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1. Esilld olevassa asiassa Bundesgerichtshof
(Saksan liittotasavallan korkcin oikeus) on
pyytdnyt ennakkoratkaisua siitd, miten on
tulkittava jisenvaltioiden tavaramerkkilain-
siadannon lihentimisestd annetun ensimmat-
sen neuvoston dircktiivin (jiljempini tavara-
merkkidirektiivi tat pelkastidan direktiivi) ?
4 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sisileyvai
sekaannuksen kisitetti. Tami on ensimmai-
nen kerta, kun yhteiséjen tuomioistuinta on
pyydetty tulkitsemaan kyscista direktiiviin
sisaltyvaa kasitettd, 2 vaikka yhteisdjen tuo-
mioistuin onkin jo ailemmin tutkinut rajoite-
tussa madrin sckaannuksen kisitettd perusta-
missopimuksen 30 ja 36 artiklan kannalta. 3

Tosiseikat ja asian kisittely kansallisissa tuo-
mioistuimissa

2. SABEL BV (jaljempina SABEL) omistaa
Alankomaissa IR-tavaramerkin 540 894, ja sc
on hakenut timin tavaramerkin rekisteroi-
mistd Saksan hittotasavallassa. 4

# Alkuperdinen kieli: englanti.

1 — 21.12.1988 anncttu neuvoston direkuivi  89/104/ETY,
EYVL 1989, L 40, s. 1.
2 — Dircktiivin 16 artiklan 1 kohdan mukaan jisenvaltioiden oli

pantava dircktiivi tiytiniéon viimeistiin 28.12.1991. Neu-
voston piitdksessd 92/10/ETY (EYVL 1992, L 6, s. 35) neu-
vosto kiyui kuitenkin sille direktitvin 16 artiklan 2 kohdassa
annettua toimivaltaa ja lykkisi direkdivin tiytiniéénpanon
takarajaa 31.12.1992 asti.

3 — 'Fiu kisitellddn jiljempini 31 kohdassa.

4 — IR-tavaramerkki on tavaramerkkien kansainvilisesti rekiste-
réinnisid ichdyn Madridin sopimukscn mukaisesti kansain-
vilisesti rekisterdity merkki. Hakija, jolla on jo rekistersity
tavaramerkki siini valtiossa, jossa hinelli on kotipaikka tai
litke, voi saada kyseisen sDPimukscn perusteella tavaramer-
kin rekisterdidyksi nimednussiin toisissa sopimusvaltioissa,
jolleivat nimi vastusta kansallisten lakicnsa mukaisesti rekis-
terdintia tictyssi miiriajassa.

3. Kyseinen tavaramerkki koostuu kuviosta,
jossa on kuvattu tiplikds kissapeto, joka on
ulkonién perusteella gebardi ja joka juoksec
kuvan otkeaa reunaa koht, ja timin kuvion
alle kirjoitctusta tckstistd “sabel” (ks. alla
oleva kuvio).

SABEL haki timin tavaramcrkin rekiste-
rointia scuraavia tavaraluokkia varten:

14, Korut, mukaan lukien korvakorut, ket-
jut, rintaneulat ja hattuneulat.

18. Nahat ja nahan jiljitclmit ja niistd tehdyt
tavarat, jotka etvit sisally muihin luokkiin,
scki laukut ja kisilaukut.

25. Vaatteet, mukaan lukien nilkkasukat,
sukat, vy6t, huivit, solmiot ja housunkannat-
timet, scki jalkineet ja pashineet.
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26. Muthin luokkiin kuulumattomat asus-
teet, kuten punontakoristeet, hiusnauhat,
-soljet ja -neulat seka muut hiuskoristect.

4. Puma Akuengesellschaft Rudolf Dassler
Sport (jaljempanid Puma), kahden aikaisem-
man kuviomerkin haltyja, tcki vaitteiti
SABELin hakemuksta vastaan. Myés Puman
tavaramerkki nro 1106066 on kuvallinen
esitys kissapedosta, joka juoksce kuvan
otkeaa reunaa kohti, mutta SABELin tavara-
merkistd poiketen eldin on kuvattu varjoku-
vana ja kuvioilla on olctettavasti tarkoitus
esittdd puumaa eikd minkiin gebardia (ks.
alla oleva kuvio); viittaan jiljempani tihan
tavaramerkkiin juoksevaa puumaa esittivini
tavaramerkkina.

Timi tavaramerkki on rekisterdity muun
muassa nahkaa, nahkajiljitelmii ja niist3 teh-
tyjd tavaroita (laukkuja) seki vaatteita varten.
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5. Puman toinen tavaramcrkki, merkki
nro 1093 901, on myés kissapedon kuva,
mutta tissa merkissi kyseinen peto ei juokse
vaan loikkaa ja litkkuu kohti kuvion vasenta
reunaa eika oikcaa reunaa. Myos tima tava-
ramerkki on varjokuva, ja myos silld on ole-
tettavasti tarkoitus esittii puumaa; viittaan
tihin tavaramerkkiin loikkaavaa puumaa
esittivini tavaramerkkini. Se on rekisterdity
muun muassa koruja ja koriste-esineitd var-
ten ja on ulkoasultaan seuraava:

6. Deutsches Patentamtin (Saksan patenttivi-
rasto) IR-luokkaa 18 hoitava osasto paitti,
etteivit SABELin tavaramerkki ja Puman
tavaramerkit olleet tavaramecrkkioikcudessa
tarkoitetulla tavalla toisiaan vastaavia, ja hyl-
kisi Puman tckemit viittect. Puma valitti
kyseisesti pidtoksesti Bundespatentgerich-
titn (liittovaltion patenttituomioistuin). Vali-
tus hylactiin niiltd osin, kuin viitteet koskivat
loikkaavaa puumaa esittavaa tavaramerkkia.
Viitteet hyviksyttiin osittain niilta osin, kuin
ne koskivat juoksevaa puumaa esittivii tava-
ramerkkid. Bundespatentgericht katsoi, ettd
SABELin tavaramerkki ja juoksevaa puumaa
csittiva tavaramerkki olivat tavaramerkkioi-
keudessa tarkoitetulla tavalla toisiaan vastaa-
via tavaraluokkiin 18 ja 25 kuuluvien tavaroi-
den osalta, joita se piti samoina tai
samankaltaisina tavaroina kuin niiti tava-
roita, joita varten juokscvaa puumaa esittivi
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merkki oli rekisteroity. SABEL valitti Bun-
desgerichtshofiin siitd, cttd sen tavaramerkille
jatettiin osittain antamatta tavaramerkkioi-
keudellista suojaa Saksan liittotasavallassa.

7. Tavaramerkkidirektiivi pantiin  Saksassa
taytdnt6on tavaramerkeistd ja muista tunnus-
merketsta 25.10.1994 annctulla lailla (Gesetz
iiber den Schutz von Marken und sonstigen
Kennzeichen), joka tuli voimaan 1.1.1995.5
Tamin lain 9 §n 1 momentin 2 kohta on
sisalldltddn hyvin samanlainen kuin direktu-
vin 4 artiklan 1 kohdan b alakohta, ja siina
siidctddn, ettd merkille ei voida antaa suojaa
Saksassa, jos sen vuoksi, ettd tima merkki on
sama tai samankaltainen kuin aikaisempi
merkki ja ndiden merkkien kattamat tavarat
tai palvclut ovat samoja tai keskenain saman-
kaltaisia, on olemassa sckaannusvaara, joka
sisaltid vaaran niiden merkkien vilisesta
miclleyhtymistd. (Téssd laissa ja dircktiivin
saksankiclisessd versiossa kiytetain mahdol-
listen sckaannusten osalta ilmausta ”sekaan-
nusvaara”, kun taas dircktiivin cnglanninkie-
liscssd  versiossa puhutaan  sckaannusten
"todennakdisyydesti”.)

8. Bundesgerichtshof katsoo, ettei SABELin
tavaramerkin ja kummankaan Puman tavara-
merkkien vililld ole sekaannusvaaraa tavara-
merkkioikcudessa tarkoitetulla tavalla. Se
csittad ennakkoratkaisupyynndssiin ne peri-
aatteet, joita sovcltaen se teki timian paitel-
min ja joiden sisdltd on titvistettyni seu-
raava:

5 — BGBL. 1, s, 3082.

Kokonaisvaikutelma

9. Bundcsgeric}ltshoﬁﬂ mukaaﬂ tuomiois-
tuinten on keskityttava siithen, millaisen
kokonaisvaikutelman tavaramerkeista  saa;
taman vuoksi et ole sallittua, ettd vaitteen
kohteena olevan tavaramerkin muodosta-
masta kokonaisuudesta erotetaan yksi osa ja
todetaan, cttdi se on samankaltainen kuin
viittcen tehneen merkki. On kuitenkin mah-
dollista, cttd merkin yhdelli osalla katsotaan
olevan erityisen suuri “tunnusvoima” (Kenn-
zcichnungskraft), minka vuoksi tami osa on
koko merkin kannalta hallitseva.

10. Tutkittuaan Bundespatentgerichtin pii-
toksen perustelut Bundesgerichtshof on pai-
tellyt, ettei Bundespatentgericht toiminut vir-
heellisesti, kun se korosti kuvion osuutta
SABELin tavaramerkissa ja kun se piti kysei-
sen tavaramerkin osana olevaa tekstid merki-
tykseltddn melko toissijaisena.

Tunnusvoima (Kennzeichnungskraft)

11. Toinen Bundesgerichtshofin mainitsema
periaate koskee suojatun merkin nk. tunnus-
voimaa. Bundesgerichtshofin mukaan mer-
killi voi olla tunnusvoimaa joko merkkiin
itscensa liittyvista syisti (oletettavasti se tar-
koittaa talld keksittyjen nimitysten omape-
raisyyttd) tai sen kaupallisen maincen (Ver-
kchrsgeltung) vuoksi. Sckaannusvaara on sitd
suurempi, miti tunnusvoimaiscmpi tavara-
merkki on; siitd, ettd merkki on tunnettu, ci
voida piitell, etti merkin muunnelmat olisi
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tavallista helpommin crotettavissa tistd mer-
kistd. Bundesgerichtshof korostaa kuitenkin,
cttel tdssi asiassa ole tutkittava siti, onko
atkaisemmalla merkilli erityinen tunnus-
voima, koska niin ei ole vittetty olevan.
Talld kyseinen tuomioistuin oletettavasti tar-
koittaa sita, cttei asiassa ole vaitetty, cttd
juoksevaa puumaa koskeva Puman tavara-
merkki olisi erityisen tunnettu tai ettd juok-
seva puuma olist keksitty kuvio.

Kuviomerkit

12. Lopuksi Bundesgerichtshof toteaa, ettd
tavaramerkkiotkcudessa tarkoitettua sckaan-
nusvaaraa tutkittaessa on sovellettava tiuk-
koja edellytyksid, jos merkkiin sisileyvit
kuviot ovat pidosin deskriptiivisid ja ainoas-
taan vihiisessi miirin mielikuvituksellisia.
Bundesgerichtshofin mukaan timi periaate
soveltuu sekd tekstisti koostuviin merkkei-
hin ettdi kuviothin. Bundesgerichtshofin
mukaan se on todennut useasti oikeuskiy-
tinnossiin, ettd kun kohderyhmi havainnoi
merkkid, jonka merkityssisiltd on hyvin
yleinen, kohderyhmissi ei yleensi kovin hel-
posti pidtelld, ettd merkityssisilto viittaisi
tavaran kaupalliseen alkuperaan.

13. Bundesgerichtshofin mukaan juoksevan
kissapedon kuvallisessa esittamisessd kayte-
tidn scllaista kuviota, jonka aithe on otettu
suoraan luonnosta ja jossa kuvallisesti toiste-
taan kissapedoille tyypillinen juoksuasento.
SABELin tavaramerkkiin ei sen mukaan
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sisilly juoksevaa kissapetoa esittivin Puman
tavaramerkin kuvallisia erityispiirteiti — cli
esimerkiksi sitd, cttd kuvio on varjokuvan
kaltainen —, joiden kiyttimisestd voitaisiin
piitelld, etti nimi tavaramerkit ovat tavara-
merkkiotkeudessa  tarkoitetulla  tavalla
samankaltaisia. Sikst timi tuomioistuin pait-
telee, ettd SABELin ja Puman merkkethin
sisiltyvien kuvioiden merkityssisillén — cli
juoksevan kissapedon — samankaltaisuuteen
el voida perustaa sitd viitettd, ettd nima mer-
kit olisivat sckoitcttavissa toisiinsa tavara-
merkkiotkcudessa tarkoitetulla tavalla,

14. Koska Bundesgerichtshof on kuitenkin
katsonut tarpeellisekst sen, ettd direktiivissa
mainittuja "samankaltaisuuden ja sekaannus-
vaaran  kdsitteitd  tulkitaan  yhtendisclla
tavalla”, se on esittinyt yhteiséjen tuomiois-
tuimelle seuraavat kysymykset, jotka koske-
vat direktitvin 4 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dan tulkintaa™

"Voidaanko pelkistiin sen perusteclla, ettd
toisaalta sanan ja kuvion yhdistelmisti koos-
tuvan tavaramerkin seki toisaalta samoja tai
samankaltaisia tavaroita varten rekisteréidyn,
yksinomaan kuviosta koostuvan tavaramer-
kin, joka ei ole erityisen tunnettu yleison
keskuudessa, kuvioiden merkityssisilté on
sama (tassd tapauksessa loikkaava kissapeto),
katsoa, ctti vaarana on, cttad nim3i tavaramer-
kit sckotttuvat toisiinsa?

Mitd merkitystd on tissd yhteydessi direktii-
vin sanamuodolla, jonka mukaan sekaannus-
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vaara sisdltad vaaran tavaramerkin ja aikai-
scmman tavaramcrkin vilisestd mielleyhey-
mastd?”

15. Puma scki Ranskan, Alankomaiden ja
Y hdistynecn kumngaskunnan hallitukset ja
komissio ovat esittancct asiassa huomautuk-
sia. Lisaksi SABEL sckd Belgian, Ranskan,
Luxemburgin ja Yhdistyneen kuningaskun-
nan hallitukset ja komissio olivat edustet-
tuina asian suulliscssa kisittelyssa.

Direktiivin siinnokset

16. Tavaramerkkidircktiivi annettiin perusta-
missopimuksen 100 aartiklan  nojalla.
Dircktiivin tarkoitukscna ei ollut ”lihentad
jisenvaltioiden  tavaramerkkilainsaadintoa
taydellisesti”, vaan ainoastaan “lihentii niitd
kansallisia siainnoksid, jotka valittdmimmin
vaikuttavat sisimarkkinoiden toimintaan”
(kolmas perustclukappale).

17. Kuudennen perustelukappaleen mukaan
dircktiivi ”ci estd jasenvaltioita soveltamasta
tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkki-
lainsdadantonsi sainndksia, esimerkiksi nii-
den vilpillistd kilpailua, yksityisoikeudellista
vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia saan-
noksia”.

18. Dircktiivin kymmenennessi perustelu-
kappalcessa todetaan seuraavaa:

”Rekisterdidyn tavaramerkin antaman suojan
tarkoituksena on crityiscsti taata, cttd tavara-
merkki osoittaa alkuperin; timd suoja on
chdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat
samat [ja] tavarat tai palvelut [ovat samat] %;
suojaa annctaan myos, jos tavaramerkki ja
merkki ovat samankaltaiset [ja] tavarat tai
palvelut [ovat samankaltaiset]; on valttdma-
tontd mairitelld samankaltaisuuden kisite
suhtecessa sekaannusvaaraan; [sckaannusvaara
on erityisedellytys suojan antamisclle, ja]
sckaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista
tekijbista ja erityisesti siitd, kuinka hyvin
tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiin-
tuneeseen tai rekisterdityyn merkkiin litty-
vistd miclleyhtymistd sckd samankaltaisuu-
den asteesta tavaramerkin ja merkin scki
nithin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen
valilli; sckaannusvaaran toteamistavat ja cri-
tyisesti todistustaakkaa koskevat kysymykset
kuuluvat kansallisen lainsadgdannon alaan,
eikd timi direktiivi estd soveltamasta tillaista
lainsdidantoa.”

19. Viimeisessa perustclukappalcessa  tode-
taan, cttd “kaikkia yhteis6n jdsenvaltioita
sitoo teollisoikeuden suojelemista koskeva
Pariisin yleissopimus” ja ettd “timan direk-
tiivin sddnndsten on tarpecen olla tidysin
yhdenmukaiset  Pariisin  yleissopimukscn
miirdysten kanssa”. Lisiksi siind todetaan,
cttd "tamd dircktiivi ei vaikuta yleissopimuk-

* lakasuluissa olevia kohtia on tismennetty yhteisdjen tuomiois-
tuimessa, koska dirckiiivin suomenkiclinen kiinnds on naili
osin epitarkka.
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sesta johtuviin jisenvaltioiden velvoitteisiin®
ja cttd "tarvittaessa sovelletaan perustamisso-
pimuksen 234 artiklan 2 kohtaa”.

20. Direktitvin 1 artiklassa siidetiin, ettd
direktiivia “sovellctaan kaikkiin tavaroita tai
palveluja varten oleviin tavaramerkkeihin,
jotka on rckisterdity jisenvaltiossa varsinai-
sikst tavaramerkeiksi taikka yhteisémerkeiksi
tatkka takuu- tai tarkastusmerkeiksi tai joi-
den rckisterdimiscksi tillaiseksi merkiksi on
tehty hakemus jisenvaltiossa taikka jotka on
rekisterdity tai joiden rekisterdimisekst on
tehty hakemus Beneluxin tavaramerkkiviras-
toon tai joiden kansainvilinen rekisterdinti
on voimassa jascnvaltiossa”.

21. Direktiivin 2 artiklassa saadetain seuraa-
vaa:

"Tavaramerkkini voi olla miki tahansa
merkki, joka voidaan csittdd graafisesti, eri-
tyisestt  sanoin, henkilénnimet  mukaan
lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin tatkka
tavaroiden tai niiden paillyksen muodon
avulla, jos sellaisella merkilld voidaan crottaa
yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritys-
ten tavaroista tai palveluista.”
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22. Direktivin 4 artiklan 1 kohdassa siide-
tidan seuraavaa:

*Tavaramerkkii ei saa rekisterdidi tai, jos se
on rekisterdity, se on julistettava mitatté-
makst:

a) jos sc on sama kuin aikaisempt tavara-
merkki ja jos tavarat tat palvclut, joita
varten tavaramerkkid hactaan tai tavara-
merkki on rekisterdity, ovat samoja kuin
tavarat tai palvelut, joita varten aikaisem-
paa tavaramerkki suojataan;

b) jos sen vuoksi, cttd se on sama tai saman-
kaltainen kuin atkaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja var-
ten oleva tavaramerkki, yleisén keskuu-
dessa on sckaannusvaara, joka sisiltii
vaaran tavaramerkin ja aikaiscmman tava-
ramerkin vilisestd miclleyhtymistd.”

23. Aikaisemman tavaramerkin kisite on
miiritelty direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa.
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24. Direktiivin 4 artiklan 3 kohdassa siide-
taan scuraavaa:

*Tavaramerkkia ci saa rekister6ida tai, jos se
on rekisterdity, se on julistettava mitattd-
miksi, jos se on sama tai samankaltainen
kuin 2 kohdan mukaan aikaisempi yhteisén
tavaramerkki ja sc rckisteroitiisiin tai on
rekisteroity scllaisia tavaroita tai palveluja
varten, jotka civat ole samankaltaisia kuin
tavarat tai palvclut, joita varten aikaisempi
yhteisén tavaramerkki on rekisterdity, mil-
loin aikaisempi yhteisén tavaramerkki on
laajalti tunncttu yhteiséssid ja mydhemmin
tavaramerkin athecton kiyud merkitsisi
atkaisemman yhteisén tavaramerkin crottu-
vuuden tai maineen epioikeutettua hyvaksi
kayttamistd taikka olisi haitaksi aikaisemman
yhteisén tavaramerkin ecrottuvuudelle tai
maineclle.”

25. Dircktitvin 4 artiklan 4 kohtaan sisiltyy
vastaava siiannéds sellaisten kansallisten tava-
ramerkkien osalta (erotuksena yhteison tava-
ramerkistd), jotka ovat lazjalti tunnettuja
jasenvaltiossa, mutta jisenvaltion harkinnassa
on tiltd osin se, panecko se tiytintdon timin
saannoksen kansallisessa oikeudessa.

26. Direktiivin 5 artiklassa  tismennetiin
tavaramerkin tuottamat otkcudet seuraavasti:

”1. Rekisteridyn tavaramerkin haltijalla on
yksinoikcus tavaramerkkiin. Tavaramerkin
haltijalla on oikeus kicltdd muita ilman hinen
suostumustaan kiyttamastd clinkcinotoimin-
nassa:

a) merkkii, joka on sama kuin tavaramerkki
ja jota kdytetddn niitd samoja tavaroita tai
palveluja varten, joita varten tavaramerkki
on rekisteroity;

b

~

merkkis, joka sen vuoksi, ettd se on sama
tai samankaltainen kuin samoja tai saman-
kaltaisia tavaroita tai palvcluja varten
oleva tavaramerkki, atheuttaa yleisén kes-
kuudessa sckaannusvaaran, joka sisiltii
myds vaaran merkin ja tavaramerkin vili-
sestd mielleyhtymaista.

2. Jasenvaltio voi myos saatdd, ettad halujalla
on otkcus kicltdid muita ilman hinen suostu-
mustaan clinkeinotoiminnassa kiyttamasti
merkkid, joka on sama tai samankaltainen
kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palve-
lut, joita varten merkki on, eivit ole saman-
kaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki
on rckisterdity, milloin viimeksi mainittu
tavaramerkki on laajalti tunnettu tissa jasen-
valtiossa ja merkin atheeton kidyto merkitsee
tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epa-
oikcutcttua hyvaksi kayttimistd taikka on
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haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai mai-
neclle.

5. Miti 1—4 kohdassa sdidetiin, et estd
jasenvaltioita soveltamasta niiden sdinnoksia
suojasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroi-
den tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa
merkin  kdyttdmistd vastaan, jos merkin
atheeton kiytté merkitsee tavaramerkin erot-
tuvuuden tai maincen epioikcutettua hyviksi
kiyttimistd tatkka on haitaksi tavaramerkin
erottuvuudelle tai maineelle.”

27. Direktiivin 4 artiklan 1 kohtaa ja 5 artik-
lan 1 kohtaa kiytinndssi vastaavat siinnék-
set sisiltyvit myés yhteisén tavaramerkistd
20 paivina joulukuuta 1993 annettuun neu-
voston asetukseen (EY) N:o 40/94 (jiljem-
pini yhteison tavaramerkkii koskeva asctus
tai pelkistain asetus). ¢ Asetuksen tarkoituk-
sena on mahdollistaa sellaisen yhden ainoan
"yhteison tavaramerkin” hakeminen, joka on
voimassa kaikkialla Euroopan yhteisossa. ?
Rekisterdintihakemukset on jatettivi
yhteisén tavaramerkkivirastolle (jiljempani
virasto). 8

6 — EYVL 1994, L 11,s. 1,
7 — Asetuksen 1 artikla.

8 — Timin viraston virallinen nimi on asctuksen 2 artiklan
mukaan harhaanjohtavasti "Sisimarkkinoilla toimiva yhden-
mukaistamisvirasto (tavaramerkit ja mallit)”, mutta siiti kiy-
tetidn yleensi nimed yhteisén tavaramerkkivirasto.
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28. Asetuksen 8 artiklassa saidctddn scuraa-
vaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltjjan vas-
tustuksesta tavaramerkkii et rekistersida:

a) jos sc on sama kuin aikaisempi tavara-
merkki ja jos tavarat tai palvelut, joita
varten tavaramerkkid haetaan tai tavara-
merkki on rekisteroity, ovat samoja kuin
tavarat tai palvelug, joille aikaisempi tava-
ramerkki on suojattu,

b) jos sen vuoksi, ctti sc on sama tai saman-
kaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja var-
ten oleva tavaramerkki, yleison keskuu-
dessa on sekaannusvaara, joka sisiltda
vaaran tavaramerkin ja aitkaisemman tava-
ramerkin vilisestd miclley hty mista.

5. Jos aikaisempi tavaramerkki on yhteistssi
yleisesti tunnettu ja aikaisempi kansallinen
tavaramerkki on kyseisessi jasenvaltiossa laa-
jalti tunneteu, 2 kohdassa tarkoitetun aikai-
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semman tavaramerkin haltijan vastustuksesta
tavaramerkkid ¢i mydskadn rekistersida, jos
sc on sama tai samankaltainen kuin aikai-
sempi tavaramerkki ja se rekisterditiisiin sel-
laisia tavaroita tai palveluita varten, jotka
civit tosin ole samankaltaisia kuin tavarat ja
palvclut, joita varten aikaisempi tavaramerkki
on rckisterdity, mutta joiden osalta rekiste-
roitivan tavaramerkin  kayttaminen ilman
perustcltua syyti merkitsisi aikaisemman
tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
cpioikcudenmukaista hyviksikiyttod taikka
olisi niille haitaksi.”

29. Aikaisemman tavaramerkin kistte mairi-
tellaan asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa.

30. Asctukscn 52 artiklan 1 kohdassa siide-
tian, ettd yhteison tavaramerkki julistetaan
mitittémaksi virastolle tehdyn vaatimuksen
tai loukkauskantceseen kohdistuvan vasta-
kanteen johdosta muun muassa, ”jos on ole-
massa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitcttu aikai-
sempi tavaramerkki ja jos mainitun artiklan
1 kohdassa tai 5 kohdassa esitetyt cdellytyk-
set taytetaan”.

Aikaisempi oikeuskiytinto

31. Kuten olen jo johdantona maininnut,
yhtcisdjen tuomioistuin on kisitellyt perus-
tamissopimuksen 30 ja 36 artiklan tulkintaa
koskevissa asioissa tavaramerkkioikcudessa
tarkoitettua sekaannuksen kasitettd jo ennen
tavaramerkkidircktiivin - voimaantuloa. Se,
etta tavaramerkkien sekoittaminen toisiinsa
on lihtokohtaisesti perusteltu syy tavaroiden
tuonnin vastustamiselle, todettiin ensim-
miista kertaa asiassa Terrapin vastaan Terra-
nova ? ja vahvistettiin asiassa "Hag I1”, 10 asi-
assa Renault vastaan Audi!! ja asiassa Ideal
Standard. 12 Asiassa Renault vastaan Audi
yhteis6jen tuomioistuin muistutti, ettd tava-
ramerkkioikcuden ydinsisilténd on se, ettd
tavaramerkin haltijaa suojataan sckaannus-
vaaralta, jonka kautta ulkopuoliset voisivat
perusteettomasti  hyétyd merkin  haltijan
tavaroiden maineesta. Yhteisojen tuomiois-
tuin katsoi, etti sckaannusvaaran totcamista
koskevat perusteet olivat osa niitd tavara-
merkkisuojaa  koskevia  yksityiskohtaisia
saannoksid, joiden antaminen kuului kysei-
sen tuomion antamisaikana kullekin jisenval-
tiolle silli varauksella, ettd jisenvaltion oli
noudatettava 36 artiklan toista  virketti;
lisaksi tuomioistuin totesi, ettd yhteison
otkeudessa ei edellytetty sitd, ettd sekaannus-
vaaran kasitetta olisi tulkittava suppeasti.
Niiti lausumia lainattiin mydhemmin Ideal
Standard -tuomiossa, jossa yhteiséjen tuo-
mioistuin korosti (tuomion 19 kohta) sit3,
ettd kansallisia tuomioistuimia kielletdin

9 — Asia 119/75, ‘ferrapin v. 'Terranova, tuomio 22.6.1976
(Kok. 1976, 5. 1039).

10 — Asia 10/89, HAG GF tuomio 10.10.1990 (Kok. 1990,
s. 1-3711).

11 — Asia C-317/91, Deutsche Renault v.
30.11.1993 (Kok. 1993, s. 1-6227).

12 — Asia C-9/93, II11 Internationale MHeiztechnik v. ldeal Stan-
dard, tuomio 22.6.1994 (Kok. 1994, s. [-2789).

Audi, tuomio
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36 artiklan toisessa virkkeessi erityisesti arvi-
oimasta tavaroiden samankaltaisuutta siten,
ettd timd johtaa miclivaltaiscen syrjintdin tat
jascnvaltioiden vilisen kaupan peiteltyyn
rajoittamiscen. Vaikka nimi tuomiot on
annettu ennen tavaramerkkidirektiivin voi-
maantuloa, ne voivat silti olla myshemmin
esittimillini tavalla hyodyllisid nyt kisitelta-
vina olevan asian tutkimisessa.

32. Tissa astassa on myos viitattu yhteisdjen
tuomiotstuimen aikaisemmassa oikeuskay-
tinnoéssadn  esittimiin  lausumiin, joiden
mukaan tavaramerkin tehtivini on toimia
alkuperitakeena. SABEL ja Yhdistynyt
kuningaskunta ovat vedonncet nithin lausu-
miin sen viitteensa tucksi, ettd tavaramerkki-
suojaa on annettava vain niin laajalt, kuin
suojelu on tarpcen timin tehtivin tiyttimi-
seksi. Mielestani tama viite on jossain mairin
perusteltu. On totta, ettd yhteisdjen tuomio-
istuin on yleensi tehnyt selviksi, ettei se pyri
madrittelemddn tavaramerkkisuojan tarkoi-
tusta tyhjentivisti. Esimerkiksi asiassa
Hoffmann-La Roche vastaan Centrafarm 1
se totesi tavaramerkin "paitehtivini” olevan
scn takaaminen, etti tietylli tavaramerkilld
varustettujen tavaroiden alkuperi on sama.
(Tdtd lausumaa muistuttaa direktiivin kym-
menes perustclukappale, jonka mukaan tava-
ramerkin antaman suojan tarkoituksena on
“erityisesti” taata tavaramerkin alkupera-
funktio). '* Kuten olen maininnut, yhteisjen
tuomioistuin on my6s todennut, ettd tavara-
merkkioikeuden “ydinsisilténi” on “taata
tavaramerkkioikcuden haltijalle yksinoikeus
tavaramerkin kdyttimisecen saatettacssa tuote
ensimmaisen kerran markkinoille ja suojata
niin tavaramerkin haltijaa secllaisilta kilpaili-
joilta, jotka haluavat hyétya tavaramerkin

13 — Asia 102/77, Hoffmann-La Roche v. Centrafarm, tuomio
24.5.1978 (Kok. 1978, 5. 1139).

14 — Ks. edelli 18 kohta. Englanninkiclinen versio on muotoiltu
epitarkemmin kuin muut kieliversiot.
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maineesta ja asemasta markkinoilla myymalla
tuotteita, jotka on asiattomasti varustettu tal-
laisella tavaramerkilla”. '* Koska yhteisojen
tuomioistuin totesi Bristol Myers-Squibb
-tuomiossa, 16 cttd tavaramerkin haltijalla on
otkeus vastustaa tavaran pakkaamista uudel-
leen viallisiin, huonolaatuisiin tai cpisiistei-
hin pakkauksiin, jotka saattaisivat vahingoit-
taa tavaramerkin haltijan mainetta, timin
tuomioistuimen  voidaan  viittdd  lisdksi
hyviksyneen sen, ctti tavaramerkkiotkeu-
dessa suojellaan myds muita intresseja kuin
pelkkii oikcutta varmistaa, ecttei tavaran
alkuperin suhteen tule sckaannuksia. (Kisit-
telen titd kysymysti asiassa Dior vastaan
Evora antamassani ratkaisuchdotuksessa.) 7
Silti jopa dircktiivia tulkittaessa voi olla mer-
kityksellista, ctta yhteisdjen tuomioistuin on
yleensi korostanut sckaannuksen merkitysti.

Ennakkoratkaisukysymys

33. Bundesgerichtshof katsoo, cttd vaikeu-
tena esilli olevassa asiassa on sc, riittaako se,
etti yleison keskuudessa syntyy miclleyh-
tymi kyscisen kahden merkin valilla sen
vuoksi, ctti molemmat esittavit juoksevaa
kissapetoa, perusteeksi sille, ctta
IR-tavaramerkille 540 894 ei voida myontai
suojaa Saksan liittotasavallassa tavaraluok-
kaan 18 sisiltyvien tavaroiden osalta, joita
varten Puman tavaramerkki on rckisteréity,
ja tavaraluokkaan 25 sisiltyvien tavaroiden
osalta, jotka ovat Bundcspatentgerichtin

15 — Ks. esim. alaviitteessi 13 mainittu asia [Hoffmann-La Roche;
yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol
Myers-5quibb v. Paranova scki Baycr Akticngesellschalt,
Bayer Denmark v. Paranova, tuomio 12.7.1996 (Kok. 1996,
s. 1-3457); yhdistetyt asiat C-71/94, C-72/94 ja C-73/94,
Eurim-Pharm Arzneimittel v. Beiersdorf, Bochringer Ingel-
heim KG, Bochringer Ingelheim A/S ja Farmilaﬁla Carlo
Erba, tuomio 12.7.1996 (Kok. 1996, s.1-3603) ja asia
C-232/94, MPA Pharma v. Rhéne-Poulenc Pharma, tuomio
12.7.1996 (Kok. 1996, s. 1-3671).

16 — Alaviitteessi 15 mainittu asia.

17 — Asia C-337/95, Parfums Christian Dior SA ja Parfums
Christian Dior BV v. Evora BV, ratkaisuchdotus 29.4.1997,
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mukaan samankaltaisia kuin Puman tavara-
merkin kattamat tavarat. Tama vaikeus joh-
tuu Bundesgerichtshofin mukaan erityisest
tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan
b alakohdan cpiselvistd sanamuodosta, jonka
mukaan sckaannusvaara sisiltdd vaaran tava-
ramerkin ja atkaisemman tavaramerkin vali-
sestd miclleyhtymista.

34. Kisittelen ensin - Bundesgerichtshofin
kysymyksen toista osaa, joka koskec yleisesti
sitd, mitd tavaramerkkidircktiivin 4 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetaan, kun
siind viitataan “yleison keskuudessa olevaan
sckaannusvaaraan, joka sisiltdid vaaran tava-
ramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vili-
sestd miclleyhtymaista”. Taman seikan tutki-
miscsta on hydtyd tutkittaessa kysymyksen
ensimmdistd osaa, joka koskee olennaisilta
osiltaan sitd, onko sen vuoksi, etta kahdessa
kuviomerkissa (joista totsessa on myos teks-
tid) ilmaistaan sama ajatus, katsottava, ettd
nimi kaksi merkkii voidaan sckoittaa toi-
siinsa.

Benelux-oikeuteen sisdltyvi mielleyhtymin
kasite

35. Jotta ymmidrrettiisiin, miksi tistd virk-
keesta on aiheutunut ongelmia, on tarpeen
ymmirtda nc ecrilaiset tavaramecrkkisuojaa
koskevat [ahestymistavat, joita on omaksuttu
yhtédled Benclux-maissa ja toisaalta uscim-
missa muissa jiscnvaltioissa. Yksxmlchsyys
vallitsee siitd, ectd dircktiivissi olcvat viit-
taukset “mielleyhtymien vaaraan” juontavat
juurcnsa Benelux-oikeuteen. Ainakin ennen

direktiivin téyténtb(’jnpanoa tavaramerkin
haltijat pystyivit estimdin Benelux-maiden
yhtendisen tavaramerkkilain '® (jaljempini
Benelux-laki) perusteella oman rekisterdidyn
tavaramerkkinsa kanssa samanlaisen tai
samankaltaisen tavaramerkin kiyton, jos
kysymys oli samoista tai samankaltaisista
tavaroista. 1? Riittdva edellytys suojan saami-
selle oli tavaramerkkien samankaltaisuus,
cikd kyseisessd laissa — toisin kuin muissa
jasenvaltioissa annctuissa saadcksissi — ase-
tettu nidin ollen sckaannusvaaraa koskevaa
edellytystd. Laissa ei mydskddn nimenomai-
sesti mainittu mielleyhtymien vaaraa. Tamin
kisitteen otti kiayttodn Benelux-tuomioistuin

”Union/Union Soleure” -tapauksessa
vuonna 1983 antamassaan tuomiossa, 2°
Benelux-tuomioistuin  totesy, ectti tavara-

merkki ja merkki ovat keskendin samankal-
taisia, jos — ottaen huomioon kyscisen
yksittdistapauksen erityispiirtcet, crityisesti
tavaramerkin erottamiskyky — tavaramerkki
ja merkki ovat kumpikin sellaisenaan tarkas-
teltuna ja toisiinsa verrattuna lausuntatavan,
ulkoasun tai merkityssisillon puolesta stina
miirin samankaltaisia, ettd tavaramerkin ja
merkin - valilldi  syntyy  miclleyheyma.
Benelux-tuomioistuin ei hyviksynyt julkis-
asiamiehensi ratkaisuchdotusta, jossa kat-
sottiin, cttd edellytyksend tiytyi olla tavaran
alkuperaa koskeva sekaannus.

36. Sekaannuksen kisitettd ci mydskiin mai-
nita siind Benclux-laissa, jolla tiytint6én-

18 — Timi laki on 19.3.1962 Benelux-

tavaramerkkisopimuksen liitteeni.
19 — Benelux-lain 132 §.

20 — "1l y a resscmblance entre une marque et un signe lorsque,
compte tenu des particularités de Pespéce, notamment du
pouvoir distinctif de la marque, la marque ct lc signe, con-
sidérés en soi et dans leurs rapports mutuels, présentent sur
le p]an auditif, visuel ou conceptuel une similitude dc
nature i établir une association entre le signe et la marque.”
Asia A 82/5, Henri Jullien BV v. Verschuere Norbert (tun-
netaan myés "Union/Union Soleure”-1apauksena), tuomio
20.5.1983, Benclux-tuomioistuimen oikeustapauskokoclma
1983, 5. 36.

tchdyn
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pannaan tavaramerkkidirektiivi. Benelux-lain
13a§:n 1 momenttia muutettiin  2.12.1992
tehdylli poytikirjalla (joka twli voimaan
1.1.1996) siten, ettd tavaramerkin haltija saa
tavaramerkin  tuottaman  yksinoikeuden
perusteclla kieltdd tavaramerkkinsid tai sen
kanssa samankaltaisen merkin kiyttimisen
elinkeinotoiminnassa  scllaisten tavaroiden
tunnusmerkkini, jotka ovat samoja tai
samankaltaista kuin ne tavarat, joita varten
kyseinen tavaramerkki on rekisterdity, jos
vaarana on, ctti yleison keskuudessa syntyy
"mielleyhtymia” tavaramerkin ja merkin
vililla.

37. Benclux-lain ja muiden jasenvaltioiden
siinnosten vilinen ero ci ehki kuitenkaan
ole niin suurt kuin ensi nikemilti voi vaikut-
taa. Benelux-maissa sovellettava mielleyhty-
min kisite poikkeaa Yhdistyneen kuningas-
kunnan hallituksen mukaan kiytinngssa vain
vihin muissa jisenvaltioissa sovellettavasta
sekaannuksen kisitteestd, koska jilkimmaistd
tulkitaan varsin laajasti.

38. On totta, ettd tietyissd jasenvaltioissa,
kuten Saksassa ja Itdvallassa, sckaannuksen
kisite kattaa paitsi sekaannuksen suppeassa
miclessi eli sen, etti kyseisten tavaroiden
oletetaan  virheellisesti  olevan  periisin
samasta yrityksestd, my6s sckaannuksen laa-
)emmassa mielessi eli sen, ettd kyseisid tava-
roita markkinoivien yritysten vililli luullaan
olevan organisatorinen tai taloudellinen
yhteys. En kuitenkaan hyviksy sitd Yhdisty-
neen kuningaskunnan viitettd, jonka mukaan
Benclux-lain  antama  tavaramerkkisuoja
poikkeaa kidytinnossi vain vihin muiden
jasenvaltioiden lainsiidinndssd  annetusta
tavaramerkkisuojasta. Myds edelld miiri-
telty, lagjemmin ymmirretty sckaannuksen
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kisite edellyttad, ettd tavaroiden alkuperin
suhteen on sekaannuksia, Vatkuttaa silti, ctta
Benelux-lakiin perustuva suoja on laajempt
kuin muiden jisenvaltioiden tavaramerkki-
saantelyihin perustuva suoja, koska Benclux-
lailla suojellaan tavaramerkin haltijaa tavara-
merkkinsd tai sen kanssa samankaltaisen
merkin perusteettomalta kiyttimiseltd myos
stind tapauksessa, ettd kuluttajien keskuu-
dessa et ole minkiinlaista sckaannusta tava-
roiden alkuperin suhteen, ja koska haltijaa
suojellaan nidin myds tavaramerkkien niin
sanotulta huonontamisclta (degradation) ja
vesittamiseltd (dilution). Naiiden kisitteiden
osalta on hyvd esimerkki Benclux-
tuomioistuimen Claeryn/Klarein-tapauksessa
antama tuomio, 2! johon Alankomaiden, Bel-
gian ja Luxemburgin hallitukset ovat viitan-
neet. Kyseiseni aikana voimassa ollcen
Benelux-lain 13 a §:n 1 momentin toisen lue-
telmakohdan mukaan tavaramerkin haltija sai
estai tavaramerkkinsi tai sen kanssa saman-
kaltaisen merkin perusteettoman kiyttimisen
elinkeinotoiminnassa, jos merkin kiyttd
atheutti vahinkoa kyseiselle tavaramerkille.
Kyscinen oikeusriita koski alankomaalaista
gmxa varten kaytettya tavaramerkkii ”Cla-
eryn” ja nestemiistd puhdistusainetta varten
kiytettyd tavaramerkkii ”Klarein”, jotka
ilmeisesti lausutaan samalla tavalla hollannin
kielessi.

39. Kyscisessd tuomiossa Benclux-
tuomioistuin totesi, etti yksi tavaramerkin
cduista on se, ettd tavaramerkki pystyy lisai-
maan halua ostaa scllaisia tavaroita, joita var-
ten tavaramerkki on rekisterdity, ja cttd tdta
tavaramerkin ominaisuutta vahingoitctaan
kyseisen tavaramerkin tai sen kanssa saman-
kaltaisen tavaramerkin kiyttamisella sellais-
ten tavaroiden tunnusmerkkini, jotka ovat

21 — Asia A 74/1, tuomio 1.3.1975, Benclux-tuomioistuimen
oikeustapauskokoclma 1975, s. 472.
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erilaisia kuin ne tavarat, joita varten tavara-
merkki on rckisterdity. Kyscisen tuomiois-
tuimen mukaan ndin saattoi tapahtua kah-
dessa tilanteessa chi  cnsiksi  silloin, kun
tavaramerkin crottamiskyvyn heikentiminen
johtaa sithen, ctti tavaramerkki el enii
kykene herattimiin vilitonta mielleyhtymii
nithin tavaroihin, joita varten se on rckiste-
roity ja joita varten sitd kidytetddn (titd ole-
tettavasti tarkoitetaan tavaramerkkien vesit-
tamisclld), ja toiseksi silloin, kun ne tavarat,
jotden tunnusmerkkina kiytetddn yksinoike-
utta loukkaavaa merkkid, vaikuttavar ylei-
s60n siten, cttd tavaramerkin vetovoima
vahence (tita oletettavasti tarkoitetaan tava-
ramcrkin huonontamisclla). Koska katsottiin,
etti kysecisten kahden tavaramerkin saman-
kaltaisuuden vuoksi kuluttajat saattoivat aja-
tella puhdistusainetta, kun he joivat Claeryn-
merkkistd ginid, Klarein-merkin katsottiin
loukkaavan Clacryn-merkkii, vaikka vaarana
¢i ollut, cttd kuluttajat ajattelisivat niiden
tavaroiden olevan periisin samasta yrityk-
sesti tai toisiinsa sidoksissa olevista yrityk-
sista. Viittaan jaljempini tallaiseen miclleyh-
tymaan, johon ei liity mitddn vaaraa
tavaroiden alkuperaia koskevasta sekaannuk-
sesta, kayttdamilld ilmausta “alkuperddn liit-
tymiton miclleyhtyma” (non-origin associa-
tion). 22

40. Toinen esimerkki on tavaramerkkeja
Monopoly ja Anti-Monopoly koskeva tuo-
mio, jonka Belgian hallitus mainitsi asian
suullisessa  kisittelyssd. 22 Kyscisessi  tuo-
miossa Alankomaiden Hoge Raad (korkcin
otkcus) katsoi, etti tunnctun lautapelin
merkkina kidytetyn Monopoly-tavaramerkin
haltija sai  estadd  Anti-Monopoly-merkin
kayttdmiscn scllaisen pelin tunnusmerkkini,
joka oli luontecltaan kapitalismin vastainen

22 — ‘Tuomari Laddic kiyui titi kisitertd Englannin FHigh Cour-
tissa asiassa Wagamama Lid v. City Centre Restauranis Plc
ym. (K S. R. 1995, s. 713), johon palaan jiljempini.

23 — Edor v. General Mills Fun, Ned. Jur. 1978, 83.

tarkoituksellisena  vastinecna Monopoly-
pelille. Tatd tuomiota on pidetty esimerkkind
tilantecsta, jossa ei ollut olemassa sckaannus-
vaaraa, koska ykst merkki oli tdysin pdinvas-
tainen kuin toinen merkki eli toisen tavara-
merkin  negaatio —  vaikka  onkin
huomattava, etti kyscisessa oikcudenkiyn-
nissi tuomioistuin katsot esitetyn nidyton
perusteella, cttd huomattava osa yleiséstd
sekoittaist nima kaksi merkkia toisiinsa. 24

41. Vaikuttaa siten silti, ecttd Benclux-
jarjestelmiin kuuluvan miclleyhtymin kasit-
teen mukaisesti tavaramerkin haltjalla on
oikeus estii sellaisten merkkien kdyttiminen,
jotka ”tuovat mieleen” hinen merkkinsi,
vaikka vaarana ei olisi se, ettd kuluttaja ajat-
telisi sellaisen tuottecn, joka on varustettu
kilpailevalla merkillid liittyvin jollain tavalla
tahin tavaramcrkin haltijaan.

Direktiivin antamiseen johtaneet neuvotte-
lut

42. Benclux-maat ovat esittineet, ettid dirck-
tivilld oli tarkoitus sisdllyttaa ndissd maissa
kaytetty miclleyhtymain kisite yhteison tava-
ramerkkioikeuteen; nimid maat pyrkivit
tahin tavoittecscen niissi  ncuvotteluissa,
jotka johtivat dircktiivin antamiscen. Ne ovat
kuvailleet dircktiivii koskenciden ncuvotte-
lujen sisiltéd ja viitanneet lausumaan, joka
niiden mukaan sisiltyy julkaisemattomaan

24 — Ks. Cornish, W.R., Intellectual Property, Third Edition,
s. 622,
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neuvoston poytikirjaan ja jonka mukaan

“neuvosto ja komissio totcavat, ettd ‘mielle-
yhtymi’ on kisite, joka on kehitetty erityi-
scsti  Benelux-maiden  oikeuskaytinndssi”.
Artikkelissa, jonka ovat kirjoittancet kaksi
direktiivineuvotteluthin osallistuneen
Benclux-maiden  delegaation  jisentd, 5
kuvaillaan niitd keskusteluja, jotka koskivat
miclleyhtymi-sanan kiyttimistd. Artikkelin
loppupuolella nimi kirjoittajat toteavat scu-
raavaa;

?Aluksi Alankomaiden pyrkimykseni oli se,
etti  Benelux-tavaramerkkilain 13 a §n
1 momentti otettaisiin sellaisenaan dircktii-
viin valinnaiseksi sainnokseksi. Koska tima
¢i onnistunut, Benelux-tuomioistuimen
kchittimi  kisite ’mielleyhtymin  vaara’
pyrittiin saamaan vaihtochdoksi sekaannus-
vaaran kisitteelle. Koska tukea ei saatu
myoskiin tille vaihtoehdolle, ottaen huomi-
oon dircktiivin johdanto-osan lopullinen
sanamuoto ja ncuvoston pdytikirjaan tehty
selitys — — ja muiden kohtien osalta saavu-
tetut tuloksct Benclux-maat hyviksyivit
lopulta muiden maiden lopullisen kompro-

missiehdotuksen direktitviluonnoksen
3 artiklan 1 kohdan b alakohdaksi, jonka
sanamuoto on seuraava: — — 'yleisén kes-

kuudessa on sekaannusvaara, joka sisaltid
vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavara-
merkin valisesta mielleyhtymista®.”

25 — Fustner ja Geuze, "Scope of Protection of the Trade Mark
in the Benelux Countrics and EEC-harmonization”, ECTA
Newsletter, maaliskuu 1989, 215, jonka Cornish on mainin-
nut alaviitteessi 24 mainitun teoksensa sivulla 620 olevassa
alaviitteessd 44,
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43. Timi selvitys vaikuttaa tdsmiddvan scn
kanssa, miten kyseisen ilmauksen sisillytei-
minen dircktiiviin on sclitetty Yhdistyneen
kuningaskunnan ja Ranskan hallituksen huo-
mautuksissa. Silti katson, ettd vaikka direktii-
vin neuvottelutausta ja lausuma, jonka viite-
tiin sisiltyvin neuvoston poytakirjaan,
otettaisiin huomioon, niistid ilmenevit tiedot
ovat vihintiinkin monisclitteisid. Viitetyn
lausuman osalta on todettava, ctti sithen tus-
kin voidaan tukeutua; 26 timin Jausuman
sisalté on kuitenkin sclvi. Riidanalaista on
sc, miki tismaillinen vaikutus on dircktiiviin
sisiltyvilld viittauksella mielleyhtymin vaa-
raan, etki lausumasta ole mitdin apua tilei
osin. Dircktiivin neuvottelutaustan osalta on
merkityksellistd, cttd neuvottelutaustaan ovat
yhteisdjen tuomioistuimessa vedonncet paitsi
ne, jotka puoltavat direktiiviin sisaltyvin
sekaannusvaaran kisitteen laajaa tulkintaa,
myds ne, jotka katsovat, ettd titd kasitettd
olisi painvastoin tulkittava suppeasti. Timin
vuoksi katson, ettei niisti scikoista saada
tukea tulkittaessa dircktiivii.

Direktiivin sanamuoto

44. Bundesgerichtshofin  kysymyksen toi-
scen osaan annecttavan vastauksen voidaan
viittad olevan selvi jo kyseisten saanndsten
sanamuodon perusteella, ilman ettd tulkin-
nassa olisi tarpeen kayttai apuna ulkopuoli-

26 — Ks. asia C-292/89, Antonissen, tuomio 26.2.1991
(Kok. 1991, s. 1-745, 18 kohta) ja yhdistetyt asiat C-197/94
ja C-252/94, Bautiaa ja Société {rangaise maritime, tuomio
13.2.1996 (Kok. 1996, s. 1-505, 51 kohta).
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sia lihteitd. Sekd 4 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdassa cttd 5 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dassa todctaan, cttd sekaannusvaara "sisaltdi”
vaaran miclleyhtymistd, eikd péinvastoin.
Sclvai on siten, ettdi vaikka Benelux-lain
mukaan miclleyhtymien vaaran kasite voi
ulottua laajemmalle kuin tapauksiin, joissa
on kysymys suorasta tai valillisestd sckaan-
nusvaarasta, niin ¢i voi olla dircktiivia sovel-
lettaessa. Benelux-maat eivit ole vaittineet,
cttd alkuperdin liittymiton miclleyhtyma
tarkoittaisi samaa kuin sckaannus, vaan ne
ovat vain viittaneet, ettd kyseinen kisite
sisiltyy dirckuiviin. On kuitenkin vaikea
ymmirtii, miten mielleyhtymit, joihin ei
liity varsinaista sckaannusta, voisivat kuulua
dircktiivin sovecltamisalaan, koska direktii-
vissi on asetcttu edellytykscksi sekaannus-
vaara, joka sisiltii vaaran mielleyhtymisti.
Kuten tuomari Laddie osuvasti totesi
Wagamama-tapauksessa, joka on titd kysy-
mysta koskeva englantilainen oikcustapaus,
olisi “epitavallista kiclenkayttdi, jos pienem-
pidin [cli sckaannusvaaraan] sisiltyisi suu-
rempi [eli vaara miclleyhty masta)”. 7

45. Titd tukee myods direktiivin johdanto-
osan sanamuoto. Edclli jo lainatussa kym-
menennessi perustelukappaleessa 28 todetaan,
ctti sckaannusvaara on erityisedellytys”
tavaramerkkisuojan  antamiselle, ja tilld
perustelukappalcella on ilmeisesti tarkoitus
ilmaista sc ajatus, ettd micllecyhtymien synty-
minen on yksi niista seikoista, jotka on otet-
tava huomioon tutkittacssa, onko sckaannus-
vaara olcmassa. Lisiksi, kuten olen jo
todennut, samaan pcrustelukappalceseen

27 — Alaviiueessi 22 mainittu oikeustapaus, s. 723.
28 — Ks. 18 kohta.

sisiltyy yhteisdjen tuomioistuimen oikeus-
kiytinnossi ilmaistu ajatus, jonka mukaan
tavaramerkkisuojan tarkoituksena on erityi-
sesti taata tavaramerkin alkupcrifunktio.
Mitdan muuta tarkoitusta et mainita kysci-
sessi perustelukappaleessa. Tistd voidaan
chki perustellusti piatelld, etta alkuperdd
koskevalta seckaannusvaaralta suojeleminen
on kiyttskelpoinen tulkintavaline tutkitta-
essa niitd siannoksid, jotka koskevat tavara-
merkin rekisteroitavyytta.

46. Lisakst vatkuttaa siltd, cttd ennen direk-
tilvin antamista ainoastaan Benelux-maiden
tavaramerkkioikeudessa on omaksuttu alku-
perdan  liittymittdmien  mielleyhtymien
kisite. Jos timi kisite olisi otettu dircktii-
viin, kysymys olist ollut varsin merkittavisti
muutoksesta. Tuomari Laddie ilmaisi timin
hyvin vakuuttavasti Wagamama-tapauksessa
todetessaan, ctti koska tilli olist merkitti-
vasti laajennettu- tavaramerkkioikeuksia ja
siten merkittivisti rajoitettu elinkeinonhar-
joittajicn vapaata kilpailua, tillainen laajenta-
minen olist otaksuttavasti pitdnyt “ilmaista
sclvasti ja yksiselitteisesti, jotta elinkeinon-
harjoittajat kaikkialla Euroopan unionissa
kykenisivit havaitsemaan, etti lainsdatdjat
ovat luoncet uuden laajan monopolin”.
Koska useimmat jiscnvaltiot eivit oletetta-
vasti ole ottancet tavaramerkkilainsdadannos-
sadn kayuoon alkuperddn  liictymitdmin
mielleyhtymin kasitetta ja koska timin
kasitteen kidyttdéon ottaminen  rajoittaisi
vapaata kauppaa, my6s mini olen sitd micltd,
etti dircktiivin  sanamuodon ollessa niilta
osin cpiselvi ei voida olettaa, etti Euroopan
yhteison lainsaatdjan tarkoitukscena olisi ollut
tallaisen  kisitteen kiywdon ottaminen.
Tamin kisitteen omaksumisella olisi my6s
poikettu huomattavasti pcrustamissopimuk-
sen 30 ja 36 artiklaa koskevasta yhteis6jen
tuomioistuimen otkcuskdytinnosta, joka
perustuu — kuten olen todennut — olennai-
silta osiltaan sckaannuksen kasittcesecn. On
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siis olctettava, etti timid paamiard olisi
tlmaistu selviasti direktitvin sanamuodossa,
jos tihin paimiiriin olisi pyritty.

47. Toisaalta — toisin kuin on esitetty —
talla ei tarkoitcta siti, ettd ilmaus ”sisileai
vaaran mielleyhtymistd” olisi turha. Kuten
olen  esittinyt, tavaramerkkioikeudessa
sckaannuksen kisite voidaan ymmairtai laa-
jasti tai suppeasti. Siksi viittauksella mielle-
yhtymdin on voitu pyrkid yksinkertaisesti
sen selventimiscen, ctta sckaannuksen kisite
ei tarkoita pelkistiin sitd, ettd kuluttaja luu-
lec yhtd tavaraa toiscksi, vaan ulottuu myos
edelli 38 kohdassa csittimieni tyyppisiin
sekaannuksiin.

48. On myos esitetty, ettd direktiivissa on
muita siinndksid, joilla suojellaan tavara-
merkkeji tietyin edellytyksin sekaannusvaa-
ran olemassaolosta riippumatta, vaikka kysy-
mys ei edes ole keskendin samankaltaisista
tavaroista, mistd on paatelty, ettei sckaannus-
vaara voi olla edellytykseni silloin, kun tava-
rat ovat keskendin samankaltaisia. Tami
viite el ole vakuuttava, koska niissi muissa
sadnnoksissi tarkoitettu tilanne poikkeaa
silli tavalla riittdvisti esilli olevasta tilan-
teesta, ettd tilli crolla voidaan selittad, mikst
ndissad muissa sdinnoksissi ei nimenomaisesti
aseteta sekaannusedellytysti. Tilld tilanteclla
tarkoitetaan sitd, etti atkaisempi tavara-
merkki on “kyseisessi jisenvaltiossa laajalti
tunnettu” 2 ja cttd myohemmin tavaramer-
kin kdyttiminen ilman perusteltua syytd
merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erotta-
miskyvyn tai maineen epioikeutettua hyvik-
sikiyttod tatkka vahingoittaisi niita  (ks.

29 — Yhteison tavaramerkin osalta tavaramerkin on oltava "laa-
jalti tunnettu yhteiséssi”; ks. 4 artiklan 3 kohta.
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4 artiklan 4 kohdan a alakohta). Kyscisen
viitteen sisdltdnd on siis se, cttd jos sckaan-
nus ei ole edellytykseni silloin, kun tavarat
eivit ole keskeniin samankaltaisia, sckaan-
nusta ci voida a fortiori edellytti, jos tavarat
ovat keskendin samankaltaisia. Tatd viitettd
on mahdotonta sovittaa yhteen direktiivin
sanamuodon kanssa, jossa nimenomaisesti
cdellytetdin sckaannusta silloin, kun kysy-
mys on keskendin samankaltaisista tava-
roista. Lisiksi on selvid, ctti 4 artiklan
4 kohdan a alakohdassa yksinkertaisesti sdi-
detddn sekaannusedellytyksestd poikkeavista
edellytyksistd, koska timin sianndksen
mukaan on osoitettava, etti mydhemmin
tavaramerkin kayttimiselld kdytettdisiin epi-
otkeutetustt hyviksi atkaisempaa tavara-
merkkid tai vahingoitettasiin sitd, ja sclvaa
on myds, ettd nimi edellytyksct vastaavat
kyseisten siinnosten erityistarkoitusta, joka
on laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoje-
leminen. Siitd, ctei sckaannuscdel]ytysta ole
mainittu niissd tapauksissa, ei voida paatc]la,
ettei direktiivissi edellyteti — vastoin sen
sclvdid sanamuotoa — sckaannusta siini tiy-
sin crilaisessa tilanteessa, ettd kysymys on
tavallisista tavaramerkeistd, jotka on rckiste-
rdity keskendidn samankaltaisia tavaroita var-
ten.

49. On totta, etti 4 aruklan 4 kohdan a ala-
kohtaa sovelletaan vain, jos tavarat eivit olc
keskenaan samankaltaisia. Ei  kuitenkaan
voida piitells, ettd jos sckaannusta ei edelly-
tetd silloin, kun tavarat civit ole keskenidin
samankaltaisia, sekaannusedellytys ei voisi
olla tarpcen silloin, kun kysymys on 4 artik-
lan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista
samankaltaisista tavaroista. Kuten Yhdisty-
nyt kuningaskunta on todennut, syy sithcn,
miksi 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa sovel-
letaan vain, jos tavarat eivit ole keskendin
samankaltaisia, on epiilyksetti se, ettd jos
tavarat ovat samankaltaisia kuin ne tavarat,
joissa kiytetidn kyseisti laajalti tunncttua
tavaramerkkii, on vaikea kuvitella tilannetta,
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jossa ei olist kyse sekaannusvaarasta. Mah-
dolliscna esimerkkini tistd on aikaisemmin
mainittu Anti-Monopoly-tapaus: siini todet-
tiin, cttd Monopoly-tavaramerkin haltijalla
oli oikcus estad Anti-Monopoly-merkin
kiyttiminen, vaikka niiden merkkicn tarkoi-
tukscllisen vastakohtaisuuden vuoksi vaarana
¢t ollut, ettd ne olisi sekoitettavissa toisiinsa.
Kuitenkin myés kyscisessi tapauksessa oli —
kuten olen todennut — nayt6d sekaannus-
vaarasta.

Direktiivin tarkoitus

50. Vaikka katsottaisiin, ettei direktivin
sanamuoto tdysin vakuuttavasti puolla esitti-
maini nikemystd, jonka mukaan dircktiivissa
asctetaan  sckaannusedellytys  kaikkicn
4 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamis-
alaan kuuluvien tapausten osalta, nakemys-
tini voitaisiin perustella myés dircktiivin
tarkoituksella. Scllaisen tulkinnan
omaksuminen, joka olisi vaikutukseltaan
kauppaa rajoittava sen vuoksi, ettd silli laa-
jenncttaisiin useiden maiden tavaramerkki-
suojaa, tuskin olisi sopusoinnussa perusta-
missopimuksen 100 a arttklan ~ nojalla
annctun  dircktiivin  tarkoituksen  kanssa.
Kuten komissio toteaa, perustamissopimuk-
sen 100 a artiklan nojalla annetuilla direktii-
veilli on tarkoitus toteuttaa 7 aartiklassa
mainitut tavoitteet eli erityisesti taata tava-
roiden ja palvelujen vapaa litkkuvuus sisi-
markkinoilla.  Dircktiivin  ensimmaiisessi
perustclukappalcessa  muistutetaan  niistd
tavoitteista, kun siind todetaan, etwtd “jisen-
valtioiden nykyisessa tavaramerkkilainsaa-
didnndssi on croja, jotka voivat rajoittaa tava-
roiden vapaata litkkuvuutta ja palvelujen
tarjoamisen vapautta” ja ctta "sisaimarkkinot-
den totcuttamisen ja toiminnan kannalta on

sen vuoksi tarpecn lihentdi jisenvaluoiden
lainsdadintéa”. Komissio on tehnyt tisti sen
— mielestini oikeaan osuvan — piatelmin,
cttd niiden tavoitteiden kanssa on ristirii-
dassa sckaannusvaaran laajentava tulkinta,
joka johtaisi tavaroiden ja palvelujen vapaan
likkkuvuuden  perustccttomaan  rajoittami-
scen.

51. Dircktiivissi on myds katsottava siddet-
tivin yhteisesti standardista, jonka nojalla
eri kansallisten jarjestelmien mukaiset tavara-
merkit voivat olla yhtd atkaa olemassa. Tati
standardia ci timin vuokst tulisi asettaa lilan
korkealle. Tdssi mielessi tami dircktiivi ehki
poikkeaa  yhdenmukaistamistoimenpiteisti
muilla aloilla, joilla korkea suojelun taso voi
olla yleisen edun pcrusteella toivottava ja
joilla vapaakaupan turvaamiseksi keskeistd
on yksinomaan se, ettd jokaiscssa maassa
sovclletaan samaa standardia. Tavaramerkki-
direktiivin tulkitseminen linan tiukasti voi
johtaa kansallisten markkinoiden eristami-
seen. Koska tihin e ole nimenomaisesti
pyritty, direktiivii et pitiisi tulkita niin, ettd
siind valitaan eri jisenvaltioiden kansallisista
sddntelyistd kauppaa eniten rajoittava stan-

dardi.

Direktiiviin liittyvit sddntelyt

52. Merkityksellista on myds se, ettd Euroo-
pan yhteis6ssid on otettu kiyttoon yhteison
tavaramerkki yhteisén tavaramerkistd anne-
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tulla asetuksella, 30 joka — kuten olen jo
todennut — sisiltdd tavaramerkkien toisiinsa
sekoittamista koskevia saanndksii, jotka ovat
kaytinnéllisesti katsoen samanlaisia kuin
direktiivin sianndkset. On selvisti tarkoituk-
senmukaista, ecttd direktiivin  siinnéksia
sovelletaan samalla tavalla kuin asetuksen
vastaavia siinnoksii. Yhteison tavaramerkki
voidaan mydntid vain koko Euroopan
yhteisdn alueen kattavaksi, minki vuokst ris-
tiriita vain yhdessi maassa voimassa olevan
yhden tavaramerkin kanssa riittdi sithen,
ettei  tavaramerkkid voida rekisteroidd
yhteisén tavaramerkiksi. Rekisterdintihake-
musta voidaan vastustaa yhteisdn tavaramer-
kin nojalla, missi tahansa j'siscnvaltiossa
rckisteridyn tavaramerkin nojalla tai — tie-
tyissi tapauksissa — jossain jisenvaltiossa
tunnustctun  rekisterdimittéman  oikeuden
nojalla. 3! Jos tavaramerkkejd suojattaisiin
litan laajasti sitd kautta, ettd huomioon otet-
taisiin  kyseisen tavaramerkin ja muiden
merkkien vilisten mielleyhtymien vaara,
useita tavaramerkkeji olisi hyvin vatkea
saada rekisterdityd yhteison tasolla. Jotta
yhteisén tavaramerkkii koskeva jirjestelmi
toimisi tehokkaasti ja jottet seurauksena olisi
rekisterdintihakemuksia vastaan vireille pan-
tujen menettelyiden tulva, vaikuttaa olennai-
sen tirkealtd, ctta tavaramerkit on voitava
rekister6idd, jos sekaannusvaaraa e ole
aidosti olemassa ja jos siti ei ole niytetty asi-
anmukaisesti toteen.

53. Mielleyhtymai3 ei ole myoskaan mainittu
niissi kansainvilisissi sopimuksissa, joiden
sopimuspuolena yhteiso ja/tai jasenvaltiot
ovat. Vaikka direktitvin viimeisessd peruste-
lukappaleessa todetaan, ettd direktiivin s3in-

30 — Alaviitteessi 6 mainittu asetus.
31 — Ks. asctuksen 8 artiklan 1 ja 2 kohta.

1-6210

nosten on oltava “taysin yhdenmukaiset
Pariisin yleissopimuksen méiiiriystcn
kanssa”, 32 kyseisessi ylmssoplmukscssa mai-
nitaan nimenomaisesti ainoastaan sckaannuk-
sen kisite. Vilpillista kilpailua koskevassa
10 bis artiklan 3 kappaleen 1 kohdassa vel-
voitetaan muun muassa kieltimdin “kaikki
teot, jotka ovat omiaan millaisin keinoin
tahansa athcuttamaan sckaannusta kilpailijan
litkelaitoksen, tavaroiden tai teollisen tat kau-
pallisen totminnan kanssa”. 33 Lisiksi laajalti
tunnettuja  tunnusmerkkeji  koskevassa
6 bis artiklassa miarataan seuraavaa: “Liitto-
valtiot sitoutuvat — — epddmaiin tai julista-
maan mitittomaksi sellaisen tchtaan- tai
kauppamerkin rekisterdinnin ja kicltimiin
sen kiyton, jos se on sckaannusvaaraa ai-
heuttava toisinto, jiljitelma tai kdannds toisesta
merkistd, jonka asianomainen rekisterdinti-
tai kéiyttémaan viranomainen katsoo olevan
siind maassa yleisesti tunncttu — — ja sitd
kaytcttavan SamOISSa tal Samankaltalslssa
tavaroissa. Sama on voimassa, jos merkin
olennainen osa on tillaisen yleisesti tunnctun
merkin toisinto tai sithen sckoitettavissa
oleva jiljitelmi.” 3

54, Kauppaan litttyvistd teollis- ja tekijanoi-
kcuksnen nikokohdista tehdyn sopimuksen

32 — Teollisoikeuden suojclemista koskeva, 20 Palvana maalis-
kuuta 1883 tehty Pariisin yleissopimus, sellaisena kuin se on
viimekst tarkistettuna Tukholmassa 14.7.1967.

33— Ylelssopnmuksen 6 artiklan 1 kappalcessa miiritdin kuiten-
l(l]'l, ettd ’Okalscn lllltomaan kﬂnsalllsessﬂ lnlnsaadannoﬁsa
maaralun (chtaaﬂ- lal kauppamcrkklcn hakcmlscne ]3
rekisterdinnille asetettavat chdot”, ja 6 d artiklan B kirjai-
men 1 kappaleessa miiritain, etti l.chunan- tai kauppamcrk-
kien rekisterdinti voidaan evitd muun muassa, jos "nc ovat
laadultaan scllaisia, ettd ne loukkaavat kolmannen saavuua-
mia oikeuksia siini maassa, jossa suojaa hactaan”. lavara-
merkkien kansainvilisti rekisterdintia koskevan Madridin
sopimuksen (ks. edelli alaviite 4) 5artiklan 1 kappaleen
mukaan sopimusvaltio voi eviti kansainviliseen rekiste-
rBintiin perustuvan suojan vain niilli perusteilla, joilla se
voidaan Pariisin yleissopimuksen nojalla eviti.

34 — TRIPS-sopimuksen mukaan titi artiklaa sovelletaan sovel-
tuvin osin palveluihin ja tietyilld edellytyksilli myés tava-
roihin ja palveluihin, jotka eivit ole samankaltaisia niiden
kanssa, joita varten merkki on rekisterdity; ks. 16 artiklan 2
ja 3 kappale.
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(aljempana TRIPS-sopimus)35 16 artiklan
1 kohdassa miiritdan vastaavasti scuraavaa:
"Rekisterdidyn  tavaramerkin  omistajalla
tulee olla yksinoikcus estdaa kolmansia osa-
puolia ilman hinen suostumustaan kiytti-
mistd kaupankdynnissa identtisid tai saman-
laisia merkkeji tavaroille tai palveluille, jotka
ovat identtisid tai samankaltaisia niiden
kanssa, joiden osalta tavaramerkki on rekis-
teroity, milloin sellainen kiytté atheuttaisi
todennikdisesti sckaannusta. Sckaannus ole-
tetaan todennikéiscksi, milloin identtisia
merkkejd kiytetddn identtisille tavaroille tai
palveluille.” 3¢ Dirckdivin, sellaisena kuin
mind sen ymmirran, ja niiden kansainvalis-
ten sopimusten vililld ef niin ollen ole risti-
riitaa.

55, Katson sitcn dircktiivin  sanamuodon,
tarkoituksen ja kontekstin perusteella, ettd
vaikka vaara tavaramerkin ja aikaisemman
tavaramerkin vilisestd mielleyhtymisti on
huomioon otettava seikka, tavaramerkin
rckisterdintid ei kuitenkaan voida cstid, jos ei
ole osoitettu, ettd kyseisten tavaroiden tai
palvelujen alkuperin suhteen on olemassa
aito ja asianmukaisesti toteen niytetty
sckaannusvaara.

56. Bundesgerichtshofin - kysymyksen  toi-
scen osaan chdotan niin ollen vastattavan,
cttid tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 koh-

35 — EYVL 1994, L 336, s. 214.

36 — 'IRIPS-sopimuksen 15 artiklan 2 kappaleessa miiritiin
kuitenkin, cttd jisenet voivat kieltdd rekisterdinnin myés
muilla kuin 15 artiklan 2 kappalecssa mainituilla perusteilla
cdellyttien, ettd nimi perusteet eiviit poikkea Panisin yleis-
sopimuksen miiriyksistd.

dan b alakohdassa olevaa mielleyhtymin
kisitettd ci voida tulkita niin, ettd tavaramer-
kin rekisterdinu voidaan estii pelkistidn
silli perusteella, ettd sen vuoksi, ettd tissd
tavaramerkissi ja toisessa tavaramecrkissd
ilmaistaan sama ajatus, vaarana on, etti yleis6
yhdistii nam3a merkit toisiinsa siten, ctta
yhdesta merkista tulee mieleen toinen
merkki, ilman cttd vaarana olisi, ctta kulutta-
jat sekoittavat merkit toisiinsa.

57. Siirryn nyt kisittclemidin cnnakkoratkai-
sukysymyksen ensimmaistd osaa. Bundesge-
richtshof on kysynyt, voidaanko sckaannus-
vaaran katsoa olevan olcmassa pelkistain sen
perusteella, ettd kahdella tavaramerkilld,
joista ensimmiinen koostuu sanan ja kuvion
yhdistelmista ja toinen yksinomaan kuviosta
ja jotka on rekisterdity samoja tai samankal-
taisia tavaroita varten tai joita kiytctdan tl-
laisten tavaroiden tunnusmerkkini, ilmais-
taan sama ajatus (tissi tapauksessa juokseva
kissapeto). Se on myos tasmcntanyt cttd
rekisterdity tavaramerkki ei ole ”erityisen
tunnettu yleisén keskuudessa”.

58. Ensimmiinen huomionarvoinen seikka
on se, etta — kuten olen jo paitellyt —
direktiivissi edellytctdin, ettd vaarana on se,
ettd kuluttaja erehtyy jollain tavalla tavaroi-
den alkuperin suhteen. Se, onko tietyn yksit-
tdistapauksen tosiscikkojen perustcella kat-
sottava, etta tillainen vaara on olemassa, on
olennaisilta osin kansallisen tuomioistuimen
toimivaltaan kuuluva tosiscikkoja koskeva
kysymys. Bundesgerichtshofin kysymykscen
liittyy kuitenkin kaksi oikeudcllista ongel-
maa.
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59. Ensinndkin kysymys on esitetty sen olet-
taman perusteella, ettd toinen tavaramer-
keista koostuu kuvion lisiksi tekstistd, kun
taas toinen tavaramerkki koostuu pelkastian
kuviosta, ja Bundesgerichtshof on todennut,
ctti sen mielestid timi ero el sinidnsi estd
pitiimiisti naitd kahta tavaramerkkii saman-
kaltaisina tavaramerkkioikeudessa tarkoite-
tulla tavalla, koska ratkaisevana on pidettivi
merkeisti saatavaa kokonaisvaikutelmaa. Vai-
kuttaa silti, ettd jasenvaltioissa tunnetaan
yleisesti periaate, jonka mukaan on otettava
huomioon tavaramerkeisti saatava kokonais-
vaikutelma; itse asiassa timi periaate on ehki
ttsestaan sclvi. Koska olennaisena perusteena
on sckaannusvaaran olemassaolo, on katsot-
tava, ettd Bundesgerichtshof on oikeassa
todetessaan, etti ratkaisevaa on se, millainen
kokonaisvatkutclma tavaramerkisti saadaan.
Timin vuoksi tekstin lisiiminen toiseen
kuviomerkeisti ei sindnsi riita sithen, ettei
voitaisi katsoa, ettd nimi kaksi merkkii ovat
siind miirin samankaltaisia, etti vaarana on
niaiden merkkien sekoittaminen toisiinsa.
Kansallisen tuomioistuimen  toimivaltaan
kuuluvana tosnasnakysymykscna on pidettivi
olennaisilta osiltaan sen arvioimista, onko
tietyssa yksmalstapaukscssa niin, ctti tekstin
lisiiminen merkkiin riittad sithen, cttd vaa-
rana ci ole cnidid ndiden tavaramerkkicn
sckoittaminen toisiinsa nithin sisiltyvien
kuvioiden samankaltaisuuden vuoksi.

60. Toiscksi Bundesgerichtshof on kysynyt,
voiko se pelkastdin sen vuoksi, ettd kahden
tavaramerkin "merkitysstsaltd on sama (tdssi
tapauksessa loikkaava kissapeto)”, katsoa,
ettd vaarana on naiden merkkien sekoittami-
nen toisitnsa.

61. Katson, ettd jos kahdessa kuviomerkissa
ilmaistaan sama ajatus, tictyissi olosuhteissa
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voi olla nin, ettd yleisd sekoittaa toisiinsa
nimi kaksi merkkid, vaikka rekisterdity
tavaramerkki ei olisi erityisen tunnettu ja
vaikka kyseiset kaksi kuviota olisi piirretty
mahdollisimman paljon toisistaan poikkca-
valla tavalla. Tavaramerkki vot koostua esi-
merkiksi cpitavallisesta keksitystd kuviosta,
kuten viulua soittavasta puumasta, tai epita-
vallisesta luonnollisten kuvioiden yhdistel-
mistd, kuten puuman, kdirmeen ja linnun
muodostamasta ryhmasti. Mielestdni voi olla
perusteltua, etti tillaisia tavaramerkkeji suo-
jellaan tavaramerkkiotkeudessa scllaista jal-
jennoksid vastaan, joissa ilmaistaan sama
merkityssisaltd, huolimatta sitta, miten pal-
jon toisistaan poikkeavasti nimd kilpailevat
tavaramerkit on piirretty.

62. Vortaisiin vaittad, ettd sellaisia tapauksia,
joissa tavaramerkit ovat samankaltaisia aino-
astaan merkityssisiltonsi suhtcen, olisi arvi-
oitava pelkistain niiden kansallisten siin-
nosten perusteclla, jotka koskevat vilpillista
kilpailua. Mielestini ci kuitenkaan ole mitadn
syytd tulkita dircktiivii siten, etti tavara-
merkkisuojan ulkopuolelle suljettaisiin  ta-
paukset, joissa on kyse merkityssisiltgjen
samankaltaisuudesta. Direktiivissa cdellyte-
taan ainoastaan, ctti tavaramcrkit on sckoi-
tettavissa toisiinsa niiden samankaltaisuuden
vuoksi. Dircktiivin tarkoituksena ci ole
rajoittaa niiti syitd, joista sekaannus voi
atheutua. Ei ole myoskddn mitenkdan cpata-
vallista, ettd jdsenvaltioissa annetaan tavara-
merkkisuojaa myds tapauksissa, joissa on
kysc merkityssisaltdjen samankaltaisuudesta.
Mieclestini vaikuttaa kuitenkin siltd, ettd
ainoastaan merkityssisaltdjen samankaltai-
suudesta johtuvaa sekaannusvaaraa on vaikea
osoittaa sellaisissa tilanteissa, joissa aikai-
sempi merkki ei ole erityisen tunncttu, var-
sinkin jos — kuten esilld olevassa tapauk-
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sessa — kyseinen kuvio ct ole erityisen mie-
likuvituksellinen tai epatavallinen.

63. Ehdotan siten vastaukscksi ennakkorat-
kaisukysymyksen ensimmiiseen osaan, cttd

Ratkaisuehdotus

seckaannusvaaran voidaan katsoa olevan
kyseessa sen perusteella, etta kahden tavara-
merkin kuvioiden merkityssisillét ovat kes-
kendin samankaltaisia, jos on osoitettu, ettd
kyseisten tavaroiden tat palvelujen alkuperin
suhtecen on olemassa aito ja astanmukaisesti
toteen naytetty sckaannusvaara.

64. Edelld esitetyn perusteella katson, ettd Bundesgerichtshofin esittimiin kysy-

myksiin olist vastattava seuraavasti:

1. Jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnon lahentimisestd 21 pdivinid joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan
1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, ettd vaikka vaara tavaramerkin ja
atkaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymistda on huomioon otettava
seikka, tavaramerkin rekisterointii ei kuitenkaan voida estii, jos ei ole osoi-
tettu, ettd kyseisten tavaroiden tai palvelujen alkuperin suhteen on olemassa
aito ja asianmukaisesti toteen niytetty sekaannusvaara.

2. Tavaramerkin rekisterointid ei voida estdd pelkistdin silli perusteella, ettd sen
vuoksi, ettd tissd tavaramerkissd ja toisessa tavaramerkissd ilmaistaan sama aja-
tus, vaarana on, ettd yleis6 yhdistdd nimi merkit toisiinsa siten, ettd yhdesta
merkisti tulee mieleen toinen merkki, ilman ettid vaarana olisi niiden merkkien
sekoittuminen toisiinsa edelli mainitulla tavalla.

3. Kun kaksi kuviomerkkii, joista toiseen sisiltyy tekstia, ovat keskeniin saman-
kaltaisia, niiden merkkien vililli voidaan katsoa olevan sekaannusvaara edelld
tarkoitetulla tavalla siitd huolimatta, ettd toiseen merkkiin sisiltyy tekstii.

4, Tavaramerkin rekisterointi voidaan estdd sen perusteella, ettd tihin tavara-
merkkiin ja toiseen tavaramerkkiin sisiltyvien kuvioiden merkityssisillot ovat
keskendin samankaltaisia, jos on osoitettu, etti niiden merkkien vililldi on
sekaannusvaara edelli mainitulla tavalla.
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