1997 (Kok. 1997,
s. [-6191).

9 — ‘Tuomion 16 kohta.
10 — "Tuomion 17 kohta.

”Sanamuodossa itsessiin on siten suljettu
pois sc, ctti titd sidnndstd voitaisiin soveltaa
myds siind tilanteessa, ettd yleisén keskuu-
dessa ci ole sckaannusvaaraa”. 1! Niin ollen
yhteisdjen tuomioistuin katsoi, ettd pelkis-
tadn sen perusteella, etti yleisélle voi tulla
kahden tavaramerkin valilli mielleyhtymi
siksi, ettd ndiden tavaramerkkien merkityssi-
silté on sama, ci voida katsoa, ctti niiden
tavaramerkkicn vililli on [4 artiklan 1 koh-
dan b alakohdassa] tarkoitettu sckaannus-
vaara”, 12

30. Téstd scuraa, cttd jos nyt kisitelidvissd
asiassa ¢i ole vaarana, ctti yleisd olettaisi
tavaramerkkien ”Canon” ja "CANNON”
vililli olevan mitdin kaupallista yhteyted,
kyscessi ci voi olla dircktiivin 4 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sckaan-
nusvaara, Komissio kuitenkin viittdd, cttd
kysymys lilttyy tavaroiden tai palvelujen
pitdmiseen eri “paikoista periisin olevina” ja
cutd tima nikemys saattaa heijastaa sitd mer-
kitystd, joka aikaisemmassa Saksan tavara-
merkkilaissa annettiin kyseisten tavaroiden
valmistuspaikalle. T#ltd osin on huomattava,
cttd sckaannusvaaran poissulkemiscksi ci ole
riittdvdd ndyudd toteen pelkdstddn sitd, ctiel
yleisé voi erchtyd kyscisten tavaroiden tai
palvelujen tuotantopaikasta: jos siitd huoli-
matta, ettd yleisd ymmirtdd tavaroiden tai
palvelujen olevan periisin eri paikoista, se
saattaa uskoa, cttd kyseisten kahden yrityk-
sen vililli on jokin yhteys, kyscessi on
dircktiivissd tarkoitettu sckaannusvaara,

11 — "Tuomion 18 kohta.
12 ~— "Tuomion tuomiolausclma.
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Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden
arviointi

31. Nyt kisiteltivin asian keskeinen sisiltd
on kysymys siitd, voidaanko tavaramerkin
erottamiskyky ja erityisesti sen laaja tunnet-
tuus ottaa huomioon arvioitacssa sitd, pitii-
sikd tavaroita tal palveluja pitad 4 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitctussa mie-
lessi  samankaltaisina. Onko siis  toisin
sanoen mahdollista katsoa tavaroiden tai pal-
velujen olevan samankaltaisia siind tapauk-
sessa, ettd niitd varten tarkoitetut tavaramer-
kit ovat erityisen erottamiskykyisid, jos
tillaisia tavaroita tai palveluja ei pldettalsl
samankaltaisina siini tapauksessa, etti niiti
varten olisikin tarkoitettu toinen, erottamis-
kyvyltiin heikompi tavaramerkki? Vai pitdi-
sikd tavaroiden tai palvelujen samankaltai-
suuden arvioinnissa kiyttdd objektiivista
perustetta (cli siis sellaista, joka ei ity
kyseisten tavaramerkkien ominaisuuksiin)?

32. Jotta tavaramerkit voisivat tiyttii tehti-
vinsi, niiden pitiisi aina olla erottamiskykyi-
sid; direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dan mukaan tavaramerkke]a, joilta puuttuu
erottamiskyky, ci saa rekisterdidi, ja jos ne
on rckisterdity, nc on julistettava mitittd-
miksi. Erottamiskyky voi kuitenkin olla eri-
asteinen. Tavaramerkki voi olla erityisen
erottamiskykyinen joko sen vuoksi, etti se
on laajalti tunnettu, tai sen vuoksi, cttd se on
ominaispiirteiltiin epitavanomainen. Mitd
laajemmin tunnettu tai epiatavanomaisempi
tavaramerkki on, sitd todennikéisempii on,
ettd kuluttajat saattavat kuvitella, cttd sellais-
ten tavaroiden tai palvelujen vililld, joiden
tunnusmerkkini kiytetiin samaa tai saman-
kaltaista tavaramerkkii, on kaupallinen
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yhteys. Kuten yhteis6jen tuomioistuin totest
asiassa SABEL antamassaan tuomiossa,
”sckaannusvaara on sitd suurcmpi, mitd erot-
tamiskykyisempt aikaisempt tavaramerkki
on”. 12 On kuitenkin huomattava, ctti kysei-
sessi asiassa, toisin kuin nyt kisiteltivissi
asiassa, oli kiistatonta, ettd ainakin jotkin
niisti tavaroista, joihin kyseiset tavaramerkit
liittyivit, olivat samoja; kyse oli siitd, oli-
vatko kyseiset tavaramerkit (eivatki tavarat)
riittivin samankaltaisia, jotta sckaannusvaara
saattoi syntya.

33. CKK, Ranskan hallitus ja komissio ovat
yhtd mieltd siitd, ettd tavaramerkin erottamis-
kyky on merkitykscllinen seikka arvioitaessa
tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta.
Ttalian hallitus totesi suullisessa kistttelyssa,
ettd samankaltaisuuden kisite on erittdin hii-
lyvi kasite, joka ei voi perustua yksin objek-
tivisille tekijoille.

34. Ne viittaavat dircktiivin johdanto-osan
kymmenenteen perustelukappaleeseen, joka
kuuluu seuraavasti:

»__ _ on valttdimitontd madritelld samankal-

taisuuden kisite suhtecessa sekaannusvaaraan;
sckaannusvaara on erityisedellytys suojan
antamiselle, ja sekaannusvaaran arviointi riip-
puu lukuisista tekijoistd ja erityisesti siitd,
kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan mark-

13 — Tideclld alaviitteessi 8 mainittu asia, tuomion 24 kohta.
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kinoilla, vakiintuncesecen tai rekisterdityyn
merkkiin liittyvistd mielleyhtymistd 1 scki
samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja
merkin sekd nithin yhdistettyjen tavaroiden
tai palvelujen vililld 15, sckaannusvaaran
toteamistavat ja erityisesti todistustaakkaa
koskevat kysymykset kuuluvat kansallisen
lainsaidinnoén alaan, eiki timi direktiivi estd
soveltamasta tillaista lainsdddani6a”.

35. CKK ja Ranskan hallitus viittivit, ctti
tima perustelukappale, erityisesti toteamus,
jonka mukaan “on vilttdimdtdntdi mairitclld
samankaltaisuuden kisite suhteessa sckaan-
nusvaaraan”, osoittaa, ettei tavaroiden tai
palvelujen samankaltaisuuden arviointiperus-
tetta ole pidettdvid objektitvisena perusteena.

36. CKK viittdd niinikdin, ettd on tirkedi,
cttd tavaramerkin haltija saa vastustaa 4 artik-
lan 1 kohdan b alakohdan perusteella rckiste-
rointid jo rekisterdimisvaiheessa esittimilld
viitteen, cikd joudu hyviksymiin rekiste-
rBintid ja nostamaan kannctta muiden siin-
nosten perusteella tavaramerkin kiyttdmisen
vuoksi. CKK katsoo, cttd viitemencttclyn
asianosaisille atheutuu vihemmin kustan-
nuksia ja ettd ne voivat vedota oikeuksiinsa
tosiasiallisemmin ja tchokkaammin kuin
muissa menettelyissi.

14 — Julkisasiamichen esittimi huomautus koskee ainoastaan
dircktiivin  englanninkiclisessi versiossa olevaa cpitark-
kuutta,

15 — Julkisasiamichen esittimi huomautus koskee ainoastaan
dircktiivin englanninkiclisessi versiossa olevaa epitark-
kuutia.

37. Pathe ja Yhdistynyt kuningaskunta kan-
nattavat kuitenkin tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuuden objektiivista, itsendistd
arviointia (eli arviointia, jossa ei oteta huo-
mioon aikaisemman tavaramerkin ominaisuuk-
sia tai tunnettuutta). Yhdistynyt kuningas-
kunta viittdd, etti jos  tavaramerkin
rekisterdinnin  osalta  edellytettéisiin, - eted
aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus
on otettava huomioon arvioitaessa kyseisten
tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta,
tarkastajicn tchtivi olisi kohtuuton ja rekis-
terdintimencttely pidentyisi huomattavasti.
Pathe viittaz lisaksi, cttid suuret yhtiot viivas-
tyttdisivit tarkoituksella rekisterdintimenet-
telyjd.

38. Pathe viittdd myos, cttd samankaltaisten
tavaroiden tai palvelujen kisitteen joustavuus
atheuttaisi oikeudellista cpavarmuutta. Yksi
Yhdistyneen kuningaskunnan lopuksi esitti-
misti perusteluista on se, cttd jos sckaannus-
vaaraa koskeva kysymys olisi tutkittava, jotta
voitaisiin piittis, ovatko tavarat tai palvelut
samankaltaisia, tillaiscn samankaltaisuuden
cdellyttimisessd ei olisi miclid: olisi ainoas-
taan ratkaistava, onko sckaannusvaaraa ole-
massa; jos timi olisi ollut tarkoitukscna,
dircktiivin rakenne olisi erilainen.

39. Timin kysymyksen ratkaisemiscksi kes-
keinen on miclestani direktitvin johdanto-
osan kymmenes perustelukappale, jonka
mukaan sckaannusvaaran arviointi riippuu
crityisesti siitd, kuinka hyvin tavaramerkki
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tunnctaan. Asiayhteyteensd liitettyni timi
toteamus kuuluu seuraavasti:

rekister8idyn tavaramerkin antaman suojan
tarkoituksena on erityisesti taata, ettd tavara-
merkki osoittaa alkuperin; timi suoja on
ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat
samat ja tavarat tai palvelut ovat samat; suo-
jaa annetaan myds, jos tavaramerkki ja
merkki ovat samankaltaiset ja tavarat tai pal-
velut ovat samankaltaiset; on vilttimitdnta
miiritelli samankaltaisuuden kisite suh-
teessa sekaannusvaaraan; sckaannusvaara on
erityisedellytys suojan antamiselle, ja sekaan-
nusvaaran arviointi riippuu lukuisista teki-
jOistd ja erityisesti siitd, kuinka hyvin tavara-
merkki tunnetaan markkinoilla,
vakiintunecseen tai rekisterdityyn merkkiin
liittyvista miclleyhtymisti scki samankaltai-
suuden asteesta tavaramerkin ja merkin seki
nithin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen
valilld; — —”

Timin toteamuksen perusteella on selvii,
ettd vaikka direktiivin 4 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa ei erityisesti mainitakaan tava-
ramerkin tunnettuutta, silli on merkitysti
ratkaistacssa, onko samankaltaisuus niin
suuri, ettd sekaannusvaara saattaa syntyi.

40. Tdtd nikemysti vahvistaa myds yhtei-
sGjen tuomioistuimen asiassa SABEL antama
tuomio, jossa katsottiin, ettd ”sekaannusvaa-
raa on — — arvioitava kokonaisuutena ja
huomioon on otettava kaikki tekijit, jotka
ovat merkitykscllisid kyseisessi yksittdista-
pauksessa”. 16 On totta, ctti timi toteamus

16 — Edelld alaviitteessi 8 mainittu asia, tuomion 22 kohta.
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tehtiin erilaisessa asiayhteydessd: yhteiséjen
tuomioistuin tutki tuolloin kysymysta siitd,
saattoiko  tavaramerkkien  kisitteellinen
samankaltaisuus  sellaisenaan  atheuttaa
4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoite-
tun sekaannusvaaran sellaisessa tilanteessa,
jossa kyseisct tavarat olivat selvisti samoja.
Titd toteamusta on kuitenkin sovellettava
yleisesti.

41. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus
pyrkii kumoamaan viitteen, jonka mukaan
direktiivin johdanto-osan kymmenes perus-
telukappale tukisi kokonaisvaltaista arvioin-
titapaa. Se vaittdd, ettd kyseinen perustelu-
kappale tarkoittaa yksinomaan sitd, etti
samankaltaisuutta arvioitaessa olisi tarkastel-
tava, ovatko tavarat tai palvelut sellaisia, ettd
yleisd saattaisi kuvitella, ettd ne ovat kaupal—
liselta alkuperaltaan samoja, ja ettd arvioin-
nissa ei saa ottaa huomioon atkaisemman
tavaramerkin laajaa tunnettuutta.

42, Tillainen tulkinta edellyttiisi kuitenkin,
eitd perustelukappaleen olisi katsottava mer-
kitsevin sitd, etti sckaannusvaaraa koskeva
kysymys on otettava huomioon arvioitaessa
tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta
mutta ettd yhtd sekaannusvaaran arviointipe-
rusteista eli aikaisemman tavaramerkin “tun-
nettuutta markkinoilla”  (perustelukappa-
Jeessa nimenomaisesti mainittu seikka) ei
saisi ottaa huomioon arvioinnissa. Tillaista
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perustelukappaleen  tulkintaa on  vaikea
hyviksyd. (Maininta “kuinka hyvin tavara-
merkki mnnetaan markkinoilla” viittaa mie-
lestdni tavaramerkin erottamiskykyyn: toisin
sanocn on ratkaistava, tunnistaako yleisd sen
helposti joko sen ominaispiirteiden epitavan-
omaisuuden tai laajan tunnettuuden vuoksi).

43. Rekisterdintimenettelyn  pidentymisen
riski, jonka aikaisemman tavaramerkin tun-
nettuuden arviointi atheuttaisi, e¢i minusta
my6skidn vaikuta niin suurelta kuin Pathe ja
Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus anta-
vat ymmirtdd. Ranskan hallitus on suulli-
sessa kisittelyssd todennut, cttd sen koke-
musten mukaan tillainen arviointi ei pidenni
tai monimutkaista kohtuuttomasti menectte-
ly4. Saattaa nict olla otkcusvarmuuden kan-
nalta merkityksellisti varmistua siitd, ecttei
sellaisia tavaramerkkeji lainkaan rekisterdidi,
joiden kiytté voidaan menestyksellisesti rii-
tauttaa. Minusta vaikuttaa joka tapaukscssa
siltd, ettd direktiivin johdanto-osan kymme-
nes perustelukappale tarkoittaa sitd, cttd
tavaramerkin laaja tunnettuus on otettava
huomioon arvioitacssa kahden tavaramerkin
vilistd sckaannusvaaraa, vaikka siti ci voida-
kaan ottaa huomioon arvioitacssa tavaroiden
ja palvelujen samankaltaisuutta, Lisikst
yhteison tavaramerkkirckisterin on tutkittava
tﬂvaramcrkiﬂ tunncttuutta koskcvaa kysy—
mystd uscissa tapauksissa, koska yhteison
tavaramerkkiasetukseen sisiltyy direktivin
4 artiklan 4 kohdan a alakohdan kaltainen
sadnnds. Asctuksen 8 artiklan 5 kohdan
mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan
vastustuksesta tavaramerkkif ei tictyin edel-
lytyksin rekisterdidi, jos aikaisempi yhteisén
tavaramerkki on yhteisossi laajalti tunnettu
ja jos rekisterdidyksi aiottu tavaramerkki on
sama tai samankaltainen kuin aikaisempi
tavaramerkki, vaikka se rekisterditiisiin sel-
laisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eiviit

ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut,
joita varten aikaisempi tavaramerkki on
rekisterdity. Tama merkitsce sité, etteivit sii-
hen, cttd rekisterdjien edellytetdan ottavan
tavaramerkin laaja tunnettuus huomiocon,
liiteyvae kdytinnon ongelmat ole niin suuria
kuin on viitetty.

44, Haluan korostaa, etti vaikka tavaramer-
kin tunncttuusaste on miclestdni otettava
huomioon ratkaistacssa siti, onko samankal-
taisuus niin suuri, ctti sckaannusvaara saattaa
syntyd, samankaltaisuuden vaatimukselle on
anncttava tiysi painoarvo sckid arvioitacssa
tavaramerkkicn samankaltaisuutta ettd ar-
vioitaessa kyseisten tavaroiden ja palvelujen
samankaltaisuutta, Tdstd syystd on virheel-
listd vaitead, ettd koska dircktiivin 4 artiklan
1 kohdan b alakohta on saatettu osaksi kan-
sallista otkeutta, kyscisten tavaroiden tai pal-
velujen samankaltaisuutta ei endd tarvitse
niyttid toteen, jos tavaramerkki on erityisen
crottamiskykyinen. Arvioitacssa tavaroiden
tai palvelujen samankaltaisuutta on hy8dyl-
listd tutkia Yhdistyneen kuningaskunnan ja
Ranskan hallitusten mainitsemia tekijéita.

45. Yhdistyncen kuningaskunnan hallituk-
sen mukaan scuraavat tckijit olisi otettava
huomioon arvioitaessa tavaroiden tai palve-
lujen samankaltaisuutta:

a) kyscisten tavaroiden tai palvelujen kiyt-
tétarkoitukset;
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b) kyscisten tavaroiden tai palvelujen kiytti-
jit

c) tavaroiden tai palvelusuoritteiden fyysiset
ominaisuudet;

d) markkinointikanavat, joiden kautta tava-
rat tai palvelut tuodaan markkinoille;

¢) mikali kyseessd ovat itsepalveluna hankit-
tavat kulutushyddykkeet, misti ne kiy-
tinndssid 10ytyvit tai ovat todennikdisesti
18ydettdvissi supermarketeista ja erityi-
sesti [6ytyvitko ne tai saattavatko ne 16y-
tyd samoilta vat eri hyllyilts;

f) missi mairin kyseiset tavarat tai palvelut
kilpailevat keskendin: sclvityksessid voi-
daan ottaa huomioon se, miten alalla toi-
mivat Juokittelevat tavarat, sjjoittavatko
esimerkiksi markkinatutkimusyritykset,
jotka tietenkin toimivat kyseisen teolli-
suudenalan lukuun, tavarat tai palvelut
saman vai eri alan tavaroiksi tai palve-
luiksi. 17

17 — Timi lueticlo ilmenee asiassa British Sugar Plc v. James
Robertson & Sons Ltd 23.5.1996 annctusta High Courtin
tuomiosta {1996] RPC 281,
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46. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus
myonsi suullisessa kisittelyssi, ettei kyseinen
luettelo ole tyhjentivd, mutta huomautti, etti
siitd ilmenee kuitenkin yhteinen nimittdji,
joka pitdisi olla mukana kaikissa tavaroiden
tai palvelujen samankaltaisuuden arvioinnissa
huomioon otettavissa tekijoissd eli se, ettd
tekijit liittyvit tavaroihin tai palveluihin
itseensd.

47. My6s Ranskan hallitus katsoo, ettd tava-
roiden ja palvelujen samankaltaisuutta arvioi-
taessa huomioon otettaviin tekijoihin pitiisi
sisiltyd tavaroiden tai palvelujen ominaisuu-
det, niiden kiyttotarkoitus ja asiakaskunta,
niiden normaali kiyttd ja tavanomaiset jake-
lutavat.

48. Niiden  “objektiivisten”  tekijdiden
kiyttd samankaltaisuutta arvioitaessa ei mie-
lestini kuitenkaan poissulje sitd, ettd tavara-
merkin tunnettuus otetaan huomioon rat-
kaistacssa sitid, onko samankaltaisuus niin
suuri, ettd sckaannusvaara voi syntya.

49. Titd nikemystd vastaan voitaisiin vaittad,
ettd mitd yksinkertaisemmin ja objektiivi-
semmin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettua tavaroiden ja palvelujen saman-
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kaltaisuutta mitattaisiin, sitd epatodennikéi-
sempai olisi, ctti eri jasenvaltioiden kansalli-
set tavaramerkkirekisterit ja -tuomioistuimet
arvioivat eri tavalla sitd, onko tietty tavara-
merkki harhaanjohtava. Tdmi olisi sopusoin-
nussa dircktiivin tavoitteen eli jisenvaltioi-
den tavaramerkkilainsiidannén
yhdenmukaistamisen kanssa.

50. MyOnnin, ctti tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuuden arviointiperusteiden jous-
tavuus saattaisi johtaa samankaltaisuuden cri-
laisiin tulkintoihin eri jisenvaltioissa. On
nict mahdollista, ettd toisin kuin tietyt jisen-
valtiot viittdvir, uutecen tavaramerkkiin ci
chki jossain jisenvaltiossa sovellettaisi dirck-
tiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa vain
sen vuoksi, ctti kyscisessi valtiossa ajatel-
laan, ettd vaikka aikaisempi tavaramerkki on
lagjalti tunnettu ja sckaannusvaara on ole-
massa, tavarat tai palvelut civit ole riittdvin
samankaltaisia. Tillaisessa tapauksessa sc,
citd atkaisempi tavaramerkki on lagjalti tun-
nettu, saattaa kuitenkin hyvinkin merkita
sitd, ettd kyscisessi jasenvaltiossa sovellettai-
siin tdman sijasta direktiivin 4 artiklan 4 koh-
dan aalakohtaa tai 5 artiklan 2 kohtaa (jotka
koskevat tavaramerkin suojelemista tavaroi-
den tai palvelujen ollessa crilaisia). Komis-
sion kisityksen mukaan kaikki jisenvaltiot
ovat kiyttincet 4 artiklan 4 kohdan a
alakohdassa  annettua  mahdollisuutta. 1
Siten kaikissa jisenvaltiotssa lopputulos (cli
tavaramerkin  rekisterinnin  cpdiminen,

18 — Komission lausuma asiassa C-63/97, BMV, 13.1.1998 pide-
tyssi suullisessa kisittelyssd.

rekisterdinnin mititéiminen tai tavaramerkin
kiytdn kicltdiminen) olisi usein sama.

51. Loppuhuomiona lisittik86n, ctten pidd
cpioikeudenmukaisena sitd, cttd tavaramer-
kin haltija saa suojaa laajempaan tavaravali-
koimaan nihden kuin siihen, jota varten
tavaramerkki on rekisterdity. Ei ole kohtuul-
lista cdellyttid tavaramerkin haltijan rekiste-
roivin tavaramerkkiiin kaikkia niitd tavara-
lajeja varten, joihin nihden tavaramerkin
kdyttd saattaa aihcuttaa sekaannusvaaran,
koska tavaramerkin haltija ei chkd kiyd
tavaramerkkiddn tallaisten tavaroiden tun-
nusmerkkini; tavaramerkit, jotka on rckiste-
rdity sellaisia tavaroita tai palveluja varten,
joiden tunnusmerkkeind niitd ci kiytetd, saa-
tetaan poistaa rekisteristd viiden vuoden
kuluttua sen perusteclla, ettei niitd ole kiy-
tetty. 19 Lisiksi sckaannusvaaran peruste var-
mlstaa, etti kun tavaramerkin haltija rekis-
terdi  tavaramerkin  tiettyd tavara-  tai
palveluryhmai varten, tavaramerkin haltijaa
ci sen johdosta suojata liian laajaan tavara- ja
palveluvalikoimaan nihden. Sckaannusvaaran
kasitettd el pitiisi laajentaa lifan pickille, silla
kuten astassa SABEL antamassani ratkaisu-
chdotuksessa 20 totesin, laajentava tulkinta
olisi ristiriiddassa dircktiivin tavoitteen cli
tavaroiden vapaan liikkuvuuden edistdmisen
kanssa. Jos on kuitenkin olemassa todellinen
ja astanmukaisesti toteenniytetty sckaannus-
vaara, on miclestdni paitsi perusteltua myos
vilttamitoéntd suojella sckd kuluttajaa cuid
tavaramerkin  haltijaa  olemalla  sallimatta
myShemmin  tavaramerkin  rekisterdint,
vaikka se koskisi samankaltaisia tavaroita ja
palveluja, joita varten aikaisempaa tavara-
merkkii ei ole rekisterdity.

19 — Dircktiivin 10— 12 artikla.

20 — Ldcli alaviitteessi 8 mainitiu asia, ratkaisuchdotuksen 50 ja
51 kohta.
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Ratkaisuechdotus

52. Edelld esitetyn perusteella Bundesgerichtshofin esittimidin kysymykseen olisi
mielestini vastattava seuraavasti:

Arvioitaessa jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdddinnon lahentimisestd 21 padivini
joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artik-
lan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kahden eri tavaramerkeilld varustetun
tavaran tai palvelun samankaltaisuutta aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ja
erityisesti sen laaja tunnettuus voidaan ottaa huomioon, kun ratkaistaan siti,
ovatko tavarat tai palvelut niin samankaltaisia, ettd sekaannusvaara saattaa syntyd.
Kyseisessd sdannoksessi tarkoitettu sekaannusvaara saattaa kuitenkin syntyd vain
siini tapauksessa, etti vaarana on, etti yleisd kuvittelee kyseisten tuotteiden tai pal-
velujen tarjoajien vililli olevan jonkinlainen kaupallinen yhteys.
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