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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
F. G. JACOBS

29 piivini lokakuuta 1998 *

1. Landgericht Miinchen I (Saksa) on pyy-
tinyt nyt esilld olevassa asiassa yhteisgjen
tuomioistuimelta ennakkoratkaisua jidsen-
valtioiden tavaramerkkilainsdadannon
lihentimisestd annetun ensimmadisen neu-
voston direktiivin® § artiklan 1 kohdan
b alakohtaan sisiltyvdn kisitteen ’sekaan-
nusvaara’ tulkinnasta.

2. Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH
(jaljempdnd Lloyd) on jalkinevalmistaja,
joka on vuodesta 1927 lihtien myynyt
kenkid tuotenimelli ”Lloyd”. Sen hallussa
on useita tavaramerkkejd, joihin sisiltyy
sana “Lloyd”.

3. Klijsen Handel BV (jiljempini Klijsen)
on valmistanut ja myynyt kenkii tavara-
merkilld ”Loint’s” Saksassa vuodesta 1991
lahtien (ja Alankomaissa vuodesta 1970
lzhtien). N4itd kenkid myyddin vapaa-ajan
kenkiin erikoistuneissa myymaildissd, ja
naisten kengidt muodostavat niiden myyn-
nistd yli 90 prosenttia. Klijsen sai tavara-
merkille "Loint’s” kansainvilisen rekiste-
réinnin 24.8.1994 ja pyysi, ettd tavara-
merkkisuoja ulotettaisiin koskemaan myos
Saksaa. Se sai 26.2.1996 rekisterdinnin
myds sana- ja kuviomerkille ”Loint’s”,
jonka suoja ulottuu Saksaan.

* Alkuperiinen kieli: englanti.

1 — Jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdddénnén lihentimisestd
21.12.1988 annettru ensimmiinen neuvoston direktiivi
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

4. Kansallisessa tuomioistuimessa vireilld
olevassa oikeudenkiynnissid Lloyd on vaa-
tinut muun muassa midrdystd, jolla
”Loint’s”-merkin kidyttiminen kenkien ja
jalkineiden osalta kiellettdisiin Saksassa.
Lloyd viittas, ettd “Loint’s”-merkin ja
?Lloyd”-merkin vililld on sekaannusvaara
lausuntatavan samankaltaisuuden vuoksi ja
koska “Lloyds”-merkin erottamiskyky on
vahva, miki johtuu siitd, ettd tavaramerk-
kiin ei sisilly kuvailevia osia ja ettd merkki
on laajalti tunnettu. Ennakkoratkaisukysy-
myksen esittimisti koskevassa paitoksessi
todetaan, ettd "Lloyd”-merkin tunnettuus-
asteen oli marraskuussa 1995 tehdyssa
tutkimuksessa selvitetty olleen 36 prosent-
tia 14—64-vuotiaista henkildistd koostu-
van viestdnosan keskuudessa ja huhti-
kuussa 1996 tehdyn kyselyn mukaan
10 prosenttia 14-vuotiaiden ja siti van-
hempien miesten keskuudessa.

5. Kansallinen tuomioistuin on katsonut
tavaramerkeilld suojattujen tuotteiden ole-
van samat ja hylidnnyt siten Klijsenin viit-
teen siitd, etti tuotteet olisivat erilaiset sen
vuoksi, ettd ”Loirt’s”-merkkid kdytetddn
yksinomaan vapaa-ajan kenkien yhteydessi
ja ettd Lloydin asema niilld markkinoilla ei
ole merkittivd. Kansallinen tuomioistuin
on kuitenkin epidvarma siitd, onko niiden
kahden tavaramerkin vililli sekaannus-
vaara direktiivin  § artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
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6. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa sii-
detddn seuraavaa:

”Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on
yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin
haltijalla on oikeus kieltid muita ilman
hinen suostumustaan kiyttimastd elinkei-
notoiminnassa:

b} merkkis, joka sen vuoksi, ettd se on
sama tai samankaltainen kuin- samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palve-
luja  varten oleva tavaramerkki,
aiheuttaa yleisdén keskuudessa sekaan-
nusvaaran, joka sisiltid myos vaaran
merkin ja tavaramerkin vilisestd miel-
leyhtymasti.”

7. Kansallinen tuomioistuin toteaa, ettd
voimassaolevan saksalaisen lainsdddiannén
ja kdytinnén perusteella sekaannusvaaran
voitaisiin todennikéisesti katsoa olevan
olemassa. Se epiilee kuitenkin, onko timi
lahestymistapa yhteensoveltuva direktiivin
kanssa. Vaikka se myontidkin, ettd lau-
suntatavan samankaltaisuus tekee sekaan-
nuksen mahdolliseksi, se epdilee, ettd
”Loint’s”-merkkiin sisdltyvdd silmiinpisti-
vdi s-kirjainta ei voida jittii ottamatta
huomioon, vaikka Lloyd niin viittiakin.
Kansallisella tuomioistuimella on myos
tiettyjd epdilyksid Lloydin viitteestd, jonka
mukaan 36 prosentin tunnettuusaste mer-
kitsisi sitd, ettd sen merkin erottamiskyky
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olisi vahva, ja se toteaa edelldi mainitusta
marraskuussa 1995 suoritetusta markkina-
tutkimuksesta ilmenevin, ettd 33 kenkai-
merkilli oli yli 20 prosentin tunnettuu-
saste, 13 kenkdmerkilld vihintdin 40 pro-
sentin tunnettuusaste ja 6 kenkdmerkilld
vihintddn 70 prosentin tunnettuusaste. Se
on siten pidittinyt esittdd yhteisdjen tuo-
mioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisu-
kysymykset:

”1) Kun tavaramerkki ja merkki koostuvat
vain yhdesti &inteellisesti samalla
tavoin alkavasta tavusta ja kun niiden
ainoa vokaaliyhdistelmd on alultaan
samanlainen ja kun merkissd kiytetidn
tavaramerkin — ainoan — loppukon-
sonantin kaltaista konsonanttia (d:n
sijasta t} kolmen konsonantin ryh-
mdsséd, johon kuuluu myds s-kirjain,
onko katsottava, ettdi vaarana on
tamin merkin sekaantuminen tavara-
merkkiin nididen samankaltaisuuden
vuoksi ja sen vuoksi, ettd merkkii ja
tavaramerkkid kdytetiin samankaltai-
sissa tavaroissa tai palveluissa; kiy-
tanndssd on kyse siitd, ovatko jalki-

neita varten kiytettivit nimitykset
‘Lloyd’ ja ’'Loints’? sckoitettavissa
keskeniin?

2) Mitd merkitystd on tiltd osin direktii-
vin sanamuodolla, jonka mukaan
sekaannusvaara sisiltdd vaaran merkin
ja tavaramerkin vilisestd mielleyhty-
mastd ?

2 — Toisin kuin Lloydin ja Klijsenin kirjallisissa huomautuksissa
ennakkoratkalsukysimyks_en esittamistd  koskevassa pai-
toksessd viitataan "Lointsiin” ilman heittornerkkia,
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3) Jos merkin tunnettuusaste on 10 pro-
senttia asianomaisessa kohderyhmissi,
onko lihdettivi siitd, ettd merkki on
erityisen erottamiskykyinen, minki
vuoksi merkilld on asialliselta ulottu-
vuudeltaan tavallista laajempi suoja?

Onko niin silloin, kun tunnettuusaste
asianomaisessa  kohderyhmissi on
36 prosenttia?

Jos suoja on tilld tavoin ulottuvuudel-
taan tavallista laajempi, onko ensim-
miiseen  kysymykseen  vastattava
timin perusteella eri tavalla, jos
yhteis6jen tuomioistuin olisi alun perin
vastannut tihdn kysymykseen kielta-
visti?

4) Onko katsottava yksinomaan sen
vuoksi, ettd tavaramerkkiin ei sisilly
kuvailevia osia, ettd timi tavaramerkki
on erityisen erottamiskykyinen?”

8. Kuten komissio on kirjallisissa huo-

mautuksissaan todennut, ennen niiden
kysymysten tarkastelemista on syytd kiin-
nittdd huomiota yhteisojen tuomioistuimen
ja kansallisten tuomioistuinten perustamis-
sopimuksen 177 artiklan mukaisiin tehts-
viin, Yhteisdéjen tuomioistuimen vakiintu-
neen oikeuskiytinnén mukaan yhteis6jen
tuomioistuimelle timin artiklan mukaan
kuuluviin tehtiviin sisiltyy vain, ettd se
esittid kansalliselle tuomioistuimelle kaikki
sellaiset yhteisén oikeuden tulkintaan liit-
tyvit seikat, jotka ovat tarpeen sen kisi-
teltdvaksi saatetun asian ratkaisemiseksi.
Kansallisen tuomioistuimen tehtivdanid on
soveltaa nditd sdidnnoksid ja miidrdyksii,
sellaisina kuin yhteisdjen tuomioistuin on

niitd tulkinnut, sen kisiteltivini olevan
asian tosiseikastoon. 3

9. On totta, ettd yhteisdjen tuomioistuin on
kansallisten tuomioistuinten pyynndsti
antanut joskus tuomioita, jotka ovat olleet
kiintedssd yhteydessd yksittiisten asioiden
tosiseikkoihin. Tulkinnan ja soveltamisen
vilille el voida vetdd selkedd rajaa — tul-
kinnan voidaan sitd paitsi katsoa olevan
olennainen osa oikeussidnndn soveltamis-
prosessia. Lahes kaikki kysymykset, vaikka
ne liittyisivdatkin nimenomaisesti tiettyyn
tosiasialliseen tilanteeseen, voidaan muo-
toilla abstraktin tulkintakysymyksen muo-
toon. Kuvaava esimerkki tidsti on kansal-
lisen tuomioistuimen ensimmdiinen kysy-
mys, joka on muotoiltu samanaikaisesti
seka abstraktiksi tulkintakysymykseksi ettd
nimenomaiseksi tiedusteluksi tavaramerk-
kien "Lloyd” ja ”Loint’s” vilisesti mah-
dollisesta ristiriidasta.

10. Katson kuitenkin, etti on mahdollista
tehdi ero sellaisten yleisten tulkinnallisten
seikkojen, joilla voi olla merkitystd muis-
sakin saman siddnnoksen tai miirdyksen
soveltamista koskevissa tapauksissa, esit-
timisen ja kulloinkin esilli olevan asian
tosiseikkojen  seikkaperdisen arvioinnin
vililli. On selvdd, ettd tdssd asiassa
yhteiséjen tuomioistuinta on pyydetty suo-
rittamaan viimeksi mainittu tehtivd eli
todellisundessa ratkaisemaan kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld oleva oikeusriita
ottamalla kantaa siithen, onko kahden
merkin vililld tosiseikat huomioon ottaen
olemassa sekaannusvaara.

3 — Ks. esim. asia C-320/88, Shipping and Forwarding Enter-
prise Safe, tuomio 8.2.1990 (Kok. 1990, s. 1-285).

I-3823



JULKISASIAMIES JACOBSIN RATKAISUEHDOTUS — ASIA C-342/97

11. Nyt esilld olevan kaltaisella alalla on
mielestini olemassa tiettyjd syitd, joiden
vuoksi yhteisdjen tuomioistuimen olisi
noudatettava erityisen tiukasti oikeaa teh-
tivdn jakoa sen ja kansallisten tuomio-
istuinten vililli. Pidittiminen siitd, onko
tavaramerkin ja merkin vilinen sekaan-
nusvaara olemassa, edellyttid kaikkien
kansallisen  tuomioistuimen esittimien
seikkojen erittdin yksityiskohtaista arvioi-
mista. Tallaisen pddtoksen tekeminen kuu-
luu siten luontevammin kansalliselle tuo-
mioistuimelle.

12. Lisdksi vaikka direktiivid on tulkittava
siten, ettd siind miiritelliin yhdenmukai-
set arviointiperusteet sekaannusvaaran
arvioimisen osalta, nditd arviointiperusteita
voidaan soveltaa jdsenvaltioissa eri tavoin
muun muassa kielellisten eroavuuksien
vuokst. Kun esimerkiksi “Lloyd”- ja
”Loint’s”-merkit eivit vaikuta olevan lau-
suntatavaltaan tai ulkoasultaan erityisen
samankaltaisia englanninkielisen henkilén
niakoékulmasta, tilanne ei ole sama saksan-
kielisen henkilén nikékulmasta, silld t-kir-
jain ja viimeisend kirjaimena oleva d-kir-
jain lausutaan saksan kielessi samalla
tavalla. Niin ollen on asianmukaista, etti
jasenvaltion kansalliset tuomioistuimet
arvioivat sekaannusvaaraa kyseisen valtion
yleison kannalta.

13. Edelleen voidaan todeta, etti direktii-
vistd johdettavissa olevia oikeudellisia
arviointiperusteita ei ole tilld alalla montaa
mutta ettd niitdi on sovellettava lihes
rajattomaan mairddn erilaisia tosiseikas-
toja. Tillaisissa olosuhteissa yhteissjen
tuomioistuin voi edistid tehokkaimmin
direktiivin yhdenmukaista soveltamista ja
oikeusvarmuutta siten, etti se esittid sel-
kedsti ne yleiset arviointiperusteet ja eri-
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tyisesti sen standardin, jota on sovellettava
sekaannusvaaraa arvioitaessa, pikemmin
kuin antamalla tuomioita, jotka liittyvit

liian liheisesti tiettyjen asioiden tosiseik-
koihin.

14. Tidtd taustaa vasten kansallisen tuo-
mioistuimen esittimit kysymykset voidaan
muotoilla uudelleen tiedusteluiksi, jotka
koskevat seuraavia seikkoja:

— arviointiperusteet, joita on sovellettava
arvioitaessa sekaannusvaaraa ja erityi-
sesti tavaramerkin ja merkin lausunta-
tavan samankaltaisunden merkityksel-
lisyytti,

— sille seikalle, etti sekaannusvaaran on
todettu sisdltdvin “vaaran mielleyhty-
mastd”, annettava merkitys,

— olosuhteet, joissa tavaramerkin on
katsottava olevan erottamiskykyinen,
ja erityisesti tavaramerkin tunnettuus-
asteen ja sen seikan, etti siithen ei
sisilly kuvailevia osia, merkitys,

— tavaramerkin erottamiskyvylle annet-
tava merkitys sekaannuksen arvioin-
nissa.
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15. Sen jilkeen, kun kansallinen tuomio-
istuin on esittinyt titi asiaa koskevan
ennakkoratkaisukysymyksen,  yhteisojen
tuomioistuin on antanut asiassa SABEL*
tuomion, joka koski saman direktiivin
4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, joka on
sanamuodoltaan piiosin samanlainen kuin
S artiklan 1 kohdan b alakohta mutta joka
koskee tavaramerkin rekisterdintid tai
mitittémyyttd. Katson, ettd tistd ratkai-
susta on saatavissa suurin osa kansallisen
tuomioistuimen pyytamisti tulkinnallisista
vastauksista.

16. Mitid tulee kisitteen ’sekaannusvaara’
tulkintaan, joka on noussut tissid asiassa
esille kansallisen tuomioistuimen toisen
kysymyksen yhteydessd, yhteisdjen tuo-
mioistuin on todennut asiassa SABEL
antamassaan tuomiossa seuraavaa:

*Tiltd osin on syytid todeta, ettd direktiivin
4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan
titd sddnndstd sovelletaan ainoastaan sil-
loin, kun sen vuoksi, ettd tavaramerkki on
sama tai samanlainen kuin aikaisempi
tavaramerkki ja niiden merkkien kattamat
tavarat tai palvelut ovat samoja tai
samankaltaisia, ’yleisén keskuudessa on
sekaannusvaara, joka sisdltdd vaaran tava-
ramerkin ja aikaisemman tavaramerkin
vilisestd mielleyhtymistd’. Sddnnoksen
sanamuodon perusteella kisite ‘vaara
mielleyhtymistd’ ei ole vaihtoehto sekaan-
nusvaaran kisitteelle, vaan silli on tarkoi-
tus tismentdi jalkimmaisen kisitteen ulot-
tuvuutta. Sanamuodossa itsessddn on siten
suljettu pois se, ettd tdtd sddnnostd voitai-
siin soveltaa myds siind tilanteessa, ettd

4 — Asia C-251/95, SABEL v. Puma, tuomio 11.11.1997,
Kok. 1997, s. I-6191.

yleisén keskuudessa ei ole sekaannusvaa-
raa.

Tdatd tulkintaa tukee myds direktiivin
kymmenes perustelukappale, jonka
mukaan sekaannusvaara on erityisedellytys
suojan antamiselle’.” 3

17. Muiden tdssd asiassa esitettyjen kysy-
mysten osalta voidaan todeta, ettid yhtei-
sbjen tuomioistuin esitti asiassa SABEL
antamassaan tuomiossa seuraavat ohjeet,
jotka koskevat tapaa, jolla sekaannusvaa-
raa on arvioitava:

“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 perustelukap-
paleesta ilmenee, etti sekaannusvaaran
arviointi ’riippuu lukuisista tekijoistd ja
erityisesti siitd, kuinka hyvin tavaramerkki
tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen
tai rekisterdityyn merkkiin liittyvistd miel-
leyhtymistdi  sekd  samankaltaisuuden
asteesta tavaramerkin ja merkin seki niihin
yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen
vililld’. Sekaannusvaaraa on niin ollen
arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on
otettava kaikki tekijit, jotka ovat merki-
tyksellisid kyseisessd yksittdistapauksessa.

Kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lau-
suntatavan tai merkityssisillon samankal-

S5 — Asia SABEL, tuomion 18—19 kohta.
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taisuutta tutkittaessa timin kokonaisarvi-
oinnin on perustuttava tavaramerkeisti
syntyvddn kokonaisvaikutelmaan, ja huo-
mioon on otettava erityisesti tavaramerk-
kien erottavat ja hallitsevat osat. Direktii-
vin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdasta,
jonka mukaan > — — yleisén keskuudessa
on sekaannusvaara — —’, ilmenee, etti
silld, miten timan tyyppisten tavaroiden tai
palvelujen  keskivertokuluttaja  kisittaa
tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys
sekaannusvaaran  kokonaisarvioinnissa.
Yleensid keskivertokuluttaja kasittdd tava-
ramerkin kokonaisuutena eiki ryhdy tut-
kimaan merkin erilaista yksityiskohtia.

Tdssd yhteydessi on todettava, ettd
sekaannusvaara on sitd suurempi, miti
erottamiskykyisempi aikaisempi tavara-
merkki on. Niin ei voida sulkea pois siti,
ettd sisillollinen samankaltaisuus, joka
atheutuu siitd, ettd kahdessa tavaramer-
kissd kiytetdan kuvia, joilla on sama mer-
kityssisilto, voi aiheuttaa sekaannusvaaran
siind tapauksessa, etti aikaisempi tavara-
merkki on erityisen erottamiskykyinen joko
merkkiin itseensd liittyvistd syisti tai sen
vuoksi, ettd se on tullut tunnetuksi yleisén
keskuudessa.

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

Ennakkoratkaisukysymyksiin on siten vas-
tattava, etti direktiivin 4 artiklan 1 koh-
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dan b alakohtaan sisdltyvdd ilmausta
’sekaannusvaara, joka sisdltid vaaran
tavaramerkin ja aikaisemman tavaramer-
kin vilisestd mielleyhtymastd’, on tulkit-
tava siten, ettd pelkistiin sen vuoksi, ettd
yleislle voi tulla kahden tavaramerkin
vililli mielleyhtyma siksi, ettd niiden
tavaramerkkien merkityssisiltd on sama, ei
voida katsoa, etti niiden tavaramerkkien
vililld on kyseisessd sidnnoksessi tarkoi-
tettu sekaannusvaara.”

18. Nyt esilld olevassa asiassa saattaa olla
hyodyllistd todeta vield seuraavaa. Ensim-
mdisen kysymyksen osalta voidaan aluksi
huomauttaa, ettd asiassa SABEL annetun
tuomion perusteella on selvad, ettd
sekaannusvaaraa on arvioitava yleisesti
kaikki asian kannalta merkitykselliset sei-
kat huomioon ottaen. Toisin kuin Lloyd
vairtdd, olosuhteista riippuen saattaa olla
asianmukaista tarkastella paitsi tavaramer-
kin ja merkin lausuntatavan samankaltai-
suutta myds ulkoasun ja merkityssisillon
samankaltaisuutta (tai sen puutetta).
Mikili  ulkoasun tai merkityssisillon
samankaltaisuutta ei ole havaittavissa, on
tarpeen tutkia, voisiko lausuntatavan
samankaltaisuuden aste sininsi aiheuttaa
sekaannusvaaraa, ottaen samalla huo-
mioon kaikki merkitykselliset seikat, joihin
sisiltyvat myos tavaroiden laatu ja niiden
markkinointiin liittyvit olosuhteet.

19. Kuten  direktiivin  kymmenennessi
perustelukappaleessa  selvisti  todetaan,
“sekaannusvaaran toteamistavat ja erityi-
sesti todistustaakkaa koskevat kysymykset
kuuluvat kansallisen lainsdddinnén alaan,
eikd tdmd direktiivi estd soveltamasta til-

6 — Asia SABEL, tuomion 22—26 kohta.
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laista lainsdddintdi”. Kansallinen tuo-
mioistuin siis soveltaa sekaannusvaaraa
arvioidessaan kansallisia todistussiantojd.

20. Titd arviointia suoritettaessa sovellet-
tavat standardit ja arviointiperusteet kuu-
luvat kuitenkin yhteisén oikeuden sovelta-
misalaan. Kuten Klijsen on todennut,
sekaannusvaaran on oltava asianmukaisesti
toteen niytetty ja todellinen — se ei saa
olla vain hypoteettinen tai etdinen. Kun
yhteisdjen tuomioistuin totesi asiassa
SABEL antamassaan tuomiossa, etti tava-
ramerkki oli kisitettivd pikemmin koko-
naisuutena kuin sen eri osat huomioon
ottaen, se sovelsi keskivertokuluttajan tes-
tid tietyntyyppisiin tavaroihin tai palvelui-
hin. Toisin kuin Lloyd on suullisessa kisit-
telyssid viittdnyt, tillainen testi on sopu-
soinnussa  yhteisbjen  tuomioistuimen
muissa asioissa antamien sellaisten tuo-
mioiden kanssa, joissa yhteisdjen tuo-
mioistuin on tutkinut, onko nimitys, tava-
ramerkki, mainos tai toteamus omiaan
johtamaan kuluttajaa harhaan. Yhteiséjen
tuomioistuin on ottanut tillaisissa asioissa
huomioon kyseessi olleiden tavaroiden tai
palvelujen kohtuullisen valistuneen ja koh-
tuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen kes-
kivertokuluttajan  oletetut  odotukset.”
Olen sitd mieltd, ettd téssd asiassa voidaan
soveltaa samoja arviointiperusteita. Kuten
olen todennut asiassa SABEL esittimaini
ratkaisuehdotuksen 50 ja 51 kohdassa,
liian korkea suojelun taso voisi estdd kan-

7 — Ks._viimeksi asia C-210/96, Gut Springenheide, tomio
16.7.1998 (Kok. 1998, s. 14637 30 ja 31 kohra). Ks. myés
asia C-362/88, GB- Inno- BM, tuomio 7.3.1990 (Kok. 1990,
s. 1-667); asia C-238/89, Pall, tuomio 13.12.1990
(Kok. 1990, s. 1-4827); asia C-126/91, Yves Rocher, tuomio
18.5.1993 (Kok. 1993, s. 1-2361); asia C-315/92, Verband
Sozialer Wettbewerb, tomio 2.2.1994 (Kok. 1994,
s. 1-317); asia C-456/93, Langguth, tuomio 29.6.1995
(Kok. 1995, s. 1-1737) ja asia C-470/93, Mars, tuomio
6.7.1995 (Kok 1995, s. 1-1923). Ks. |ulk|sasnm|es Fen-
nellyn  29.9.1998  esittimi  ratkaisuehdotus  asiassa
C-303/97,  Verbraucherschutzverein v, Sektkellerei
G. C. Kessler, tuomio 28.1.1999 (Kok. 1999, s. 1-513,
1-518, erityisesti 29 kohta ja sitd seuraavat kohdar).

sallisten markkinoiden yhdentymisen siten,
ettd tavaroiden ja palvelujen vapaalle liik-
kuvuudelle jisenvaltioiden vililld asetet-
taisiin perusteettomia rajoituksia, ja silld
voitaisiin jopa tehdi tyhjidksi direktiivin
varsinainen tavoite.

21. Kolmannen kysymyksen osalta voidaan
todeta, ettd asiassa SABEL annetun tuo-
mion perusteella on selvdd, ettd tavara-
merkki voi olla erityisen erottamiskykyinen
joko merkkiin itseensi liittyvistd syistd tai
sen vuoksi, ettd se on tullut tunnetuksi
yleison keskuudessa, ja ettd “sekaannus-
vaara on sitd suurempi, mitd erottamisky-
kyisempi aikaisempi tavaramerkki on”.
Kansallinen tuomioistuin tiedustelee, onko
olemassa jokin kynnys, jonka ylitettydin
tavaramerkki saavuttaa tunnettuusasteensa
vuoksi erityisen erottamiskyvyn ja saa
“asialliselta ulottuvuudeltaan tavallista
laajemman suojan”. Direktiivissi ei kui-
tenkaan haluta asettaa tillaista kynnysti,
Tunnettuusaste on erds seikka, joka on
yhdessd muiden tekijoiden kanssa otettava
huomioon  tehtidessi  kokonaisarviota
sekaannusvaarasta kyseessi olevien tava-
roiden tai palvelujen keskivertokuluttajan
nikokulmasta. Ei ole olemassa mitdin eri-
tyistd kynnystid, jonka vylittiminen saisi
ratkaisevan merkityksen.

22. Neljannen kysymyksen osalta on
todettava, ettd asiassa SABEL® annetun
tuomion perusteella on selvdd, ettd
sekaannusvaara voi olla suurempi silloin
kun tavaramerkki on erityisen erottamis-
kykyinen merkkiin itseensi liittyvisti syita.
Tilanne on sama my®&s silloin kun tavara-
merkilld on lausuntatapaan, ulkoasuun tai

8 — Ks. myos asia C-39/97, Canon,
(Kok. 1998, s. 1-5507, 17]a 18 kohta).

tuomio 29.9.1998
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merkityssisiltéon liittyvid ominaisuuksia,
jotka erottavat sen muista merkeistd eri-
tyiselld tavalla. Timi saattaa vaikuttaa
aluksi omituiselta, silli voitaisiinhan aja-
tella, ettd miti erottamiskykyisempi merkki
itsessddn on, sitd vihdisempi on sekaan-
nusvaara. On kuitenkin selvdd, ettd
sekaannusvaara on suurempi sellaisen
tavaramerkin ja merkin vililli, joiden
samankaltaisuus perustuu siihen, etti niille
molemmille ovat tyypillisid tietyt epitaval-
liset tai omaperdiset ominaisuudet, kuin
sellaisen tavaramerkin ja merkin wvililla,
joilla on samanlaiset mutta vihemmain
erottamiskykyiset ominaisuudet. Se, ettd
sekd tavaramerkki etti merkki voidaan
erottaa muista merkeistd helposti sen

Ratkaisuehdotus

perusteella, ettd niilli on samat omaperii-
set tai epitavalliset ominaisuudet, lisia
sekaannusvaaraa. '

23. Olen sitd mieltd, ettd se, etti tavara-
merkissi ei ole lainkaan kuvailevia osia, voi
olla seikka, joka on otettava huomioon
tavaramerkin erottamiskykyi arvioitaessa,
mutta se ei sinillddn tee merkistd erityisen
erottamiskykyistd. Vaikka tavaramerkissi
el olekaan kuvailevia osia, siltdi saattaa
kuitenkin puuttua omaperdiset ominaisuu-
det tai se saattaa olla tavanomainen kysei-
sessd jdsenvaltiossa.

24. Ehdotan siten, ettd Landgericht Miinchen I:n esittimiin ennakkoratkaisu-

kysymyksiin vastataan seuraavasti:

1) Arvioidessaan tavaramerkkilainsiddinnon lihentimisestd 21 piivind joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmdisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa sellaisen
tavaramerkin ja ‘merkin vililld, joita kiytetiin samanlaisista tuotteista,
kansallisen tuomioistuimen on tutkittava, onko sekaannusvaara todellinen ja
asianmukaisesti toteen niytetty kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajan
nikokulmasta katsottuna asianomaisessa jisenvaltiossa. Tatd tehdessdidn sen
on arvioitava kaikkia asian kannalta merkityksellisid seikkoja kokonaisuu-
tena ja erityisesti lausuntatavan, ulkoasun tai merkityssisillon samankaltai-
suuden astetta tavaramerkin ja merkin vililld seki sitd erottamiskykys, joka
tavaramerkilld on joko siihen itseensi liittyvistd syistd tai sen vuoksi, ettd se
on tullut tunnetuksi yleisén keskuudessa.
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2) Direktiivin § artiklan 1 kohdan b alakohtaan sisiltyvd kisite vaara miel-
leyhtymaisti ei ole vaihtoehto sekaannusvaaran kisitteelle, vaan silld on tar-
koitus tismentdd sen ulottuvuutta.

3) Direktiivissi ei aseteta kynnystd, jonka ylitettyddn tavaramerkki saavuttaisi
automaattisesti tunnettuusasteensa vuoksi erityisen erottamiskyvyn ja saisi
tavallista laajemman suojan. Tavaramerkin tunnettuus on yksi tekiji, joka on
otettava huomioon sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Mitd suurempi
tavaramerkin tunnettuusaste on, sitd suurempi on sekaannusvaara saman-
kaltaisen merkin kanssa.

4) Se, ettd tavaramerkissi ei ole lainkaan kuvailevia osia, voi olla seikka, joka on
otettava huomioon tavaramerkin erottamiskykyi arvioitaessa, mutta se ei
sinillddn lisdd sekaannusvaaraa.
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