TUOMIO 7.9.2006 — ASIA C-108/05

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmiinen jaosto)
7 péivini syyskuuta 2006

Asiassa C-108/05,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnéstd, jonka
Gerechtshof te 's-Gravenhage (Alankomaat) on esittinyt 27.1.2005 tekemailldéin
paatokselld, joka on saapunut yhteisGjen tuomioistuimeen 4.3.2005, saadakseen
ennakkoratkaisun asiassa

Bovemij Verzekeringen NV

vastaan

Benelux-Merkenbureau,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (ensimmiinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sek# tuomarit K. Schiemann,
N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues (esittelevd tuomari) ja E. Levits,

* Oikeudenkayntikieli: hollanti.
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julkisasiamies: E. Sharpston,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssd ja 2.2.2006 pidetyssd istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittdneet

—~  Bovemij Verzekeringen NV, edustajanaan advocaat E. M. Matser,

—  Benelux-Merkenbureau, edustajinaan advocaat C. van Nispen ja advocaat E. D.
Huisman,

- Alankomaiden hallitus, asiamiehinidn H. Sevenster ja M. de Grave,

—  Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, edustajanaan barrister S. Malynicz,

- Euroopan yhteis6jen komissio, asiamiehindan W. Wils ja N. B. Rasmussen,

kuultuaan julkisasiamiehen 30.3.2006 pidetyssi istunnossa esittimén ratkaisuehdo-
tuksen,
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on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynt6 koskee jisenvaltioiden tavaramerkkilainsadadinnén lihents-
misestd 21 péiviand joulukuuta 1988 annetun ensimméiinen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jiljempéni direktiivi) 3 artiklan 3 kohdan
tulkintaa.

Tdmi pyyntd on esitetty oikeudenkiynnissé, jossa valittajana on Bovemij
Verzekeringen NV (jaljempéni Bovemij) ja sen vastapuolena Benelux-Merkenbu-
reau (Benelux-maiden tavaramerkkivirasto, jiljempéni BMB) ja jossa on kyse siitd,
ettd BMB on evidnnyt merkin "EUROPOLIS” rekisterdinnin tavaramerkiksi.

Asiaa koskevat oikeussadnnot

Direktiivin 1 artiklassa sdddetiin seuraavaa;

"Tatd direktiivid sovelletaan kaikkiin tavaroita tai palveluja varten oleviin
tavaramerkkeihin, jotka on rekisterdity jisenvaltiossa varsinaisiksi tavaramerkeiksi
taikka yhteisomerkeiksi tailkka takuu- tai tarkastusmerkeiksi tai joiden rekisteroi-
miseksi tillaiseksi merkiksi on tehty hakemus jisenvaltiossa taikka jotka on
rekisterdity tai joiden rekisterdimiseksi on tehty hakemus Beneluxin tavaramerkki-
virastoon tai joiden kansainvélinen rekisterdinti on voimassa jisenvaltiossa.”
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Direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa siiddetiddn seuraavaa:

"Seuraavia merkkeji ei saa rekisteroida tai, jos ne on rekisterdity, ne on julistettava
mitattomiksi

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

c) yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnéistda muodostuvat tavaramerkit,
jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
midrdd, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden
tai palvelujen ominaisuuksia;

d) yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinndista muodostuvat tavaramerkit,
jotka ovat tulleet yleisessi kielenkdytdssd tai hyvdn kauppatavan mukaan
tavanomaisiksi;

Direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa saadetiian seuraavaa:

"Tavaramerkilti ei saa eviiti rekisterdintia tai sité julistaa mitdttoméksi 1 kohdan b, ¢
tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisterdintihakemuksen
tekopiivid kiytossa tullut erottuvaksi. Jasenvaltio voi siitad, ettd timéa koskee myos
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tavaramerkkid, joka on tullut erottuvaksi rekisterdintihakemuksen tekopiivin tai
rekisterdintipéivin jélkeen.”

Piadasia ja ennaklcoratkaisukysymykset

Bovemij jitti 28.5.1997 BMB:lle hakemuksen, joka koski merkin YEUROPOLIS”
rekisterdintid sanamerkiksi tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekister6imisti varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan
sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan
luokituksen seuraavia palveluluokkia varten:

luokka 36: Vakuutustoiminta; rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteisttasiat;

luokka 39: Kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi; matkojen jirjestiminen.

BMB ilmoitti Bovemijlle 31.10.1997 piiviitylld kirjeelld epddvinsi viliaikaisesti
tavaramerkin rekisteréinnin, BMB perusteli asian seuraavasti:

"Merkki EUROPOLIS koostuu yleisesti kiiytossd olevasta etuliitteesti EURO
(Euroopalle) ja yleisnimestd POLIS ja se on yksinomaan kuvaileva luokkaan 36 ja
39 kuuluville palveluille, jotka liittyviit (eurooppalaiseen) Euro-vakuutussopimuk-
seen. Tdmidn vuoksi merkiltd puuttuu kokonaan — — erottamiskyky — ~”
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Bovemij esitti 14.4.1998 kyseisti viliaikaista epddamista koskevan oikaisuvaatimuksen
ja vitti, ettd Bovemij'n tytdryhtié Europolis BV oli kiyttinyt kyseessi olevaa merkkid
laillisesti tavaramerkking elinkeinotoiminnassa vuodesta 1988 alkaen. Témén
viitteen tueksi Bovemij esitti kolme Europolis BV:n esitettd, jotka koskivat
polkupydrivakuutulksia, ja tarjoutui toimittamaan tarvittaessa lisdtodisteita.

BMB ilmoitti 5.5.1998 piivitylla kirjeelld, ettd Bovemij'n oikaisuvaatimus ei anna
mitadn aihetta muuttaa sen pdatostd evitd rekisterdinti viliaikaisesti, ja tdsmensi,
ettd merkki ei ollut vakiintunut kiytossd, silld viditetyn kédyton kesto ei riittinyt
siihen, ja ettd toimitetuista esitteistd ilmenee ainoastaan, ettd merkkid on kaytetty
litkenimena.

BMB ilmoitti Bovemij'lle 28.5.1998 paivitylld kirjeelld padatoksestadn, jolla se "epdsi
lopullisesti” tavaramerkin relisterdinnin.

Bovemij valitti Gerechtshof te 's-Gravenhageen (Haagin muutoksenhakutuomiois-
tuin) ja vaati, ettdi BMB oli madrittivéa kirjaamaan haettu merkki tavaramerkkire-
kisteriin. Valituksensa tueksi Bovemij vetosi ensisijaisesti siihen, ettd merkki
"EUROPOLIS” oli itsessidn erottamiskykyinen, ja toissijaisesti siihen, ettd tdmi
merkki oli vakiintunut kaytossi ennen hakemuksen jattamispaivada. BMB kiisti ndma
viitteet.
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Bovemij'n ensisijaisesti esittdmén viitteen osalta Gerechtshof totesi, etti rekisteroi-
taviksi haettu merkki koostuu sanan "POLIS” ja etuliitteen "EURO” yhdistelmistd,
Hollannin kielen ilmaisu "polis” tarkoittaa tavallisesti vakuutussopimusta. Kyse on
yleisnimestd, joka kasittdd lukuisia erilaisia vakuutustyyppeji. "EURO” on (rekiste-
réintihakemuksen jéttohetkelld jo tunnettu) nimi nykyisin Benelux-maissa kiiytossi
olevalle valuuttayksikélle ja yleisesti kiytossd oleva lyhenne kisitteille "Eurooppa” tai
"eurooppalainen”. Gerechtshofin mukaan kyse on niin paljon kiytetystd ilmaisusta,
ettd siltd on katsottava puuttuvan kaikki itsendinen erottamiskyky. Tdmin
tuomioistuimen mielestd ilmaisua "EURO” voidaan lisiksi yleisessé kielenkiytossi
kéyttdd ilmaisemaan palvelujen olennaista ominaisuutta, nimittdin niiden euroop-
palaisuutta tai palvelujen eurooppalaista alkuperdd tai midrinpaiti. Siten etuliite
"EURO” antaa p#dasiassa kyseessd olevalle merkille sen merkityksen, ettd
vakuutuksella on eurooppalainen ulottuvuus.

Gerechtshof katsoi ndin ollen, ettd merkki "EUROPOLIS” koostuu yksinomaan
sellaisista merkeistd ja merkinnoisti, joilla voidaan elinkeinotoiminnassa osoittaa
tuotteen ominaisuuksia, ja ettd tdima merkki ei sindlli4n ole erottamiskykyinen.

Toissijaisena esitetyn viitteen osalta, jonka mukaan merkki "EUROPOLIS” on tullut
erottamiskykyiseksi kiytosséd, Bovemij viitti, ettd mikéli muut edellytykset tiyttyvit,
on riittévid, ettd kohdeyleiso huomattavassa osassa Benelux-aluetta eli esimerkiksi
yksinomaan Alankomaiden alueella piti# titd merkkid tavaramerkking, jotta merkin
voitaisiin katsoa vakiintuneen kiyttonsa perusteella.

BMB viitti tiltd osin, ettd vakiintuminen edellyttdd sitd, etti merkki mielletifin
kayttonsd johdosta tavaramerkiksi koko Benelux-alueella eli Belgian kuningaskun-
nassa, Luxemburgin suurherttuakunnassa ja Alankomaiden kuningaskunnassa.
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Gerechtshof totesi, ettd asianosaiset olivat erimielisia alueesta, joka oli otettava
huomioon vakiintumisen kannalta.

Se tismensi, etti Benelux-maiden osalta tatd kysymysta oli tarkasteltava hakemuk-
sen jittamispdivin mukaan, joten merkin "EUROPOLIS” kdyttd voitiin huomioida
ainoastaan 28.5.1997 saakka.

Niin ollen Gerechtshof lykkisi asian ratkaisemista ja esitti yhteiséjen tuomioistui-
melle seuraavat ennakkoratkaisulysymykset:

”1) Onko tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, ettd se, etti

merkki (nyt kisiteltaviind olevassa asiassa Benelux-merkki) tulee kyseisessé
sdadnnoksessd tarkoitetulla tavalla kayttonsd perusteella erottamiskykyiseksi,
edellyttid sitd, ettd merkki ennen rekisterdintihakemuksen tekemisajankohtaa
mielletddn kohdeyleison keskuudessa tavaramerkiksi koko Benelux-alueella, eli
Belgiassa, Alankomaissa ja Luxemburgissa?

Jos ensimméiseen kysymykseen vastataan kieltdvisti:

Tayttyyko tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohdassa siédetty rekisteréintid
koskeva edellytys, sellaisena kuin sitéd tarkoitetaan kyseisessi sdannoksessd, jos
merkki sen kdyton perusteella mielletiddn tavaramerkiksi kohdeyleison keskuu-
dessa Benelux-alueen huomattavassa osassa, ja voiko timé huomattava osa
muodostua esimerkiksi yksinomaan Alankomaista?
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3) a) Onko arvioitaessa merkin ~ joka koostuu jisenvaltion (tai, kuten kisi-
teltivand olevassa asiassa, Benelux-alueen) virallisen kielen yhdestd tai
useammasta sanasta — kdytossd saamaa tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan
3 kohdassa tarkoitettua erottamiskykyé otettava huomioon kyseisen alueen
eri kielialueet?

b) Lisdksi siind tapauksessa, etti muut rekisterdintid koskevat edellytykset
tayttyvit, riittddko siihen, ettd merkki rekistercidddn tavaramerkiksi, tai
edellytetdadnko merkin rekisterdimiseksi tavaramerkiksi, ettd merkki mielle-
tddn kohdeyleisén keskuudessa tavaramerkiksi huomattavassa osassa sen
jasenvaltion (tai, kuten kisiteltivinid olevassa asiassa, Benelux-alueen)
kielialuetta, jossa kyseinen kieli on virallinen kieli?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmdinen ja toinen kysymys

Kahdella ensimmiiselld kysymyksellddn, jotka on kisiteltivd yhdessd, kansallinen
tuomioistuin ennen kaikkea kysyy, miké alue on otettava huomioon arvioitaessa siti,
onko merkki tullut direktiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti kilyttonsé perusteella
erottamiskykyiseksi jasenvaltiossa tai jisenvaltioiden ryhméssd, jolla on yhteinen
tavaramerkkilainsdiddinto, kuten Benelux-maissa.

I-7632




20

21

22

23

BOVEMI VERZEKERINGEN

Aluksi on muistutettava, etti BMB:ssd rekisteroityjen tavaramerkkien osalta
Benelux-alue on rinnastettava jisenvaltion alueeseen, silld direktiivin 1 artiklassa
tallaiset tavaramerkit rinnastetaan jésenvaltiossa rekisterdityihin tavaramerkkeihin
(asia C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok. 1999, s. 1-5421, 29 kohta).

Direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa ei sdddetd itsendisestd oikeudesta tavaramerkin
rekisterdintiin. Se sisiltid poikkeuksen timin direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b-d
alakohdassa sdddetyistd hylkdysperusteista. Sen laajuutta on siis tulkittava ndiden
hylkaysperusteiden mukaisesti.

Sen arvioimiseksi, onko mainittuja hylkédysperusteita jitettdvi soveltamatta kdyton
kautta saadun erottamiskyvyn perusteella direktiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti,
merkitysti on ainoastaan kyseessd olevan jisenvaltion siind osassa (tai Benelux-
alueen siind osassa) vallitsevalla tilanteella, jossa hylkdysperusteet on todettu (ks.
vastaavasti yhteison tavaramerkistd 20 pdivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L. 11, s. 1) 7 artiklan 3 kohdan eli sia@nnéksen,
joka on sisillltaan sama kuin direktiivin 3 artiklan 3 kohta, osalta asia C-25/05 P,
August Storck KG v. SMHYV, tuomio 22.6.2006, Kok. 2006, s. 1-5719, 83 kohta).

Niin ollen kahteen ensimmiiseen kysymykseen on vastattava, ettd direktiivin
3 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, ettd tavaramerkin rekisterdinti voidaan
hyviksyd timén siénnoksen perusteella ainoastaan, jos osoitetaan, ettd tdma
tavaramerkki on tullut kéyttonsid perusteella erottamiskykyiseksi koko siind
jisenvaltion osassa tai Benelux-maiden osalta koko siind Benelux-alueen osassa,
jossa hylkéysperuste on olemassa.
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Kolmas kysymys

Kolmannella kysymyksellddn kansallinen tuomioistuin ennen kaikkea kysyy, missi
médrin jisenvaltiossa tai mahdollisesti Benelux-alueella olevat kielialueet on otettava
huomioon arvioitaessa tavaramerkin, joka muodostuu yhdestid tai useammasta
jésenvaltion tai Benelux-maiden virallisen kielen sanasta, tulemista kiyttonsi
perusteella erottamiskykyiseksi.

Pédasian késittelyssi BMB ja kansallinen tuomioistuin ovat katsoneet, ettd kyseinen
merkki on kuvaileva ja ettd siltd puuttuu erottamiskyky eli sithen sovelletaan
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdassa mainittuja hylkiysperusteita. Ne
ovat tehneet tdmidn padtelmidn muun muassa siiti syystd, ettd hollannin kielen
ilmaisulla "polis” nimitetdéin yleisesti vakuutussopimuksia. Padasiassa todetut
hylkdysperusteet ovat siis olemassa ainoastaan Benelux-alueen siind osassa, jossa
kéytetdén hollannin kielti.

Kun otetaan huomioon ensimmaiseen kysymykseen annettu vastaus, tistd seuraa,
ettd sen arvioimiseksi, onko téllainen tavaramerkki tullut kiyttonsi perusteella
erottamiskykyiseksi siten, ettd direktiivin 3 artiklan 3 kohdan nojalla niiti
hylkéysperusteita ei voida soveltaa, huomioon on otettava Benelux-alueen se osa,
jossa kéytetddn hollannin kieltd.

Néin madritellylld Kkielialueella toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava, tunnis-
taako asianomainen kohderyhmd tai ainakin merkittivi osa siitd timén tavaramer-
kin perusteella kyseisen tavaran tai palvelun tietyltd yritykselti periisin olevaksi (ks.
vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio
4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 52 kohta ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002,
Kok. 2002, s. 1-5475, 61 kohta).
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Niin ollen kolmanteen kysymykseen on vastattava, ettd jos tavaramerkki muodostuu
yhdesti tai useammasta jisenvaltion tai Benelux-maiden virallisen kielen sanasta ja
jos hylkdysperuste on olemassa ainoastaan yhdelld jisenvaltion kielialueella tai
Benelux-maiden osalta yhdelld Benelux-alueen kielialueella, on osoitettava, etti
tavaramerkki on tullut kiyttonsd perusteella erottamiskykyiseksi koko tilld kieli-
alueella. Siten madritellylld kielialueella on arvioitava, tunnistaako asianomainen
kohderyhma tai ainakin merkittévi osa siitd timén tavaramerkin perusteella kyseisen
tavaran tai palvelun tietyltd yritykseltd perdisin olevaksi.

Oikeudenldiyntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteisdjen tuomioistuimessa on
vilivaihe lkansallisessa tuomioistuimessa vireilli olevan asian kisittelyssd, minka
vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on péittad oikeudenkiyntikulujen
korvaamisesta. Oikeudenkiyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin niille
asianosaisille huomautusten esittimisestd yhteiséjen tuomioistuimelle, ei voida
médritd korvattaviksi.

Niilld perusteilla yhteis6jen tuomioistuin (ensimmaéinen jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

1) Jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdiidinnon lihentimisesti 21 piivini
joulukuuta 1988 annetun ensimimiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
3 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, etti tavaramerkin rekisterinti
voidaan hyviiksyi timin sddnniksen perusteella ainoastaan, jos osoitetaan,
etti timé tavaramerlkki on tullut kityttonsi perusteella erottamislkylkyiselsi
koko siind jisenvaltion osassa tai Benelux-maiden osalta koko siini
Benelux-alueen osassa, jossa hylliiysperuste on olemassa,
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2) Jos tavaramerkki muodostuu kokonaan tai osittain yhdesti tai useammasta
jasenvaltion tai Benelux-maiden virallisen kielen sanasta ja jos hylkiys-
peruste on olemassa ainoastaan yhdelld jisenvaltion kielialueella tai
Benelux-maiden osalta yhdelli Benelux-alueen kielialueella, on osoitettava,
ettd tavaramerkki on tullut kiyttonsi perusteella erottamiskykyiseksi koko
talld kielialueella, Siten mééritellylld kielialueella on arvioitava, tunnis-
taako asianomainen kohderyhmi tai ainakin merkittivi osa siiti tamin
tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tai palvelun tietyltd yritykseltid
periisin olevaksi.

Allekirjoitukset
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