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Asia C-591/12 P

Bimbo, SA
vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)

Muutoksenhaku — Yhteison tavaramerkki — Viitemenettely — Hakemus sanamerkin BIMBO
DOUGHNUTS rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi — Aikaisempi sanamerkki DOGHNUTS —
Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta

1. Bimbo SA (jiljempédnd valittaja) vaatii nyt kasiteltivdassa valituksessa, ettd unionin tuomioistuin
kumoaa asiassa Bimbo vastaan SMHV - Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) 10.10.2012 annetun
tuomion” (jiljempéni valituksenalainen tuomio), jossa unionin yleinen tuomioistuin hylkisi kanteen,
jonka valittaja oli nostanut sisdamarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)
(jaljempiand SMHV) neljannen valituslautakunnan 7.10.2010 tekemistd paitoksestd,’ joka koski Panrico
SA:n (jaljempéana Panrico) ja valittajan vilistd véditemenettelyd (jaljempana riidanalainen péatos).

I Valituksen tausta

2. Seuraavana on lyhyt selvitys oikeudenkdynnin taustasta, sellaisena kuin tdméd on esitetty
valituksenlaisessa tuomiossa.

3. Valittaja teki 25.5.2006 asetuksen (EY) N:o 40/94, sellaisena kuin se on myohemmin muutettuna,*
nojalla SMHV:lle yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen sanamerkisti BIMBO DOUGHNUTS.
Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekister6imista varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 30, ja ne vastaavat seuraavaa
kuvausta: “konditoria- ja leipomotuotteet, erityisesti munkit”. Hakemus julkaistiin yhteison
tavaramerkkilehdessa 16.10.2006.

1 — Alkuperiinen kieli: italia.
2 — Asia T-569/10.
3 — Asia R 838/2009-4.

4 — Yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1). Asetus N:o 40/94 on 13.4.2009 lukien
kumottu ja korvattu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).
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4. Panrico teki asetuksen N:o 40/94 42 artiklan perusteella 16.1.2007 viitteen edelld mainitun
hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisterointida vastaan. Viite perustui sellaisten eri
tavaramerkkien aiemmuuteen, joihin kuului sekd kansallisia ettd kansainvilisid tavaramerkkeja ja seka
sanamerkkeja ettd kuviomerkkeja ja erityisesti espanjalainen sanamerkki DOGHNUTS, joka oli
rekisterdity 18.6.1994 samaan luokkaan 30 kuuluville tuotteille, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:
"konditoria- — — tuotteet ja -valmisteet — —; pyoredt munkit — —”. Syyt, joihin véitteen tueksi vedottiin,
perustuivat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja 5 kohtaan.

5. SMHV:n viiteosasto hyvidksyi viitteen 25.5.2009. Riidanalaisella paatokselli SMHV:n neljés
valituslautakunta vahvisti viiteosaston arvion asiasta.

II Oikeudenkidyntimenettely unionin yleisessda tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

6. Valittaja vaati kirjaamoon 13.12.2010 jattdmaéssddan kannekirjelméssé ensisijaisesti, ettd riidanalaista
paatostd oli muutettava ja tavaramerkin rekisterdintihakemus oli hyviksyttavd, ja toissijaisesti, ettd
paitos oli kumottava. Valittaja vetosi kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista jalkimméinen
koski asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Valituksenalaisessa
tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin ensin totesi, ettei vaatimusta riidanalaisen paatoksen
muuttamisesta ja haetun tavaramerkin rekisterdimisestd voitu ottaa tutkittavaksi, ja hylkédsi molemmat
kanneperusteet aineellisesti, minké jilkeen se hylkdsi kanteen ja velvoitti valittajan vastaamaan omista
oikeudenkéyntikuluistaan ja korvaamaan SMHV:n oikeudenkdyntikulut. Siltd osin kuin oli kysymys
jalkimmaisestd kanneperusteesta, jolla valittaja riitautti valituslautakunnan arvion sekaannusvaarasta,
unionin yleinen tuomioistuin ensinndkin vahvisti, ettd tdtd seikkaa arvioitaessa kohdeyleisé oli
espanjalainen keskivertokuluttaja ja ettd kyse oli samoista tuotteista. Toiseksi unionin yleinen
tuomioistuin  hylkdsi merkkeja vertaillessaan yhtdéltd valittajan vditteen, jonka mukaan
"doughnuts”-sanaa oli haetussa tavaramerkissd pidettdvd kuvailevana, minkd vuoksi siltd puuttui
erottamiskyky espanjalaisen yleison nakokulmasta (tuomion 57-74 kohta), ja toisaalta viitteen, jonka
mukaan “bimbo”-sana oli kyseisessd tavaramerkissd hallitseva, koska se vastasi Espanjassa laajalti
tunnettua tavaramerkkid (tuomion 75-80 kohta). Unionin yleinen tuomioistuin tdsmensi téssé
yhteydessd, ettd vaikka olisi varmistettu, ettd BIMBO-tavaramerkki on laajalti tunnettu ja ettd osalla,
jossa se toistetaan, on kyseisessd merkissd ndin ollen suurempi merkitys, kyseisten merkkien
samankaltaisuuden arviointia ei vield tdimén perusteella olisi voitu rajoittaa koskemaan vain titd osaa,
koska “doughnuts”-sanaa ei kuitenkaan voitu pitdd merkityksettomdnd haetun tavaramerkin
synnyttdiméssd kokonaisvaikutelmassa. Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin vahvisti
valituslautakunnan arvion, jonka mukaan vertailtavat merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan
samankaltaisia ja niitd on mahdoton vertailla merkityssisidllon kannalta. Lopuksi unionin yleinen
tuomioistuin vastasi sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin yhteydessd valittajan viitteeseen, joka koski
"bimbo”-osan viitettyd hallitsevuutta haetussa tavaramerkissd, viittaamalla unionin tuomioistuimen
asiassa Medion antamaan tuomioon® ja tismentimailli valituksenalaisen tuomion 96 kohdassa, ettd
kun tavarat tai palvelut ovat samoja, yleison keskuudessa voi olla sekaannusvaara silloin, kun
riidanalainen merkki muodostuu yhdistimélld yhtdalta kolmannen osapuolen yrityksen nimi ja
toisaalta rekisterdity tavaramerkki, jolla on normaali erottamiskyky ja joka ei tosin yksinddn ole
hallitseva moniosaisesta merkistd saatavassa kokonaisvaikutelmassa mutta jolla on moniosaisessa
merkissd itsendinen asema tunnusmerkkind eli itsendinen erottava asema. Unionin yleinen
tuomioistuin on tdmdn jadlkeen todennut, ettd “doughnuts”-osalla oli haetussa tavaramerkissé
itsendinen erottava asema, koska silld yhtadlta "oli keskiméardinen erottamiskyky sellaisen kohdeyleison
kannalta, joka ei osaa englantia”, ja koska se sen vuoksi, ettei silld ollut mitddn merkityssisaltod
tillaiselle kuluttajalle, ei toisaalta muodostanut haetussa tavaramerkissé “bimbo”-osan kanssa
sellaisenaan “yhtendistd kokonaisuutta” tai johdonmukaista kokonaisuutta”, joka olisi voinut yksiloida
kyseiset tuotteet "Bimbo-yrityksen valmistamiksi munkeiksi” (tuomion 97 kohta). Unionin yleinen
tuomioistuin otti huomioon erityisesti sen, ettd kyse oli samoista tuotteista, ettd kuluttajan

5 — Asia C-120/04, tuomio 6.10.2005 (Kok., s. I-8551).

2 ECLILEU:C:2014:34



RATKAISUEHDOTUS — PAOLO MENGOZZI — ASIA C-591/12 P
BIMBO v. SMHV

tarkkaavaisuusaste on ndiden tuotteiden luonteen vuoksi matala ja ettd vertailtavat merkit ovat
ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia, ja katsoi edelld esiin tuotujen nékokohtien
perusteella, ettd valituslautakunta oli ollut oikeassa katsoessaan, ettd sekaannusvaara oli téssé
tapauksessa olemassa.

III Oikeudenkidyntimenettely unionin tuomioistuimessa ja asianosaisten vaatimukset

7. Valittaja on unionin tuomioistuimen kirjaamoon 14.12.2012 toimittamallaan valituskirjelmalla
hakenut muutosta edelli mainittuun tuomioon. Se vaatii, ettd unionin tuomioistuin kumoaa
valituksenalaisen tuomion ja hyviksyy ensimmadisessd oikeusasteessa esitetyt vaatimukset, joiden
mukaan riidanalainen pdiatos on kumottava, koska se on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan vastainen, sekd velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut. SMHV ja Panrico
vaativat, ettd valitus hyldtdan ja valittaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut. Asianosaisten
edustajia kuultiin 7.11.2013 pidetyssé istunnossa.

IV Valitus

8. Valittaja esittdad valituksensa tueksi yhden ainoan valitusperusteen, jonka mukaan asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu. Valitusperusteessa on kaksi osaa.
Ensimmadinen osa koskee oikeudellista virhettd, jonka unionin yleisen tuomioistuimen viitetddn
tehneen katsoessaan, ettd “doughnuts”-osalla on haetussa tavaramerkissa itsendinen erottava asema,
sekd tulkitessaan ja soveltaessaan védrin unionin tuomioistuimen oikeuskéytdntod ja erityisesti edelld
mainitussa asiassa Medion annettua tuomiota. Valitusperusteen toisessa osassa valittaja vaittdd, ettei
unionin yleinen tuomioistuin ole ottanut sekaannusvaaraa koskevassa kokonaisarvioinnissa huomioon
kaikkia téssd asiassa merkityksellisia seikkoja.

A Ainoan valitusperusteen ensimmdinen osa: “doughnuts”-osalla on virheellisesti katsottu olevan
haetussa tavaramerkissd itsendinen erottava asema

1. Asianosaisten lausumat

9. Valittajan mielestd unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt virheen paitellessdén pédasiallisesti
automaattisesti, ettd “doughnuts”-osalla on haetussa tavaramerkissé itsendinen erottava asema sen
johdosta, ettd kyseiselld osalla on keskimdardinen erottamiskyky eika silld ole mitddn merkityssiséltoa
espanjalaiselle keskivertokuluttajalle. Unionin yleinen tuomioistuin on ndin toimiessaan sekoittanut
moniosaisen tavaramerkin yhden osan “erottamiskyvyn” ja “merkityssisdllon puuttumisen” osan
"itsendiseen erottavaan asemaan” tavaramerkissd ja tehnyt padsadnnon siitd, mitd unionin tuomioistuin
on edelld mainitussa asiassa Medion antamassaan tuomiossa tuonut esiin pelkkédnéd poikkeuksena.
Valittajan mukaan siitd, onko téllainen “itsendinen erottava asema”olemassa, on varmistuttava
tapauskohtaisesti ottamalla huomioon — kuten jo sanan “asema” kdytté osoittaa — moniosaiseen
tavaramerkkiin siséltyvien muiden osien ominaisuudet ja kaikki tapauksessa merkitykselliset
olosuhteet. Valituksenalaisessa tuomiossa ei kuitenkaan ole tehty tillaista arviointia. Unionin yleisen
tuomioistuimen noudattama paéttely pdinvastoin sulkee automaattisesti pois sen, ettd tavaramerkki,
joka muodostuu kahdesta osasta, joista toinen on laajalti tunnettu ja toinen on tavaramerkki, jolla on
keskimdarinen erottamiskyky ja jolla ei ole kohdeyleisolle merkityssisdltod, voisi muodostaa
"yhtendisen kokonaisuuden” tai ”"johdonmukaisen kokonaisuuden”, joka — jilleen automaattisesti —
antaisi toiselle osalle "itsendisen erottavan aseman”. Valittaja toteaa lisdksi, ettei unionin yleinen
tuomioistuin ole selventinyt valituksenalaisessa tuomiossa kaytettyja kisitteitd “yhtendinen
kokonaisuus” ja “johdonmukainen kokonaisuus”, joten ndmé jadvit epdselviksi. Siltd varalta, ettd
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unionin yleinen tuomioistuin aikoi ndihin kasitteisiin viitatessaan korostaa, etteivdt haetun
tavaramerkin osat liittyneet toisiinsa, valittaja huomauttaa, ettd pelkdstdédn se seikka, ettd yksi tai
useampi moniosaisen tavaramerkin osa ei liity muihin osiin, joista tavaramerkki muodostuu, ei
vdistdmattd merkitse, ettd niilld osilla on itsendinen erottava asema.

10. SMHV ja Panrico katsovat, ettd Lkasiteltdvd ainoan valitusperusteen osa on hyldttava
perusteettomana ja osittain jatettdvd tutkimatta sen vuoksi, ettd sen tutkittavaksi ottamisen
edellytykset puuttuvat selvésti, koska silld pyritadn siihen, ettd unionin tuomioistuin tutkisi tosiseikat
uudelleen.

2. Asian tarkastelu

11. Valittajan argumentaatiossa, joka ei ole erityisen selvid, esitetddn kasitykseni mukaan kaksi toisiinsa
liittyvad viitettd. Johtaessaan moniosaiseen tavaramerkkiin siséltyvdan osan itsendisen erottavan aseman
osan erottamiskyvystd ja siitd, ettd koska osa ei sulaudu tavaramerkin muiden osien kanssa
kasitteellisesti erilliseksi kokonaisuudeksi, se sdilyttdd oman itsendisyytensd, unionin yleinen
tuomioistuin on ensinnékin turvautunut virheellisesti automaattiseen paittelyyn sen sijaan, ettd se olisi
suorittanut tapauksen olosuhteita koskevan kokonaisarvioinnin. Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin
on juuri téllaisella automaattisuudella antanut edelld mainitussa asiassa Medion annetulle tuomiolle
yleisen ulottuvuuden, joka on ristiriidassa tuomion sanamuodon kanssa.

12. Jotta nditd vditteitd voitaisiin tutkia, on aluksi muistutettava lyhyesti, mitd unionin tuomioistuin
totesi edelld mainitussa asiassa Medion antamassaan tuomiossa, jota tdmdn asian asianosaiset
nayttavit tulkitsevan ainakin osittain eri tavalla (a alakohta). Témin jilkeen selvitin, miten kyseisté
tuomiota on tulkittu ja sovellettu unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen
myohemmissd oikeuskéytinnossd (b alakohta), ennen kuin yritdn mééritelld sen tarkkaa ulottuvuutta
(c alakohta). Lopuksi tarkastelen valittajan véitteitd ja perusteluja (d alakohta).

a) Asiassa Medion annettu tuomio

13. Asiassa Medion annetun tuomion taustalla olleessa ennakkoratkaisupyynndssé Oberlandesgericht
Diisseldorf kysyi unionin tuomioistuimelta piiasiallisesti, onko direktiivin 89/104/ETY® (jiljempéna
direktiivi) 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, joka on saman sisdltdinen kuin asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta, tulkittava siten, ettd kun tavarat tai palvelut ovat
samoja, aikaisemman - normaalisti erottamiskykyisen — sanamerkin ja kolmannen osapuolen
uudemman moniosaisen merkin (sanamerkki tai sana- ja kuviomerkki), jossa aikaisemman
tavaramerkin eteen lisdtddn kolmannen osapuolen yrityksen nimi, vililldi on sekaannusvaara, kun
aikaisempi tavaramerkki, joka ei tosin yksinddn ole hallitseva moniosaisesta merkistd saatavassa
kokonaisvaikutelmassa, sdilyttdd moniosaisessa merkissd itsendisen aseman tunnusmerkkind.
Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tdsmensi kysymystd esittdessddn, ettd Bundesgerichtshofin
oikeuskdytinnossd, joka on saanut vaikutteita niin sanotusta Prégetheoriesta (teoria tavaramerkin
luomasta vaikutelmasta), katsotaan, ettd riidanalaisen merkin samankaltaisuutta arvioidessa oli otettava
huomioon kummastakin merkistd saatava kokonaisvaikutelma ja tutkittava, onko merkeille yhteinen
osa moniosaisessa merkissd niin hallitsevassa asemassa, ettd muut osat joutuvat kokonaisvaikutelmassa
suurelta osin taka-alalle. Tdmén teorian perusteella sekaannusvaaran olemassaolon toteamiseksi ei
riittdnyt, ettd merkeille yhteinen osa oli vain yksi osatekija merkin antamassa kokonaisvaikutelmassa,
vaikka se sidilytti moniosaisessa merkissd itsendisen aseman tunnusmerkkind eli itsendisen erottavan
aseman. Piddasian kantaja, joka oli viihde-elektroniikan laitteille rekisterdidyn aikaisemman
tavaramerkin LIFE haltija, pyrki siihen, ettd Thomson-yritystd kiellettdisiin kayttdmasta THOMSON

6 — Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaadannon lihentdmisestd 21.12.1988 annettu ensimméinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989,
L 40, s. 1).
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LIFE -merkkid samoja tuotteita varten. Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin totesi, etté
padasiallisesti sen vuoksi, ettd kyseessd olevalla tuotealalla on olemassa nimedmiskdytianto, jonka
mukaan valmistajan nimi on etualalla, thomson”-osa vaikutti olennaisesti merkista THOMSON LIFE
saatavaan kokonaisvaikutelmaan, vaikka "life”-osalla oli normaali erottamiskyky.

14. Todettuaan, ettd "direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan niin ollen vain silloin, kun
yleison keskuudessa on olemassa sekaannusvaara siksi, ettd merkit ja tavarat tai palvelut, joita varten ne
ovat, ovat samat tai samankaltaiset”, ja muistutettuaan, ettd tdssd sddnnoksessd tarkoitettu
sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin
samasta yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisesti keskenddn sidoksissa olevista yrityksistd,” unionin
tuomioistuin viittasi oikeuskaytdntoon, jonka mukaan sekaannusvaaran olemassaolosta on suoritettava
kokonaisarviointi, jonka on “kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssiséllon
samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistd syntyvdadan kokonaisvaikutelmaan — — ja [jossa]
huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat”.® Unionin tuomioistuin
muistutti seuraavaksi, ettd vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan silld, miten kyseisten tuotteiden tai
palvelujen  keskivertokuluttaja =~ mieltdd  tavaramerkit, “on  ratkaiseva  merkitys  [téssd]
kokonaisarvioinnissa”, ja ettd kyseinen kuluttaja "nékee tavaramerkin tavallisesti kokonaisuutena eika
tarkastele sen eri yksityiskohtia”.” Unionin tuomioistuin tdsmensi vield, ettd tutkittaessa, onko
sekaannusvaara olemassa, “kahden tavaramerkin vilisen samankaltaisuuden arviointi ei tarkoita sitd,
ettd huomioon otetaan ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijoistd ja ettd sitd verrataan
toiseen tavaramerkkiin”, vaan on sen sijaan syytd suorittaa sellainen vertailu “tarkastelemalla kyseessé
olevia tavaramerkkejda kumpaakin kokonaisuutena, miké ei sulje pois sitd, ettd kokonaisvaikutelmaa,
joka moniosaisesta tavaramerkistd jad asianomaisen yleison muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita
yksi tai useampi tavaramerkin osatekijoistd”.

15. Tamin perusteella unionin tuomioistuin totesi tuomion 30 kohdassa seuraavaa:

730 Kuitenkin sen tavallisen tapauksen lisdksi, jossa keskivertokuluttaja mieltdd tavaramerkin
kokonaisuutena, ja huolimatta siitd seikasta, ettd kokonaisvaikutelmaa voi hallita yksi tai useampi
moniosaisen merkin osa, ei ole lainkaan suljettu pois, ettd yksittdistapauksessa aikaisempi
tavaramerkki, jota kolmas osapuoli kidyttdd moniosaisessa merkissd, jossa on kyseisen kolmannen
yrityksen nimi, sdilyttdd itsendisen aseman tunnusmerkkind moniosaisessa merkissd olematta
kuitenkaan kyseisessd merkissd hallitsevassa asemassa.”

16. Unionin tuomioistuimen mukaan tillaisessa tilanteessa yleiso saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai
palvelut ovat perdisin védhintdénkin taloudellisesti keskendédn sidoksissa olevista yrityksistd, minka
perusteella voidaan jo katsoa, ettd sekaannusvaara on olemassa.'’ Unionin tuomioistuin totesi vield, ettd
silld, ettd sekaannusvaaran toteamiselle asetetaan ehto, jonka mukaan moniosaisen merkin sen osan,
joka muodostuu aikaisemmasta tavaramerkistd, on hallittava moniosaisesta merkistd saatavaa
kokonaisvaikutelmaa, evittdisiin aikaisemman tavaramerkin haltijalta direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa
myonnetty yksinoikeus, aina kun kolmas osapuoli kdyttid moniosaista merkkid, joka muodostuu
aikaisemmasta tavaramerkistd ja kolmannen osapuolen laajalti tunnetusta toiminimestd tai
tavaramerkistd, koska ndmd osat useimmissa tapauksissa hallitsisivat merkin synnyttimaa
kokonaisvaikutelmaa. !

7 — Tuomion 25-27 kohta.
8 — Tuomion 27 ja 28 kohta.

9 — Unionin tuomioistuin viittasi erityisesti asiassa C-251/95, SABEL, 11.11.1997 annettuun tuomioon (Kok., s. I-6191); asiassa C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, 22.6.1999 annettuun tuomioon (Kok., s. [-3819) ja asiassa C-3/03 P, Matratzen Concord v. SMHV, 28.4.2004 annettuun
madréykseen (Kok., s. I-3657).

10 — Tuomion 31 ja 36 kohta.
11 — Tuomion 32-34 kohta.
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b) Asiassa Medion annetun tuomion soveltaminen myohemmissé asioissa

17. Asiassa Medion annetun tuomion jalkeistd oikeuskéytdntod tarkasteltaessa ilmenee ensinnékin, ettd
kyseisen tuomion perustelujen ensimmaiiseen osaan eli tuomion 27-29 kohtaan, joiden siséltd on
esitetty lyhyesti edelld 14 kohdassa, on viitattu ldhestulkoon vakiintuneesti kuvattaessa menetelmad,
jota on noudatettava arvioitaessa sekaannusvaaran olemassaoloa, kun toinen tai molemmat kyseisista
tavaramerkeistd ovat moniosaisia merkkeja." Télta kannalta katsottuna edelld mainittua tuomiota on
tulkittu yhtdéltd niin, ettd siind vahvistetaan periaate, jonka mukaan sekaannusvaaran toteaminen
edellyttad kokonaisarviointia, jossa on merkkien samankaltaisuutta tarkasteltaessa kaytettdva
arviointiperusteena merkkien synnyttimda kokomnaisvaikutelmaa, ja toisaalta niin, ettd siind
vahvistetaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa Matratzen antamassa tuomiossa ja unionin
tuomioistuimen asiassa Matratzen antamassa madréyksessa jo todettu seikka eli se, ettd vaikka kyseisié
tavaramerkkejd on valttdmaéttd vertailtava kumpaakin kokonaisuutena, tdma ”ei sulje pois sitd, ettd
kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistd jad asianomaisen yleison muistiin, voi joissain

olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijoistd”.

18. Useissa — erityisesti unionin yleisen tuomioistuimen — tuomioissa on tidmén jilkeen viitattu
tdsmennyksiin, jotka on esitetty asiassa Medion annetun tuomion 30-37 kohdassa, joiden sisallostd on
esitetty tiivistelma edelld 15 ja 16 kohdassa, ja késitteeseen "itsendinen erottava asema”. Néitd tuomioita
analysoitaessa kdy ensinnékin ilmi suuntaus, ettd asiassa Medion annetun tuomion perustelujen timén
osan ulottuvuutta laajennetaan koskemaan muita kuin siind nimenomaisesti tarkasteltuja tilanteita,
joissa — kuten edelld on todettu — kyse on samoista tuotteista ja kolmas osapuoli kiyttdd moniosaista
merkkid, jossa toistetaan aikaisempi tavaramerkki, jolla on itsendinen erottamiskyky, ja yhdistetdan se
kolmannen osapuolen yrityksen nimeen tai tavaramerkkiin.' Muutamista pdinvastaisista tuomioista
huolimatta'® ensin unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskiytinnossi'® ja sittemmin myds unionin

12 — Ks. mm. asia C-655/11 P, Seven for all mankind v. Seven, tuomio 21.2.2013, 71 ja 72 kohta; asia C-254/09 P, Calvin Klein Trademark Trust
v. SMHV, tuomio 2.9.2010 (Kok., s. I-7989, 43-45 kohta); yhdistetyt asiat C-202/08 P ja C-208/08 P, American Clothing Associates v.
SMHYV ja SMHV v. American Clothing Associates, tuomio 16.7.2009 (Kok., s. I-6933, 61 kohta); asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio
12.6.2007 (Kok., s. 1-4529, 33, 35 ja 41 kohta); asia C-67/11 P, DTL v. SMHV, mairédys 20.10.2011 (Kok., s. I-156, 39-41 kohta); asia
C-579/08 P, Messer Group v. Air Products and Chemicals, méardys 15.1.2010 (Kok., s. I-2, 71 kohta) ja asia C-210/08 P, Sebiran v. SMHV
ja El Coto De Rioja, méirdys 20.1.2009 (Kok., s. I-6, 35 kohta). Unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskéytdnnostd ks. mm. asia T-491/04,
Merant v. SMHV - Focus Magazin verlag (FOCUS), tuomio 16.5.2007 (Kok., s. II-45%, 43 ja 44 kohta).

13 — Asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV - Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002 (Kok., s. 1I-4335, 34 kohta); em. asia
Matratzen Concord v. SMHV, méirdyksen 32 kohta ja em. asia Medion, tuomion 29 kohta. Vastaavasti ks. erityisesti asia C-193/06 P, Nestlé
v. SMHV, tuomio 20.9.2007 (Kok., s. I-114, 42 kohta) ja em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 41 kohta.

14 — Kauten olen jo korostanut edelld 16 kohdassa, unionin tuomioistuin viittaa asiassa Medion antamansa tuomion 34 kohdassa nimenomaisesti
paitsi tilanteeseen, jossa aikaisempaan tavaramerkkiin on uudemmassa moniosaisessa merkissa lisatty kolmannen osapuolen toiminimi, my6s
tilanteeseen, jossa lisdtty osa on (laajalti tunnettu) tavaramerkki, jonka haltija on kolmas osapuoli itse.

15 — Ks. asia T-107/10, Procter & Gamble Manufacturing Cologne v. SMHV - Natura Cosméticos (NATURAVIVA), tuomio 29.9.2011 (Kok.,
s. 1I-338%, 43 kohta) ja asia T-366/07, Procter & Gamble v. SMHV - Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE), tuomio 13.9.2010
(Kok., s. 11-194%, 82 kohta).

16 — Ks. vastaavasti asia T-109/07, L'Oréal v. SMHV - Spa Monopole (SPA THERAPY), tuomio 25.3.2009 (Kok., s. II-675, 19 kohta); asia
T-247/11, FairWild Foundation v. SMHV — Wild (FAIRWILD), tuomio 7.3.2013, 49 kohta; asia T-348/10, Panzeri v. SMHV — Royal Trophy
(Royal Veste e premia lo sport), tuomio 8.5.2012, 33 kohta; yhdistetyt asiat T-5/08-T-7/08, Nestlé v. SMHV - Master Beverage Industries
(Golden Eagle), tuomio 25.3.2010 (Kok., s. II-1177, 60 kohta); asia T-376/09, Glenton Espaina v. SMHV - Polo/Lauren (POLO SANTA
MARIA), tuomio 18.5.2011 (Kok., s. II-141%, 34 kohta); asia T-169/10, Grupo Osborne v. SMHV - Industria Licorera Quezalteca (TORO
XL), tuomio 24.5.2012, 27 kohta; asia T-231/12, Rocket Dog Brands v. SMHV - Julius-K9 (JULIUS K9), tuomio 17.5.2013, 30 kohta; asia
T-212/07, Harman International Industries v. SMHV - Becker (Barbara Becker), tuomio 2.12.2008 (Kok., s. II-3431, 37 ja 41 kohta) ja asia
T-460/07, Nokia v. SMHV - Medion (LIFE BLOG), tuomio 20.1.2010 (Kok., s. II-89, 73 kohta).
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tuomioistuimen oikeuskdytinnossd '’ vallalla on nimittdin ollut suuntaus, ettd asiassa Medion annetun
tuomion edelld mainituista kohdista johdetaan analogisesti ”sddnt6”, jota sovelletaan kaikkiin
tapauksiin, joissa aikaisempi tavaramerkki' on uudemman moniosaisen merkin osa, vaikka sitd ei ole
toistettu identtisend. "

19. Myos kasitetta "itsendinen erottava asema” on samalla tavalla tulkittu laajasti ja sovellettu myos
muissa kuin asian Medion taustalla olleelle padasian oikeudenkéynnille tunnusomaisissa olosuhteissa,
esimerkiksi tapauksessa, jossa oli kyse aikaisemmasta kuviomerkistd.” Vaikka oikeuskédytinnostd ei
voida 16ytdd tdmén késitteen madritelmas, se on toisinaan liitetty siihen, onko aikaisempi tavaramerkki
“havaittavissa” tai “tunnistettavissa” haetussa tavaramerkissg, jossa aikaisempi tavaramerkki tai sen osa”
toistetaan.” Toisissa tapauksissa on sitid vastoin katsottu, ettd kisitettd voidaan soveltaa ”itsenidiseen,

keskeiseen ja huomiota herdttivdan” osaan,” osaan, joka on ”sellaisenaan erottamiskykyinen”* tai

“riittivin vetovoimainen”,” taikka se on johdettu siitd, ettd osa ”ei ole merkitykseton” moniosaisen

merkin synnyttiméssi kokonaisvaikutelmassa.” Siltdi osin kuin on kysymys siitd, millaista
erottamiskyvyn astetta vaaditaan tdmédn aseman osoittamiseksi, oikeuskdytdntd on erityisen horjuva.
Joissakin tuomioissa on suljettu pois, ettd uudemmassa moniosaisessa merkissd toistetulla
aikaisemmalla tavaramerkilla voisi tdssd merkissd olla itsendinen erottava asema, jos kyseinen
tavaramerkki (oikeammin uudemman merkin osa, jossa tavaramerkki toistetaan) on kuvaileva® tai sen
erottamiskyky on heikko.”® Toisissa tuomioissa on siti vastoin hyviksytty pdinvastainen kanta.”

17 — Ks. asia C-23/09 P, ecoblue v. SMHYV ja Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, mairdys 22.1.2010 (Kok., s. I-7, 45 kohta) ja asia C-353/09 P,
Perfetti Van Melle v. SMHV, maiirdys 15.2.2011 (Kok., s. I-12, 34 kohta). My®és julkisasiamies Cruz Villalén ndyttdd asiassa C-51/09 P,
Becker v. Harman International Industries esittimassiain ratkaisuehdotuksessa (tuomio 24.6.2010, Kok., s. I-5805, ratkaisuehdotuksen 53, 55
ja 56 kohta) katsoneen vastaavasti mutta kyllakin tulkinneen em. asiassa Medion annetun tuomion 30 kohdan ja sitd seuraavat kohdat
poikkeukseksi periaatteesta, jonka mukaan kuluttaja mieltdd tavaramerkin kokonaisuutena; ks. myds implisiittisesti em. asiassa Becker v.
Harman International Industries annetun tuomion 34—-39 kohta.

18 — Ks. lyhentdméattomind em. asia Rocket Dog Brands v. SMHV - Julius-K9 (JULIUS K9), tuomion 31 kohta ja asia T-357/07, Focus Magazin
Verlag v. SMHV - Editorial Planeta (FOCUS Radio), tuomio 16.12.2008 (Kok., s. II-325% 40 kohta). Implisiittisesti pdinvastoin ks. kuitenkin
yhdistetyt asiat T-305/07 ja T-306/07, Offshore Legends v. SMHV - Acteon (OFFSHORE LEGENDS mustavalkoisena ja OFFSHORE
LEGENDS sini-musta-vihredni), tuomio 16.9.2009 (Kok., s. II-155*, 86 kohta).

19 — Ks. em. asia Panzeri v. SMHV — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport), tuomion 33 kohta; em. asia Nestlé v. SMHV — Master
Beverage Industries (Golden Eagle), tuomion 60 kohta; em. asia Glenton Espana v. SMHV — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), tuomion
34 kohta ja em. asia Grupo Osborne v. SMHV — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), tuomion 27 kohta. Ks. kuitenkin péinvastoin
asia T-160/09, Winzer Pharma v. SMHV - Alcon (OFTAL CUSI), tuomio 14.7.2011 (Kok., s. I1-233%).

20 — Ks. em. asia Glenton Espana v. SMHV - Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), tuomion 54 kohta. Vastaavasti ks. myds asia T-99/06,
Phildar v. SMHV - Comercial Jacinto Parera (FILDOR), tuomio 23.9.2009 (Kok., s. II-164*, 43 kohta), jossa unionin yleinen tuomioistuin
vahvisti, ettd valituslautakunta oli kayttanyt tdtd késitettd oikein arvioidessaan kuvio-osan merkitystd aikaisemman tavaramerkin
synnyttdmdssd kokonaisvaikutelmassa.

21 — Ks. asia T-228/09, United States Polo Association v. SMHV - Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.), tuomio 13.4.2011 (Kok., s. II-102%,
38 kohta), joka on pysytetty asiassa C-327/11 P, United States Polo Association v. SMHV, 6.9.2012 annetulla tuomiolla; unionin
tuomioistuin tdsmentdd tdmdn tuomion 51 ja 52 kohdassa, ettei unionin yleinen tuomioistuin ollut kyseisessd tapauksessa soveltanut em.
asiassa Medion annettua tuomiota).

22 — Ks. esim. em. asia Harman International Industries v. SMHV — Becker (Barbara Becker), tuomion 37 kohta ja em. asia FairWild Foundation
v. SMHV - Wild (FAIRWILD), tuomion 50 kohta.

23 — Ks. em. asia Glenton Espafia v. SMHV - Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), tuomion 54 kohta.

24 — Ks. em. asia Perfetti Van Melle v. SMHV, maiérédyksen 37 kohta.

25 — Em. asia Grupo Osborne v. SMHV — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), tuomion 42 kohta.

26 — Ks. esim. em. asia Nestlé v. SMHV — Master Beverage Industries (Golden Eagle), tuomion 60-63 kohta ja em. yhdistetyt asiat Offshore
Legends v. SMHV - Acteon (OFFSHORE LEGENDS mustavalkoisena ja OFFSHORE LEGENDS sini-musta-vihrednd), tuomion
82-86 kohta.

27 — Ks. esim. asia T-434/05, Gateway v. SMHV - Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), tuomio 27.11.2007 (Kok., s. II-163*,
49 kohta), joka on pysytetty asiassa C-57/08 annetulla tuomiolla, ja asia T-10/09, Formula One Licensing v. SMHV - Global Sports Media
(F1 - LIVE), tuomio 17.2.2011 (Kok., s. II-427, 51 kohta), jonka unionin tuomioistuin on kumonnut, siltd osin kuin siind oli todettu, ettd
aikaisempaa tavaramerkkid vastaava osa oli kuvaileva, ks. asia C-196/11 P, Formula One Licensing v. SMHV, tuomio 24.5.2012.

28 — Ks. esim. em. asia Grupo Osborne v. SMHV - Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), tuomion 42 kohta.

29 — Ks. esim. asia T-63/09, Volkswagen v. SMHV — Suzuki Motor (SWIFT GTi), tuomio 21.3.2012, 111 kohta; em. yhdistetyt asiat Offshore
Legends v. SMHV — Acteon (OFFSHORE LEGENDS mustavalkoisena ja OFFSHORE LEGENDS sini-musta-vihrednd), tuomion 82 kohta ja
implisiittisesti asia C-235/05 P, L’Oréal v. SMHV, maérdys 27.4.2006 (Kok., s. I-57, 32 kohta).
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Oikeuskaytantd vaikuttaa sitd vastoin vakiintuneelta, siltd osin kuin siind katsotaan, ettei itsendistd
erottavaa asemaa voida antaa uudemman merkin osalle, jossa toistetaan aikaisempi tavaramerkki, kun
se muodostaa muiden kyseisen merkin osien kanssa sellaisenaan johdonmukaisen kokonaisuuden ja
menettdd siten kisitteellisen itsendisyytensa. *

20. Siltd osin kuin on kysymys seurauksista, joita aiheutuu sen toteamisesta, ettd aikaisempi
tavaramerkki sdilyttdd uudemmassa merkissd itsendisen erottavan aseman, useissa tuomioissa
katsotaan, ettd tdstd seuraa automaattisesti, ettd vertailtavat merkit ovat wulkoasultaan
samankaltaisia.® Suurempaa varovaisuutta on sitd vastoin noudatettu sekaannusvaaran olemassaoloa
koskevan kokonaisarvioinnin vaiheessa. Tdmén osalta on tdsmennetty, ettd sekaannusvaaraa ei voida
paitelld pelkdstaan siitd seikasta, ettd aikaisemmalla tavaramerkilli on uudemmassa tavaramerkissa
tietty erottamiskykyinen vaikkakaan ei hallitseva asema,® vaan siitdi on varmistuttava kaikkien
kyseisessi tapauksessa merkityksellisten seikkojen perusteella.®

21. Totean lopuksi, ettd oikeuskédytinndssd esiintyy epavarmuutta siitd, mikd merkitys on annettava
tavaramerkissd mainitulle valmistajan nimelle. Vaikka asiassa Medion annetussa tuomiossa ja erdissa
myohemmissd tuomioissa on katsottu, ettd tdllaisen maininnan tehtdvidnd on osoittaa tuotteen
alkuperd, joten siti ei voida pitdd merkityksettémidnd osana,* ja siti on jopa pidetty myds
mahdollisesti hallitsevana osana,” toisissa tuomiossa sitd on juuri timin tehtdvidn vuoksi pidetty
toisarvoisena osana.™

¢) Asiassa Medion annetun tuomion ulottuvuus

22. Edelld olevasta lyhyestd oikeuskdytinnon tarkastelusta kidy ilmi, ettd on jossain médrin vaikeaa
hahmotella asiassa Medion annetun tuomion tosiasiallista ulottuvuutta ja maérittda kyseisen tuomion
edelld lainatussa 30 kohdassa kdytetyn kasitteen “itsendinen asema tunnusmerkkind” eli ”itsendinen
erottava asema” sisdltod. Vaikka unionin tuomioistuimen kyseisessd kohdassa kayttdmén terminologian
perusteella voi todellakin ajatella, ettd se on aikonut ottaa kéyttoon poikkeuksen unionin oikeudessa
erittdin vakiintuneisiin periaatteisiin, jotka koskevat sekaannusvaaran arviointia, en kuitenkaan pida
tatd  tulkintaa tyydyttdvdnda. Tavaramerkkien samankaltaisuuden arviointiin  sovellettavien
arviointiperusteiden eriyttimiselle, mikéd tarkoittaa, ettd yksittdisen moniosaisten tavaramerkkien
ryhmén osalta poiketaan sddnnoistd, jotka koskevat sitd, miten yleiso mieltdd tavaramerkin, ei
kasitykseni mukaan ole mitddn hyviksyttavada oikeuttamisperustetta. Etenkddn vaatimus aikaisemman
tavaramerkin suojaamisesta kolmansien harjoittamalta mahdolliselta vaarinkaytoltd, mille unionin
tuomioistuin ndyttdd antaneen merkitystd asiassa Medion antamansa tuomion 33-35 kohdassa, ei voi

30 — Ks. esim. em. asia Procter & Gamble Manufacturing Cologne v. SMHV — Natura Cosméticos (NATURAVIVA), tuomion 43 kohta; em. asia
Grupo Osborne v. SMHV - Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), tuomion 40 kohta; asia T-243/08, Ravensburger v. SMHV - Educa
Borras (EDUCA Memory game), tuomio 19.5.2010 (Kok., s. II-95%, 33—-42 kohta), joka on pysytetty asiassa C-370/10 P, Ravensburger v.
SMHYV, 14.3.2011 annetulla méaérdyksella (Kok., s. I-27), ja asia T-16/08, Perfetti Van Melle v. SMHV - Cloetta Fazer (CENTER SHOCK),
1.7.2009 annettu tuomio (Kok., s. II-97%, vastakohtaispadtelma 44—48 kohdassa), joka on pysytetty em. asiassa Perfetti Van Melle v. SMHV
annetulla méaréykselld, 37 kohta.

31 — Em. asia Panzeri v. SMHV — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport), tuomion 33 kohta; em. asia Nestlé v. SMHV — Master Beverage
Industries (Golden Eagle), tuomion 60 kohta ja em. asia Glenton Espafna v. SMHV — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), tuomion
34 kohta.

32 — Em. asia Volkswagen v. SMHV - Suzuki Motor (SWIFT GTi), tuomion 109 kohta; em. asia Gateway v. SMHV - Fujitsu Siemens
Computers (ACTIVY Media Gateway), tuomion 49 kohta; asia T-197/10, BVR v. SMHV - Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft
m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Osterreich), tuomio 9.9.2011 (Kok., s. II-273% 61 kohta) ja asia T-199/10, DRV v. SMHV -
Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Osterreich), tuomio 9.9.2011 (Kok., s. 11-274%,
61 kohta).

33 — Asia T-385/09, Annco v. SMHV - Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), tuomio 17.2.2011 (Kok., s. II-455, 49-50 kohta) ja em. asia
Volkswagen v. SMHV — Suzuki Motor (SWIFT GTi), tuomion 113 kohta.

34 — Asia T-42/09, A. Loacker v. SMHV - Editrice Quadratum (QUADRATUM), tuomio 7.12.2012, 34 ja 35 kohta.
35 — Ks. em. asia Medion, tuomion 34 kohta.
36 — Ks. asia T-43/05, Camper v. SMHV - JC (BROTHERS by CAMPER), tuomio 30.11.2006 (Kok., s. II-95%, 65 kohta ja sitd seuraavat kohdat).
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olla tdllainen oikeuttamisperuste. Vaikka vaatimus on laillinen, se on itse asiassa vieras
sekaannusvaaran arvioinnille, ja kuten julkisasiamies Jacobs jo totesi kyseiseen tuomioon johtaneessa
asiassa antamassaan ratkaisuehdotuksessa, vaatimus on tdytettdvi muiden kuin sekaannusvaaran
arviointia ohjaavien sddnnosten perusteella.®

23. Asiassa Medion annettua tuomiota on siis mielestdni yritettdvd rekonstruoida eri tavalla. Téssd
tarkoituksessa on heti aluksi tidrkedd muistuttaa, ettd tuomio annettiin ennakkoratkaisuasiassa, jossa
kaikki tosiseikkoja koskevat toteamukset kuuluivat ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen
yksinomaiseen toimivaltaan. Unionin tuomioistuin ei téllaisessa asiayhteydessd ottanut kantaa siihen,
oliko sekaannusvaara olemassa kyseisessd tapauksessa (tavaramerkkien THOMSON LIFE ja LIFE
vertailu), vaan rajoittui vastaamaan sille esitettyyn kysymykseen ja yksiloi kansallisen tuomioistuimen
esittdmien tietojen perusteella arviointiperusteet, joiden perusteella sekaannusvaaraa oli arvioitava. Kun
kyseistd tuomiota tarkastellaan tdlld tavoin asiayhteydessddn, siind varsinaisesti todetaan pelkastdén,
ettei voida ensi arviolta sulkea pois, ettd kolmannen osapuolen moniosaisessa merkissd kayttamén
aikaisemman tavaramerkin ja kyseisen merkin vélillda on sekaannusvaara, kun aikaisempi tavaramerkki
ei tosin ole moniosaisen merkin hallitseva osa mutta sdilyttdd siind aseman, joka saa kohdeyleison
mieltdiméédn, ettd "myds moniosaisen merkin kattamat tavarat tai palvelut ovat perdisin kyseisen

tavaramerkin haltijalta”.*

24. Yleisemmailld tasolla ja unionin tuomioistuimen kasiteltdviksi saatetun asian olosuhteista
rilppumatta tdmd toteamus merkitsee, ettd kun moniosaisen merkin osa, joka on sama tai
samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, merkittévalld tavalla auttaa luomaan merkistd kuvaa,
joka jad kohdeyleison mieleen muttei kuitenkaan hallitsevana, ja kun jatetddn huomiotta merkkiin
sisdltyvan jonkin toisen osatekijin mahdollinen ylivalta, edelld mainittu osa on otettava huomioon
arvioitaessa moniosaisen merkin ja aikaisemman tavaramerkin samankaltaisuutta, joten silld on
merkitystd sekaannusvaaraa arvioitaessa. Kyseisessd tuomiossa ei ole suinkaan tehty poikkeusta
sekaannusvaaran arviointia ohjaaviin periaatteisiin, vaan mielestédni siind on edelld todetun mukaisesti
pikemminkin aiottu lieventdd erdiden aikaisempien ratkaisujen ankaruutta, erityisesti asioissa
Matratzen Concord vastaan SMHV annettujen ratkaisujen, jotka voidaan tulkita Prégetheorien tiukaksi
soveltamiseksi.” Asiassa Medion annetun tuomion timén tulkinnan vahvistaa asiassa SMHV vastaan
Shaker annettu tuomio,® jossa unionin tuomioistuin tarkoituksessa, jonka julkisasiamies Kokott toi
esiin ratkaisuehdotuksessaan, johon tuomiossa viitataan, ja joka on edelld mainittujen ratkaisujen ja
asiassa Medion annetun tuomion vilisen ilmeisen epdjohdonmukaisuuden korjaaminen, totesi, ettd
vaikkei ole pois suljettua, ettd moniosaisen tavaramerkin luomaa kokonaisvaikutelmaa voi joissain
olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijoistd, "ainoastaan silloin, kun kaikki muut
tavaramerkin osatekijit jadvat merkityksettomiksi, [kahden tavaramerkin] samankaltaisuutta voidaan

arvioida yksin hallitsevan osatekijan perusteella”.* Tadsmennystd on vakiintuneesti toistettu
mydhemmissi oikeuskédytdnngssi.
37 — Esimerkiksi vilpillistd kilpailua koskevien kansallisten sddnnosten mukaisesti, ks. julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotuksen 40 kohta.

38 — Em. asia Medion, tuomion 36 kohta.

39 — Unionin yleinen tuomioistuin on em. asiassa Matratzen Concord v. SMHV - Hukla Germany (MATRATZEN) antamansa tuomion
33 kohdassa, johon julkisasiamies Jacobs on viitannut asiassa Medion esittdiméssddn ratkaisuehdotuksessa, todennut, ettd “moniosainen
tavaramerkki voidaan katsoa samankaltaiseksi kuin toinen tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin moniosaisen merkin joku
osatekijd, ainoastaan siind tapauksessa, ettd kyseinen osatekija on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki
luo”, mutta se on kuitenkin tarkentanut heti tdmén jélkeen, ettd "kyseinen ldhestymistapa ei tarkoita sitd, ettd huomioon otetaan ainoastaan
yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijoistd ja ettd sitd verrataan toiseen tavaramerkkiin”, vaan sen sijaan on syytd “suorittaa sellainen
vertailu tarkastelemalla kyseessd olevia tavaramerkkejd kumpaakin kokonaisuutena”, mutta se ottaa huomioon, ettd “kokonaisvaikutelmaa,
joka moniosaisesta tavaramerkistd jdd asianomaisen yleison muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin
osatekijoistd” (tuomion 34 kohta).

40 — Mainittu edelld alaviitteessd 12.

41 — Ks. tuomion 42 kohta. Témd periaate sisdltyi implisiittisesti jo unionin yleisen tuomioistuimen em. asiassa Matratzen Concord v. SMHV —
Hukla Germany (MATRATZEN) antaman tuomion 34 kohdassa esittimaén kisitteen “hallitseva osa” médritelmaan.

42 — Ks. esim. em. asia Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV, tuomion 56 ja 57 kohta; em. asia Nestlé v. SMHV, tuomion 41-43 kohta ja em.
asia DTL v. SMHV, maérdyksen 41 kohta.
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25. Téssd yhteydessd on tarpeen esittdd kaksi tarkennusta. Ensinndkddn sen toteaminen, etté
arvioitaessa kahden sellaisen tavaramerkin samankaltaisuutta, joista toinen koostuu useasta osasta,
joista jokin on samana tai samankaltaisena toistettu toisen tavaramerkin ainoa osa, on otettava
huomioon yhteinen osa, jollei se ole moniosaisen tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa
toisarvoinen vaikkei myoskaddn hallitse sitd, ei tarkoita, ettd voitaisiin poiketa arviointiperusteista, jotka
koskevat kohdeyleison mielikuvaa tavaramerkistd ja joille on oikeuskéytinnossd annettu todellisten
oikeudellisten kriteerien arvo. Ensimmdinen ndista kriteereistd, joka on otettu kdyttoon nyttemmin
vakiintuneessa oikeuskdytannossé ja johon myos asiassa Medion annettu tuomio perustuu, on kriteeri,
jonka mukaan keskivertokuluttaja mieltdd tavaramerkin tavallisesti kokonaisuutena eika tarkastele sen
eri yksityiskohtia.® Tistd sddnnostd seuraa, ettd on kuitenkin tarkoituksenmukaista analysoida
tavaramerkin osatekijoitd ja niiden suhteellista painoa tavaramerkissd, jotta voitaisiin synteesin avulla
tunnistaa tavaramerkin synnyttiméd kokonaisvaikutelma, jonka kuluttaja voi painaa mieleensd ja joka
voi ohjata kuluttajan myohempid ostopaitoksid. Tallainen synteesi on valttiméttd tehtdvd myos
tavaramerkeistd, joissa on monta erottavaa osaa, jotka myotdvaikuttavat tavaramerkin synnyttdmaian
kokonaisvaikutelmaan ilman, ettd niilld olisi erikseen tarkasteltuina maaradvad vaikutusta sithen. Tama
on tarpeen myos asiassa Medion annetussa tuomiossa kuvailluissa olosuhteissa eli tapauksessa, jossa
aikaisempi tavaramerkki on kolmannen osapuolen merkissi yhdistetty timén toiminimeen.*
Yleisemmalla tasolla on todettava, ettei merkitystd siis ole niinkddn asemalla, joka aikaisemman
tavaramerkin toistavalla uudemman merkin osalla on viimeksi mainitussa merkissd, vaan pikemmin
silld, miten tdmd osa soveltuu siihen, ettd yleiso6 mieltdd sen ja painaa sen mieleensd itsendisesti
kyseisen merkin yhteydessa.

26. Toiseksi on todettava, ettd riippumatta asemasta, joka aikaisemmalla tavaramerkilld on uudemman
merkin synnyttdiméssd kokonaisvaikutelmassa, on kuitenkin tarpeen arvioida sekaannusvaara, ei
abstraktisti vaan ottamalla huomioon kaikki vyksittdistapauksessa merkitykselliset tekijdt, joihin
erityisesti kuuluu kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisdllon samankaltaisuuden
lisdksi kyseisten tuotteiden ja palvelujen luonne, myyntitavat, kohdeyleisén tarkkaavaisuuden asteen
korkeus ja kohdeyleison tavat kyseiselld alalla.* Téstd seuraa, ettei siitd, ettd aikaisempi tavaramerkki
sdilyttdd uudemmassa moniosaisessa tavaramerkissé itsendisen erottavan aseman, voida automaattisesti
paitelld, ettd kyseisten merkkien vililld on sekaannusvaara.* On erityisesti todettava, ettei aikaisemman
tavaramerkin suojaamista koskevan vaatimuksen perusteella ole sallittua sivuuttaa tdmén vaaran
arviointia, mika sitd paitsi kasitykseni mukaan ilmenee selvésti myos asiassa Medion annetun tuomion
31 ja 36 kohdasta.

27. Ryhdyn edelld esiin tuotujen periaatteiden perusteella tutkimaan valittajan ainoan
valitusperusteensa ensimmaiisessd osassa esittimid viitteita.

d) Viitteiden tarkastelu

28. Valittaja viittad ensinnékin, ettd unionin yleinen tuomioistuin on péitellyt, ettd "doughnuts”-osalla
on rekisterdintihakemuksen kohteena olevassa merkissi asiassa Medion tarkoitettu itsendinen erottava
asema, suorittamatta kyseisen tapauksen olosuhteita koskevaa kokonaisarviointia. Totean tdstd
alustavasti, ettd valituksenalaisen tuomion 96 ja 97 kohdassa, joihin kasiteltava viite kohdistuu,
vastataan valittajan viitteeseen, jonka mukaan "bimbo”-osa on haetussa tavaramerkissa hallitseva. Sit,
ettd kyseisissd kohdissa on viitattu asiassa Medion annettuun tuomioon, on téssd yhteydesséd pidettdva
viittauksena ~ viimeksi mainitussa tuomiossa  vahvistettuun periaatteeseen, jonka mukaan

43 — Ks. em. asia SABEL, tuomion 23 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta ja em. asia Medion, tuomion 28 kohta.

44 — Ks. asia C-532/10 P, adp Gauselmann v. SMHV, médréys 29.6.2011 (Kok., s. I-94, 43 kohta) ja asia C-204/10 P, Enercon v. SMHV, maérdys
23.11.2010 (Kok., s. I-156, 23—26 kohta).

45 — Ks. em. asia SABEL, tuomion 22 kohta ja em. asia Annco v. SMHV — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), tuomion 50 kohta.

46 — Ks. vastaavasti em. asia Annco v. SMHV - Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), tuomion 49 kohta; em. asia L’'Oréal v. SMHV - Spa
Monopole (SPA THERAPY), tuomion 29 kohta ja em. asia Volkswagen v. SMHV — Suzuki Motor (SWIFT GTi), tuomion 113 kohta; ks.
myo6s em. asia Becker v. Harman International Industries, tuomion 40 kohta.
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sekaannusvaaran toteamiselle ei saa asettaa ehtoa, ettd moniosaisen merkin sen osan, joka koostuu
aikaisemmasta tavaramerkistd, on hallittava moniosaisesta merkisti saatavaa kokonaisvaikutelmaa.*
Unionin yleisen tuomioistuimen tarkoituksena on toisin sanoen ollut selventdd, ettd vaikka
"bimbo”-osaa olisi pidettdavda hallitsevana, kuten valittaja katsoo, sen perusteella ei vield voida sulkea
pois, ettd "doughnuts”-osalla on merkitystd sekaannusvaaraa arvioitaessa. Unionin yleinen tuomioistuin
on padtellyt vastaavasti myos valituksenalaisen tuomion 81 kohdassa, jossa se on tdsmentdnyt, ettd
viimeksi mainittu osa on otettava huomioon kyseisid merkkejd vertailtaessa, koska se ei ole
merkitykseton haetun tavaramerkin synnyttimassa kokonaisvaikutelmassa.

29. Kun tdmid on todettu, katson, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole tehnyt virhettd liittdessadn
valituksenalaisen tuomion 97 kohdassa sen, ettd “doughnuts’-osalla on haetussa tavaramerkissa
itsendinen erottava asema, yhteen kyseisen osan erottamiskyvyn asteen kanssa ja sen seikan kanssa,
ettei se sulaudu tavaramerkin toisen osan kanssa merkityssisélloltdaéan erilliseksi kokonaisuudeksi. Tama
kohta on nimittdin yhtdaltd luettava niiden toteamusten valossa, joita unionin yleinen tuomioistuin oli
jo esittanyt “doughnuts”-osan kyvystd herdttdd yleison huomio ja tulla siis yleison itsendisesti
mieltdiméksi sekd siitd, pystyykdo tdmd osa myodtdavaikuttamaan tavaramerkin = synnyttiméan
yleisvaikutelman luomiseen (erityisesti tuomion 79-81, 85, 86 ja 92 kohta). Kuten ainoan
valitusperusteen toista osaa tutkittaessa paremmin havaitaan, unionin yleinen tuomioistuin ei toisaalta
ole todettuaan, ettd edelld mainitulla osalla on itsendinen erottava asema, automaattisesti paitellyt
tastd, ettd sekaannusvaara on olemassa.

30. Toisesta viitteestd, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin on perusteettomasti laajentanut
edelld mainitussa asiassa Medion annetun tuomion ulottuvuutta, on todettava, ettd sen taustalla on
viimeksi mainitun tuomion tulkinta, joka poikkeaa tdssa ratkaisuehdotuksessa ehdotetusta, joten viite
perustuu kasitykseni mukaan oikeudellisesti virheelliseen lahtokohtaan.

31. Kaiken edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin hylkdd ainoan
valitusperusteen ensimmadisen osan perusteettomana.

B Ainoan valitusperusteen toinen osa: kaikkia sekaannusvaaran arvioinnissa merkityksellisié tekijoitd ei
ole arvioitu

1. Asianosaisten lausumat

32. Valittaja viittdd ensinndkin, ettd unionin yleinen tuomioistuin on perustanut sekaannusvaaran
olemassaoloa koskevan ratkaisunsa pelkéstddn toteamukseen, ettd "doughnuts”-osalla — oletetusti — on
itsendinen erottava asema, eikd se ole ottanut huomioon muita merkityksellisid tekijoitd eikd etenkadn
sitd, ettei "bimbo”-osa ole pelkéstddn yhtion nimi vaan myo6s tavaramerkki, joka on Espanjassa laajalti
tunnettu niiden tuotteiden osalta, joita varten sen rekisterdintid haetaan; sité, ettd tdimé osa on haetun
tavaramerkin alussa, aikaisemman tavaramerkin pientd erottuvuutta ja sitd, ettd aikaisempaa
tavaramerkkid ei toisteta haetussa tavaramerkissd tdysin samana. Valittaja katsoo erityisesti, ettd
haetun tavaramerkin ensimméisen osan laajan tunnettuuden tavaramerkkind olisi pitdnyt johtaa
vertailtavien merkkien sekaannusvaaran pois sulkemiseen vastaavalla tavalla, kuin unionin
tuomioistuin katsoi edelld mainitussa asiassa Becker vastaan Harman International Industries
antamassaan tuomiossa.

47 — Ks. em. asia Medion, tuomion 32 kohta.
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33. Toiseksi valittaja viittds, ettd valituksenalaisen tuomion perustelut ovat puutteelliset, koska unionin
yleinen tuomioistuin ei ole selvittinyt syytd, joka saa kohdeyleison jdttamdan huomiotta moniosaisen
tavaramerkin ensimmadisen osan, joka osoittaa kyseisten tuotteiden hyvin tunnetun kaupallisen
alkuperdn, ja katsomaan tuotteiden olevan perdisin aikaisemman tavaramerkin haltijalta tai
taloudellisesti keskenéén sidoksissa olevista yrityksista.

34. Kolmanneksi valittaja korostaa, ettd asiayhteys, jossa unionin tuomioistuin antoi tuomion asiassa
Medion, on eri kuin téssd tapauksessa, jossa — toisin kuin elektroniikkatuotteiden alalla — on
epédtavanomaista, ettd kilpailevien yritysten vililld on taloudellisia yhteyksia.

35. SMHV ja Panrico katsovat, ettd valittajan viitteet on osittain jatettdva tutkimatta ja osittain
hyldttavé perusteettomina.

2. Asian tarkastelu

36. Vaikka yhdyn valittajan ldhtoolettamaan eli siihen, ettei asiassa Medion annetussa tuomiossa sallita
sen enempdd moniosaisen  tavaramerkin  synnyttimdd  kokonaisvaikutelmaa  koskevasta
arviointiperusteesta poikkeamista kuin sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin sivuuttamista,
pidén valittajan ainoan valitusperusteensa tdssi osassa esittdmid vaitteita kuitenkin perusteettomina.

37. Kun valituksenalainen tuomio luetaan kokonaan eikd valittajan ehdottamin tavoin valikoivasti, siitd
nimittdin ilmenee, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole péaitellyt sekaannusvaaran olemassaoloa
pelkastdan siitd toteamuksesta, ettd "doughnuts”-osalla on haetussa tavaramerkissa itsendinen erottava
asema, vaan se on tissd tarkoituksessa tukeutunut kokonaisarvioinnissa lukuisiin tekijoihin tuomion
51 kohdassa mainitsemansa oikeuskdytannon mukaisesti.

38. Toisin kuin valittaja vaittdd, unionin yleinen tuomioistuin on kyseisid tavaramerkkeja vertaillessaan
ottanut huomioon sekd BIMBO-tavaramerkin viitetyn laajan tunnettuuden ettd sen, ettd mainittu
tavaramerkki on ensimmdinen niistd kahdesta osasta, joista haettu tavaramerkki muodostuu.
Ensimmadisen seikan osalta unionin yleinen tuomioistuin ei ole sulkenut pois, ettd silld, ettd
moniosaisen merkin osa on laajalti tunnettu tavaramerkki, voi olla merkitystd merkin eri osien
suhteellista painoa arvioitaessa, mutta se on kuitenkin tdsmentdnyt, ettei tdmd merkitse
automaattisesti, ettd kyseisten tavaramerkkien vertailussa on otettava huomioon vain tdma yksi osa, jos
ilmenee, etteivit merkin muut osat ole merkityksettomid sen synnyttimissd kokonaisvaikutelmassa.*
Toisesta seikasta unionin yleinen tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomion 80, 83
ja 84 kohdassa, ettd vaikka “doughnuts”’-osa on haetussa tavaramerkissé sijoitettu “bimbo”-osan
jalkeen, se on omiaan kiinnittdmddn espanjalaisen yleison huomion, koska se on pidempi ja koska
konsonanttisarja “ghn” on espanjan kielessd epdtavanomainen, joten se on otettava huomioon
arvioitaessa kyseisten merkkien ulkoasun samankaltaisuutta. Unionin tuomioistuin ei voi
muutoksenhakuvaiheessa tutkia aineellisesti néité tosiseikkoja koskevia arviointeja.

39. Toisin kuin valittaja viittdd, unionin yleinen tuomioistuin on samoin ottanut huomioon sen, ettei
aikaisempaa tavaramerkkid toisteta haetussa tavaramerkissdé samana, ja korostanut tuomion
82 kohdassa, ettd ainoa ero koski yhtd kirjainta, joka oli kolmantena melko pitkdssa sanassa. Unionin
yleinen tuomioistuin on todennut, ettei timé ero muuttanut merkittavésti sen enempéé sanan pituutta
kuin foneettisesti sanan d@antamysta.

40. Viitteestd, jonka mukaan “bimbo”-osa ei ole pelkédstddn yhtion nimi vaan myos Espanjassa
kyseisten tuotteiden osalta laajalti tunnettu tavaramerkki, totean, ettei valittaja johda téstd

oikeudellisesti mitddn erityistd seurausta. Siltd varalta ettd valittajan tarkoituksena on tehda tilla tavoin
ero tdmdn tapauksen ja asiassa Medion pédasian oikeudenkdynnin kohteena olleen tapauksen vilille,

48 — Tuomion 77 ja 78 kohta.
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huomautan, ettd viimeksi mainitussa asiassa annetun tuomion systematiikassa silld, ettd aikaisempaa
tavaramerkkid kaytetddn kolmannen osapuolen moniosaisessa merkissd yhdistettynd tdmén osapuolen
yhtion nimeen tai tavaramerkkiin, jonka haltija kolmas osapuoli on, ei nédytd olevan mitddn merkitysta.
On nimittdin todettava yhtdaltd, ettd unionin tuomioistuin on kyseisen tuomion 36 kohdassa asettanut
molemmat tilannevaihtoehdot samaan asemaan, ja toisaalta, ettd ennakkoratkaisua pyytdneen
tuomioistuimen toteamuksista ilmeni, ettd kyseisten tuotteiden markkinoilla oli vakiintuneena
kaytdntond, ettd yrityksen nimi sisdllytetddan tavaramerkkiin, minkd johdosta yrityksen nimi menetti
yritystd merkitsevin merkin tyypillisen merkityssisaltonsd ja sai tuotetta yksiloivin osan
merkityssisillon. *

41. Unionin yleinen tuomioistuin on sekaannusvaaraa koskevassa kokonaisarvioinnissa ottanut
huomioon vertailtavien merkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuden asteen, joka todettiin
keskimaardiseksi, sen, ettd tuotteet olivat samoja (tuomion 91 kohta), aikaisemman tavaramerkin
keskimaardisen erottamiskyvyn (tuomion 92 ja 95-97 kohta), kyseisten tuotteiden luonteen ja yleison
melko matalan tarkkaavaisuusasteen ostohetkelld (tuomion 99 kohta). Unionin yleinen tuomioistuin
on viitannut kaikkiin néihin tekijoihin ja erityisesti merkkien ulkoasun ja lausuntatavan
samankaltaisuuteen ja siihen, ettd tuotteet olivat samoja, ja lopuksi katsonut ettd sekaannusvaara oli
olemassa.

42. Tassa tilanteessa ei kasitykseni mukaan voida katsoa, ettd unionin yleinen tuomioistuin olisi
padtellyt  kyseisten merkkien sekaannusvaaran olemassaolon automaattisesti  siitd, ettd
"doughnuts”-osalla todettiin olevan haetussa tavaramerkissd itsendinen erottava asema, tai ettei se
suorittanut sekaannusvaaran kokonaisarviointia.

43. On samaten hyldttava viite, jonka mukaan valituksenalaisen tuomion perustelut ovat puutteelliset.
Syyt, joiden vuoksi unionin yleinen tuomioistuin hylkasi valittajan véitteen, joka koski "bimbo”-sanalla
haetussa tavaramerkissd vditetysti olleen hallitsevuuden ratkaisevaa merkitystd, ilmenevit paitsi
valituksenalaisen tuomion 95-97 kohdasta myds sen 76—81 kohdasta.

44. Valittajan viite, jonka mukaan asiassa Medion annettua tuomiota ei voida soveltaa tdhdn
tapaukseen, koska viihde-elektroniikkalaitteiden alan ja konditoria-alan kauppatavat eroavat toisistaan,
ei mielestdni perustu tosiseikkoihin. Toisin kuin valittaja nédyttdd viittivdn, asiassa Medion annetusta
tuomiosta ja esitetystd ratkaisuehdotuksesta ei ilmene, ettd merkityksellisilla markkinoilla toimivien
yritysten vilisten taloudellisten yhteyksien tiheys sisdltyisi péddasian tosiseikkoihin, sellaisina kuin
ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin on kuvaillut nditd. Kuten edelld 40 kohdassa on jo ollut
tilaisuus tdhdentdd, viimeksi mainittu tuomioistuin oli pdinvastoin todennut, ettd kyseessd olevalla
tuotealalla yleinen nimedmiskdytantd on, ettd etualalla on valmistajan nimi, joka muutoin olisi
taka-alalla moniosaisen tavaramerkin synnyttdmissd kokonaisvaikutelmassa, koska yleisolla on
padsaiantoisesti taipumus erottaa tuotteen tunnusmerkki merkin jostain muusta osasta.” Tillaisten
kauppatapojen — jos ne on dokumentoitu — olemassaolo on ilman muuta otettava sekaannusvaaraa
koskevassa kokonaisarvioinnissa huomioon merkityksellisend tekijand, mutta valittaja ei ole nayttényt
toteen eikd edes viittdnyt, ettd niitd olisi olemassa kyseisilld tuotemarkkinoilla.

45. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin hylkdd myds ainoan valitusperusteen
toisen osan perusteettomana.

V Ratkaisuehdotus

46. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin hylkdd valituksen ja velvoittaa
valittajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

49 — Ks. julkisasiamies Jacobsin em. ratkaisuehdotuksen 9 ja 10 kohta.
50 — Ks. julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotuksen 8—10 kohta.
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