TUOMIO 27.11.2008 — ASIA C-252/07
YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmaiinen jaosto)

27 paivdand marraskuuta 2008 *

Asiassa C-252/07,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Court of
Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittinyt
15.5.2007 tekemallddan padtokselld, joka on saapunut yhteiséjen tuomioistuimeen
29.5.2007, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Intel Corporation Inc.

vastaan

CPM United Kingdom Ltd,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (ensimmiinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann, tuomari M. Ilesi¢ (esitteleva
tuomari) sekd tuomarit A. Tizzano, A. Borg Barthet ja E. Levits,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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julkisasiamies: E. Sharpston,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssa ja 16.4.2008 pidetyssd istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Intel Corporation Inc., edustajanaan J. Mellor, QC, CMS Cameron McKenna LLP:n
valtuuttamana,

- CPM United Kingdom Ltd, edustajinaan barrister M. Engelman ja registered trade
mark attorney M. Bilewycz,

- Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehendén V. Jackson, avustajanaan
barrister S. Malynicz,

- [Italian hallitus, asiamiehendén 1. M. Braguglia, avustajanaan avvocato dello Stato
G. Aiello,

- Euroopan yhteisojen komissio, asiamiehenddan W. Wils,

kuultuaan julkisasiamiehen 26.6.2008 pidetyssd istunnossa esittdmén ratkaisuehdo-
tuksen,
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on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynté koskee jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon ldhenté-
misestd 21.12.1988 annetun ensimmaéinen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL
1989, L 40, s. 1; jaljempéna direktiivi) 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan tulkintaa.

Tdamd pyynto on esitetty asiassa, jossa Intel Corporation Inc. (jaljempéand Intel
Corporation) vaatii, ettd tavaramerkin INTELMARK, jonka haltija on CPM United
Kingdom Ltd, rekisteréinti julistetaan mitédttomaksi.

Asiaa koskevat oikeussaiannot

Yhteison oikeus

Direktiivin 4 artiklassa, jonka otsikko on ”Aikaisempien oikeuksien etuoikeutta
koskevat rekisterdinnin esteet ja mitdttomyysperusteet”, sdddetddn seuraavaa:

”1. Tavaramerkkid ei saa rekisterida tai, jos se on rekisterdity, se on julistettava
mitittomaéksi:
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jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten
tavaramerkkid haetaan tai tavaramerkki on rekisterdity, ovat samoja kuin tavarat tai
palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkid suojataan;

jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleison keskuu-
dessa on sekaannusvaara, joka sisdltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman
tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasta.

2. Edelld 1 kohdassa aikaisemmalla tavaramerkilla tarkoitetaan:

seuraavia tavaramerkkejd, joiden rekister6imiseksi hakemus on tehty ennen
tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekopdivid, ottaen huomioon mahdolliset
vaatimukset niiden etuoikeudesta:

ii) jdsenvaltiossa rekistertidyt tavaramerkit — —
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4. Jasenvaltio voi liséksi sddtad, ettd tavaramerkkid ei saa rekister6idd tai, jos se on
rekisteroity, ettd se on julistettava mitattoméksi, mikali:

a) tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin 2 kohdan mukaan aikaisempi
kansallinen tavaramerkki ja se rekisteroitéisiin tai on rekisteroity sellaisia tavaroita
tai palveluja varten, jotka eivit ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita
varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity, milloin tavaramerkki on kyseisessa
jasenvaltiossa laajalti tunnettu ja myohemmén tavaramerkin kaytto merkitsisi
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua hyviksi
kayttamistd taikka olisi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottuvuudelle tai
maineelle;

Direktiivin 5 artiklan, jonka otsikko on "Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, 2 kohdassa
sdddetddn seuraavaa:

“Jasenvaltio voi myos sadtdd, ettd haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman hdnen
suostumustaan elinkeinotoiminnassa kayttdmasta merkkis, joka on sama tai saman-
kaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivét ole
samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteréity, milloin viimeksi
mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tdssa jasenvaltiossa ja merkin aiheeton
kayttd merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epioikeutettua hyviksi
kéyttdmista taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.”

Yhteistjen tuomioistuin on tulkinnut viimeksi mainittua sddnndsta seuraavasti asiassa
C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, 23.10.2003 antamansa tuomion (Kok.
2003, s. I-12537) 29 ja 30 kohdassa:
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29 Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut haitat, jos niitd syntyy, johtuvat
tietynasteisesta samankaltaisuudesta tavaramerkin ja merkin valilld, mista syysta
kohdeyleis6 yhdistdd merkin ja tavaramerkin toisiinsa, toisin sanoen liittdd ne
yhteen, vaikkei se sekoitakaan niiti toisiinsa (ks. vastaavasti asia C-375/97, General
Motors, tuomio 14.9.1999, Kok. 1999, s. 1-5421, 23 kohta).

30 Téllaisen yhteyden olemassaoloa samoin kuin sekaannusvaaraa direktiivin
5 artiklan 1 kohdan b alakohdan rajoissa on arvioitava kokonaisuutena ottaen
huomioon kaikki tekijat, jotka ovat merkityksellisid kyseisessa yksittdistapauksessa
(ks. sekaannusvaaran osalta asia [C-251/95,] SABEL, [tuomio 11.11.1997, Kok.
1997, s.1-6191,] 22 kohta ja asia [C-425/98,] Marca Mode, [tuomio 22.6.2000, Kok.
2000, s. -4861,] 40 kohta).”

Kansallinen lainsddddnto

Direktiivi on saatettu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneessd kuningaskun-
nassa osaksi kansallista oikeusjdrjestystd vuonna 1994 annetulla tavaramerkkilailla
(Trade Marks Act 1994, jaljempéné tavaramerkkilaki).

Tavaramerkkilain 5 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan "tavaramerkkid, joka — — on
sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki — — ei rekister6idd, jos
aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu Yhdistyneessd kuningaskunnassa (tai
mikéli on kyse yhteison tavaramerkistd [tai kansainvilisestd tavaramerkistd (EY)]
Euroopan yhteisossd) ja jos mychemmain tavaramerkin aiheeton kéytté merkitsisi
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikédyttod
taikka olisi niille haitaksi.”
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Tavaramerkkilain 47 artiklan 2 kohdan a alakohdassa sdddetddn, ettd “tavaramerkin
rekisterdinti voidaan julistaa mitdttoméksi silld perusteella — — ettd on olemassa
aikaisempi tavaramerkki, johon néhden 5 artiklan 1, 2 tai 3 kohdassa mainitut
edellytykset tayttyvat”.

Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Intel Corporation on muun muassa Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekisterdidyn
kansallisen sanamerkin INTEL sekd monien muiden kansallisten ja yhteison
tavaramerkkien, jotka muodostuvat sanasta "Intel” tai siséltdvit sen, haltija. Tavarat
ja palvelut, joita varten ndmaé tavaramerkit on rekisterdity, ovat etenkin tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistéd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimisté varten koskevaan
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna, pohjautuvan
luokituksen luokkiin 9, 16, 38 ja 42 kuuluvat tietokoneet ja informaatioteknologiaan
liittyvét tavarat ja palvelut.

Ennakkoratkaisupyynnon esittdneen tuomioistuimen paitoksestd ilmenee, ettd tava-
ramerkki INTEL on laajalti tunnettu Yhdistyneessa kuningaskunnassa mikroprosesso-
rituotteita (mikrosiruja ja niiden oheislaitteita), multimediatuotteita ja yritysohjelmis-
toja varten.

CPM United Kingdom Ltd on Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluvia
"markkinointi- ja telemarkkinointipalveluita” varten 31.1.1997 rekisteridyn kansal-
lisen sanamerkin INTELMARK haltija.
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Intel Corporation esitti 31.10.2003 Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkiviras-
tolle tavaramerkkilain 47 §:n 2 momenttiin perustuvan vaatimuksen tavaramerkin
INTELMARK rekister6innin mitdttomaksi julistamisesta ja vditti, ettd tdmén
tavaramerkin kédytto merkitsisi sen aikaisemman tavaramerkin INTEL erottamiskyvyn
tai maineen epdoikeudenmukaista hyvaksikayttod taikka olisi niille haitaksi saman lain
5 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Hearing Officer (United Kingdom Trade Mark Registryn toimivaltainen virkamies)
hylkési sen vaatimuksen 1.2.2006 tekemaélldan padtokselld.

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property)
hylkési 26.7.2006 antamallaan tuomiolla Intel Corporationin nostaman kanteen.

Intel Corporation valitti tistd tuomiosta Court of Appealiin (England & Wales) (Civil
Division).

Intel Corporation esittdé tiassd tuomioistuimessa, ettd direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a
alakohdan sekd 5 artiklan 2 kohdan tarkoituksena on suojella lagjalti tunnetun
tavaramerkin haltijaa vesittymisvaaralta.

Se katsoo edelld mainitussa asiassa Adidas-Salomon ja Adidas Benelux annettuun
tuomioon vetoamalla, ettd direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa my6nnetyn
suojan saamiseksi on riittdvad, ettd aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja
myOhemmén tavaramerkin samankaltaisuus vaikuttaa siten, ettd kohdeyleiso
muodostaa yhteyden ndiden kahden tavaramerkin vélilld. "Yhteydelld” tarkoitetaan
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kaikenlaista mielleyhtym&d mainittujen tavaramerkkien valilld. Néin ollen pelkka
mielikuva aikaisemmasta tavaramerkista riittaa.

Lisdksi Intel Corporation esittdd edelld mainitussa asiassa General Motors annetun
tuomion 30 kohtaan vetoamalla, ettd koska aikaisempi tavaramerkki on ainutlaatuinen
ja silld on vahva erottamiskyky, on myonnettavi, ettd kdytdnnossé kaikenlainen kaytto
mitd tahansa muita tavaroita tai palveluita varten aiheuttaa sille haittaa. Se lisd4, ettd
koska aikaisempi tavaramerkki on ainutlaatuinen ja hyvin tunnettu, on tiarkeéd lopettaa
kaikenlainen loukkaaminen alkuunsa, koska pdinvastaisessa tapauksessa tdma
tavaramerkki menettdisi hitaasti merkityksensa.

Ennakkoratkaisupyynnon esittdnyt tuomioistuin toteaa ensiksi, ettd "Intel” on keksitty
sana, jolla on merkitys vain niiden tavaroiden yhteydess, joita se yksil6i ja joka on
ainutlaatuinen siind mielessé, ettd kukaan ei ole kéyttényt sitd mistddn muista kuin Intel
Corporationin omista tavaroista tai palveluista, ja lopuksi, ettd mainittu tavaramerkki
on todella laajalti tunnettu Yhdistyneessd kuningaskunnassa tietokoneita ja tietoko-
neisiin liittyvid tavaroita varten.

Toiseksi ennakkoratkaisupyynnon esittdnyt tuomioistuin katsoo, ettd tavaramerkit
INTEL ja INTELMARK ovat samankaltaisia, mutta lahtee siitd olettamuksesta, ettei
merkin INTELMARK kaytt6 herdtd mielikuvaa kaupallisesta yhteydestd Intel
Corporationiin.
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Kolmanneksi ennakkoratkaisupyynnon esittdnyt tuomioistuin toteaa, ettd yhtdaltd
tavarat — erityisesti tietokoneet ja niihin liittyvét tavarat — ja palvelut, joita varten
kansalliset ja yhteison tavaramerkit, jotka koostuvat sanasta “Intel” tai sisdltévat sen ja
joiden haltija Intel Corporation on, ja toisaalta palvelut, joita varten tavaramerkki
INTELMARK on rekisteroity, eivit ole samankaltaisia.

Se pohtii, onko ndiden tosiseikkojen vallitessa aikaisemman, laajalti tunnetun
tavaramerkin haltijalla oikeus direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa saddettyyn
suojaan. Yleisemmin se pohtii timén suojan edellytyksid ja laajuutta.

Niin ollen Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) on pééttanyt lykéta asian
kasittelyd ja esittdd yhteisdjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Kun sovelletaan [direktiivin] 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa, riittavatko seuraavat
tosiseikat sellaisenaan osoittamaan, ettd kyseessd on [em. asiassa Adidas-Salomon
ja Adidas Benelux] annetun tuomion 29 ja 30 kohdassa tarkoitettu i) yhteys ja/tai
edelld mainitussa artiklassa tarkoitettu ii) epdoikeutettu hyvaksi kdyttdminen ja/tai
haitta:

a) aikaisempi tavaramerkki on todella laajalti tunnettu tietyntyyppisten tavaroi-
den tai palvelujen osalta,

b) némad tavarat tai palvelut ovat erilaisia tai oleellisesti erilaisia kuin myohemmén
tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut
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c) aikaisempi tavaramerkki on ainutlaatuinen minké tahansa tavaran tai palvelun
osalta,

d) aikaisempi tavaramerkki tulee keskivertokuluttajan mieleen hinen kohdates-
saan myOhemmén tavaramerkin, kun sitd kiytetddn myohemmén tavara-
merkin kattamien palvelujen yhteydessa.

2) Jos ensimmadiseen kysymykseen vastataan kieltdvésti, mitka tekijit kansallisen
tuomioistuimen on otettava huomioon paittiessddn, mikd on edellytyksend
ensimmadisessd kysymyksessd mainitulle riittdvyydelle? Kuinka paljon on erityisesti
kiinnitettdvd huomiota tavaroihin tai palveluihin myohemmén tavaramerkin
kayttotarkoituksen kuvauksessa, kun tehdédian kokonaisarviointia sen toteamiseksi,
onko kyseessd yhteys?

3) Miki on [direktiivin] 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaan edellytykseni sille,
ettd erottamiskyvylle aiheutuu haittaa? Erityisesti kysytdén, i) onko aikaisemman
tavaramerkin oltava ainutlaatuinen, ii) aiheutuuko jo ensimmaisesta ristiriitaisesta
kéytosta haittaa erottamiskyvylle ja iii) edellyttdako aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvylle aiheutuva haitta sité, ettd se vaikuttaa kuluttajan taloudelliseen
kéyttdytymiseen?”
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Ennakkoratkaisukysymykset

Alustavat toteamukset

On todettava, ettéd direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 5 artiklan 2 kohdan
sanamuoto on padosin sama ja niissd pyritddn antamaan sama suoja laajalti tunnetuille
tavaramerkeille.

Niin ollen yhteisojen tuomioistuimen edelld mainitussa asiassa Adidas-Salomon ja
Adidas Benelux antamassa tuomiossa tekema tulkinta direktiivin 5 artiklan 2 kohdasta
pétee myos direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaan (ks. asia C-292/00, Davidoff,
tuomio 9.1.2003, Kok. 2003, s. I-389, 17 kohta).

Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa mydnnetty suoja

Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa sdddetddn laajalti tunnettujen
tavaramerkkien hyviksi suojasta, joka on laajempi kuin saman artiklan 1 kohdassa
saddetty suoja. Tdmén suojan erityisedellytys tayttyy silld, ettd myohempéd tavara-
merkkid kéytetddn aiheettomasti tavalla, joka merkitsee tai merkitsisi aikaisemman
tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeudenmukaista hyvaksikaytto4 taikka
on tai olisi niille haitaksi (ks. direktiivin 5 artiklan 2 kohta; em. asia Marca Mode,
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tuomion 36 kohta; em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 27 kohta seké
asia C-102/07, adidas ja adidas Benelux, tuomio 10.4.2008, Kok. 2008, s. 1-2439,
40 kohta).

Haitat, joita vastaan direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa annetaan suojaa
lagjalti tunnettujen tavaramerkkien hyviksi, ovat ensiksi aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvylle aiheutuva haitta, toiseksi tdiméan tavaramerkin laajalle tunnettuudelle
aiheutuva haitta ja kolmanneksi mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epdoikeutettu hyvaksikaytto.

Yksi ainoa néistd kolmesta haitasta riittdd, jotta kyseistd sddnnostd voidaan soveltaa.

Erityisesti aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvasta haitasta, jota
kutsutaan my0s “vesittymiseksi”, “havidmiseksi” tai “hdmértymiseksi”, on todettava,
ettd tdma haitta aiheutuu heti, kun tavaramerkin kyky osoittaa, ettd tavarat tai palvelut,
joita varten se on rekisterdity ja sitd kdytetdén, ovat perdisin tdimén tavaramerkin
haltijalta, heikentyy sen vuoksi, ettd myohemmaén tavaramerkin kéytté on johtanut
aikaisemman tavaramerkin identiteetin ja silld yleison keskuudessa olevan vaikutuksen
havidmiseen. Ndin on etenkin silloin, kun aikaisempi tavaramerkki ei endi
aikaisemmalla tavalla herita vilitontd mielikuvaa niisté tavaroista tai palveluista, joita
varten se on rekisteroity.

Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetut haitat, jos niitd syntyy,
johtuvat tietynasteisesta aikaisemman ja my6hemmaén tavaramerkin samankaltaisuu-
desta, minké takia kohdeyleis6 yhdistdd ndmd kaksi tavaramerkkié toisiinsa, toisin
sanoen liittdé ne yhteen, vaikkei se sekoitakaan niité toisiinsa (ks. direktiivin 5 artiklan
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2 kohdan osalta em. asia General Motors, tuomion 23 kohta; em. asia Adidas-Salomon
ja Adidas Benelux, tuomion 29 kohta ja em. asia adidas ja adidas Benelux, tuomion
41 kohta).

Mikali téllainen yhteys yleison keskuudessa puuttuu, my6hemman tavaramerkin kéytto
ei merkitse aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeudenmu-
kaista hyviksikdyttod taikka ole niille haitaksi.

Kuitenkaan téllainen yhteys ei sellaisenaan riitd sen toteamiseksi, ettd on kyse jostakin
direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista haitoista, jotka ovat timén
tuomion 26 kohdassa todetulla tavalla erityisedellytys téssd sddannoksessd sdddetylle
lagjalti tunnettujen tavaramerkkien suojalle.

Kohdeyleiso

Kun maéritellddan, voidaanko myohemmin tavaramerkin rekisterointi mitétoida
soveltamalla direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa, huomioon otettava yleiso
vaihtelee sen mukaan, millaista haittaa aikaisemman tavaramerkin haltija vaittaa
aiheutuneen.

Tavaramerkin erottamiskykya ja laajaa tunnettuutta on nimittdin arvioitava suhteessa
sithen, miten kohdeyleis, joka muodostuu niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten
taméd tavaramerkki on rekisterdity, tavanomaisesti valistuneista ja kohtuullisen
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tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, mieltda tavaramerkin (erottamis-
kyvyn osalta ks. asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok.
2004, s. I-1619, 34 kohta ja laajan tunnettuuden osalta ks. vastaavasti em. asia General
Motors, tuomion 24 kohta).

Nain ollen aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai laajalle tunnettuudelle
aiheutuvien haittojen olemassaoloa on arvioitava niiden tavaroiden tai palvelujen, joita
varten tdmd tavaramerkki on rekisterdity, tavanomaisesti valistuneiden ja kohtuullisen
tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa.

Toisaalta aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeudenmukai-
sesta hyviksikédytostd aiheutuvasta haitasta on todettava, etté sikili kuin kiellettyé on se,
ettd myohemmaén tavaramerkin haltija hyotyy aikaisemmasta tavaramerkisté, mainitun
haitan olemassaoloa on arvioitava niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten
myOhempi tavaramerkki on rekisteroity, tavanomaisesti valistuneiden ja kohtuullisen
tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa.

Niyttd

Saadakseen direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa siéddettyé suojaa aikaisemman
tavaramerkin haltijan on esitettdvé ndyttod siitd, ettd myohemmén tavaramerkin kéytto
"merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen ep#oikeutettua
hyvaksikayttod taikka olisi [niille] haitaksi”.
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Aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole téltd osin velvollinen osoittamaan, ettd
kyseessd on direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hénen
tavaramerkkiddn koskeva todellinen ja aktuaalinen haitta. Kun voidaan olettaa, etté
tdllainen haitta saattaa seurata sellaisesta myohemmaén tavaramerkin kaytostd, johon
sen haltija voi ryhtyd, aikaisemman tavaramerkin haltijan ei nimittdin tarvitse odottaa
kéyton tosiasiallista toteutumista voidakseen saada sen kiellettyd. Aikaisemman
tavaramerkin haltijan on kuitenkin osoitettava sellaisten seikkojen olemassaolo,
joiden nojalla voidaan todeta, ettd on olemassa vakava vaara tdllaisen haitan
aiheutumisesta tulevaisuudessa.

Kun aikaisemman tavaramerkin haltija on onnistunut osoittamaan, ettd kyseessi on
direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hénen tavaramerkkidin
koskeva todellinen ja aktuaalinen haitta tai vakava vaara siitd, ettd téllainen haitta
aiheutuu tulevaisuudessa, myohemmain tavaramerkin haltijan on osoitettava, ettd
tavaramerkin kayttimiselle on perusteltu syy.

Ensimmdisen kysymyksen i alakohta ja toinen kysymys

Ennakkoratkaisupyynnon esittdnyt tuomioistuin pohtii ensimmadisen kysymyksen
i alakohdassa ja toisessa kysymyksessd etenkin, mitka ovat merkitykselliset arviointipe-
rusteet, kun arvioidaan, onko aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja
myohemmén tavaramerkin, jonka mititoimistd on vaadittu, vélilld yhteys edelld
mainitussa asiassa Adidas-Salomon ja Adidas Benelux tarkoitetulla tavalla (jaljempéna
yhteys).

Téllaisen yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon
kaikki kyseisen yksittdistapauksen merkitykselliset tekijat (ks. direktiivin 5 artiklan
2 kohdan osalta em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 30 kohta ja em.
asia adidas ja adidas Benelux, tuomion 42 kohta).
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«2  Naistd tekijoistd voidaan mainita seuraavaa:

- kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste

— tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisterdity, mukaan
luettuna néiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste
sekd kohdeyleiso

— aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus

- aikaisemman tavaramerkin luontaisen tai kiytto66n perustuvan erottamiskyvyn aste

- sekaannusvaaran olemassaolo yleison keskuudessa.

3 Talta osin on tehtiva seuraavia tarkennuksia.

u  Kyseisten tavaramerkkien vélisen samankaltaisuuden asteen osalta on todettava, ettd
mitd samankaltaisempia ne ovat, sitd todenndkoisempdd on, ettd myOohempi
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tavaramerkki heréttdd kohdeyleison keskuudessa mielikuvan laajalti tunnetusta
aikaisemmasta tavaramerkistd. Néin on sitd suuremmalla syylld silloin, kun mainitut
tavaramerkit ovat samoja.

Kyseisten tavaramerkkien samuus ja erityisesti niiden pelkkd samankaltaisuus eivit
kuitenkaan ole riittavig, jotta voitaisiin todeta, ettd niiden tavaramerkkien vililld on
yhteys.

On nimittdin mahdollista, ettd kyseiset tavaramerkit on rekisterdity sellaisia tavaroita ja
palveluita varten, joiden osalta kohdeyleisot eivit ole padllekkaisid.

Lisdksi on muistutettava, ettd tavaramerkin laajaa tunnettuutta arvioidaan niiden
tavaroiden tai palvelujen, joita varten tdmé tavaramerkki on rekisteréity, kohdeyleisoon
nihden. Kyse voi olla suuresta yleisosté tai asiantuntevammasta yleisosté (ks. em. asia
General Motors, tuomion 24 kohta).

Niin ollen ei voida sulkea pois sitd, ettd niiden tavaroiden tai palvelujen kohdeyleiso,
joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity, on tdysin erillinen niiden
tavaroiden ja palvelujen, joita varten myohempi tavaramerkki on rekisteroity,
kohdeyleisosti ja ettd aikaisempi tavaramerkki, vaikka se onkin laajalti tunnettu, on
tuntematon my6hemmaén tavaramerkin kohdeyleison keskuudessa. Téllaisessa tapauk-
sessa kummankaan kahden tavaramerkin kohdeyleiso ei koskaan kohtaa toista
tavaramerkkid, eikd siten muodosta minkaénlaista yhteyttd nédiden tavaramerkkien
valilla.

Vaikka liséksi niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten kyseiset tavaramerkit on
rekisterdity, yleisot ovat samat tai padllekkdiset tietyiltd osin, mainitut tavarat tai
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palvelut voivat olla niin erilaisia, ettei myohempi tavaramerkki voi heréttad
kohdeyleison keskuudessa mielikuvaa aikaisemmasta tavaramerkista.

Niin ollen niiden tavaroiden tai palvelujen luonne, joita varten kyseiset tavaramerkit on
rekisteroity, on otettava huomioon, kun arvioidaan yhteyttd nédiden tavaramerkkien
valilla.

On myo6s korostettava, ettd tietyt tavaramerkit ovat voineet saavuttaa laajan
tunnettuuden, joka ylittdd niiden tavaroiden tai palveluiden, joille ndma tavaramerkit
on rekisterdity, kohdeyleison.

Téllaisessa tapauksessa on mahdollista, ettd niiden tavaroiden tai palvelujen, joita
varten myohempi tavaramerkki on rekisterdity, kohdeyleiso muodostaa yhteyden
kyseisten tavaramerkkien vilillg, vaikka se olisikin tdysin erillinen niiden tavaroiden tai
palvelujen kohdeyleisosti, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity.

Niin ollen sen arvioimiseksi, onko kyseisten tavaramerkkien vililld yhteys, voi olla
tarpeellista ottaa huomioon aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus sen
médrittelemiseksi, ulottuuko tdméa maine tavaramerkin kohdeyleison ulkopuolelle.

Samaten on niin, ettd mitd suurempi luontainen tai kéytt66n perustuva erottamiskyky
aikaisemmalla tavaramerkilld on, sitd todenndkdisempdd on, ettd kohdeyleison
keskuudessa herdd mielikuva aikaisemmasta tavaramerkistd, kun se kohtaa saman tai
samankaltaisen my6hemmén tavaramerkin.
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Kun arvioidaan kyseisten tavaramerkkien vilisen yhteyden olemassaoloa, on néin ollen
otettava huomioon aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn aste.

Koska tavaramerkin kyky osoittaa, ettd tavarat tai palvelut, joita varten se on rekisteroity
ja joita varten sitd on kéytetty, ovat perdisin mainitun tavaramerkin haltijalta, ja ndin
ollen sen erottamiskyky ovat sitd suuremmat, mitd ainutlaatuisempi tavaramerkki on —
eli kun on kyse sellaisesta sanamerkistd kuin INTEL, jos sanaa, josta se koostuu, ei ole
kéytetty muiden toimesta muille tavaroille tai palveluille paitsi tdmén tavaramerkin
haltijan toimesta sen markkinoimille tavaroille ja palveluille —, on tarkasteltava, onko
aikaisempi tavaramerkki ainutlaatuinen vai erityisen ainutlaatuinen.

Lopuksi yhteys kyseisten tavaramerkkien vélilld syntyy vilttdmaéttd, jos on kyse
sekaannusvaarasta, eli kun kohdeyleis6 uskoo tai saattaa uskoa, ettd aikaisemmalla
tavaramerkilld ja myohemmalla tavaramerkilld markkinoidut tavarat tai palvelut ovat
perdisin samasta yrityksestd tai toisiinsa taloudellisesti liittyvistd yrityksistd (ks.
vastaavasti mm. asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok.
1999, 5. 1-3819, 17 kohta ja asia C-533/06, O2 Holdings ja O2 (UK), tuomio 12.6.2008,
Kok. 2008, s. 1-4231, 59 kohta).

Kuten edelld mainitussa asiassa Adidas-Salomon ja Adidas Benelux annetun tuomion
27-31 kohdasta ilmenee, direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa sdddetyn suojan
toteutuminen ei kuitenkaan edellytéd sekaannusvaaraa.
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Ennakkoratkaisupyynnon esittdnyt tuomioistuin tiedustelee erityisesti, riittavitko
ensimmadisen ennakkoratkaisukysymyksen a—d alakohdassa luetellut tosiseikat osoit-
tamaan, ettd kyseisten merkkien vélilld on yhteys.

Tdmaén kysymyksen d alakohdassa mainitun tosiseikan osalta se seikka, ettd my6hempi
tavaramerkki heréttdd tavanomaisesti valistuneiden seké kohtuullisen tarkkaavaisten ja
huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan aikaisemmasta tavaramer-
kistd, tarkoittaa téllaisen yhteyden olemassaoloa.

Kuten tdmén tuomion 41-58 kohdasta ilmenee, saman kysymyksen a—c alakohdassa
mainitut tosiseikat eivét vélttdmattd merkitse yhteyttéd kyseisten tavaramerkkien vélilla,
mutta eiviat myoskdan sulje sitd pois. Ennakkoratkaisupyynnon esittineen tuomiois-
tuimen tehtdvdnd on ottaa arvioinnissaan huomioon kaikki pédasiassa vallitsevat
tosiseikat.

Ensimmaisen kysymyksen i alakohtaan ja toiseen kysymykseen on ndin ollen vastattava,
ettd direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, etté edelld mainitussa
asiassa Adidas-Salomon ja Adidas Benelux annetussa tuomiossa tarkoitetun yhteyden
olemassaoloa aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja myohemmén tavara-
merkin vililld on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kaikki asiassa
merkitykselliset tekijét.

Se seikka, ettd myohempi tavaramerkki heréttdd tavanomaisesti valistuneiden sekd
kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mieli-
kuvan aikaisemmasta laajalti tunnetusta tavaramerkistd, vastaa edelld mainitussa
asiassa Adidas-Salomon ja Adidas Benelux annetussa tuomiossa tarkoitetun yhteyden
olemassaoloa kyseisten tavaramerkkien vélilla.
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Se seikka, etta

- aikaisempi tavaramerkki on todella laajalti tunnettu tietyntyyppisten tavaroiden tai
palvelujen osalta ja

- ndmad tavarat tai palvelut ovat erilaisia tai oleellisesti erilaisia kuin my6hemmaén
tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut ja

— aikaisempi tavaramerkki on ainutlaatuinen minka tahansa tavaran tai palvelun
osalta,

ei valttaméttd osoita edelld mainitussa asiassa Adidas-Salomon ja Adidas Benelux
tarkoitetun yhteyden olemassaoloa kyseisten tavaramerkkien vélilla.

Ensimmidisen kysymyksen ii alakohta ja kolmas kysymys

Ennakkoratkaisupyynnon esittdnyt tuomioistuin pohtii ensimmaéisen kysymyksen
ii alakohdassa, riittdviatko kysymyksen a—d alakohdassa luetellut tosiseikat osoitta-
maan, ettd my6hemmain tavaramerkin kayttdé merkitsee aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikayttod taikka on niille haitaksi.
Ennakkoratkaisupyynnon esittdnyt tuomioistuin pohtii kolmannessa kysymyksessé
erityisesti, mitkd ovat merkityksellisid edellytyksid, kun arvioidaan, aiheuttaako tai
aiheuttaisiko my6hemmaén tavaramerkin kaytto haittaa aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvylle.
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Ensiksi on todettava, ettd kuten tdmén tuomion 30 kohdassa on muistutettu, mikali
direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa mainittuja haittoja aiheutuu, ne ovat
seurausta aikaisemman ja mychemmain tavaramerkin tietynlaisesta samankaltaisuu-
desta, minka vuoksi kohdeyleisé liittdd nama kaksi tavaramerkkid yhteen, eli yhdistdé ne
toisiinsa, vaikkei se sekoitakaan niitd toisiinsa.

Mitd valittomadmpi ja vahvempi myohemmin tavaramerkin herdttdmd mielikuva
aikaisemmasta tavaramerkistd on, sitd suurempi on vaara siitd, ettd myohemmain
tavaramerkin kaytto télld hetkelld tai tulevaisuudessa merkitsee aikaisemman
tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyvaksikdyttod taikka on
niille haitaksi.

Téstd seuraa, ettd kuten kyseisten tavaramerkkien valilld olevaa yhteyttd, yhden
direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa mainitun haitan olemassaoloa tai vakavaa
vaaraa sellaisesta tulevaisuudessa on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon
kaikki kyseisessé asiassa merkitykselliset seikat, joiden joukkoon kuuluvat jo tdmin
tuomion 42 kohdassa luetellut seikat.

Yhteisojen tuomioistuin on liséksi jo katsonut aikaisemman tavaramerkin maineen
laajuuden ja erottamiskyvyn asteen osalta, ettd mitd erottamiskykyisempi ja
maineikkaampi aikaisempi tavaramerkki on, sitd helpommin sille on katsottava
aiheutuvan haittaa (ks. direktiivin 5 artiklan 2 kohdan osalta em. asia General Motors,
tuomion 30 kohta).

Toiseksi ensimmaéisen kysymyksen a—d alakohdassa luetellut tosiseikat eivét riitd
osoittamaan epdoikeutetun hyviksikdyton ja/tai haitan olemassaoloa direktiivin
4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
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Erityisesti taimén kysymyksen d alakohdassa mainitusta tosiseikasta on todettava, kuten
tdméan tuomion 32 kohdasta ilmenee, ettd yhteys kyseisten tavaramerkkien valilld ei
vapauta aikaisemman tavaramerkin haltijaa esittdméstd ndyttoéd tavaramerkilleen
aiheutuneesta, direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tosiasialli-
sesta ja aktuaalisesta haitasta tai téllaisen haitan vakavasta vaarasta tulevaisuudessa.

Lopuksi erityisesti aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvan haitan
osalta kolmannen kysymyksen toiseen osaan on vastattava ensiksi, ettei ole
valttdmatontd, ettd aikaisempi tavaramerkki on ainutlaatuinen, jotta voitaisiin todeta,
ettd on olemassa tdllainen haitta tai vakava vaara sen aiheutumisesta tulevaisuudessa.

Laajasti tunnetulla tavaramerkilld on nimittéin vélttdmaéttd erottamiskyky, jonka se on
saavuttanut ainakin kdyton kautta. Vaikka ndin ollen aikaisempi laajalti tunnettu
tavaramerkki ei ole ainutlaatuinen, saman tai samankaltaisen myohemmén tavara-
merkin kaytto voi heikentdd mainitun aikaisemman tavaramerkin erottamiskykya.

Mité ainutlaatuisempi aikaisempi tavaramerkki kuitenkin on, sitd todennikéisemmin
my6hemmain saman tai samankaltaisen tavaramerkin kdyttd aiheuttaa haittaa sen
erottamiskyvylle.

Saman tai samankaltaisen my6hemman tavaramerkin ensimmaéinen kéytto voi toiseksi
riittdd aiheuttamaan tosiasiallista ja aktuaalista haittaa aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvylle tai synnyttdd vakavan vaaran téllaisen vahingon aiheutumisesta
tulevaisuudessa.
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Kolmanneksi on niin, kuten tdmén tuomion 29 kohdassa on korostettu, ettd
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta syntyy heti, kun tdmén
tavaramerkin kyky osoittaa, ettd tavarat tai palvelut, joita varten se on rekisteroéity ja sité
kéytetddn, ovat perdisin mainitun tavaramerkin haltijalta, heikentyy sen vuoksi, etté
myShemmaén tavaramerkin kaytto on johtanut aikaisemman tavaramerkin identiteetin
ja silla yleison keskuudessa olevan vaikutuksen havidmiseen.

Téstd seuraa, ettd néytto siitd, ettd myohemmén tavaramerkin kaytto aiheuttaa tai
aiheuttaisi haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, edellyttda, ettd
osoitetaan, ettd niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten aikaisempi tavaramerkki
on rekisterdity, keskivertokuluttajien taloudellinen kdyttaytyminen on muuttunut
myOohemmén tavaramerkin kdyton seurauksena tai ettd on olemassa vakava vaara
tallaisesta muutoksesta tulevaisuudessa.

Kun arvioidaan, aiheuttaako tai aiheuttaisiko my6hemmaén tavaramerkin kaytto haittaa
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, on sitd vastoin samantekevdd, saako
myOhemmén tavaramerkin haltija vai eikd saa todellista taloudellista hyotyd
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn johdosta.

Niin ollen ensimmaéisen kysymyksen ii alakohtaan ja kolmanteen kysymykseen on
vastattava, etti direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, etti
myOhemmén tavaramerkin kéayttod, joka merkitsee aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua hyviksikéyttod taikka on niille haitaksi,
on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kaikki kyseistd asiaa koskevat
merkitykselliset tekijat.
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Se seikka, etta

- aikaisempi tavaramerkki on todella laajalti tunnettu tietyntyyppisten tavaroiden ja
palvelujen osalta ja

— ndmd tavarat tai palvelut ovat erilaisia tai oleellisesti erilaisia kuin my6hemmain
tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut ja

- aikaisempi tavaramerkki on ainutlaatuinen minké tahansa tavaran tai palvelun
osalta ja

- myohempi tavaramerkki herdttdad tavanomaisesti valistuneiden sekd kohtuullisen
tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan
aikaisemmasta laajalti tunnetusta tavaramerkistd,

ei riitd osoittamaan, ettd myohemmaén tavaramerkin kaytté merkitsee tai merkitsisi
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeudenmukaista hyvik-
sikdyttoa taikka on tai olisi niille haitaksi direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa
tarkoitetulla tavalla.
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Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, etta

- myO6hemmién tavaramerkin kdyttd voi aiheuttaa haittaa aikaisemman laajalti
tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle, vaikka viimeksi mainittu ei ole ainutlaa-
tuinen

- my6hemmaén tavaramerkin ensimmdinen kéytto voi riittdd aiheuttamaan haittaa
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle

—  ndytto siitd, ettd myohemmaén tavaramerkin kaytto aiheuttaa tai aiheuttaisi haittaa
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, edellyttés, ettd osoitetaan, ettd niiden
tavaroiden tai palvelujen, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteroity,
keskivertokuluttajien taloudellinen kéyttdytyminen on muuttunut mychemmén
tavaramerkin kidyton seurauksena tai ettd on olemassa vakava vaara tillaisesta
muutoksesta tulevaisuudessa.

Oikeudenkiyntikulut

Padasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteisdjen tuomioistuimessa on vélivaihe
kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian késittelyssd, minkd vuoksi
kansallisen tuomioistuimen asiana on péittidéd oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta.
Oikeudenkéyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin niille asianosaisille
huomautusten esittdmisestd yhteisdjen tuomioistuimelle, ei voida mé&rata korvatta-
viksi.
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Na4illa perusteilla yhteis6jen tuomioistuin (ensimmadinen jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

1)

2)

3)

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaddinnon ldhentimisesta 21.12.1988
annetun ensimmaiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan
4 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, ettd asiassa C-408/01, Adidas-
Salomon ja Adidas Benelux, 23.10.2003 annetussa tuomiossa tarkoitettua
vhteyttd aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja myohemmin
tavaramerkin vililli on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon
kaikki kyseistd asiaa koskevat merkitykselliset tekijit.

Se seikka, ettd myohempi tavaramerkki herittiai tavanomaisesti valistuneiden
sekd kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien
keskuudessa mielikuvan aikaisemmasta laajalti tunnetusta tavaramerkisti,
vastaa edelld mainitussa asiassa Adidas-Salomon ja Adidas Benelux annetussa
tuomiossa tarkoitetun yhteyden olemassaoloa kyseisten tavaramerkkien
vililld.

Se seikka, etta

— aikaisempi tavaramerkki on todella laajalti tunnettu tietyntyyppisten
tavaroiden tai palvelujen osalta ja

- ndmi tavarat tai palvelut ovat erilaisia tai oleellisesti erilaisia kuin
myohemmin tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut ja
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- aikaisempi tavaramerkki on ainutlaatuinen minki tahansa tavaran tai
palvelun osalta,

ei valttimitta osoita edelld mainitussa asiassa Adidas-Salomon ja Adidas
Benelux tarkoitetun yhteyden olemassaoloa kyseisten tavaramerkkien vililla.

4) Direktiivin 89/104 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, ettid
myohemmin tavaramerkin kiyttod, joka merkitsee aikaisemman tavara-
merkin erottamiskyvyn tai maineen epioikeutettua hyviksikayttoa taikka on
niille haitaksi, on tulkittava kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kaikki
kyseisti asiaa koskevat merkitykselliset tekijit.

5) Se seikka, etti

- aikaisempi tavaramerkki on todella laajalti tunnettu tietyntyyppisten
tavaroiden ja palvelujen osalta ja

- ndmi tavarat tai palvelut ovat erilaisia tai oleellisesti erilaisia kuin
myohemmin tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut ja
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- aikaisempi tavaramerkki on ainutlaatuinen minki tahansa tavaroiden tai
palvelujen osalta ja

- myo6hempi tavaramerkki herittia tavanomaisesti valistuneiden seki
kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuu-
dessa mielikuvan aikaisemmasta laajalti tunnetusta tavaramerkisti,

ei riitd osoittamaan, etti myohemmin tavaramerkin kiytto merkitsee tai
merKkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeu-
tettua hyviksikiyttod taikka on tai olisi niille haitaksi direktiivin 89/104
4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

6) Direktiivin 89/104 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, ettid

- myohemmin tavaramerkin kidytto voi aiheuttaa haittaa aikaisemman
laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle, vaikka viimeksi mainittu
ei ole ainutlaatuinen

- myohemmin tavaramerkin ensimmadinen kiytto voi riittdd aiheuttamaan
haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle
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naytto siitd, ettd myohemmin tavaramerkin kiytté aiheuttaa tai aiheut-
taisi haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, edellyttii, etta
osoitetaan, ettd niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten aikaisempi
tavaramerkki on rekisteroity, keskivertokuluttajien taloudellinen kiyt-
tiytyminen on muuttunut myohemmin tavaramerkin kidyton seurauksena
tai ettd on olemassa vakava vaara tillaisesta muutoksesta tulevaisuudessa.

Allekirjoitukset
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