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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

6 paivini lokakuuta 2005

Asiassa C-120/04,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka
Oberlandesgericht Diisseldorf (Saksa) on esittinyt 17.2.2004 tekemillddn padtok-
sell4, joka on saapunut yhteisdjen tuomioistuimeen 5.3.2004, saadakseen ennalkko-
ratkaisun asiassa

Medion AG

vastaan

Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans seka
tuomarit C. Gulmann (esittelevd tuomari), R. Schintgen, G. Arestis ja J. Klucka,

* QOikeudenkiyntikieli: saksa.
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julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: hallintovirkamies K. Sztranc,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssi ja 14.4.2005 pidetyssé istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittéineet

— Medion AG, edustajinaan Rechtsanwalt P.-M. Weisse ja Patentanwalt T. Becker,

— Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, edustajanaan
Rechtsanwalt W. Kellenter,

— Euroopan yhteis6jen komissio, asiamiehindén T. Jirgensen ja N. B. Rasmussen,

kuultuaan julkisasiamiehen 9.6.2005 pidetyssé istunnossa esittdmin ratkaisuehdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynto koskee jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdéddnnon lihenté-
misestd 21 pdivand joulukuuta 1988 annetun ensimmaiisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jiljempénd direktiivi) 5 artiklan 1 kohdan
b alakohdan tulkintaa.
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Tiamid pyyntd on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Medion AG (jiljempénd
Medion) ja Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (jiljempana
Thomson) ja jossa on kyse siité, ettd Thomson on kéyttdnyt moniosaisessa merkissi
THOMSON LIFE rekisterdityd tavaramerkkid LIFE, jonka haltija Medion on.

Asiaa koskevat oikeussidinnot

Tavaramerkin antamaa suojaa koskevassa direktiivin kymmenennessd perustelu-
kappaleessa todetaan seuraavaa:

"rekisterdidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, ettd
tavaramerkki osoittaa alkuperin; timéd suoja on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki
ovat samat [ja] tavarat tai palvelut [ovat samat]; suojaa annetaan myds, jos
tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset [ja] tavarat tai palvelut [ovat
samankaltaiset]; on vilttimitontd méiritelld samankaltaisuuden kisite suhteessa
sekaannusvaaraan; [sekaannusvaara on erityisedellytys suojan antamiselle, ja]
sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijoistd ja erityisesti siitd, kuinka
hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisterdityyn
merkkiin liittyvistd mielleyhtymistd sekéd samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin
ja merkin sekd niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen valilld”.

Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddetidin seuraavaa:

"Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin
haltijalla on oikeus kieltid muita ilman hinen suostumustaan kéyttimésta
elinkeinotoiminnassa:
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b) merkkié, joka sen vuoksi, etti se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa
yleison keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisiltdd myds vaaran merkin ja
tavaramerkin vélisestd mielleyhtymésta”.

Kyseinen sddnnds saatettiin osaksi Saksan oikeutta tavaramerkkien ja muiden
tunnusmerkkien suojasta 25.10.1994 annetun lain (Gesetz iiber den Schutz von
Marken und sonstigen Kennzeichen) (BGB1. 1994 I, s. 3082) 14 §:n 2 momentin
2 kohdalla.

Padasia ja ennakkoratkaisukysymys

Medion on viihde-elektroniikan laitteille 29.8.1998 rekister6idyn tavaramerkin LIFE
haltija Saksassa. Medionilla on usean miljardin euron vuosiliikevaihto tillaisten
tuotteiden valmistamisen ja markkinoinnin alalla.

Thomson kuuluu yhteen maailman johtavista konserneista viihde-elektroniikan
alalla. Se markkinoi tiettyji tuotteitaan tunnuksella THOMSON LIFE.

Medion nosti Landgericht Diisseldorfissa heindkuussa 2002 kanteen tavaramerkki-
oikeuden rikkomisesta. Medion vaati kyseistd tuomioistuinta kieltiméén Thomsonia
kéyttimastd merkkida THOMSON LIFE tiettyjen viihde-elektroniikkalaitteiden
tunnuksena.
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Landgericht Diisseldorf hylkdsi kanteen, koska se katsoi, ettd sekaannusvaara
tavaramerkin LIFE kanssa puuttui.

Medion valitti Oberlandesgericht Diisseldorfiin. Medion vaatii kyseistd tuomiois-
tuinta kieltimian Thomsonia kiyttimistd merkkia THOMSON LIFE televisioille,
radionauhureille, cd-soittimille ja korkeatasoisille danentoistolaitteille.

Kansallisen tuomioistuimen mukaan riita-asian ratkaisu riippuu siitd, onko olemassa
direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara
tavaramerkin LIFE ja moniosaisen merkin THOMSON LIFE vililla.

Kansallinen tuomioistuin toteaa, etti sen Bundesgerichtshofin nykyisen oikeus-
kaytinnén mukaan, joka on saanut vaikutteita Prigetheorie-nimisestd teoriasta
(teoria tavaramerkin luomasta vaikutelmasta), riidanalaisen merkin samankaltai-
suutta koskevaa kysymystd arvioidessa on otettava huomioon kummastakin
merkistd saatava kokonaisvaikutelma ja tutkittava, onko merkeille yhteinen osa
moniosaisessa merkissi niin hallitsevassa asemassa, ettd muut osat joutuvat
kokonaisvaikutelmassa suurelta osin taka-alalle. Sekaannusvaaran olemassaolon
toteamiseksi ei riitd, ettdi merkeille yhteinen osa on vain yksi osatekiji merkin
antamassa kokonaisvaikutelmassa. Ei ole mitéén merkitysté silla, onko moniosaiseen
merkkiin otettu tavaramerkki sdilyttinyt moniosaisessa merkissd itsendisen aseman
tunnusmerkkind (kennzeichnende Stellung).

Oberlandesgerichtin mukaan sen ratkaistavana olevassa riita-asiassa kyseessi
olevalla tuotealalla yleinen kiiytintd merkitsemisessd on se, ettd valmistajan nimi
on etualalla. Tarkemmin sanottuna pidasiassa valmistajan nimi THOMSON
vaikuttaa olennaisesti merkisti THOMSON LIFE saatavaan kokonaisvaikutelmaan.
Osan LIFE normaali erottamiskyky ei riitd poissulkemaan valmistajan nimen
THOMSON vaikutusta merkistd saatavaan kokonaisvaikutelmaan.
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Kansallinen tuomioistuin kuitenkin toteaa, ettd Bundesgerichtshofin nykyinen
oikeuskaytinto on kiistelty. Osassa doktriinia kannatetaan toista teoriaa. Kyseinen
teoria vastaa sitd paitsi saman Bundesgerichtshofin vanhaa oikeuskéytintod, jonka
mukaan sekaannusvaaran on katsottava olevan olemassa, kun merkkien yhteiselli
osalla on itsendinen asema tunnusmerkkind riidanalaisessa merkissi, se ei ole
sulautunut kyseiseen merkkiin eiki joutunut siind méérin taka-alalle, ettei kykenisi
endd tuomaan mieleen rekisterdityd tavaramerkkia.

Oberlandesgericht huomauttaa, ettd jos tité teesidi sovelletaan pidasiaan, sekaan-
nusvaaran on katsottava olevan olemassa, koska tavaramerkki LIFE siilyttad
itsendisen aseman tunnusmerkkind merkissa THOMSON LIFE.

Kansallinen tuomioistuin pohtii vield, kuinka merkeisti saatavan kokonaisvaiku-
telman perustetta sovellettaessa on mahdollista estéi se, ettd kolmas osapuoli ottaa
kayttoon rekisterdidyn tavaramerkin ja lisédd sithen yrityksens#d nimen.

Tassa yhteydessd Oberlandesgericht Diisseldorf on padttédnyt lykitd asian kisittelya
ja esittdd yhteis6jen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Onko [direktiivin] 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava niin, ettd kun kyseiset
merkit on tarkoitettu samoja tavaroita tai palveluita varten, yleisén keskuudessa on
olemassa sekaannusvaara myds silloin, kun aikaisempi — normaalisti erottamisky-
kyinen — sanamerkki otetaan kolmannen osapuolen uudempaan moniosaiseen
sanamerkkiin taikka tdmén sana ja kuvio -merkkiin, jossa sanaelementti on
madrddvissd asemassa, siten, ettd aikaisemman merkin eteen lisitadn kolmannen
osapuolen yrityksen nimi ja ettd aikaisemmalla merkilld, joka ei tosin yksinéén ole
hallitseva moniosaisesta merkistid saatavassa kokonaisvaikutelmassa, on moniosai-
sessa merkissid itsendinen asema tunnusmerkkini?”
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Ennakkoratkaisulkysymyksen tarkastelu

Kansallinen tuomioistuin kysyy, onko direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
tulkittava siten, etti kun tavarat tai palvelut ovat samat, yleison keskuudessa voi olla
olemassa sekaannusvaara silloin, kun riidanalainen merkki muodostuu yhdistdmalld
yhtailtd kolmannen osapuolen yrityksen nimi ja toisaalta rekisterdity tavaramerkki,
jolla on normaali erottamiskyky ja joka ei yksinddn ole hallitseva moniosaisesta
merkistd saatavassa kokonaisvaikutelmassa mutta jolla on moniosaisessa merkissa
itsendinen asema tunnusmerkkina.

Yhteisdjen tuomioistuimessa esitetyt huomautukset

Medion ja Euroopan yhteisdjen komissio ehdottavat, etti esitettyyn kysymykseen
vastataan myontévisti.

Medion kiistad "Prigetheorien”. Kyseisen teorian mukaan on mahdollista kiyttda
hyviksi rekisterditydi tavaramerkkid lisidmailla siihen yksinkertaisesti valmistajan
nimi. Tillainen tavaramerkin kéytté loukkaa tavaramerkin tehtévidd kaupallisen
alkuperin osoittajana.

Komissio huomauttaa, ettd kyseessi olevan kaltaisissa olosuhteissa moniosaisessa
merkissi kiytetyt kaksi termid ovat samanarvoisia. Termilld LIFE ei ole tiysin
alistettua roolia. Siind miirin kuin kokonaisvaikutelmaa ei siten luo yksindén nimi
THOMSON, moniosainen merkki ja rekisterdity tavaramerkki ovat direktiivin
5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla samankaltaiset. Sekaannus-
vaara voitaisiin siis myontdéd etenkin, kun kummatkin yritykset tarjoavat samoja
tuotteita.
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Thomson ehdottaa, ettd esitettyyn kysymykseen vastataan kieltdviisti. Thomson
kannattaa direktiivin tulkintaa “Préigetheorien” mukaisesti. Pd#asian riidanalaista
merkkid ei voida sekoittaa Medionin tavaramerkkiin, koska siind on osa
THOMSON, valmistajan nimi, jolla on sama painoarvo kuin toisella osalla, josta
riidanalainen merkki muodostuu. Termi LIFE on ainoastaan tunnus tietyille
markkinoitavan tuoteryhmén tuotteille. Joka tapauksessa on poissuljettua, ettd osa
LIFE hallitsisi nimestd THOMSON LIFE saatavaa kokonaisvaikutelmaa.

Yhteisdjen tuomioistuimen vastaus

Tavaramerkin keskeisend tehtévdni on taata kuluttajalle tai loppukdyttijille se, ettd
tavaramerkilld varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkupers, jolloin kuluttaja
tai loppukayttdjd voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa
kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen
alkuperd (ks. etenkin asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. 1-5507,
28 kohta ja asia C-371/02, Bjérnekulla Fruktindustrier, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004,
s. I-5791, 20 kohta),

Direktiivin kymmenennessid perustelukappaleessa korostetaan, ettid rekisterdidyn
tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on taata, ettd tavaramerkki osoittaa
alkuperin, ja jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset ja tavarat tai palvelut
ovat samankaltaiset, sekaannusvaara on erityisedellytys suojan antamiselle.

Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan niin ollen vain silloin, kun
yleison keskuudessa on olemassa sekaannusvaara siksi, ettd merkit ja tavarat tai
palvelut, joita varten ne ovat, ovat samat tai samankaltaiset.
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Kyseisessi sédnnoksessi oleva sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso saattaa luulla,
ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti
taloudellisesti kesken#in sidoksissa olevista yrityksistd (ks. etenkin asia C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta).

Sitd, onko yleison keskuudessa sekaannusvaaraa, on arvioitava kokonaisuutena ja
huomioon on otettava kaikki tekijit, jotka ovat merkityksellisida kyseisessa
yksittdistapauksessa (ks. asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s.
1-6191, 22 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta ja asia
C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta sekd
direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodon kanssa pédosin yhtildisen
yhteisén tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1} 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta asia C-3/03 P,
Matratzen Concord v. SMHV, miériys 28.4.2004, Kok. 2004, s. 1-3657, 28 kohta).

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulko-
asun, lausuntatavan tai merkityssisillon samankaltaisuuden osalta perustuttava
tavaramerkeisti syntyvién kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityi-
sesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Silld, miten keskivertokuluttaja
mielt#d kyseessi olevat tuotteet tai palvelut, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran
kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja nikee tavaramerkin tavallisesti kokonai-
suutena eiki tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. etenkin em. asia SABEL, tuomion
23 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta sekd em. asia
Matratzen Concord v. SMHV, maériyksen 29 kohta).

Tutkittaessa sitd, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin vilisen
samankaltaisuuden arviointi ei tarkoita sit, ettd huomioon otetaan ainoastaan yksi
moniosaisen tavaramerkin osatekijoistd ja ettd sitd verrataan toiseen tavaramerkkiin.
Sen sijaan on syytd suorittaa sellainen vertailu tarkastelemalla kyseessd olevia
tavaramerkkeji kumpaakin kokonaisuutena, miki ei sulje pois sitd, ettd kokonais-
vaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistd jéd asianomaisen yleison muistiin,
voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijoista (ks. em.
asia Matratzen Concord v. SMHV, médriyksen 32 kohta).
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Kuitenkin sen tavallisen tapauksen lisidksi, jossa keskivertokuluttaja mieltdd
tavaramerkin kokonaisuutena, ja huolimatta siiti seikasta, ettid kokonaisvaikutelmaa
voi hallita yksi tai useampi yhdistelmdmerkin osatekiji, ei ole mitenkdin
poissuljettua, ettd yksittdistapauksessa aikaisempi tavaramerkki, jota kolmas
osapuoli kidyttdd moniosaisessa merkissé, jossa on kyseisen kolmannen yrityksen
nimi, séilyttdd itsendisen aseman tunnusmerkkind moniosaisessa merkissd kuiten-
kaan olematta kyseisessd merkissd hallitsevassa asemassa.

Téllaisessa hypoteesissa moniosaisesta merkistd saatava kokonaisvaikutelma voi
johtaa siihen, ettd yleiso saattaa Iuulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perisin
vihintédnkin taloudellisesti keskenédn sidoksissa olevista yrityksistd, missa tapauk-
sessa on katsottava, ettd sekaannusvaara on olemassa.

Sekaannusvaaran toteamiselle ei saa asettaa ehtoa, jonka mukaan moniosaisen
merkin sen osan, joka koostuu aikaisemmasta tavaramerkistd, on hallittava
moniosaisesta merkisti saatavaa kokonaisvaikutelmaa.

Jos tdllainen ehto asetettaisiin, aikaisemman tavaramerkin haltijalta evéttiisiin
direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa myonnetty yksinoikeus, vaikka kyseinen
tavaramerkki séilyttdisi moniosaisessa merkissé itsendisen aseman tunnusmerkking
mutta silld ei olisi hallitsevaa asemaa.

Tast olisi kyse esimerkiksi silloin, kun laajalti tunnetun tavaramerkin haltija kiyttda
moniosaista merkkid, jossa on yhdistetty laajalti tunnettu tavaramerkki aikaisem-
paan tavaramerkkiin, joka ei ole itse laajalti tunnettu. Tésté olisi myos kyse silloin,
jos moniosainen merkki muodostuisi kyseisestd aikaisemmasta tavaramerkistd ja
lagjalti tunnetusta liikenimestd. Moniosaisessa merkissd oleva, laajalti tunnettu
tavaramerkki tai lilkenimi hallitsisi ndet useimmiten kokonaisvaikutelmaa.
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Niin ollen vastoin yhteison lainsddtéjin direktiivin kymmenennessd perustelukap-
paleessa ilmaisemaa tarkoitusta ei taattaisi suojaa aikaisemman tavaramerkin
tehtiville alkuperdn osoittajana, vaikka kyseinen tavaramerkki olisi sdilyttdnyt
moniosaisessa merkissé itsendisen aseman tunnusmerkkina.

On siis mydnnettivd, ettd kun arvioidaan sitd, onko sekaannusvaara olemassa,
riittad, ettd sen perusteella, ettd aikaisemmalla tavaramerkilld sdilyy itsendinen asema
tunnusmerkking, yleis6 mieltdd, etti my6s moniosaisen merkin kattamat tavarat tai
palvelut ovat periisin kyseisen tavaramerkin haltijalta.

Niin ollen esitettyyn kysymykseen on vastattava, ettd direktiivin 5 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa on tulkittava siten, ettd kun tavarat tai palvelut ovat samoja, yleisén
keskuudessa voi olla sekaannusvaara silloin, kun riidanalainen merkki muodostuu
yhdistamélld yhtaéltd kolmannen osapuolen yrityksen nimi ja toisaalta rekisterdity
tavaramerkki, jolla on normaali erottamiskyky ja joka ei tosin yksindén ole hallitseva
moniosaisesta merkistd saatavassa kokonaisvaikutelmassa mutta jolla on moniosai-
sessa merkissi itsendinen asema tunnusmerkkin.

Oikeudenkiyntikulut

Pidiasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteisjen tuomioistuimessa on
vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilli olevan asian kisittelyssd, minka
vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on paittdd oikeudenkdyntikulujen
korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin niille
asianosaisille huomautusten esittimisestd yhteisojen tuomioistuimelle, ei voida
madratd korvattaviksi.
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Niilld perusteilla yhteisjen tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

s ne s0s_ er_ _as

Jisenvaltioiden tavaramerkkilainséddinnén lihentimisestd 21 piivind joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan
1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, etti kun tavarat tai palvelut ovat
samat, yleison keskuudessa voi olla olemassa sekaannusvaara silloin, kun
riidanalainen merkki muodostuu yhdistimilld yhtiiltd kolmannen osapuolen
yrityksen nimi ja toisaalta rekisterdity tavaramerkki, jolla on normaali
erottamiskyky ja joka ei tosin yksindin ole hallitseva moniosaisesta merkisti
saatavassa kokonaisvaikutelmassa mutta jolla on moniosaisessa merkissid

itseniinen asema tunnusmerkkini.

Allekirjoitukset
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