TUOMIO 22.6.1999 — ASIA C-342/97

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
22 piivanid kesikuuta 1999 *

Asiassa C-342/97,

jonka Landgericht Miinchen I (Saksa) on saattanut EY:n perustamissopimuksen
177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) nojalla yhteiséjen tuomioistuimen
kisiteltaviksi saadakseen tdssi kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevassa
asiassa

Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH

vastaan

Klijsen Handel BV

ennakkoratkaisun jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnon lihentimisesti
21 péivind joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/
ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta,

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: neljinnen ja kuudennen jaoston puheenjohtaja
P. J. G. Kapteyn, joka hoitaa presidentin tehtivii, jaostojen puheenjohtajat
J.-P. Puissochet ja P. Jann sekd tuomarit G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Al-

meida, C. Gulmann (esittelevdi tuomari), D. A. O. Edward, L. Sevon ja
M. Wathelet,

julkisasiamiés: E G. Jacobs,

kirjaaja: R. Grass,
ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, edustajanaan asianajaja Jiirgen
Kroher, Miinchen,

— Kiijsen Handel BV, edustajanaan asianajaja Wolfgang A. Rehmann, Miin-
chen,

— Euroopan yhteisojen komissio, asiamiehendin oikeudellisen yksikon virka-
mies Berend Jan Drijber, jota avustaa asianajaja Bertrand Wigenbaur,
Hampuri ja Bryssel,

ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH:n, edustajanaan asianajaja
Jiirgen Kroher, Klijsen Handel BV:n, edustajanaan asianajaja Wolfgang A. Reh-
mann, ja komission, asiamieheniin oikeudellisen yksikén virkamies Karen
Banks, jota avustaa asianajaja Bertrand Wigenbaur, 22.9.1998 pidetyssd istun-
nossa esittamit suulliset huomautukset,
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kuultuaan julkisasiamiehen 29.10.1998 pidetyssi istunnossa esittimin ratkai-
suehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Landgericht Miinchen I on esittdnyt 11.9.1997 tekemiilldin paitokselld, joka on
saapunut yhteis6jen tuomioistuimeen 1.10.1997, EY:n perustamissopimuksen
177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) nojalla nelja ennakkoratkaisukysy-
mystd jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiddinnon lihentimisestd 21 piivini
joulukuuta 1988 annetun ensimmdiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1; jdljempina direktiivi) § artiklan 1 kohdan b alakohdan
tulkinnasta.

Niama kysymykset on esitetty asiassa, jossa kantajana on saksalainen yhtié Lloyd
Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (jiljempini Lloyd) ja vastaajana alankomaa-
lainen yhti6 Klijsen Handel BV (jiljempina Klijsen) ja joka koskee sitd, ettd
Klijsen on kiyttinyt elinkeinotoiminnassaan Saksassa tavaramerkkii Loint’s
jalkineissa.
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Direktiivi on saatettu osaksi Saksan oikeusjirjestysti 25.10.1994 annetulla
Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichenilla (laki tava-
ramerkkien ja muiden tunnusmerkkien suojasta, BGBL. I, 1994, s. 3082), ja
direktiivin 5 artiklassa, joka on otsikoitu ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”,
sdddetdin seuraavaa:

1. Rekister6idyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tava-
ramerkin haltijalla on oikeus kieltid muita ilman hinen suostumustaan kiytti-
masti elinkeinotoiminnassa:

b) merkkii, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa
yleison keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisiltid myos vaaran merkin ja
tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasti.”

Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa on titi sisilloltadn vastaava
sddnnds, jossa médritelldsn tavaramerkin rekisterdintimenettelyssa sovellettavat
sellaiset taydentavat rekisterdinnin esteet ja mitdttémyysperusteet, jotka ]ohtuvat
aikaisempien oikeuksien voimassaolosta.

Lloyd on jalkinevalmistaja, joka on vuodesta 1927 lihtien markkinoinut jalki-
neita tavaramerkilldi Lloyd. Silli on useita Saksassa rékisterdityji sana- ja
kuviomerkkeji, jotka kaikki muodostuvat sanasta Lloyd.

Myos Klijsen valmistaa jalkineita, ja se on markkinoinut jalkineitaan tavara-
merkilld Loint’s Alankomaissa vuodesta 1970 alkaen ja Saksassa vuodesta 1991
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lihtien. Niit4 jalkineita myydidin vapaa-ajanjalkineisiin erikoistuneissa myyma-
loissd, ja yli 90 prosenttia sen myynnistd tulee naisten jalkineista. Klijsen sai
vuonna 1995 tavaramerkille Loint’s Benelux-maiden osalta kansainvilisen
rekisterdinnin, ja se pyysi, ettd tavaramerkkisuoja ulotettaisiin koskemaan myos
Saksaa. Se sai vuonna 1996 Benelux-maiden osalta my6s sana- ja kuviomerkille
Loint’s kansainvilisen rekisterdinnin, joka ulotettiin koskemaan myos Saksaa.

Kansallisessa tuomioistuimessa vireilli olevassa oikeudenkiynnissi Lloyd on
vaatinut muun muassa sitd, ettd Klijsenia kiellettdisiin kiyttimistid elinkeino-
toiminnassa Loint’s-merkkii jalkineiden ja jalkinetuotteiden osalta ja ettd Klijsen
antaisi Deutsches Patentamtille (Saksan patenttivirasto) suostumuksen siihen,
ettdi Loint’s-merkin kansainvilinen rekistersinti poistetaan Saksaa koskevilta
osin. Lloyd viittda tiltd osin, ettd Loint’s-tavaramerkin ja Lloyd-tavaramerkin
vililld on sekaannusvaara, koska ne lausutaan samankaltaisella tavalla ja koska
niitd kiytetdin samojen tavaroiden tunnusmerkkini; lisiksi sekaannusvaaraa
aiheutuu siitd, ettd Lloyd-tavaramerkki on erittdin erottamiskykyinen, mika on
seurausta siitd, ettd tihidn tavaramerkkiin ei sisilly kuvailevia osia, se on hyvin
tunnettu ja sitd on kiytetty samassa muodossa laajalti ja intensiivisesti hyvin
pitkdn ajan.

Klijsen vaatii kantajan vaatimusten hylkdamistd silli perusteella, ettd niiden
kahden tavaramerkin vililld ei ole sekaannusvaaraa. Se vetoaa muun muassa
sithen, ettei ole ndytetty toteen, ettd Lloydin tuotteet olisivat erityisen tunnettuja.
Lisiksi Klijsenin mukaan sen tuotteilla ja Lloydin tuotteilla ei ole yhteista, koska
Lloyd ei toimi mainittavassa miidrin vapaa-ajanjalkineiden markkinoilla, kun
taas Klijsen valmistaa yksinomaan timin tuoteryhmin tuotteita. Klijsenin
mukaan jalkinealalla sekaannusvaaran suhteen ratkaisevana tekijind ei myos-
kidin ole tavaramerkkien lausuntatapa vaan yksinomaan niiden kirjoitusasu.
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Landgericht Miinchen I on katsonut, ettd pidasian ratkaisun sisilto riippuu siiti,
miten direktiivid on tulkittava, ja se on todennut tiltid osin seuraavaa:

Tahinastinen saksalainen oikeuskiytintd huomioon ottaen olisi todenni-
koisesti katsottava, ettd sekaannusvaara on olemassa. Direktiivin voimaan-
tulon jilkeen on kuitenkin episelvdi, onko titid oikeuskiytintod edelleen
noudatettava.

Sekaannusvaara voi ainakin olla olemassa kyseisten tavaramerkkien lau-
suntatapojen samankaltaisuuden vuoksi.

Marraskuussa 1995 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan Lloyd-tavaramerkin
tunnettuusaste oli 36 prosenttia koko siind viesténosassa, joka koostuu
14—64-vuotiaista henkiloisti. Huhtikuussa 1996 tehdyssi kyselyssi
10 prosenttia 14-vuotiaista ja sitd vanhemmista miehistd antoi Lloyd-tava-
ramerkin vastaukseksi kysymykseen, “miti miesten jalkinemerkkeji tun-
nette”.

On episelvii, voiko tavallista suurempi erottamiskyky, josta ilmauksena on
se, ettd tavaramerkin tunnettuusaste on 36 prosenttia asianomaisessa koh-
deryhmiissi, olla peruste sille paitelmille, ettd sekaannusvaara on olemassa,
vaikka huomioon otettaisiin mielleyhtymien vaarakin. Tiltid osin on syyti
huomata, ettd vuonna 1995 tehdyn tutkimuksen mukaan 33 jalkinemerkin
tunnettuusaste oli yli 20 prosenttia, 13 jalkinemerkin vihintiin 40 pro-
senttia ja 6 jalkinemerkin vihintdin 70 prosenttia.

Nyt kisiteltdvanid olevassa asiassa kyseessd olevat tavarat ovat samanlaisia,
koska kummankin asianosaisen tuotevalikoima koostuu jalkineista ja koska
kummankin pyrkimyksend on lisitd niiden tuotteiden valikoimaa, joita
markkinoidaan tavaramerkkii kiyttien.
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— Vaikka jalkineiden ostajat nikevit samankaltaiset merkit erittdin harvoin

samanaikaisesti, sekaannusvaaraa ei voida arvioida ”tarkkaamattoman
ostajan” nikékulmasta.

Niiden seikkojen perusteella Landgericht Miinchen I on péittianyt lykita asian
kisittelyd ja esittdid yhteisjen tuomioistuimelle seuraavat kysymykset:

”1) Kun tavaramerkki ja merkki koostuvat vain yhdesti didnteellisesti samalla

tavoin alkavasta tavusta ja kun niiden ainoa vokaaliyhdistelmi on alultaan
samanlainen ja kun merkissi kiytetddn tavaramerkin — ainoan — loppu-
konsonantin kaltaista konsonanttia (d:n sijasta t) kolmen konsonantin ryh-
missi, johon kuuluu myés s-kirjain, onko katsottava, ettd vaarana on timin
merkin sekaantuminen tavaramerkkiin niiden samankaltaisuuden vuoksi ja
sen vuoksi, ettd merkkii ja tavaramerkkii kiytetdin samankaltaisissa tava-
roissa tai palveluissa; kidytinnéssd on kyse siitd, ovatko jalkineita varten
kidytettiavit nimitykset Lloyd ja Loints sekoitettavissa keskendin?

Mitd merkitystd on tdltd osin direktiivin sanamuodolla, jonka mukaan
sekaannusvaara sisiltiid vaaran merkin ja tavaramerkin vilisesti mielle-
yhtymasta?

3) Jos merkin tunnettuusaste on 10 prosenttia asianomaisessa kohderyhmissa,

onko liahdettivi siitd, ettd merkki on erityisen erottamiskykyinen, minkd
vuoksi merkilld on asialliselta ulottuvuudeltaan tavallista laajempi suocja?

Onko niin silloin, kun tunnettuusaste asianomaisessa kohderyhmissi on
36 prosenttia?
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Jos suoja on tilld tavoin ulottuvuudeltaan tavallista laajempi, onko ensim-
miiseen kysymykseen vastattava timin perusteella eri tavalla, jos yhteis6jen
tuomioistuin olisi alun perin vastannut tihin kysymykseen kieltivisti?

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

Aluksi on syytd todeta, ettd — samoin kuin julkisasiamies on todennut ratkai-
suehdotuksensa 8—13 kohdassa —  perustamissopimuksen 177 artiklassa
yhteisojen tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten tehtdvit on jaettu
vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan niin, etti yhteiséjen tuomioistuimen
tehtdvdnd on ainoastaan antaa kansallisen tuomioistuimen pyynnéstid sellaisia
tulkintaratkaisuja, jotka ovat tarpeen kansallisen tuomioistuimen kisiteltiviksi
saatetun asian ratkaisemiseksi, kun taas kansallisen tuomioistuimen tehtdviani on
soveltaa kyseisid sddntojd, sellaisina kuin yhteiséjen tuomioistuin on niitd tul-
kinnut, sen kisiteltivini olevan asian tosiseikastoon (ks. vastaavasti asia
C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, tuomio 8.2.1990,
Kok. 1990, s. 1-285, 11 kohta). Tastd seuraa, ettd kansallisen tuomioistuimen
asiana on lausua siitd, onko kyseisen kahden tavaramerkin vililli sekaannus-
vaara direktiivissi tarkoitetulla tavalla.

Niin ollen kansallinen tuomioistuin haluaa kysymyksilliin, jotka on syyti
kasitelld yhdessd, yhteisojen tuomioistuimelta ratkaisua

— siitd, mitkd ovat ne arviointiperusteet, joita on sovellettava arvioitaessa
direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa

— siitd, miten on tulkittava direktiivin sanamuotoa, jonka mukaan sekaan-
nusvaara sisidltdd “vaaran mielleyhtymistd” aikaisemman tavaramerkin
kanssa
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— siitd, mikd merkitys sekaannusvaaraa arvioitaessa on annettava sille, ettid
tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen.

Kansallinen tuomioistuin on tilti osin tiedustellut, voiko sekaannusvaara
aiheutua pelkisti tavaramerkkien lausuntatavan samankaltaisuudesta ja voi-
daanko pelkistidn sén perusteella, ettd tavaramerkissi ei ole kuvailevia osia,
katsoa, ettd tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen.

Lloyd ehdottaa, etti ennakkoratkaisukysymykseen vastattaisiin myéntivisti.
Lloydin mukaan arvioitaessa sitd, onko tavaramerkki erityisen erottamiskykyi-
nen, ei ole syytd kiinnittdd kaavamaisesti huomiota tiettyyn prosentuaaliseen
tunnettuusasteeseen, joka on mahdollisesti saatu selville kyselytutkimusten
avulla. Sen sijaan on arvioitava laadullisesti kaikkia niiti tekijoitd, joihin tava-
ramerkin maine perustuu ja joita ovat muun muassa tavaramerkin alkuperiinen
erottamiskyky, tavaramerkin kiyttimisen kesto ja laajuus, se arvostus, joka
asianomaisissa kohderyhmissi liitetdin tavaramerkkiin, ja tavaramerkin tun-
nettuusaste. Lisdksi Lloydin mukaan sellainen tavaramerkki, jossa ei ole kuvai-
levia osia, on sellaisenaan erottamiskykyisempi kuin sellaiset tavaramerkit, joilla
on heikompi alkuperiinen erottamiskyky tai joiden osalta on olemassa vahva
tarve pitdd kuvailevat osat tavaramerkkisuojan ulkopuolella (Freihaltebediirfnis),
ja sekaannusvaaraa arvioitaessa on suuri merkitys silld, ovatko tavarat keskeniin
samankaltaisia.

Klijsen vaittdd, ettd ratkaisevaa ei ole tietynlainen yksittidinen vokaaliyhdistelma,
vaan kyseisestd kahdesta tavaramerkisti saatava kokonaisvaikutelma, ja huo-
mioon on otettava kaikki kyseisen yksittdistapauksen kannalta merkitykselliset
tekijdt ja erityisesti se, onko tavaramerkit todellisuudessa sekoitettu keskeniin
markkinoilla. Klijsenin mukaan asianomaisessa kohderyhmissi tavaramerkkien
havainnointi tapahtuu niiden ulkoasun eikd niiden lausuntatavan perusteella,
koska jalkineet ostetaan vasta sen jilkeen, kun niiti on sovitettu. Jalkineiden
ostotilanne on kiytinndssi sellainen, ettd on poissuljettua, ettd tarkkaavainen ja
kohtuullisesti valistunut kuluttaja voi sekoittaa tavaramerkit keskenisn. Piztel-
mid, ettd tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen, ei voida perustaa pel-
kistddn tiettyyn abstraktisti mdairiteltyyn tunnettuusasteeseen. Sen sijaan on
otettava huomioon kaikki ne tekijit, jotka ovat konkreettisesti ominaisia kysei-
sille tavaramerkeille. Lisdksi pelkéstdidn sen perusteella, ettd tavaramerkissi ei ole
kuvailevia osia, ei voida katsoa, etti erottamiskyky olisi tavallista suurempi.
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Komissio viittai, ettd yhteiséjen tuomioistuimen asiana ei ole ratkaista, ovatko
jalkineiden tunnusmerkkeini kiytettdvit nimitykset Lloyd ja Loint’s siind méérin
lausumistavaltaan samankaltaisia, etti ne voidaan sekoittaa keskeniin. Komissio
viittaa asiassa C-251/95, SABEL, 11.11.1997 annettuun tuomioon (Kok. 1997,
s. I-6191, 22 ja 23 kohta) ja katsoo, ettd arvioitaessa direktiivin § artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa huomioon on otettava
myo6s muita tekijoitd kuin tavaramerkkien lausumistavan samanlaisuus. Lisdksi
komission mukaan tavaramerkin erottamiskyky ei johdu pelkistidn sen tunnet-
tuudesta, vaan sitd on arvioitava ottaen huomioon myos se, missd mairin tava-
ramerkin osat ovat kuvailevia tai vihdn omaperiisid piirteitd sisdltdvia.

Yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskdytinnosti ilmenee, ettd direktiivin 5 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso
saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestad
tai mahdollisesti taloudellisesti keskeniin sidoksissa olevista yrityksistd (ks.
vastaavasti em. asia SABEL, tuomion 16—18 kohta ja asia C-39/97, Canon,
tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. 1-5507, 29 kohta). Direktiivin § artiklan
1 kohdan b alakohdan sanamuodon perusteella kisite *vaara mielleyhtymistd’ ei
ole vaihtoehto sekaannusvaaran kisitteelle, vaan silli on tarkoitus tismentdi
jalkimmaiisen kisitteen ulottuvuutta (ks. vastaavasti em. asia SABEL, tuomion 18
ja 19 kohta).

Tamin saman oikeuskiytinnon mukaan yleison keskuudessa mahdollisesti ole-
vaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava
kaikki tekijdt, jotka ovat merkityksellisid kyseisessd yksittdistapauksessa (ks.
vastaavasti em. asia SABEL, tuomion 22 kohta).

Timi sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien teki-
joiden tiettyd keskindistd riippuvuutta ja erityisesti sitd, ettd tavaramerkkien
samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuuteen, jonka ne kattavat. Niinpd tavaramerkkien suojaamien
tavaroiden tai palvelujen vihiisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavara-
merkkien merkittivi samankaltaisuus ja piinvastoin. Kyseisten tekijéiden kes-
kindinen riippuvuus on nimittdin ilmaistu direktiivin kymmenennessi
perustelukappaleessa, jonka mukaan on vilttimatontd miaritelld samankaltai-
suuden kisite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi puolestaan riippuu
muun muassa siitd, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, sekd
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samankaltaisuuden asteesta yhtdiltid tavaramerkin ja merkin vililld ja toisaalta
kyseisten tavaroiden tai palvelujen vililli (ks. em. asia Canon, tuomion
17 kohta).

Koska sekaannusvaara on sitd suurempi, miti erottamiskykyisempi aikaisempi
tavaramerkki on (em. asia SABEL, tuomion 24 kohta), sellaisia tavaramerkkeji,
jotka ovat erittdin erottamiskykyisid joko ominaispiirteidensi vuoksi tai sen
vuoksi, ettd ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niiti, joiden
erottamiskyky on heikompi (ks. em. asia Canon, tuomion 18 kohta).

Niin ollen direktiivin § artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaan-
nusvaara voi olla olemassa siiti huolimatta, etti kyseiset tavaramerkit eivit ole
kovin samankaltaisia, jos ne tavarat tai palvelut, jotka nimi tavaramerkit kat-
tavat, ovat hyvin samankaltaisia ja jos aikaisempi tavaramerkki on erittiin
erottamiskykyinen (ks. vastaavasti em. asia Canon, tuomion 19 kohta).

Mairittdessadn tavaramerkin erottamiskykyi ja niin ollen myos tutkiessaan,
onko sen erottamiskyky erityisen vahva, kansallisen tuomioistuimen on arvioi-
tava kokonaisuutena sitd, missi miirin ne tavarat tai palvelut, joita varten
kyseinen tavaramerkki on rekisterdity, voidaan timin tavaramerkin perusteella
tunnistaa tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi ja erottaa ndin muiden yri-
tysten tavaroista tai palveluista (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja
C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. 1-2779,
49 kohta).

Téssd arvioinnissa on otettava huomioon muun muassa tavaramerkin ominais-
piirteet eli my6s se, onko siind niitd tavaroita tai palveluja, joita varten se on
rekister6ity, kuvailevia osia, tilli tavaramerkilli markkinoitujen tavaroiden
markkinaosuus, tavaramerkin kiyttimisen intensiivisyys, maantieteellinen laa-
juus ja kesto, se, missd miirin yritys on kiyttinyt varoja tavaramerkin tunne-
tuksi tekemiseen, ja se, missd laajuudessa asianomaisessa kohderyhmissi
tunnistetaan tdmin merkin perusteella kyseiset tavarat tai palvelut tietyn yri-
tyksen tavaroiksi tai palveluiksi, sekd kauppakamarien tai muiden litke-elimin
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yhteenliittymien antamat lausunnot (ks. em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion
51 kohta).

Tdstd seuraa, ettd sitd, missd tapauksessa tavaramerkki on erityisen erottamis-
kykyinen, ei voida ilmaista yleisluonteisesti eli esimerkiksi kdyttimilla ciettyjd
prosenttiosuuksia, joilla ilmaistaan tavaramerkin tunnettuus asianomaisessa

kohderyhmissi (ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion
52 kohta).

Lisiksi timin sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten
tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisillon samankaltaisuuden
osalta perustuttava tavaramerkeistd syntyviin kokonaisvaikutelmaan, ja huo-
mioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.
Direktiivin § artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodosta ” — — aiheuttaa
yleisén keskuudessa sekaannusvaaran — — ” ilmenee, ettd silld, miten kyseisen
tyyppisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmartdd tavaramerkit,
on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensid keski-
vertokuluttaja kisittdd tavaramerkin kokonaisuutena eiki ryhdy tutkimaan

merkin erilaisia yksityiskohtia (ks. vastaavasti em. asia SABEL, tuomion
23 kohta).

Tassa kokonaisarvioinnissa kyseisen tyyppisten tavaroiden keskivertokuluttajan
oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekid kohtuullisen tarkkaavainen ja
huolellinen (ks. vastaavasti asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio
16.7.1998, Kok. 1998, s. [-4657, 31 kohta). On kuitenkin otettava huomioon se,
ettd keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan
eri tavaramerkkeji, vaan hinen on turvauduttava sithen epitiydelliseen muisti-
kuvaan, joka hinelld on tavaramerkeistd. On myos syytéd ottaa huomioon se, etta
keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai
palvelujen tyypin mukaan.

Sen arvioimiseksi, missi miidrin kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia,
kansallisen tuomioistuimen on miiritettiva niiden ulkoasun, lausuntatavan tai
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merkityssisillon samankaltaisuuden aste ja tarvittaessa harkittava, mika paino-
arvo ndille eri tekijoille on annettava, ottaen huomioon kyseisten tavaroiden tai
palvelujen tyypin ja niiden markkinointiin liittyvit olosuhteet.

Edelld esitetyn perusteella ennakkoratkaisukysymyksiin on vastattava, etti
direktiivin § artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara voi
syntyi jo sen vuoksi, ettid tavaramerkit lausutaan samankaltaisella tavalla. Miti
samankaltaisempia ovat ne tavarat tai palvelut, jotka nimi tavaramerkit katta-
vat, ja mitd erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sitd suurempi on
sekaannusvaara. Miiritettiessd tavaramerkin erottamiskykya ja niin ollen myos
tutkittaessa sitd, onko sen erottamiskyky erityisen vahva, on arvioitava koko-
naisuutena sitd, missd mdirin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen
tavaramerkki on rekisterdity, voidaan timin tavaramerkin perusteella tunnistaa
tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi ja erottaa ndin muiden yritysten tava-
roista tai palveluista. Tissd arvioinnissa on otettava huomioon kaikki merki-
tykselliset tekijit, joita ovat muun muassa tavaramerkin ominaispiirteet eli myos
se, onko siind niitd tavaroita tai palveluja, joita varten se on rekisterdity,
kuvailevia osia. Sitd, missd tapauksessa tavaramerkki on erityisen erottamis-
kykyinen, ei voida ilmaista yleisluonteisesti eli esimerkiksi kayttimalld tiettyja
prosenttiosuuksia, joilla ilmaistaan tavaramerkin tunnettuus asianomaisessa
kohderyhmassi.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineelle komissiolle aiheutu-
neita oikeudenkiyntikuluja ei voida maiiritd korvattaviksi. Pidasian asian-
osaisten osalta asian kisittely yhteiséjen tuomioistuimessa on vilivaihe
kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyssd, minkid vuoksi
kansallisen tuomioistuimen asiana on paittid oikeudenkiyntikulujen korvaami-
sesta.
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LLOYD SCHUHFABRIK MEYER

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Landgericht Miinchen I:n 11.9.1997 tekemillddn pastokselld esit-
timit kysymykset seuraavasti:

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnén lihentimisestd 21 pdivdnd joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmdisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara voi syntyi jo sen vuoksi,
ettd tavaramerkit lausutaan samankaltaisella tavalla. Mitid samankaltaisempia
ovat ne tavarat tai palvelut, jotka nimi tavaramerkit kattavat, ja mitd erotta-
miskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sitd suurempi on sekaannusvaara.
Mairitettdessd tavaramerkin erottamiskykyi ja ndin ollen my6s tutkittaessa sité,
onko erottamiskyky erityisen vahva, on arvioitava kokonaisuutena sitd, missi
méirin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisterdoity,
voidaan timin tavaramerkin perusteella tunnistaa tietyn yrityksen tavaroiksi tai
palveluiksi ja erottaa ndin muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Tassd
arvioinnissa on otettava huomioon kaikki merkitykselliset tekijit, joita ovat
muun muassa tavaramerkin ominaispiirteet eli myos se, onko siini niitd tavaroita
tai palveluja, joita varten se on rekisterdity, kuvailevia osia. Sitd, missd tapauk-
sessa tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen, ei voida ilmaista yleisluon-
teisesti eli esimerkiksi kidyttamailli tiettyjd prosenttiosuuksia, joilla ilmaistaan
tavaramerkin tunnettuus asianomaisessa kohderyhmassa.

Kapteyn Puissochet Jann
Mancini Moitinho de Almeida Gulmann
Edward Sevon Wathelet
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Julistettiin Luxemburgissa 22 pdivini kesikuuta 1999.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias

kirjaaja presidentti
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