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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto)

19 paivéna kesdkuuta 2012 *

Tavaramerkit — Jasenvaltioiden lainsdiddannon lahentaminen — Direktiivi 2008/95/EY —
Niiden tavaroiden tai palvelujen yksilointi, joille haetaan tavaramerkkisuojaa — Selvyyden ja
tasmallisyyden vaatimukset — Nizzan luokituksen mukaisten luokkien luokkaotsikoiden kayttiminen
tavaramerkin rekister6imistd varten — Hyvéksyttdvyys — Tavaramerkkisuojan laajuus

Asiassa C-307/10,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka The Person
Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from
the Registrar of Trade Marks (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittinyt 27.5.2010 tekemaélldén
péaatokselld, jonka High Court of Justice (Queen’s Bench Division) on vilittdnyt ja joka on saapunut
unionin tuomioistuimeen 28.6.2010, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
Chartered Institute of Patent Attorneys
vastaan
Registrar of Trade Marks,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (suuri jaosto),
toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat A. Tizzano, J. N. Cunha
Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovsky ja U. Lohmus (esittelevd tuomari) sekd tuomarit
M. Ilesi¢, E. Levits, A. O Caoimh, T. von Danwitz, A. Arabadjiev ja C. Toader,
julkisasiamies: Y. Bot,
kirjaaja: hallintovirkamies C. Stromholm,
ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssd ja 11.10.2011 pidetyssa istunnossa esitetyn,
ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittdneet

— Chartered Institute of Patent Attorneys, edustajanaan M. Edenborough, QC,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehendan S. Hathaway, avustajanaan barrister
S. Malynicz,

— Tsekin hallitus, asiamiehindin M. Smolek ja V. Stencel,

— Tanskan hallitus, asiamiehendén C. Vang,

* Oikeudenkéyntikieli: englanti.
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— Saksan hallitus, asiamiehindén T. Henze ja J. Kemper,

— Irlanti, asiamiehenéddn N. Travers, BL,

— Ranskan hallitus, asiamiehinddn B. Cabouat, G. de Bergues ja S. Menez,
— Itdvallan hallitus, asiamiehendédn E. Ried],

— Puolan hallitus, asiamiehenddan M. Szpunar,

— Portugalin hallitus, asiamiehendén L. Inez Fernandes,

— Slovakian hallitus, asiamiehenddn B. Ricziova,

— Suomen hallitus, asiamiehenéan J. Heliskoski,

— sisamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehindan D. Botis ja
R. Pethke,

— Euroopan komissio, asiamiehindédn F. W. Bulst ja J. Samnadda,
kuultuaan julkisasiamiehen 29.11.2011 pidetyssd istunnossa esittdmén ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyyntd koskee jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddaddnnon lahentdmisestd 22.10.2008
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25) tulkintaa.

Tama pyynto on esitetty asiassa, jossa kantajana on Chartered Institute of Patent Attorneys (jaljempéana
CIPA) ja vastagjana Registrar of Trade Marks (tavaramerkkien rekisterdinnistd Yhdistyneessa
kuningaskunnassa vastaava viranomainen, jiljempédnd Registrar) ja joka koskee sitd, ettd viimeksi
mainittu on eviannyt sanamerkin IP TRANSLATOR rekisterdinnin kansalliseksi tavaramerkiksi.

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Kansainvdlinen oikeus

Tavaramerkkioikeuden alaa sddnnellddn kansainvilisesti teollisoikeuden suojelemisesta tehdyssa
yleissopimuksessa, joka on allekirjoitettu Pariisissa 20.3.1883 ja jota viimeksi on tarkistettu
Tukholmassa 14.7.1967 (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305;
jaljempéana Pariisin yleissopimus). Kaikki jasenvaltiot ovat tdimén yleissopimuksen sopimuspuolia.

Pariisin yleissopimuksen 19 artiklan mukaan valtioilla, joihin yleissopimusta sovelletaan, on oikeus
erikseen tehdd keskendén erityisid sopimuksia teollisoikeuden suojelemiseksi.

Taméd madrdys on ollut perustana tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien
rekisteroimistd varten koskevalle, Nizzan diplomaattikonferenssissa 15.6.1957 tehdylle sopimukselle,
sellaisena kuin se on viimeksi tarkistettuna Genevessd 13.5.1977 ja muutettuna 28.9.1979
(Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuskokoelma, nide 1154, nro 1-18200, s. 89; jdljempand Nizzan
sopimus). Sopimuksen 1 artiklassa méaratdan seuraavaa:

”1) Maat, joita tdimé sopimus koskee, muodostavat erityisliiton ja ottavat kdyttoon yhteisen tavaroiden
ja palvelujen luokituksen tavaramerkkien rekisteroimistd varten [jaljempand Nizzan luokitus].
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2) [Nizzan lJuokitus kasittaa:
i)  luokkien luettelon, johon on tarpeen vaatiessa liitetty selventdvid huomautuksia;

ii) tavaroiden ja palvelujen aakkosellisen luettelon [jadljempédnd aakkosellinen luettelo] joka ilmoittaa
luokan, johon kukin tavara ja palvelu kuuluu.

»

Nizzan sopimuksen 2 artikla, jonka otsikko on "Luokituksen oikeudellinen vaikutus ja kaytto”, kuuluu
seuraavasti:

”1) Huomioon ottaen timén sopimuksen asettamat velvoitteet, luokituksen vaikutus on se, minka
jokainen erityisliittoon kuuluva maa sille antaa. [Nizzan] luokitus ei etenkddn sido erityisliittoon
kuuluvia maita tavaramerkin suojan laajuuden arvostelemisessa eikd palvelumerkkien
tunnustamisessa.

2) Jokainen erityisliittoon kuuluva maa pidattda itselleen oikeuden kayttdd [Nizzan] luokitusta joko
péaé- tai apujérjestelména.

3) Erityisliittoon kuuluvien maiden toimivaltaisten virastojen tulee siséllyttdd tavaramerkkien
rekisterointid koskeviin virallisiin asiakirjoihin ja julkaisuihin niiden [Nizzan] luokituksen mukaisten
luokkien numerot, joihin tavarat tai palvelut, joille tavaramerkki on rekisteroity, kuuluvat.

4) Se, ettd nimike on otettu [tavaroiden ja palvelujen] aakkoselliseen luetteloon, ei vaikuta mitenkaan
niihin oikeuksiin, joita voi olla voimassa tdhdn nimikkeeseen.”

Nizzan luokitusta yllapitdd Maailman henkisen omaisuuden jarjeston (WIPO) kansainvilinen toimisto.
Tamén luokituksen mukaisten luokkien luettelo sisaltdd 1.1.2002 lahtien 34 tavaraluokkaa ja 11
palveluluokkaa. Kutakin luokkaa kuvataan yhdelld tai useammalla yleisnimikkeelld, joita kutsutaan
luokkaotsikoiksi ja jotka ilmaisevat yleisesti alat, johon kyseisen luokan tavarat tai palvelut
lahtokohtaisesti kuuluvat. Tavaroiden ja palvelujen aakkosellinen luettelo kasittdd noin 12000
hakusanaa.

Nizzan luokituksen kayttdjan oppaan mukaan kunkin tavaran tai palvelun oikean luokituksen
varmistamiseksi on tutkittava tavaroiden ja palvelujen aakkosellista luetteloa sekd eri luokkien
selventdvid huomautuksia. Jos tavaraa tai palvelua ei voida luokitella luokkaluettelon, selventivien
huomautusten tai tavaroiden ja palvelujen aakkosellisen luettelon avulla, sovellettavat kriteerit 16ytyvat
yleisista huomautuksista.

WIPOn tietokannan mukaan jésenvaltioista ainoastaan Kyproksen tasavalta ja Maltan tasavalta eivit ole
Nizzan sopimuksen sopimuspuolia, mutta ne kayttivit kuitenkin Nizzan luokitusta.

Asiantuntijakomitea tarkistaa Nizzan sopimuksen joka viides vuosi. Yhdeksés painos, joka oli voimassa
pédasian tosiseikkojen tapahtuma-aikaan, on 1.1.2012 ldhtien korvattu kymmenennelld painoksella.

Unionin oikeus

Direktiivi 2008/95

Direktiivilld 2008/95 korvattiin jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddannon lahentdmisesta 21.12.1988
annettu neuvoston ensimmadinen direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).
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Direktiivin 2008/95 6, 8, 11 ja 13 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”(6) Jasenvaltioiden olisi saatava vapaasti sddtdd menettelystd, jota noudatetaan rekisterdityjen
tavaramerkkien rekister6innissd, menettdmisessé tai mitattoméksi julistamisessa. — —

(8) Niiden péadmédrien saavuttaminen, joihin tdlld [jasenvaltioiden] lainsdddéannon lahentidmiselld
pyritdédn, edellyttdd, ettd rekisteroidyn tavaramerkin saamisen ja sdilyttimisen edellytykset ovat
kaikissa jasenvaltioissa padsadntoisesti samat. — —

(11) Rekisterdidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, ettd tavaramerkki
osoittaa alkuperdn. Tdmén suojan olisi oltava ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat
[ja] tavarat tai palvelut [ovat samat]. — —

(13) Kaikkia jasenvaltioita sitoo — — Pariisin yleissopimus. Téman direktiivin sdédnnosten on tarpeen
olla tdysin yhdenmukaiset mainitun yleissopimuksen méérdysten kanssa. Tama direktiivi ei saisi
vaikuttaa tdstd yleissopimuksesta johtuviin jasenvaltioiden velvoitteisiin. — —”

Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 ja 3 kohdassa sdédetddn seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejd ei saa rekisteroidé tai, jos ne on rekisterdity, ne on julistettava mitdttomiksi:

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

c) yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoistd muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat
elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, maérds, kayttotarkoitusta,
arvoa tai maantieteellista alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

3. Tavaramerkiltd ei saa evita rekisterointid tai sitd julistaa mitdttomaksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan
mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisterdintihakemuksen tekopdivad kaytossé tullut erottuvaksi.
Jasenvaltio voi sddtdd, ettd tdmd koskee myos tavaramerkkid, joka on tullut erottuvaksi
rekisterointihakemuksen tekopdivan tai rekisterointipéivan jalkeen.”

Kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sdddetddn seuraavaa:
"Tavaramerkkid ei saa rekister6ida tai, jos se on rekisterdity, se on julistettava mitdttomaksi:
a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkia

haetaan tai tavaramerkki on rekisterdity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten
aikaisempaa tavaramerkkia suojataan.”

Tiedonanto nro 4/03
Sisamarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV) péadjohtajan luokkaotsikoiden

kaytostda yhteison tavaramerkkihakemuksia ja -rekisterdinteja varten laadittavissa tavaroiden ja
palvelujen luetteloissa 16.6.2003 antaman tiedonannon nro 4/03 (SMHV:n virallinen lehti 9/03,
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s. 1647) tavoitteena on sen I kohdan mukaan selittdd ja taismentdd SMHV:n kéyténtod, joka “koskee
luokkaotsikoiden kayttod ja tdmidn kéyton vaikutuksia, kun yhteison tavaramerkkid koskevia
hakemuksia tai rekisterdinteja rajoitetaan tai niistd luovutaan osittain tai kun ne ovat viite- tai
kumoamismenettelyn kohteena”.

Kyseisen tiedonannon III osan toisessa kohdassa todetaan seuraavaa:

"Nizzan luokituksen mukaisten yleisnimikkeiden tai kokonaisten luokkaotsikoiden kaytto tarkoittaa
yhteison tavaramerkkihakemuksessa tavaroiden ja palvelujen asianmukaista eritelmdd. Niiden
nimikkeiden kayttiminen mahdollistaa oikean luokituksen ja ryhmittelyn. [SMHV] ei vastusta
yleisnimikkeiden ja luokkaotsikoiden kéyttdmistd sen vuoksi, ettd olisivat liian epéselvid tai
epamadrdisid, toisin kuin joidenkin Euroopan unionin jdsenvaltioiden ja kolmansien maiden
kansallisten virastojen kaytannoissa tehdadn tiettyjen luokkaotsikoiden ja yleisnimikkeiden osalta.”

Tiedonannossa nro 4/03 olevan IV osan ensimmaisessa kohdassa todetaan seuraavaa:

”34 tavaroiden luokkaa ja 11 palvelujen luokkaa kasittiavat kaikki tavarat ja palvelut, minkd vuoksi
kaikkien tietyn luokan luokkaotsikkoon kuuluvien yleisnimikkeiden kéyttaminen merkitsee kaikkia
tahdn tiettyyn luokkaan kuuluvia tavaroita ja palveluja koskevaa rekisterdintivaatimusta.”

Englannin oikeus

Direktiivi 89/104 on saatettu osaksi Englannin oikeutta vuoden 1994 tavaramerkkilailla (Trade Marks
Act 1994, jdljempéand vuoden 1994 laki).

Kyseisen lain 32 §:n 2 momentin ¢ kohdan mukaan tavaramerkkihakemuksessa on oltava muun muassa
“maininta tavaroista ja palveluista, joita varten rekisterdintia haetaan”.

Saman lain 34 §:n 1 momentissa saddetdan seuraavaa:

”1. Tavarat tai palvelut luokitetaan tavaramerkkien rekisterdimistd varten laissa sdddetyn luokituksen
mukaisesti.

2. Kaikki tavaroiden tai palvelujen luokitusta koskevat kysymykset ratkaisee Registrar, jonka
paatoksestd ei voida valittaa.”

Vuoden 1994 lakia tdydennettiin tavaramerkkiasetuksella (Trade Mark Rules 2008), jossa sddnnellddn
Yhdistyneen kuningaskunnan henkisen omaisuuden viraston (UKIPO) kaytint6d ja menettelyd.
Kyseisen asetuksen 8 sddnnon 2 kohdan b alakohdan mukaan hakijan on eriteltidvé tavarat ja palvelut,
joita varten kansallisen tavaramerkin rekisterdintid haetaan, siten, ettd niiden luonne ilmenee selvésti.

Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

CIPA teki 16.10.2009 vuoden 1994 lain 32 §:n mukaisen hakemuksen nimikkeen IP TRANSLATOR
rekisteroimiseksi ~ kansalliseksi ~ tavaramerkiksi.  Yksiloidakseen  palvelut, joita  kyseinen
rekisterdintihakemus koski, CIPA kaytti Nizzan luokituksen luokkaotsikon 41 mukaisia yleisid
ilmaisuja eli "Koulutus; koulutuksen jérjestiminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat”.

Registrar hylkési kyseisen hakemuksen 12.2.2010 tekemadlldén paétoksellda direktiivin 2008/95 3 artiklan
1 kohdan b ja c alakohtaa vastaavien kansallisten sddannosten perusteella. Registrar tulkitsi hakemusta
tiedonannon nro 4/03 mukaisesti ja paitteli, ettei se kattanut ainoastaan CIPAn tdsmentdmid
palvelutyyppeja vaan myods kaikki muut Nizzan luokituksen luokkaan 41 kuuluvat palvelut, mukaan
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lukien kdannospalvelut. Viimeksi mainittujen palvelujen osalta nimike IP TRANSLATOR ei yhtdélta ole
erottamiskykyinen ja toisaalta se on kuvaileva. Ei mydskddn ollut mitdén nayttod siitd, ettd sanamerkki
IP  TRANSLATOR olisi tullut ennen rekisterdintipdivad erottamiskykyiseksi kadyton perusteella
kadannospalvelujen osalta. CIPA ei myoskddn ollut pyytanyt, ettd kyseiset palvelut jétettdisiin sen
tavaramerkkihakemuksen ulkopuolelle.

CIPA haki muutosta 25.2.2010 tahén paatokseen ennakkoratkaisua pyytdneessd tuomioistuimessa ja
vditti, ettei sen rekisterdintihakemuksessa mainita luokkaan 41 kuuluvia kddnnospalveluja eikd se siis
koske niitd. Téastd syystd Registrarin rekisterdintid vastaan esittdmidt viitteet olivat virheellisida ja
tavaramerkkihakemus oli virheellisesti hylatty.

Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen mukaan on kiistatonta, ettei kdannospalveluja yleenséd pideté
koulutus-, koulutuksen jarjestdmis-, ajanviete-, urheilu- ja kulttuuritoimintapalvelujen alaluokkana.

Ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee, ettd sen tavaroiden ja palvelujen aakkosellisen luettelon lisdksi,
joka sisdltda 167 hakusanaa, joilla eritellidn Nizzan luokituksen luokkaan 41 kuuluvat palvelut,
Registrarin vuoden 1994 lain tarkoituksia varten ylldpitdma tietokanta sisdltdad yli 2000 hakusanaa,
joilla eritelladan kyseiseen luokkaan 41 kuuluvat palvelut, ja Euroacen tietokanta, jota SMHYV ylldpitaa
yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)
tarkoituksia varten, sisdltda yli 3 000 téllaista hakusanaa.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin toteaa, ettd jos Registrarin ldhestymistapa on oikea, CIPAn
rekisterdintihakemus kattaa kaikki ndm&d hakusanat, mukaan lukien kaddnnospalvelut. Téassa
tapauksessa kyseinen hakemus kattaisi tavarat tai palvelut, joita ei ole mainittu siind eikd missédan siité
johtuvassa rekisterdinnissa. Kyseisen tuomioistuimen mielestd téllainen tulkinta on ristiriidassa sen
vaaditun selvyyden ja tdsmaéllisyyden kanssa, jolla eri tuotteet ja palvelut, joita tavaramerkin
rekisterdintihakemus koskee, on yksiloitava.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin vetoaa myds Association of European Trade Mark Ownersin
(Marques) vuonna 2008 tekemaddn tutkimukseen, joka osoitti, ettd kdytdnto vaihtelee jasenvaltioittain,
koska tietyt toimivaltaiset viranomaiset soveltavat tiedonantoon nro 4/03 perustuvaa tulkinnallista
lahestymistapaa, kun taas muilla on erilainen ldhestymistapa.

Tassa tilanteessa The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks
Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks on péittinyt lykéta asian kisittelyd ja esittda
unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"Onko direktiivin 2008/95 — — asiayhteydessa

1) valttdimitontd, ettd ne tavarat tai palvelut, joita tavaramerkkihakemus koskee, yksiloidddn selvésti
ja tasmallisesti, ja jos on, miten selvisti ja tdsmaéllisesti?

2) sallittua kéyttdd niiden tavaroiden ja palvelujen yksiloinnissd, joita tavaramerkkihakemus koskee,
[Nizzan] luokituksen mukaisiin luokkaotsikoihin sisdltyvid yleisid ilmaisuja?

3) valttdmatonta tai sallittua, ettd kyseisin luokituksen mubkaisiin luokkaotsikoihin sisdltyvien yleisten
ilmaisujen kayttoa tulkitaan — — tiedonannon nro 4/03 mukaisesti?”

Ennakkoratkaisupyynnon tutkittavaksi ottaminen

SMHYV viittaa kirjallisissa huomautuksissaan, ettd ennakkoratkaisupyynto olisi jatettava tutkimatta siitd
syystd, ettd se on luonteeltaan keinotekoinen, joten unionin tuomioistuimen vastaus
ennakkoratkaisukysymyksiin ei ole merkityksellinen padasian riidan ratkaisemiseksi. Euroopan
komissiolla on myos epdilyksid kyseessd olevan rekisterdinnin tosiasiallisesta tarpeesta.
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Tastd on muistutettava, ettd vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan SEUT 267 artiklalla luotu
menettely on unionin tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten vilisen yhteistyon viline, jonka
avulla unionin tuomioistuin esittdd kansallisille tuomioistuimille ne unionin oikeuden tulkintaan
liittyvédt seikat, joita ne tarvitsevat ratkaistakseen niiden kasiteltdviksi saatetut asiat (ks. mm. asia
C-83/91, Meilicke, tuomio 16.7.1992, Kok., s. 1-4871, Kok. Ep. XIII, s. 1-107, 22 kohta ja asia
C-445/06, Danske Slagterier, tuomio 24.3.2009, Kok, s. I-2119, 65 kohta).

Tamaén yhteistyon puitteissa olettamana on, ettd unionin oikeuteen liittyvilla kysymyksilld on merkitysta
asian ratkaisun kannalta. Unionin tuomioistuin voi jattdd tutkimatta kansallisen tuomioistuimen
esittdimdn pyynnon ainoastaan, jos on ilmeistd, ettd pyydetylld unionin oikeussadannon tulkitsemisella ei
ole mitddn yhteytta kansallisessa tuomioistuimessa kasiteltdvan asian tosiseikkoihin tai kohteeseen, jos
ongelma on luonteeltaan hypoteettinen taikka jos unionin tuomioistuimella ei ole tiedossaan niitd
tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, jotka ovat tarpeen, jotta se voisi antaa hyddyllisen vastauksen sille
esitettyihin kysymyksiin (ks. mm. asia C-421/01, Traunfellner, tuomio 16.10.2003, Kok., s. I-11941, 37
kohta; yhdistetyt asiat C-94/04 ja C-202/04, Cipolla ym., tuomio 5.12.2006, Kok., s. I-11421, 25 kohta
ja yhdistetyt asiat C-570/07 ja C-571/07, Blanco Pérez ja Chao Goémez, tuomio 1.6.2010, Kok.,
s. [-4629, 36 kohta).

Nidin ei kuitenkaan ole nyt késiteltdvdssd asiassa. On kiistatonta, ettd tavaramerkkida koskeva
rekisterdintihakemus on tosiasiallisesti tehty ja Registrar on hyldnnyt sen, vaikka se on poikennut
tavanomaisesta kaytdnnostddn. Lisdksi ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen pyytdméd unionin
oikeuden tulkinta vastaa tosiasiallisesti siihen objektiiviseen tarpeeseen, joka erottamattomasti liittyy
siind vireilld olevan tuomioistuinasian ratkaisemiseen (ks. vastaavasti asia C-144/04, Mangold, tuomio
22.11.2005, Kok., s. I-9981, 38 kohta).

Tastd seuraa, ettd ennakkoratkaisupyynto on otettava tutkittavaksi.

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Kansallinen tuomioistuin tiedustelee ldhtokohtaisesti kolmella kysymyksellddn, joita on tutkittava
yhdessd, onko direktiivia 2008/95 tulkittava niin, ettd siind vaaditaan, ettd tavarat ja palvelut, joille
tavaramerkkisuojaa haetaan, yksiloiddan tietynasteisella selvyydelld ja tdsmaéllisyydelld. Jos vastaus on
myonteinen, ennakkoratkaisua pyytédnyt tuomioistuin tiedustelee, onko direktiivia 2008/95 tulkittava
niin, kun otetaan huomioon mainitut selvyyden ja tdsmallisyyden vaatimukset, ettd se on esteeni sille,
ettd kansallisen tavaramerkin hakija yksiloi mainitut tavarat ja palvelut kayttamalla Nizzan luokituksen
luokkaotsikoiden yleisnimikkeitd, ja sille, ettd Nizzan luokituksen tietyn luokkaotsikon yleisnimikkeita
pidettdisiin  tdhdn tiettyyn luokkaan kuuluvia kaikkia tavaroita tai palveluja koskevana
rekisterdintivaatimuksena.

Aluksi on muistutettava, ettd — kuten direktiivin 2008/95 johdanto-osan 11 perustelukappaleessa
tdsmennetddn — tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, ettd tavaramerkki
osoittaa alkuperdn eli tavaramerkilld taataan kuluttajalle tai loppukéyttijille se, ettd kyseiselld tavaralla
tai palvelulla on tietty alkuperd, jolloin kuluttaja tai loppukayttdja voi tavaramerkin perusteella erottaa
ilman sekaannusvaaraa tdmén tavaran tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen
alkuperd (ks. vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. 1-5507, 28 kohta; asia
C-273/00, Sieckmann, tuomio 12.12.2002, Kok., s. 1-11737, 34 ja 35 kohta ja asia C-529/07,
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, tuomio 11.6.2009, Kok., s. 1-4893, 45 kohta).

Tastd seuraa, ettd merkin rekisterdintid tavaramerkiksi on aina haettava tiettyihin tavaroihin tai
palveluihin ndhden. Tavaramerkkihakemuksessa merkin graafisen esityksen tehtdvdnd on maééritelld
tavaramerkin haltijalleen antaman suojan tarkka kohde (ks. em. asia Sieckmann, tuomion 48 kohta),
kun taas suojan laajuus madritetddn hakemuksessa yksiloityjen tavaroiden ja palvelujen luonteen ja
lukumaééran perusteella.
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Selvyyden ja tismidllisyyden vaatimukset tavaroiden ja palvelujen yksiloinnille

Aluksi on todettava, ettei direktiivin 2008/95 missddn sdadnnoksessa sddnnelld suoraan kyseessd olevien
tavaroiden ja palvelujen yksilointid koskevaa kysymysta.

Tamé toteamus ei kuitenkaan riitd sen padtelmdn tekemiseksi, ettd tavaroiden tai palvelujen
madrittdminen kansallisen tavaramerkin rekister6imiseksi on kysymys, joka ei kuulu direktiivin
2008/95 soveltamisalaan.

Vaikka direktiivin 2008/95 johdanto-osan kuudennesta perustelukappaleesta ilmenee, ettd jasenvaltiot saavat
vapaasti sdatad menettelystd, jota noudatetaan muun muassa tavaramerkkien rekisterinnissa (ks. vastaavasti
asia C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte, tuomio 7.7.2005, Kok., s. I-5873, 30 kohta ja asia
C-246/05, Haupl, tuomio 14.6.2007, Kok., s. I-4673, 26 kohta), oikeuskdytinnossd on kuitenkin jo katsottu,
ettd sellaisten tavaroiden ja palvelujen, joita voidaan suojata rekisterdidylld tavaramerkilld, luonteen ja
sisdllon madrittelystd ei sdddetd rekisterdintimenettelyyn liittyvissd sddnnoksissd, vaan sdadnnoksissd, jotka
koskevat tavaramerkkisuojan saamiseen liittyvid aineellisia edellytyksid (em. asia Praktiker Bau- und
Heimwerkemirkte, tuomion 31 kohta).

Direktiivin 2008/95 johdanto-osan kahdeksannessa perustelukappaleessa korostetaan tédssd yhteydessd,
ettd niiden pddmaédrien saavuttaminen, joihin télld jdsenvaltioiden lainsddaddnnon ldhentdmiselld
pyritddn, edellyttad, ettd rekisteroidyn tavaramerkin saamisen edellytykset ovat kaikissa jasenvaltioissa
padsdantoisesti samat (ks. vastaavasti em. asia Sieckmann, tuomion 36 kohta; asia C-363/99,
Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok., s. I-1619, 122 kohta ja asia C-482/09,
Budéjovicky Budvar, tuomio 22.9.2011, Kok, s. I-8701, 31 kohta).

Selvyyden ja tasmallisyyden vaatimuksesta tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja
palvelujen yksiloimiseksi on todettava, ettd direktiivin 2008/95 tiettyjen sdénnosten soveltaminen
riippuu suurelta osin siitd, onko ne tavarat tai palvelut, joita rekisteroity tavaramerkki koskee, yksiloity
riittdvan selvésti ja tasmallisesti.

Erityisesti kysymystd siitd, kuuluuko tavaramerkki direktiivin 2008/95 3 artiklassa sdddettyjen
rekister6innin esteiden tai rekisterdityjen tavaramerkkien mitdttomyysperusteiden soveltamisalaan, on
arvioitava konkreettisella tasolla suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille rekisterdintid haetaan
(ks. em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 33 kohta ja asia C-239/05, BVBA Management,
Training en Consultancy, tuomio 15.2.2007, Kok., s. I-1455, 31 kohta).

Samoin kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa sdddetyt aikaisempien oikeuksien etuoikeutta
koskevat muut rekisterdinnin esteet ja mitdttomyysperusteet edellyttivit, ettd kahden tavaramerkin
kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia.

Lisdksi oikeuskédytdnnossd on jo katsottu, ettd vaikkei ole valttdamatontda kuvailla konkreettisesti sitéd
palvelua tai niitd palveluja, joita varten rekisterdintia haetaan, koska ne voidaan yksiloida riittavasti
yleisten muotoilujen avulla, on kuitenkin vaadittava, ettd hakija tismentda ndiden palvelujen kasittamat
tuotteet tai tuotetyypit esimerkiksi muiden, tdsmaéllisempien selvitysten avulla. Tallaiset tdsmennykset
voivat helpottaa edelld olevissa kohdissa tarkoitettujen direktiivin 2008/95 artiklojen soveltamista, ilman
ettd ne kuitenkaan rajoittavat tuntuvasti tavaramerkille myonnettyd suojaa (ks. analogisesti em. asia
Praktiker Bau- und Heimwerkemairkte, tuomion 49-51 kohta).

Tavaramerkin rekisteroinnilld julkiseen rekisteriin pyritddn nimittdin tekemddn siihen tutustuminen
helpoksi toimivaltaisille viranomaisille ja yleisolle, erityisesti taloudellisille toimijoille (em. asia Sieckmann,
tuomion 49 kohta ja asia C-49/02, Heidelberger Bauchemie, tuomio 24.6.2004, Kok., s. I-6129, 28 kohta).

Yhtddltd toimivaltaisten viranomaisten on tunnettava riittdvdn selvésti ja tdsméllisesti tavaramerkin
kattamat tavarat tai palvelut, jotta ne voivat tayttdd velvollisuutensa, jotka liittyvit
rekisterdintihakemusten  tutkimiseen ennakolta sekd tarkoituksenmukaisen ja tdsmiallisen
tavaramerkkirekisterin julkaisemiseen ja ylldpitoon (ks. analogisesti em. asia Sieckmann, tuomion 50
kohta ja em. asia Heidelberger Bauchemie, tuomion 29 kohta).
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Toisaalta taloudellisten toimijoiden on voitava selvésti ja tdsmadllisesti varmistua suoritetuista
rekisterdinneistd tai niiden nykyisten tai mahdollisten kilpailijoiden esittamisté rekisteréintihakemuksista, ja
niiden on siten voitava saada kolmansien oikeuksia koskevat merkitykselliset tiedot (em. asia Sieckmann,
tuomion 51 kohta ja em. asia Heidelberger Bauchemie, tuomion 30 kohta).

Direktiivissa 2008/95 edellytetddn ndin ollen, ettd hakija yksiloi ne tavarat tai palvelut, joille haetaan
tavaramerkkisuojaa, riittdvan selvésti ja tdsmallisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset
toimijat voivat pelkéstadn télla perusteella méérittaa haetun suojan laajuuden.

Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeiden kdyttiminen

On todettava, ettei direktiivi 2008/95 sisalla mitadn viittausta Nizzan luokitukseen eiki siind niin ollen
aseteta jdsenvaltioille mitddn velvollisuutta eikd kieltoa kayttdd sitd kansallisten tavaramerkkien
rekisterointia varten.

Velvollisuus kayttdad tatd vélinettd johtuu kuitenkin Nizzan sopimuksen 2 artiklan 3 kappaleesta, jossa
madratddn, ettd ldhes kaikki jasenvaltiot kattavaan erityisliittoon kuuluvien valtioiden toimivaltaisten
virastojen tulee sisdllyttda tavaramerkkien rekisterdintid koskeviin virallisiin asiakirjoihin ja julkaisuihin
niiden Nizzan luokituksen mukaisten luokkien numerot, joihin tavarat tai palvelut, joille tavaramerkki
on rekisterdity, kuuluvat.

Koska Nizzan sopimus on tehty Pariisin yleissopimuksen 19 artiklan perusteella ja koska direktiivin
2008/95 tarkoituksena ei sen johdanto-osan 13 perustelukappaleen mukaan ole vaikuttaa
jasenvaltioiden kyseisestd yleissopimuksesta aiheutuviin velvoitteisiin, on todettava, ettei kyseinen
direktiivi ole esteend sille, ettd toimivaltaiset kansalliset viranomaiset vaativat sitd tai hyviksyvit sen,
ettd kansallisen tavaramerkin hakija yksiloi ne tavarat ja palvelut, joille hin hakee tavaramerkkisuojaa,
kayttamalld Nizzan luokitusta.

Direktiivin 2008/95 tehokkaan vaikutuksen ja tavaramerkkien rekisterdintijarjestelmidn moitteettoman
toiminnan takaamiseksi téllaisen yksiloinnin on kuitenkin tdytettdvd kyseisessd direktiivissd vaaditut
selvyyden ja tdsmadllisyyden vaatimukset, kuten edelld tdman tuomion 49 kohdassa on todettu.

Tastd on huomattava, ettd tietyt Nizzan luokituksen luokkaotsikoissa olevat yleisnimikkeet ovat
itsessddn riittavan selvid ja tdsmallisid, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset toimijat voivat
madrittdd tavaramerkin antaman suojan laajuuden, kun taas toiset niistd eivit tdytd tdtd vaatimusta,
koska ne ovat liian yleisid ja kattavat liian vaihtelevat tavarat tai palvelut, jotta tavaramerkki osoittaisi
alkuperan.

Toimivaltaisten viranomaisten on siis suoritettava tapauskohtainen arviointi niiden tavaroiden tai
palvelujen perusteella, joille hakija hakee tavaramerkkisuojaa, médrittddkseen, tdyttavitko kyseiset
nimikkeet vaaditut selvyyden ja tasmaéllisyyden vaatimukset.

Niin ollen direktiivi 2008/95 ei ole esteend Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeiden
kéayttdmiselle niiden tavaroiden ja palvelujen yksiloimiseksi, joille haetaan tavaramerkkisuojaa,
edellyttden, ettd kyseinen yksilointi on riittdvén selvaa ja tdsmallistd, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja
talouden toimijat voivat méaérittdd haetun suojan laajuuden.

Sellaisen suojan laajuus, joka johtuu tietyn luokkaotsikon kaikkien yleisnimikkeiden kéiyttdmisestd

On muistettava, ettd oikeuskdytinnossd on jo todettu, ettd on mahdollista hakea tavaramerkin
rekisterointid joko kaikkien Nizzan luokituksen mukaisen luokan kattamien tavaroiden tai palvelujen
osalta tai ainoastaan joidenkin téllaisten tavaroiden tai palvelujen osalta (ks. vastaavasti em. asia
Koninklijke KPN Nederland, tuomion 112 kohta).
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Ennakkoratkaisupyynnostéd sekéd unionin tuomioistuimelle esitetyistdi huomautuksista ilmenee, ettd nykyisin
on kaksi Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeiden kayttod koskevaa ldahestymistapaa eli
tiedonantoon nro 4/03 perustuva lahestymistapa, jonka mukaan Nizzan luokituksen tietyn luokkaotsikon
kaikkien yleisnimikkeiden kayttiminen merkitsee kaikkia tdhdn tiettyyn luokkaan kuuluvia tavaroita tai
palveluja koskevaa rekisterdintivaatimusta, ja kirjaimellinen ldhestymistapa, jolla on tarkoitus antaa niissé
nimikkeissé kaytetyille termeille niiden luonnollinen ja tavanmukainen merkitys.

Suurin osa istuntoon osallistuneista osapuolista on todennut tédstd vastauksena unionin tuomioistuimen
esittdméddn kysymykseen, ettd ndiden kahden ldhestymistavan rinnakkainen olemassaolo voi vaikuttaa
tavaramerkkijarjestelmdn moitteettomaan toimintaan unionissa. Erityisesti on korostettu, ettd nama
kaksi ldhestymistapaa voivat johtaa paitsi kansallisen tavaramerkin suojan erilaiseen laajuuteen, jos se
on rekisterdity useammassa jasenvaltiossa, myds erilaiseen suojan laajuuteen saman tavaramerkin
osalta, jos se rekisterdity myos yhteison tavaramerkiksi. Tallainen erilaisuus voi vaikuttaa muun
muassa oikeuksien loukkaamista koskevan kanteen lopputulokseen, koska se voi menestyd paremmin
jasenvaltioissa, joissa noudatetaan tiedonantoon nro 4/03 perustuvaa lahestymistapaa.

Lisdksi tilanne, jossa tavaramerkkisuojan laajuus riippuu toimivaltaisen viranomaisen tulkinnallisesta
lahestymistavasta eikd hakijan tosiasiallisesta tahdosta, voi vahingoittaa sekd kyseisen hakijan etté
kolmansina osapuolina olevien taloudellisten toimijoiden oikeusvarmuutta.

Niin ollen edelld mainittujen selvyyden ja tdasmaéllisyyden vaatimusten noudattamiseksi kansallisen
tavaramerkin hakijan, joka kayttdd Nizzan luokituksen tietyn luokan luokkaotsikon kaikkia
yleisnimikkeitd yksiloiddkseen ne tavarat tai palvelut, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, on
tdsmennettdvd, koskeeko hédnen tavaramerkkihakemuksensa kaikkia kyseisen luokan aakkosellisessa
luettelossa mainittuja tavaroita tai palveluja vai vain tiettyjd tavaroita tai palveluja. Siind tapauksessa,
ettd hakemus koskee vain tiettyjd ndistd tavaroista tai palveluista, hakijalla on velvollisuus tismentas,
mitd mainittuun luokkaan kuuluvista tavaroista tai palveluista tarkoitetaan.

Rekisterdintihakemusta, jonka perusteella ei voida todeta, tarkoittaako hakija Nizzan luokituksen tiettya
luokkaotsikkoa kayttdessddn kyseisen luokan kaikkia tavaroita vai vain osaa niistd, ei voida pitda
riittdvéan selvdnd ja tdsmallisena.

Nidin ollen ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen on pédasiassa ratkaistava, onko CIPA
kayttdessdaan kaikkia Nizzan luokituksen luokan 41 otsikon yleisnimikkeitd tdsmentédnyt
hakemuksessaan, kattaako se kaikki kyseisen luokan palvelut vai ei, ja erityisesti, koskeeko sen
hakemus kaannospalveluja vai ei.

Esitettyihin kysymyksiin on ndin ollen vastattava seuraavasti:

— direktiivid 2008/95 on tulkittava siten, ettéd siind edellytetdén, ettd hakija yksiloi tavarat ja palvelut,
joille tavaramerkkisuojaa haetaan, riittdvan selvésti ja tdsmallisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset
ja taloudelliset toimijat voivat pelkéstddn tdlld perusteella maarittdd tavaramerkin antaman suojan
laajuuden

— direktiivid 2008/95 on tulkittava siten, ettd se ei ole esteend Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden
yleisnimikkeiden  kéyttdmiselle niiden tavaroiden ja palvelujen  yksiloimiseksi, joille
tavaramerkkisuojaa haetaan, edellyttéden, ettd kyseinen yksilointi on riittdvén selvéa ja tdsmallista

— kansallisen tavaramerkin hakijan, joka kayttdd Nizzan luokituksen tietyn luokkaotsikon kaikkia
yleisnimikkeitd yksiloiddkseen ne tavarat tai palvelut, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, on
tdsmennettdvd, koskeeko hdnen hakemuksensa kaikkia kyseisen luokan aakkosellisessa luettelossa
mainittuja tavaroita tai palveluja vai vain tiettyjd tavaroita tai palveluja. Siind tapauksessa, ettd
hakemus koskee vain tiettyjd ndistd tavaroista tai palveluista, hakijalla on velvollisuus tdsmentis,
mitd mainittuun luokkaan kuuluvista tavaroista tai palveluista tarkoitetaan.
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Oikeudenkayntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssa, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on
paattaa oikeudenkdyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille
kuin ndille asianosaisille huomautusten esittdmisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maaréta
korvattaviksi.

Nailla perusteilla unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsidddnnon ldhentimisestd 22.10.2008 annettua Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivida 2008/95/EY on tulkittava siten, ettd siind edellytetidin, ettid
hakija yksiloi tavarat ja palvelut, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, riittivin selvisti ja
tasmallisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset toimijat voivat pelkistidn tilla
perusteella mairittda tavaramerkin antaman suojan laajuuden.

Direktiivid 2008/95 on tulkittava siten, ettei se ole esteeni tavaroiden ja palvelujen kansainvilistid
luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevan, Nizzan diplomaattikonferenssissa
15.6.1957 tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on viimeksi tarkistettuna Genevessi 13.5.1977
ja muutettuna 28.9.1979, 1 artiklassa tarkoitetun luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeiden
kidyttimiselle niiden tavaroiden ja palvelujen yksiloimiseksi, joille tavaramerkkisuojaa haetaan,
edellyttien, ettd kyseinen yksilointi on riittivin selvai ja tasmallista.

Kansallisen tavaramerkin hakijan, joka kayttid kyseisen Nizzan sopimuksen 1 artiklassa
tarkoitetun luokituksen mukaisen tietyn luokan luokkaotsikon kaikkia yleisnimikkeitid
vksiloididkseen ne tavarat tai palvelut, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, on tidsmennettivi,
koskeeko hinen hakemuksensa kaikkia kyseisen luokan aakkosellisessa luettelossa mainittuja
tavaroita tai palveluja vai vain tiettyjd tavaroita tai palveluja. Siind tapauksessa, etti hakemus
koskee vain tiettyja niistd tavaroista tai palveluista, hakijalla on velvollisuus tismentidd, mitd
mainittuun luokkaan kuuluvista tavaroista tai palveluista tarkoitetaan.

Allekirjoitukset
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