BVBA MANAGEMENT, TRAINING EN CONSULTANCY

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)
15 piivini helmikuuta 2007 *

Asiassa C-239/05,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnéstd, jonka hof
van beroep te Brussel (Belgia) on esittinyt 30.5.2005 tekemailldadn pédtokselld, joka
on saapunut yhteiséjen tuomioistuimeen 3.6.2005, saadakseen ennakkoratkaisun
asiassa

BVBA Management, Training en Consultancy

vastaan

Benelux-Merkenbureau,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans sekd
tuomarit R. Schintgen, P. Kiris (esittelevad tuomari), G. Arestis ja L. Bay Larsen,

* Qikeudenkéyntikieli: hollanti.
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julkisasiamies: E. Sharpston,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon Kkirjallisessa kisittelyssa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittdneet

— Benelux-Merkenbureau, edustajinaan advocat L. de Gryse ja advocat B. Dauwe,

—  Saksan hallitus, asiamiehenidin M. Lumma,

— Euroopan yhteistjen komissio, asiamiehindén N. Rasmussen ja H. van Vliet,

kuultuaan julkisasiamiehen 6.7.2006 pidetyssd istunnossa esittimén ratkaisuehdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynt6 koskee jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdddéannon lahenta-
misestd 21.12.1988 annetun ensimméiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1; jaljempéni direktiivi) tulkintaa.
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Tama pyyntd on esitetty riita-asiassa, jossa asianosaisina ovat BVBA Management,
Training en Consultancy (jdljempanda MT & C) ja Benelux Merkenbureau (Benelux-
tavaramerkkivirasto, jiljempiand BBM) ja jossa on kysymys siitd, ettd viimeksi
mainittu kieltdytyi rekisteroimésta MT & C:n hakemaa sanamerkkid "The Kitchen
Company” tavaramerkiksi useita eri tavaroita ja palveluja varten.

Asiaa koskevat oikeussainnoét

Yhteison lainsddddanto

Direktiivin ensimmiisen perustelukappaleen mukaan direktiivin tavoitteena on
ldhentda jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddantod, jotta voitaisiin poistaa erot,
jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen
vapautta seka védristad kilpailua yhteismarkkinoilla.

Kuten direktiivin kolmannesta perustelukappaleesta ilmenee, sen tarkoituksena ei
kuitenkaan ole jisenvaltioiden tavaramerkkilainsédddnnén taydellinen lihentdmi-
nen, ja silld lahennetdén ainoastaan niitd kansallisia sadannoksid, jotka valittémimmin
vaikuttavat sisémarkkinoiden toimintaan.

Direktiivin viidennessd perustelukappaleessa korostetaan, ettd jisenvaltiot saavat
vapaasti sdatdd menettelystd, jota noudatetaan rekisterdityjen tavaramerkkien
rekister6innissi, ja ne voivat esimerkiksi paattiad tavaramerkin rekisterdintimenette-
lyn muodosta.
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Direktiivin seitseminnessé perustelukappaleessa tismennetéin, etti niiden padmaa-
rien saavuttaminen, joihin jisenvaltioiden lainsddddnnon lahentamiselld pyritaén,
edellyttis, ettd rekisterdidyn tavaramerkin saamisen ja séilyttdimisen edellytykset
ovat kaikissa jasenvaltioissa pddsddntoisesti samat ja ettd perusteet tavaramerkin
rekister6innin epadmiselle ja mitittomyydelle, kuten erottamiskyvyn puuttuminen,
on lueteltava tyhjentévasti.

Direktiivin 3 artiklassa, jonka otsikkona on "Rekisterdinnin esteet ja mitattomyys-
perusteet”, siddetddn seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejd ei saa rekister6ida tai, jos ne on rekisterdity, ne on julistettava
mitattomiksi:

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

¢) vksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnéistda muodostuvat tavaramerkit,
jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
maardd, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperidd, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden
tai palvelujen ominaisuuksia;
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3. Tavaramerkilta ei saa eviti rekisterointid tai sitd julistaa mitattomaksi 1 kohdan b,
¢ tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteréintihakemuksen
tekopdivia kiytossd tullut erottuvaksi. Jasenvaltio voi sdatdd, ettd tdmé koskee myos
tavaramerkkié, joka on tullut erottuvaksi rekisterdintihakemuksen tekopdivin tai
rekisteréintipdivin jalkeen.

Direktiivin 13 artiklassa, jonka otsikkona on ”Tavaraa tai palvelua koskevat
rekisterdinnin esteet, menettimisperusteet ja mitittomyysperusteet”, siddetddn
seuraavaa:

"Jos tavaramerkin rekisteroinnin esteet taikka tavaramerkin menettimis- tai
mitdttdmyysperusteet koskevat vain joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten
tavaramerkkid on haettu tai joita varten se on rekisteroity, rekisteréinnin epiddminen
taikka menettdminen tai mitiattdmyys koskee vain niitd tavaroita tai palveluja.”

Kansallinen lainsddddnto

Benelux-maiden yhteistd tavaramerkkilakia (la loi uniforme Benelux sur les
marques) on muutettu 1.1.1996 alkavin vaikutuksin kyseisen lain muuttamisesta
2.12.1992 tehdylla poytakirjalla (Moniteur belge 12.3.1996, s. 5317; jaljempéana LBM)
direktiivin saattamiseksi osaksi Benelux-maiden kansallista oikeusjarjestysta.
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10 LBM:n 1 §:ssd sdddetaan seuraavaa:

"Tavaramerkkini voi olla sana, kuvio, painojilki, leima, kirjain, numero, tavaroiden
tai niiden paallyksen muoto ja muu merkki, jolla voidaan erottaa yrityksen tavarat.

11 LBM:n 6 a §:ssa sdadetadn seuraavaa:

”1. Benelux-tavaramerkkiviraston on evittivé rekisterdinti, jos se katsoo, ettd

a) rekistersitiavi merkki ei ole 1 §:sséd sdddetty tavaramerkki erityisesti, koska siltd
puuttuu Pariisin yleissopimuksen 6 d artiklan B osan 2 kohdassa tarkoitettu
erottamiskyky;

2. Tavaramerkin rekisterinnin epdamisen on koskettava tavaramerkin muodosta-
vaa merkkid kokonaisuudessaan. Se voidaan rajoittaa koskemaan vain yhtd tai
useampaa sellaista tavaraa, jota varten tavaramerkki on tarkoitettu.
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3. Benelux-tavaramerkkiviraston on valittémasti ilmoitettava rekisteréinnin haki-
jalle kirjallisesti aikomuksestaan evitd rekisterointi kokonaan tai osittain ja
perustelut télle, ja sen on annettava hakijalle tilaisuus vastata ilmoitukseen
tidytintoonpanoasetuksessa asetetussa midraajassa.

4. Jos Benelux-tavaramerkkiviraston rekisterdintia vastaan esittamia vaitteita ei ole
sdddetyssd madriajassa osoitettu védriksi, merkin rekisterointi evitdadn kokonaan tai
osittain. Benelux-tavaramerkkiviraston on vilittomésti ilmoitettava rekister6innin
epadmisestd kirjallisesti hakijalle ja ilmoitettava perustelut tille, ja ilmoituksessa on
mainittava 6 b §:ssd sidddetty muutoksenhakukeino.

LBM:n 6 b § kuuluu seuraavasti:

"Hakija voi kahden kuukauden méiirdajassa 6 a §:n 4 momentissa tarkoitetusta
ilmoituksesta nostaa Cour d’appel de Bruxellesissa, Gerechtshof te s Gravenhagessa
tai Cour d’appel de Luxembourgissa kanteen, jotta tavaramerkkivirasto velvoitettai-
siin rekisterdimaan merkki. — —”

BBM noudattaa tavaroita tai palveluja varten tarkoitettujen tavaramerkkien
rekisterdintimenettelyssa tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavara-
merkkien rekisteréimistd varten koskevassa 15.6.1957 tehdyssd Nizzan sopimuk-
sessa (jaljempana Nizzan sopimus), sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, jonka sopimuspuolia kolme Benelux-maata ovat, vahvistettua tavaroi-
den ja palvelujen luokittelua.
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Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

MT & C, joka on padasiassa kantajana, teki 7.4.2000 BBM:ssd sanamerkkid "The
Kitchen Company” koskevan rekisterdintihakemuksen tiettyihin Nizzan sopimuk-
seen pohjautuvan luokituksen luokkiin 11, 20 ja 21 kuuluville tavaroille ja luokkiin
37 ja 42 kuuluville palveluille.

Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkkisuojaa haettiin, on ilmoitettu kunkin
tarkoitetun luokan osalta. Luokan 21 osalta hakemus koski lasista, porsliinista,
epidjalosta metallista, muovista tai savesta valmistettuja keittidvilineita ja talous-
astioita.

BBM ilmoitti 24.4.2001 tilapdisesti ja 25.2.2002 lopullisesti sanamerkin "The Kitchen
Company” rekisterdinnin epadmisesti sen vuoksi, etta siltd puuttuu LBM:n 6 a §:n 1
momentin a kohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

Ennakkoratkaisupyynnon esittamisté koskevasta paatoksestd ilmenee, ettd BBM ei
ole esittinyt titd padtelmid erikseen kunkin tavaran ja palvelun osalta, joille suojaa
haettiin, vaan se on pédttinyt, ettd haetulta merkiltd puuttui kaikki erottamiskyky
kaiken haetun suojan osalta.

MT & C teki hof van beroep te Brusseliin (muutoksenhakutuomioistuin) valituksen,
jossa se vaati riidanalaisen péddtoksen kumoamista ja BBM:n velvoittamista
rekister6imdin tavaramerkin ensisijaisesti kaikkien haettujen luokkien osalta ja
toissijaisesti niiden luokkien osalta, joiden suhteen ennakkoratkaisupyynnén
esittényt tuomioistuin katsoisi, ettd haettu tavaramerkki on erottamiskykyinen.
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Hof van beroep te Brussel vahvisti BBM:n paatoksen, jonka mukaan sanamerkilta
"The Kitchen Company” puuttuu rekisterdintihakemuksessa tarkoitettujen kaikkien
tavaroiden ja palvelujen osalta erottamiskyky, lukuun ottamatta tiettyja luokkaan 21
kuuluvia tavaroita.

Tiltd osin hof van beroep te Brussel toteaa, ettd tiahdn luokkaan kuuluvien
tavaroiden osalta tavaramerkki on kuvaileva ainoastaan keittiGvilineiden osalta
niiden lajin ja kayttotarkoituksen takia. Muiden tuotteiden osalta ennakkoratkai-
supyynnén esittdnyt tuomioistuin katsoo, ettd sanayhdistelmd “The Kitchen
Company” ei keskivertokuluttajan késityksen mukaan viittaa spontaanin kielellisen
mielleyhtymin perusteella tavaroiden kayttotarkoitukseen. Niin ollen ja toisin kuin
BBM katsoo, timé tuomioistuin katsoo, ettd koska merkiltd puuttuu kuvailevuus ja
koska BBM ei ole esittinyt mitddn muuta rekisteréinnin hylkiysperustetta se on
hyvinkin erottamiskykyinen niaiden tavaroiden osalta.

BBM viittaa kuitenkin Cour de justice Beneluxin asiassa BBM vastaan Vlaamse
Toeristenbond (asia A 2002/2) 15.12.2003 antamaan tuomioon, ja se viittad, ettd
ennakkoratkaisupyynnon esittdnyt tuomioistuin ei voi tutkia MT & C:n toissijaista
vaatimusta, koska MT & C ei ole vaatinut tiettyihin tavaroihin rajoitettua
rekisterdintia alkuperiisessd hakemuksessaan eiki BBM:lle tekemissadn valituk-
sessa, ja ettd mainittu tuomioistuin ei voi tuntea niitd vaatimuksia, jotka eivit liity
BBM:n péaitokseen ja joita ei esitetty télle tuomioistuimelle.

Hof van beroep te Brussel katsoo erityisesti, ettd yhteisdjen tuomioistuimen asiassa
C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, 12.2.2004 antamasta tuomiosta (Kok. 2004,
s. 1-1619) johtuu, ettd toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava rekisterdintihake-
mus kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille on haettu suojaa, ja ettid
tdmi viranomainen voi paityd eri lopputuloksiin kyseessd olevien tavaroiden tai
palvelujen mukaan. Ennakkoratkaisupyynnon esittdnyt tuomioistuin katsoo, ettd
tastéd olisi loogisesti johduttava, etté tillaisessa tapauksessa mainitun viranomaisen
on ilmoitettava ndmd paidtelmit viliaikaisessa epddmispaidtoksessi ja tarpeen
vaatiessa lopullisessa paatoksessa.
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Ennakkoratkaisupyynnon esittdnyt tuomioistuin katsoo myos, ettd merkitykselliset
tosiseikat ja olosuhteet voivat muuttua sen hetken, jolloin toimivaltainen viran-
omainen tekee pditoksen, josta nostetaan kanne, ja sen hetken vilillg, jolloin asiaa
kasittelevd tuomioistuin antaa ratkaisun kanteesta.

Hof van beroep te Brussel katsoo, ettd LBM:n 6 a ja 6 b §:ssd vahvistetun kaltaisissa
lainsdddannollisissd puitteissa kaytanto, jonka mukaan toimivaltainen viranomainen
pdittdad nyt esilld olevan piddasian kaltaisessa tilanteessa, etti esitetyltd merkiltd
puuttuu erottamiskyky koko haetun suojan osalta, muotoilematta péaitelmia
erikseen kunkin tavaran ja palvelun osalta, voi olla sellainen, ettd se estda
tuomioistuinta, jonka ratkaistavaksi tallaisesta paitoksestd nostettu kanne on jatetty,
ottamasta huomioon kaikkia merkityksellisia tosiseikkoja ja olosuhteita. Hylkéys-
perusteiden puuttuminen jonkun rekisteréintihakemuksessa mainitun tavaran
osalta, mutta ei muiden tavaroiden osalta, voi olla merkityksellinen tosiseikka
timin hakemuksen arvioimiseksi. Kutakin tavaraa tai tuotetta erikseen koskevien
lopullisten padtelmien puuttumisen vuoksi mainittu tuomioistuin ei kuitenkaan voi
suorittaa valvontaa tdydessd laajuudessaan, kun kansallisessa lainsdadiannossi
sdadetddn, ettéd kyseinen tuomioistuin voi lausua ainoastaan seikoista, jotka saatettiin
tavaramerkkiviranomaisen kisiteltiviksi ja joista se teki paatoksen.

Niin ollen hof van beroep te Brussel on paittinyt lykita asian kisittelyd ja esittdd
yhteisdjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko tavaramerkkiviranomaisen ilmoitettava ehdotonta hylkidysperustetta
koskevien kaikkien merkityksellisten tosiseikkojen ja olosuhteiden tutkimisen
jilkeen [tavaramerkkihakemusta koskevassa] viliaikaisessa ja lopullisessa
paitoksessdadn padtelminsd kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta
erikseen, joita varten tavaramerkkisuojaa haetaan?
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2) Voivatko ne merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, jotka tuomioistuimen on
otettava huomioon siind tapauksessa, ettd tavaramerkkiviranomaisen paatok-
sestd on nostettu kanne, olla erilaisia kyseisten kahden pdivimidrin, joina
asiasta pddtetddn, vililld kuluneen ajan takia vai onko tuomioistuimen otettava
huomioon ainoastaan sind ajankohtana, jona tavaramerkkiviranomainen teki
paatoksen, olemassa olleet merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet?

3) Onko yhteistjen tuomioistuimen [edellda mainitussa] asiassa Koninklijke KPN
Nederland antama tulkinta esteeni sille, ettd tuomioistuimen toimivaltaa
koskevaa kansallista lainsdaddant6a tulkitaan siten, ettd kyseinen tuomioistuin
on estynyt ottamasta huomioon merkityksellisten tosiseikkojen ja olosuhteiden
muuttumista tai padttdmaéan tavaramerkin erottamiskyvystid kunkin tavaran ja
palvelun itsensé osalta?”

Ennakkoratkaisukysymykset

Ensimmdinen kysymys

Ensimmdisella kysymyksellddn ennakkoratkaisupyynnén esittinyt tuomioistuin
kysyy liahtokohtaisesti, onko direktiivid tulkittava niin, ettd kun toimivaltainen
viranomainen epédi tavaramerkin rekisteréinnin, silli on velvollisuus mainita
paatoksessddn erikseen kunkin rekisterdintihakemuksessa mainitun tavaran ja
palvelun osalta tekeminsé padtelméd riippumatta siitd tavasta, jolla timad hakemus
on muotoiltu.

I-1487



27

28

29

30

TUOMIO 15.2.2007 — ASIA C-239/05

Yhteisojen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

BBM:n mielestd se seikka, ettd hylkdysperustetta on arvioitava ottaen huomioon ne
tavarat tai palvelut, joille tavaramerkin rekisterdintia on haettu, ei aina velvoita
ilmoittamaan erikseen hakemuksessa mainitun kunkin tavaran ja palvelun osalta
syytd, jonka vuoksi rekisterdinti on evattiva tai sitd ei ole evittiva.

Saksan hallitus sitd vastoin vaittad, ettd toimivaltainen viranomaisen on ldhto-
kohtaisesti ilmoitettava padtoksessddn tekeminsd padtelmat kunkin tavaran ja
palvelun osalta, joille tavaramerkin antamaa suojaa on haettu. Mainittu viranomai-
nen voi kuitenkin jittdd mainitsematta timan péaatelmén erityisesti kunkin mainitun
tavaran ja palvelun osalta siltd osin kuin tietyt tavarat ja palvelut, joiden osalta
merkin soveltuvuutta suojan saamiseen on arvioitava samalla tavalla, on mahdollista
ryhmitella.

Euroopan yhteisGjen komission mukaan toimivaltaisen viranomaisen on perus-
teltava tavaramerkin rekisterdinnin epadmisestd tekeminsa paitos kaikkien niiden
tavaroiden ja palvelujen osalta, joille rekisterdintid on haettu. Se voi komission
mukaan kuitenkin esittdd ainoastaan yleiset perustelut, jos se katsoo, ettd ne pétevét
kaikkiin kyseessd oleviin tavaroihin ja palveluihin.

Yhteis6jen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on palautettava mieliin, ettd erityisesti direktiivin 3 artiklassa sdddettyjen
rekister6innin esteiden tutkinnan, joka tapahtuu rekisteréintid haettaessa, on oltava
perusteellista ja kattavaa, jotta valtettdisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteréinti
(ks. em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 123 kohta oikeuskayténtoviit-
tauksineen).
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Yhteis6jen tuomioistuin on todennut lisdksi, ettd koska tavaramerkin rekisteréintia
aina haetaan rekisterdintihakemuksessa mainittuja tavaroita tai palveluja varten,
kysymystd siitd, kuuluuko tavaramerkki direktiivin 3 artiklassa sdidettyjen
rekister6innin esteiden soveltamisalaan, on arvioitava konkreettisella tasolla
suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin (em. asia Koninklijke KPN Nederland,
tuomion 33 kohta).

Yhteisojen tuomioistuin on myos paittanyt, ettd kun tavaramerkin rekisteréintid on
haettu erilaisia tavaroita tai palveluja varten, toimivaltaisen viranomaisen on
tarkistettava kaikkien ndiden tavaroiden tai palvelujen osalta, ettd tavaramerkki ei
kuulu ainoankaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa saiddetyn rekisteréinnin esteen
soveltamisalaan, ja kyseinen viranomainen voi télléin pédtya erilaisiin paatelmiin
tarkastelluista tavaroista tai palveluista riippuen (em. asia Koninklijke KPN
Nederland, tuomion 73 kohta).

Direktiivin 13 artiklassa sdddetddn, etti jos tavaramerkin rekisteréinnin esteet
koskevat vain joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkid on haettu,
rekister6innin epadminen koskee vain ndita tavaroita tai palveluja.

Téstd seuraa yhtaaltd, ettd direktiivin 3 artiklassa sdddetyn rekister6innin esteiden
tutkimisen on koskettava kaikkia niitd tavaroita ja palveluja, joille tavaramerkin
rekisterdintid on haettu, ja toisaalta, ettd paatoksen, jolla toimivaltainen viranomai-
nen epéd tavaramerkin rekisterinnin, on liahtokohtaisesti oltava perusteltu kunkin
mainitun tavaran tai palvelun osalta.

Taméa péadtelmad ei muutu, kun tavaroiden ja palvelujen ryhméia koskeva,
toimivaltaiselle viranomaiselle tehty hakemus ei koske toissijaisesti kyseessa olevan
tavaramerkin rekisterdintid tiettyjen tavaroiden ja palvelujen luokkien osalta tai
yksittdisten tavaroiden ja palvelujen osalta.
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Toimivaltaisen viranomaisen velvollisuus perustella tavaramerkin rekisteréinnin
epadmistd kunkin sellaisen tavaran ja palvelun osalta, jolle rekistersintid on haettu,
johtuu myos siitd olennaisesta vaatimuksesta, ettd kaikki sellaiset kansallisten
viranomaisten paatokset, joilla estetddn yhteison oikeudessa myonnetyn oikeuden
kéayttdminen, voidaan saattaa tuomioistuimen valvontaan timin oikeuden tehok-
kaan suojaamisen varmistamiseksi, ja timin valvonnan on niin ollen ulotuttava
tdmin paitoksen perusteluiden lainmukaisuuden tutkimiseen (ks. vastaavasti asia
222/86, Heylens ym., tuomio 15.10.1987, Kok. 1987, s. 4097, Kok. Ep. IX, s. 225, 14 ja
15 kohta).

Kuitenkin silloin, kun sama hylkaysperuste koskee tavaroiden tai palvelujen luokkaa
tai ryhma4, toimivaltainen viranomainen voi antaa ainoastaan yhteiset perustelut
kaikkien kyseessa olevien tavaroiden tai palvelujen osalta.

Kaikki edelld esitetyt nikokohdat huomioon ottaen ensimmaiseen kysymykseen on
vastattava, ettd direktiivid on tulkittava niin, ettd kun toimivaltainen viranomainen
hylkdd tavaramerkin rekisterdintihakemuksen, sen on ilmoitettava padtoksessadn
padtelménsa kunkin tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetun tavaran ja palvelun
osalta riippumatta tavasta, jolla timé hakemus on muotoiltu. Kuitenkin silloin, kun
sama hylkdysperuste koskee tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmés,
toimivaltainen viranomainen voi antaa ainoastaan yhteiset perustelut kaikkien
kyseessé olevien tavaroiden tai palvelujen osalta.

Kolmannen kysymyksen toinen osa

Kolmannen kysymyksensd toisella osalla, jota on tarkasteltava seuraavaksi,
ennakkoratkaisupyynnon esittanyt tuomioistuin kysyy, onko direktiivid tulkittava
niin, ettd sen kanssa on ristiriidassa kansallinen lainsdddéntd, joka estii
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toimivaltaisen viranomaisen paitoksestd nostetun kanteen kisittelevdd tuomiois-
tuinta lausumasta tavaramerkin erottamiskyvystd kunkin tavaran tai palvelun osalta
erikseen.

YhteisGjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

BBM viittid, ettd siltd osin kuin tdmé kysymys koskee tuomioistuimen toimivaltaa
lausua tavaramerkin erottamiskyvystd "kunkin tavaran ja palvelun itsens# osalta”, se
on padllekkidinen ensimmaiisen kysymyksen kanssa ja siihen on annettava sama
vastaus. Siltda osin kuin kysymyksen mukaan on olemassa mahdollinen ristiriita
edelld mainitussa asiassa Koninklijke KPN Nederland annetun tuomion ja
“tuomioistuimen toimivaltaa [kansallisen viranomaisen tekemiin paatoksiin] nihden
koskevien kansallisten saéntojen” tulkinnan vililld, kolmannen kysymyksen toiselta
osalta puuttuu tosiseikkoja koskeva perusta. Mainitusta tuomiosta ilmenee sen
mukaan, ettd kansallisten tuomioistuinten toimivallan rajat on vahvistettu
kansallisessa lainsadddnnossa.

Saksan hallitus sitd vastoin viittdad, ettd tuomioistuinvalvonnan rajoittaminen
kansallisilla sddnnoilld ei tule kyseeseen tavaramerkin erottamiskyvyn erikseen
suoritetun arvioinnin osalta. Direktiivilla, sellaisena kuin se on tulkittuna edella
mainitussa asiassa Koninklijke KPN Nederland annetussa tuomiossa, annetaan télti
osin toimivaltaisille viranomaisille niiden p#atoksentekoa varten sitovat ohjeet.
Téaman hallituksen mukaan tuomioistuimet, joilla on kansallisissa oikeusjérjestyk-
sissd ainoastaan toimivalta tarkistaa nididen paédtosten sddntéjenmukaisuus, voivat
lausua my0s tavaroista ja palveluista, toisin sanoen kustakin luokasta erikseen, ja
niiden on myos tehtdvd tdmad. Mainittu hallitus lisda kuitenkin, ettd toimivaltainen
viranomainen voi jittdd esittiméttd erillisen maininnan kustakin tavarasta tai
palvelusta, jos on mahdollista tehdéd synteesi niistd tavaroista ja palveluista, joiden
osalta merkin soveltuvuutta suojan saamiseen on arvioitava samalla tavoin.
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Komission mielestd direktiivi ei esta sitd, ettd toimivaltaisen viranomaisen
paitoksestd nostettua kannetta kisittelevian tuomioistuimen toimivaltaa koskevia
kansallisia sddnt6ja tulkitaan niin, ettd jos tavaramerkin hakija ei ole tehnyt
toissijaista tavaramerkin rekisteréintihakemusta tavaroille ja palveluille, joiden osalta
tdma viranomainen ei esitd mitaan epadmisperustetta, ne estivit titd tuomioistuinta
antamasta kyseiselle viranomaiselle maéraystd rekisteroidd tavaramerkki osalle
tavaroita tai palveluita. Komission mukaan LBM tédyttad direktiivin ja erityisesti sen 3
ja 13 artiklan vaatimukset; niissid jitetddn jasenvaltioille suuri vapaus jirjestelld
tavaramerkkialaa koskevat kansalliset menettelyt.

YhteisGjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on palautettava mieliin, ettd kuten direktiivin kolmannesta perustelukappa-
leesta ilmenee, silld ei ldhenneté jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddéntod taydelli-
sesti vaan ainoastaan lihennetdédn niitd kansallisia sadnnoksid, jotka valittémimmin
vaikuttavat sisaimarkkinoiden toimintaan.

Lisdksi sen viidennen perustelukappaleen mukaan jisenvaltiot saavat vapaasti sadtad
menettelystd, jota noudatetaan muun muassa tavaramerkkien rekisterinnissa,
erityisesti rekisterdintimenettelyn muodon osalta.

Vakiintuneen oikeuskdytainnén mukaan silloin, kun yhteisén oikeuden alaan
kuuluvaa erityistd seikkaa koskevaa yhteison sadntelyi ei ole, kunkin jiasenvaltion
asiana on antaa sisdisessi oikeusjérjestyksessadn menettelysaannot sellaisia oikeus-
suojakeinoja varten, joilla pyritdén turvaamaan yhteison oikeuteen perustuvat
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oikeussubjektien oikeudet; edellytyksend on kuitenkin se, ettd ndmé menettely-
sadnnot eivit saa olla epiedullisempia kuin ne, jotka koskevat samankaltaisia
jasenvaltion kansalliseen oikeuteen perustuvia vaatimuksia (vastaavuusperiaate),
eivitkd ne saa olla sellaisia, ettd yhteison oikeudessa annettujen oikeuksien
kéayttidminen on kiytinndssi mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa (tehokkuuspe-
riaate) (ks. vastaavasti asia C-472/99, Clean Car Autoservice, tuomio 6.12.2001,
Kok. 2001, s. 1-9687, 28 kohta oikeuskaytiantoviittauksineen).

Silloin, kun on kyseessd padasiassa kyseessd olevan kaltainen kansallinen lainsaa-
dint6, joka estdd toimivaltaisen viranomaisen pédtoksestd nostettua kannetta
kasittelevdd tuomioistuinta lausumasta tavaramerkin erottamiskyvystd erikseen
kunkin tissi tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetun tavaran ja palvelun osalta
silloin, kun tdimé hakemus ja mainitun viranomaisen péitos eiviat kumpikaan koske
tavaroiden tai palvelujen luokkia taikka tavaroita tai palveluja erikseen tarkastel-
tuina, tillaista tuomioistuimen toimivallan rajoittamista ei voida pitéa teholkkuuspe-
riaatteen vastaisena, erityisesti koska se, jota asia koskee, voi hinelle taysin tai
osittain epdsuotuisan tuomion johdosta tehdd uuden tavaramerkin rekisterdintiha-
kemuksen. Ennakkoratkaisupyynnon esittineen tuomioistuimen tehtdvénd on
kuitenkin tarkistaa, onko mainittuja vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteita nouda-
tettu.

Yhteis6jen tuomioistuimen oikeuskiytinnéstd ilmenee myos, ettd tuomioistuimen,
jossa on nostettu kanne tavaramerkin rekisterintihakemusta koskevasta paatok-
sestd, on myos otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet
toimivaltansa rajoissa, sellaisina kuin ne on madritetty sovellettavassa kansallisessa
lainsdddannossi (ks. vastaavasti em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion
36 kohta).

Kun otetaan huomioon edelld esitetyt ndkokohdat, kolmannen kysymyksen toiseen
osaan on vastattava, ettd direktiivia on tulkittava niin, ettid sen kanssa ei ole
ristiriidassa kansallinen lainsdddénts, joka estdd toimivaltaisen viranomaisen
paatoksestd nostetun kanteen kisittelevidd tuomioistuinta lausumasta erikseen
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tavaramerkin erottamiskyvystd rekisteréintihakemuksessa tarkoitetun kunkin tava-
ran tai palvelun osalta silloin, kun timé paatos ja timd hakemus eivit kumpikaan
koske tavaroiden tai palvelujen luokkia taikka tavaroita tai palveluja erikseen
tarkasteltuina.

Toinen kysymys ja kolmannen kysymyksen ensimmdinen osa

Toisella kysymyksellddn ja kolmannen kysymyksensa ensimméiselld osalla, joita on
tarkasteltava yhdessd, ennakkoratkaisupyynnon esittdnyt tuomioistuin tiedustelee,
onko direktiivid tulkittava niin, ettd sen kanssa on ristiriidassa kansallinen
lainsdddanto, joka estdd toimivaltaisen viranomaisen paitoksestd nostetun kanteen
kasittelevdd tuomioistuinta ottamasta huomioon timén péaatdksen antamispiivin
jélkeisid tosiseikkoja ja olosuhteita.

Tutkittavaksi ottaminen

BBM viittad huomautuksissaan ensisijaisesti, ettd niitd kysymyksid ei voida ottaa
tutkittaviksi.

Sen mukaan ne perustuvat ajatukselle siitd, ettd huomioon otettavat “merkityk-
selliset tosiseikat ja olosuhteet” olisivat erilaisia BBM:n tekemin paatoksen ja tasta
padtoksestd nostettua kannetta kisittelevin tuomioistuimen ratkaisun valilld
kuluneen ajan vuoksi. Ennakkoratkaisupaitoksen tekemistia koskevasta padtoksestd
ei kuitenkaan mitenkéén ilmene, ettd tillaista muutosta olisi tapahtunut. Néin ollen
ndmé kysymykset ovat sen mukaan tdysin teoreettisia tai hypoteettisia, ja ne olisi
ndin ollen jatettdava tutkimatta.
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Tamédn osalta on todettava, ettd vakiintuneen oikeuskaytannén mukaan EY
234 artiklassa kayttoon otetussa yhteisdjen tuomioistuimen ja kansallisten
tuomioistuinten vilisessd yhteistyGssd yksinomaan kansallisen tuomioistuimen,
jossa asia on vireilld ja joka vastaa annettavasta ratkaisusta, tehtivinid on kunkin
asian erityispiirteiden perusteella harkita, onko ennakkoratkaisu tarpeen asian
ratkaisemiseksi ja onko sen yhteisGjen tuomioistuimelle esittdmilld kysymyksilld
merkitystd asian kannalta. Yhteis6jen tuomioistuin ei kuitenkaan voi vastata
kansallisen tuomioistuimen esittdméin ennakkoratkaisukysymykseen muun muassa,
jos on ilmeistd, ettd kansallisen tuomioistuimen pyytdmalld yhteison oikeuden
tulkitsemisella ei ole mitddn yhteyttd kansallisessa tuomioistuimessa kisiteltdvini
olevan asian tosiasialliseen luonteeseen tai kohteeseen, tai jos kyseinen ongelma on
luonteeltaan hypoteettinen (ks. vastaavasti asia C-350/03, Schulte, tuomio
25.10.2005, Kok. 2005, s. 1-9215, 43 kohta oikeuskéytantéviittauksineen).

Nain ei ole nyt esilla olevien kysymysten osalta. Ennakkoratkaisupyynnén esittanyt
tuomioistuin ilmoittaa, etti kun sen kasiteltaviksi saatetaan toimivaltaisen viran-
omaisen paatoksestd nostettu kanne, on mahdollista, ettd péddasiassa kyseessd
olevissa olosuhteissa kansallinen lainsaadanto estii sitd ottamasta huomioon kaikkia
merkityksellisia tosiseikkoja ja olosuhteita. Se katsoo, ettd tillainen merkityksellinen
tosiseikka tavaramerkkihakemuksen tarkastelussa voisi olla se, ettei ole mitidin
hylkéaysperustetta tissd hakemuksessa tarkoitettujen tiettyjen tavaroiden osalta, kun
taas toisten osalta on.

Naissd olosuhteissa toinen kysymys ja kolmannen kysymyksen ensimméinen osa
eivit ole luonteeltaan teoreettisia tai hypoteettisia, ja ne on niin ollen tutkittava.

YhteisGjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

BBM viittad, etti direktiivin 3 artillasta ei voida saada minkdinlaista vastausta
toiseen kysymykseen.
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Saksan hallitus tukeutuu edelld mainitussa asiassa Koninklijke KPN Nederland
annettuun tuomioon sekd direktiivin 3 artiklan 3 kohdan toiseen virkkeeseen ja
vaittad, ettd kysymys, joka koskee niiden tosiseikkojen ja olosuhteiden huomioon
ottamisen rajoittamista, jotka toteutuvat tai ilmenevit vasta toimivaltaisen viran-
omaisen tavaramerkin rekisterdintihakemuksesta tekemin pédatoksen jalkeen,
kuuluu jésenvaltioiden toimivaltaan.

Komissio on samaa mieltd tistd ja lisdd, ettd kansallisen lainsddddnnén, jossa
estetddn tuomioistuinta toteamasta toimivaltaisen viranomaisen péitoksen lainvas-
taisuus timin paatoksen jilkeisten tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella, on
tdytettdva vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteiden vaatimukset.

YhteisGjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Yhteis6jen tuomioistuin on todennut yhtaalts, ettd toimivaltaisen viranomaisen on
otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet ennen kuin se
tekee lopullisen paédtoksen tavaramerkin rekisterdintihakemuksesta, ja toisaalta, ettid
tuomioistuimen, jossa on nostettu kanne tillaisesta pdatoksestd, on myos otettava
huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet toimivaltansa rajoissa, joka
on madritetty sovellettavassa kansallisessa lainsdddanndssé (ks. vastaavasti em. asia
Koninklijke KPN Nederland, tuomion 36 kohta).

Kuten komissio perustellusti toteaa, tillaisissa riita-asioissa kansallista tuomiois-
tuinta pyydetdin valvomaan toimivaltaisen viranomaisen tietyn paitoksen lainmu-
kaisuutta. Tadma pdités on kuitenkin voitu tehdd vain niiden tosiseikkojen ja
olosuhteiden perusteella, joista timé viranomainen saattoi olla tietoinen hetkell,
jona se on ratkaissut asian.
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On siis padteltav, ettd kansallisessa oikeusjirjestyksessia voidaan estdd toimivaltai-
sen viranomaisen péditoksestd nostettua kannetta kisittelevdd tuomioistuinta
ottamasta huomioon tidmin paitoksen jalkeisid tosiseikkoja ja olosuhteita arvioi-
dessaan sen lainmukaisuutta.

Kun otetaan huomioon edelld esitetyt nidkemykset, toiseen kysymykseen ja
kolmannen kysymyksen ensimméiseen osaan on vastattava, ettd direktiivid on
tulkittava niin, ettd sen kanssa ei ole ristiriidassa kansallinen lainsdddants, jolla
estetddn toimivaltaisen viranomaisen p#adtoksestd nostettua kannetta kisittelevad
tuomioistuinta ottamasta huomioon timén paitoksen tekemisen jalkeisiéd tosiseik-
koja ja olosuhteita.

Oikeudenlkiyntikulut

Padasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteisGjen tuomioistuimessa on
vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyssd, minka
vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on pédittda oikeudenkiyntikulujen
korvaamisesta. Oikeudenkayntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin néille
asianosaisille huomautusten esittdmisestd yhteisdjen tuomioistuimelle, ei voida
maardtd korvattaviksi.

Niilla perusteilla vhteiséjen tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdidinnén lihentimisestd 21.12.1988 annet-
tua neuvoston direktiivia 89/104/ETY on tulkittava siten,
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— etti kan toimivaltainen viranomainen hylkd4 tavaramerkin rekisterdin-
tihakemuksen, sen on ilmoitettava pididtoksessian pididtelminsd kunkin
tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetun tavaran ja palvelun osalta riippu-
matta tavasta, jolla timd hakemus on muotoiltu. Kuitenkin silloin, kun
sama hylkidysperuste koskee tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmii,
toimivaltainen viranomainen voi antaa ainoastaan yhteiset perustelut

kaikkien kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen osalta

sose ao s

— ettd sen kanssa ei ole ristiriidassa kansallinen lainsdadidnto, joka estdd
toimivaltaisen viranomaisen pididtoksestd nostetun kanteen Kisittelevai
tuomioistuinta lausumasta erikseen tavaramerkin erottamiskyvystéi rekis-
terdintihakemuksessa tarkoitetun kunkin tavaran ja palvelun osalta silloin,
kun timi paitos ja tima hakemus eivit kumpikaan koske tavaroiden tai
palvelujen luokkia taikka tavaroita tai palveluja erikseen tarkasteltuina

— ettd sen kanssa ei ole ristiriidassa kansallinen lainsdddinto, jolla estetdin
toimivaltaisen viranomaisen piitoksesti nostettua kannetta Kisittelevai
tuomioistuinta ottamasta huomioon timin paitoksen tekemisen jalkeisid
tosiseikkoja ja olosuhteita.

Allekirjoitukset
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