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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

15 paivdand maaliskuuta 2012*

Tavaramerkit — Direktiivi 2008/95/EY — Rekisterdinnin esteet ja mitdattomyysperusteet — Ilmaisut,
jotka muodostuvat sanayhdistelmésti ja kirjainyhdistelmastd, jonka kirjaimet ovat samoja kuin kyseisen
sanayhdistelmdn sanojen alkukirjaimet — Erottamiskyky — Kuvailevuus — Arviointiperusteet

Yhdistetyissé asioissa C-90/11 ja C-91/11,
joissa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvista ennakkoratkaisupyynnoistd, jotka Bundespatentgericht
(Saksa) on esittdnyt 11.1.2011 tekemillddan paatoksilld, jotka ovat saapuneet unionin tuomioistuimeen
25.2.2011, saadakseen ennakkoratkaisun asioissa
Alfred Strigl — Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11)
ja
Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11)
vastaan
Oko-Invest Verlagsgesellschaft mbH,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja K. Lenaerts sekd tuomarit R. Silva de Lapuerta
(esittelevéd tuomari), E. Juhdsz, G. Arestis ja T. von Danwitz,

julkisasiamies: N. Jaaskinen,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittdneet

— Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, edustajanaan
Rechtsanwalt J. Nabert,

— Italian hallitus, asiamiehenédén G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato G. Palatiello,
— Puolan hallitus, asiamiehenddn M. Szpunar,

— Euroopan komissio, asiamiehindén T. van Rijn ja F. Bulst,

* Oikeudenkéyntikieli: saksa.
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kuultuaan julkisasiamiehen 26.1.2012 pidetyssd istunnossa esittdmén ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynnot — koskevat  jdsenvaltioiden  tavaramerkkilainsdddénnon  ldhentdmisesté
22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25;
jaljempéana direktiivi) 3 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan tulkintaa.

Namé pyynnot on esitetty kahdessa asiassa, joista ensimméisen on pannut vireille Alfred Strigl
Deutsches Patent- und Markenamtissa (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto, jdljempéand virasto),
toisessa asianosaisina ovat Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte
mbH (jiljempini Securvita) ja Oko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (jiljempianid Oko-Invest) ja joista

ensimmdinen koskee ilmaisun "Multi Markets Fund MMF” ja toinen ilmaisun "NAI — Der
Natur-Aktien-Index” rekisteroimista sanamerkiksi.

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Unionin oikeus

Direktiivin 3 artiklassa, jonka otsikko on "Rekisterdinnin esteet ja mitattomyysperusteet”, sdddetdan
seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejd ei saa rekister6idé tai, jos ne on rekisterdity, ne on julistettava mitdttomiksi:

a) merkit, jotka eivit voi olla tavaramerkkeina;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

c) yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoéistd muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat
elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, madras, kayttotarkoitusta,

arvoa tai maantieteellista alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

Kansallinen lainsddddnto

Tavaramerkkien ja muiden erottavien tunnusten suojasta 25.10.1994 annetun lain (Gesetz iiber den

Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) (BGBL 1994 I, s. 3082; jaljempénd MarkenG) 8 §:n 2

momentin 1 ja 2 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Sellaisia tavaramerkkeja ei voida rekister6ids,

1. joilta puuttuu erottamiskyky kyseessé olevien tavaroiden ja palvelujen osalta,

2. jotka muodostuvat yksinomaan = sellaisista merkeistd tai ilmaisuista, jotka voivat
elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, maérds, kéyttotarkoitusta,

arvoa tai maantieteellista alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia — -”
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Pidasiat ja ennakkoratkaisukysymykset

Asia C-90/11

Strigl teki vuonna 2008 virastolle hakemuksen sanamerkin “Multi Markets Fund MMF”
rekisteroimiseksi tavaramerkiksi tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien
rekisteroimistd varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 kuuluvia seuraavaa kuvausta
vastaavia palveluja varten: “vakuutustoiminta (neuvonta, vakuutusten myynti ja vilitys);
vakuutuskonsultointi; rahatalousasiat (pankki- ja luottolaitosten palvelut, rahoituskonsultointi,
investointi ja sijoittaminen, notariaattipalvelut, rahoituspalvelut); kiinteistoasiat (kiinteistonhallinta- ja
isanndintipalvelut, kiinteistonvélityspalvelut); omaisuus- ja rahoituskonsultointi”.

Virasto hylkasi rekisteréintihakemuksen MarkenG:n 8 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdan nojalla 23.5. ja
11.9.2008 tekemilladan paatoksilla.

Virasto katsoi, ettd sanayhdistelmalla "Multi Markets Fund” kuvailtiin sijoitusrahastoa, joka investoi
useilla eri rahoitusmarkkinoilla.

Virasto katsoi muun muassa, ettd néytti ilmeiseltd, ettd jos oletetaan, ettei kohdeyleiso tunne
kirjainyhdistelmédn "MMF” merkitystd, se ymmartaa kyseisen kirjainyhdistelmén merkin "Multi Markets
Fund” kolmen sanaosan ilmeiseksi lyhenteeksi, silld kyseinen lyhenne seuraa valittomaésti nditd kolmea
sanaosaa ja siind toistetaan ndiden sanojen alkukirjaimet.

Virasto myonsi, ettd erikseen tarkasteltuna kirjainyhdistelmda "MMF” voidaan ymmartdd monella eri
tavalla, mutta katsoi kuitenkin, ettd kun otetaan huomioon rekisterditdvaksi haetun tavaramerkin
muut osat ja sen kattamat palvelut, tulkintamahdollisuudet rajoittuvat selvésti.

Strigl valitti kyseisestd hylkadvéstd padtoksestd Bundespatentgerichtiin (liittovaltion patenttituomioistuin).
Héanen mukaansa rekisteroitdviksi haetulla tavaramerkilld on useita merkityksid rahoitusalalla eika silld ole
mitddn erityistd yhteyttd tiettyyn rahoituspalveluun. Osa "MMF” voi nimittdin vastata joukkoa lyhenteits,
mikd on riittdvéd peruste hyldtd ndkemys siitd, ettd kyseistd ilmaisua voidaan kayttad kuvailevasti.

Tassd tilanteessa Bundespatentgericht péétti lykétd asian kasittelyd ja esittdd unionin tuomioistuimelle
seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Sovelletaanko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja/tai c alakohdassa tarkoitettuja rekisterdinnin esteita
my0s sanamerkkiin, joka on muodostettu yhdistdmalla kuvaileva sanayhdistelmad ja kirjainyhdistelma,
joka ei ole kuvaileva, jos kohdeyleis6 mieltdd kirjainyhdistelmdn kuvailevien sanojen lyhenteeksi, silla
kirjainyhdistelméssd toistetaan kyseisten sanojen alkukirjaimet, ja jos tavaramerkki voidaan
kokonaisuutena tarkasteltuna ndin ollen ymmartdd toisiaan selventdvien kuvailevien ilmaisujen tai
lyhenteiden yhdistelméksi?”

Asia C-91/11

Sanamerkki "NAI — Der Natur-Aktien-Index” rekisterditiin 25.6.2001 virastossa Securvitan nimiin
tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan
luokituksen luokkaan 36 kuuluvia palveluja varten.

Oko-Invest haki 18.7.2007 kyseisen tavaramerkin mitittomaksi julistamista silli perusteella, ettd

kirjainyhdistelméd "NAI” kdytetién rahoitusalalla sanayhdistelmén "Natur-Aktien-Index” lyhenteeni.
Oko-Investin mukaan kyseinen sanayhdistelmd, joka seuraa vilittomasti kirjainyhdistelmédd, on
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kuvaileva ilmaisu. Myo6s kirjainyhdistelmad, joka mielletdén pelkéksi sanayhdistelmén lyhenteeksi, on
pidettivd vain kuvailevana ilmaisuna. Oko-Investin mukaan kohdeyleisé ymmirtis, ettd kyseiselld
ilmaisulla kuvataan rekisterdidyn tavaramerkin kattamia palveluja, silld viimeksi mainitut liittyvat
ekologisesti suuntautuneiden yritysten osakkeita kuvaavaan indeksiin.

Virasto hyviksyi kyseisen tavaramerkin mitdttoméksi julistamista koskevan hakemuksen 28.5.2008
tekemadlladan paatokselld. Virasto perusteli péddtostddn silld, ettei kyseistd tavaramerkkid olisi voitu
MarkenG:n 8 §:n 2 momentin 1 kohdassa sdddetyn rekisterdinnin esteen vuoksi rekisterdidd, koska
tavaramerkki muodostuu kokonaisuutena tarkasteltuna tédysin kuvailevista ilmaisuista, joita edeltda
lyhenne.

Viraston mukaan sanayhdistelmad edeltdvéd kirjainyhdistelmd "NAI” on lyhenne, jonka kohdeyleis6
my6s tunnistaa sellaiseksi. Téaméd johtuu yhtddltd siitd, ettd sanayhdistelmdn kunkin sanan
alkukirjaimet vastaavat kirjainyhdistelmad "NAI”, ja toisaalta siitd, ettd kyseisestd kirjainyhdistelmaa
seuraa ajatusviiva, joka vield vahvistaa ajatusta siité, ettd kyseessd on lyhenne.

Securvita valitti kyseisestd paatoksestda Bundespatentgerichtiin ja vaittda valituksensa tueksi, ettei
rekisterdityd tavaramerkkid koske mikddn mitattomyysperuste.

Tassd tilanteessa Bundespatentgericht pédtti lykétd asian kasittelya ja esittdd unionin tuomioistuimelle
seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”"Sovelletaanko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja/tai c alakohdassa tarkoitettuja rekister6innin esteitd
my6s sanamerkkiin, joka on muodostettu yhdistamadlld kirjainyhdistelmd, joka ei ole erikseen
tarkasteltuna kuvaileva, ja kuvaileva sanayhdistelmd, jos kohdeyleis6 mieltdd kirjainyhdistelmén
kuvailevien sanojen lyhenteeksi, silld kirjainyhdistelmaéssa toistetaan kyseisten sanojen alkukirjaimet, ja
jos tavaramerkki voidaan kokonaisuutena tarkasteltuna ndin ollen ymmaértdd toisiaan selventdvien
kuvailevien ilmaisujen tai lyhenteiden yhdistelmaksi?”

Asian kisittely unionin tuomioistuimessa

Unionin tuomioistuimen presidentin 26.5.2011 antamalla médrédykselld namé kaksi asiaa yhdistettiin
asian kdsittelyd ja tuomion antamista varten.

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Alustavia huomautuksia

Koska direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdassa mainitut rekisterdinnin esteet ja
mitdttomyysperusteet ovat samanlaisia kuin yhteisén tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), joka on korvattu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009
annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), 7 artiklan 1 kohdan b ja
c alakohdassa tarkoitetut hylkdysperusteet, kyseisid asetuksia koskevaa unionin tuomioistuimen
oikeuskdytdntod sovelletaan padasioiden kohteena olevan direktiivin sddnndksiin.

Koska ennakkoratkaisua pyytidnyt tuomioistuin on viitannut joko kumulatiivisesti tai vaihtoehtoisesti
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa mainittuihin kahteen rekisterdinnin esteeseen ja
mitattomyysperusteeseen, on aluksi todettava, ettd vaikka jokainen direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa
mainittu rekister6innin este on itsendinen verrattuna muihin rekisterdinnin esteisiin ja vaikka jokaista
niistd on tarkasteltava erikseen, kyseisen sddnnoksen b ja ¢ alakohdassa mainittujen esteiden
soveltamisalat ovat kuitenkin ilmeiselld tavalla osittain pééllekkaisia (ks. vastaavasti asia C-363/99,
Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok., s. I-1619, 85 kohta).
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Merkiltd, joka on niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten sen rekisterdintida tavaramerkiksi
on haettu, kuvaileva direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, puuttuu siis
taman vuoksi vdistamattd erottamiskyky ndiden samojen tavaroiden ja palvelujen osalta direktiivin
3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla (ks. em. asia Koninklijke KPN Nederland,
tuomion 86 kohta ja asia C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, tuomio 10.3.2011,
Kok., s. I-1541, 33 kohta oikeuskéytantéviittauksineen).

Kyseisia rekisterdinnin esteitd on lisdksi tulkittava niiden jokaisen taustalla oleva yleinen etu huomioon
ottaen. Yleinen etu, joka otetaan huomioon kutakin rekisterdinnin estettd tarkasteltaessa, voi kuvastaa
tai sen jopa on kuvastettava erilaisia huomioon otettavia seikkoja kyseessd olevan rekisterdinnin esteen
mukaan (ks. yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHYV, tuomio 29.4.2004, Kok.,
s. 1-5089, 45 ja 46 kohta ja asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok., s. 1-8317,
25 kohta).

Oikeuskdytdnndssd on tdsmennetty osien yhdistelmdstd muodostuvien ilmaisujen osalta, ettd
mahdollista kuvailevuutta voidaan osittain tarkastella kunkin osan osalta erikseen, mutta ratkaisun on
joka tapauksessa perustuttava myos ndiden osien muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun (ks.
vastaavasti asia C-273/05 P, SMHV v. Celltech R&D, tuomio 19.4.2007, Kok., s. I-2883, 76 ja 79 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen esittdmid kysymyksid on tarkasteltava ndiden seikkojen
valossa.

Pidasioissa kyseessd olevat sanayhdistelmdit

Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin mainitsee, ettd pédasioissa kyseessd olevissa tavaramerkeissa
olevilla kahdella paédasiallisella sanayhdistelmalld, jotka ovat "Multi Markets Fund” ja "Der
Natur-Aktien-Index”, kuvaillaan yhtéélta sijoitusrahastoa, joka investoi useilla eri rahoitusmarkkinoilla,
ja toisaalta ekologisesti suuntautuneiden yritysten osakkeita kuvaavaa porssi-indeksia.

Kansallisen tuomioistuimen mukaan on katsottava, ettd ndilld sanayhdistelmilld sellaisenaan kuvaillaan
tarjottujen rahoituspalvelujen ominaisuuksia direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla
tavalla, koska niilla kuvaillaan elinkeinotoiminnassa tietyntyyppisid palveluja ja ndiden palvelujen
tiettyjd ominaisuuksia.

Pddasioissa kyseessd olevat kirjainyhdistelmdit

Padasioissa kyseessd olevista kirjainyhdistelmistd kansallinen tuomioistuin toteaa, ettd merkit "MMF” ja
"NAI” eivat ole erikseen tarkasteltuina kuvailevia direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa
tarkoitetulla tavalla.

Kyseisilla kirjainyhdistelmilld ei nimittdin sellaisenaan voida kuvailla minkaédnlaista asianomaisten
palvelujen ominaisuutta direktiivin kyseisessd sddnnoksessa tarkoitetulla tavalla.

Haetut tavaramerkit kokonaisuutena tarkasteltuina

Edelld esitetyn perusteella ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin pyrkii kysymyksillddn selvittdmaén,
sovelletaanko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja/tai c alakohdassa sdddettyjd rekisterdinnin esteité
sanamerkkiin, joka on muodostettu yhdistamaélld kuvaileva sanayhdistelma ja kirjainyhdistelmé, joka ei
ole erikseen tarkasteltuna kuvaileva mutta jossa toistetaan kyseisen sanayhdistelmdn muodostavien
sanojen alkukirjaimet.
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Tassd yhteydessd on todettava, ettd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdalla pyritdén estaiméén
sellaisten  tavaramerkkien rekisterdinti, joilta puuttuu erottamiskyky, silld  yksinomaan
erottamiskykyiset tavaramerkit voivat tdyttdd tavaramerkin keskeisen tehtdvén taata kuluttajalle tai
loppukéyttdjille se, ettd tavaramerkilld varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperd, jolloin
kuluttaja tai loppukidyttdja voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen
tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperd (ks. asia C-299/99,
Philips, tuomio 18.6.2002, Kok., s. I-5475, 30 kohta ja em. asia SAT.1 v. SMHYV, tuomion 23 kohta).

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdasta on todettava, ettd kyseisen sddnnoksen taustalla olevan
yleisen edun mukaista on taata, ettd niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten merkin rekisterdintia
tavaramerkiksi on haettu, yhtéd tai useampaa ominaisuutta kuvailevia merkkejd voivat vapaasti kayttaa
kaikki talouden toimijat, jotka tarjoavat tdllaisia tavaroita tai palveluja (ks. em. asia Agencja
Wydawnicza Technopol v. SMHV, tuomion 37 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Nyt kasiteltavissa asioissa on todettava, ettd molemmissa tapauksissa pddasioissa kyseesséd olevat kolme
isoa kirjainta eli "MMEF” ja "NAI” vastaavat sanayhdistelmien, joihin ne on liitetty, sanojen
alkukirjaimia. Sanayhdistelmén ja kirjainyhdistelmén tarkoituksena on siten molemmissa tapauksissa
selventdd toisiaan ja korostaa niiden vélilld olevaa yhteyttd. Kirjainyhdistelmét on siis lisdtty, jotta
vahvistettaisiin kohdeyleison mielikuvaa sanayhdistelmasta siten, ettd sen kdytto yksinkertaistuu ja sen
muistaminen helpottuu.

Tassd yhteydessd on todettava, ettd silld, edeltddko vai seuraako kirjainyhdistelma sanayhdistelmaa, ei
ole mitddn merkityst.

Yhdistelmiastda "NAI — Der Natur-Aktien-Index” on myds huomautettava, ettd kirjainyhdistelmaa "NAI”
seuraa ajatusviiva, joka liittdd sen sanayhdistelméddn. Kuten ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee,
ajatusviiva on omiaan vahvistamaan kokonaisvaikutelmaa, jonka mukaan kyseessdé on pelkka
kirjainyhdistelméd seuraavan sanayhdistelmdn lyhenne. Lisdksi — kuten kansallinen tuomioistuin on
todennut — kyseistd arviointia ei saata kyseenalaiseksi se, ettd kirjainyhdistelmd "NAI” ei sisdlla sitd
seuraavaan sanayhdistelméén sisdltyvan madrdisen artikkelin "Der” alkukirjainta, koska artikkeli "Der”
on toissijainen osa niihin substantiiveihin ndhden, joiden alkukirjaimet toistetaan kyseisessd
kirjainyhdistelmassa.

Myoskadn minkddn muun seikan perusteella ei voida katsoa, ettd sanayhdistelman ja kirjainyhdistelmén
muodostama yhdistelmé olisi epétavallinen tai ettd silld olisi oma merkityksensd, jonka perusteella
kohdeyleiso voisi mieltdd asianomaisten palvelujen erottuvan palveluista, joilla on toinen kaupallinen
alkuperd (ks. vastaavasti asia C-304/06 P, Eurohypo v. SMHV, tuomio 8.5.2008, Kok., s. 1-3297,
69 kohta).

Pelkkd kirjainyhdistelmén liittiminen lyhenteend sanayhdistelmddn tekeméttd niihin mitddn
tavanomaisesta poikkeavaa muutosta voi pédinvastoin saada aikaan ilmaisun, joka muodostuu
yksinomaan merkeistd tai merkinndistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kayttdd kuvailemaan
kyseessd olevien palvelujen ominaisuuksia (ks. vastaavasti em. asia Koninklijke KPN Nederland,
tuomion 98 kohta).

Jos — kuten ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin on ehdottanut — kohdeyleis6 mieltdda padasioissa
kyseessd olevat kirjainyhdistelmét sanayhdistelmien, joihin ne on vyhdistetty, lyhenteiksi, kyseiset
kirjainyhdistelmét eivédt voi olla enempdd kuin kokonaisuutena tarkasteltavan tavaramerkin kaikkien
osien summa siitdkddn huolimatta, ettd kirjainyhdistelmid voidaan erikseen tarkasteltuina pitda
erottamiskykyisina.

Kuten julkisasiamies on tdsmentdnyt ratkaisuehdotuksensa 56 kohdassa, kirjainyhdistelmalld, jossa

toistetaan sanayhdistelmdn muodostavien sanojen alkukirjaimet, on pdinvastoin sanayhdistelméaan
ndhden ainoastaan toisarvoinen asema. Kuten ennakkoratkaisua pyytédnyt tuomioistuin on ehdottanut,
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kumpikin kyseessd oleva kirjainyhdistelméa voi, vaikkei se olekaan erikseen tarkasteltuna kuvaileva, olla
kuvaileva sen vuoksi, ettd se on yhdistetty kyseisessd tavaramerkissa pédasialliseen ilmaisuun, joka on
erikseen tarkasteltuna kuvaileva ja jonka lyhenteeksi kyseinen kirjainyhdistelmé mielletaan.

Téstd seuraa, ettd jos kohdeyleis6 mieltdd pddasioissa kyseessd olevien tavaramerkkien kokonaisuutena
tarkasteltuina antavan tietoja niilld tarkoitettujen rahoituspalvelujen ominaisuuksista, kyseisid
tavaramerkkejd on siis pidettdvéd kuvailevina direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla
tavalla ja ndin ollen niiltd puuttuu viistamdttd erottamiskyky asianomaisten palveluiden osalta
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla (ks. vastaavasti em. asia Koninklijke
KPN Nederland, tuomion 86 kohta).

Esitettyihin kysymyksiin on siis vastattava, ettd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja c¢ alakohtaa on
tulkittava siten, ettd niitd sovelletaan sanamerkkiin, joka on muodostettu yhdistamalla kuvaileva
sanayhdistelmd ja kirjainyhdistelmd, joka ei ole erikseen tarkasteltuna kuvaileva, jos kohdeyleiso
mieltdd kirjainyhdistelmén kyseisen sanayhdistelmdn lyhenteeksi siksi, ettd kirjainyhdistelmassa
toistetaan kyseisen sanayhdistelmédn kunkin sanan alkukirjaimet, ja jos kyseinen tavaramerkki voidaan
kokonaisuutena tarkasteltuna ndin ollen ymmairtdd kuvailevien ilmaisujen tai lyhenteiden
yhdistelmaksi, jolta téstd syystd puuttuu erottamiskyky.

Oikeudenkiyntikulut

Pddasioiden asianosaisten osalta asioiden kisittely unionin tuomioistuimessa on valivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevien asioiden kasittelyssa, minké vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana
on paittdd oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkayntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille
kuin niille asianosaisille huomautusten esittimisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maarata
korvattaviksi.

Nailla perusteilla unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asiat seuraavasti:

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddidannon ldhentimisestd 22.10.2008 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 3 artiklan 1 kohdan b ja c¢ alakohtaa on
tulkittava siten, ettd niitd sovelletaan sanamerkkiin, joka on muodostettu yhdistimilld kuvaileva
sanayhdistelma ja kirjainyhdistelmi, joka ei ole erikseen tarkasteltuna kuvaileva, jos kohdeyleiso
mieltdd kirjainyhdistelmin kyseisen sanayhdistelmin lyhenteeksi siksi, ettd kirjainyhdistelmissia
toistetaan kyseisen sanayhdistelmidn kunkin sanan alkukirjaimet, ja jos kyseinen tavaramerkki
voidaan kokonaisuutena tarkasteltuna ndin ollen ymmaértid kuvailevien ilmaisujen tai
lyhenteiden yhdistelmiksi, jolta tistd syystd puuttuu erottamiskyky.

Allekirjoitukset
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