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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

ELEANOR SHARPSTON
6 piiviani heindkuuta 2006 !

1. Tamé ennakkoratkaisupyyntd, jonka Hof
van Beroep, Bryssel, on esittinyt ja jonka
taustalla on tavaramerkin rekister6innin
epddminen, herattai tiettyja kysymyksia tava-
ramerkkidirektiivin * 3 artiklan tulkinnasta.

Tavaramerkkidirektiivi

2. Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osassa
on seuraavat perustelukappaleet:

"[3] talla hetkelld ei vaikuta tarpeelliselta
ldhentdd jdsenvaltioiden tavaramerkki-
lainsdaadiantod tdydellisesti, ja ndin on
riittavdd lahentdd niitd kansallisia sddn-

1 — Alkuperiinen kieli: englanti.

2 — Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannén lihentimisestd 21
péivand joulukuuta 1988 annettu ensimmiinen neuvoston
direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).
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(5]

(7]

noksid, jotka vilittomimmin vaikuttavat
sisimarkkinoiden toimintaan,

jasenvaltiot saavat vapaasti sddtdd
menettelystd, jota noudatetaan rekiste-
réityjen tavaramerkkien rekisterdin-
nissd, menettdmisessd tai mitattomiksi
julistamisessa; ne voivat esimerkiksi
pdattdd tavaramerkin rekisterdintime-
nettelyn ja mitittomaksi julistamisessa
noudatettavan menettelyn muodosta

’

niiden paiméadrien saavuttaminen, joi-
hin talld lainsddddnnon ldhentidmiselld
pyritddn, edellyttda, ettd rekisteréidyn
tavaramerkin saamisen ja sdilyttimisen
edellytykset ovat kaikissa jdsenvaltioissa
padsidintoisesti samat; — — perusteet
tavaramerkin rekisteréinnin epaamiselle
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ja mitdttémyydelle, esimerkiksi erottu-
vuuden puuttuminen — —, on lueteltava
tyhjentavisti.”

3. Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 koh-
dassa sdddetaan seuraavaa:

"Rekisterdinnin esteet ja mitattomyysperus-
teet:

(b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

(c) vyksinomaan sellaisista merkeistd tai
merkinnéistd muodostuvat tavaramer-
kit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa
osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia,
laatua, madrad, kayttotarkoitusta, arvoa

tai maantieteellistd alkuperia — — taikka
muita tavaroiden tai palvelujen ominai-
suuksia — —.”

4, Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 koh-
dassa saddetddn seuraavaa:

“Tavaramerkiltd ei saa evitd rekisterdintii tai
sitd julistaa mitdttomaksi 1 kohdan b, ¢ tai d
alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on
ennen rekisterdintihakemuksen tekopaivia
kiytossd tullut erottuvaksi. Jasenvaltio voi
sadtad, ettd tama koskee myos tavaramerkkia,
joka on tullut erottuvaksi rekisteréintihake-
muksen tekopdivin tai rekisterdintipdivin
jalkeen.”

5. Tavaramerkkidirektiivin 13 artiklassa sda-
detddn seuraavaa:

"Jos tavaramerkin rekisterdinnin esteet
taikka tavaramerkin menettdmis- tai mitatto-
myysperusteet koskevat vain joitakin tava-
roita tai palveluja, joita varten tavaramerkkia
on haettu tai joita varten se on rekisteroity,
rekisterdinnin epddminen taikka menettimi-
nen tai mitdttémyys koskee vain naitd
tavaroita tai palveluja.”

6. Direktiivissd jatetddn rekisteréintimenet-
tely jisenvaltiolle (joihin tdssd yhteydessd
kuuluvat Benelux-maat).
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Benelux-maiden tavaramerkkilainsdi-
dinto

7. Benelux-maiden yhtendisen tavaramerk-
kilain (jdljempdnd BTML) mukaan hakemuk-
set, jotka koskevat tavaramerkin rekistersi-
mistd Benelux-maissa, on tehtivd Benelux-
Merkenbureauhon (Beneluxin tavaramerkki-
virasto, jiljempana BTV 3).

8. Asian kannalta merkityksellisend ajankoh-
tana®* BTML:n 6 bis §:n 1 momentin a
kohdassa sdddettiin, ettd rekisterdinti oli
evittivd, jos hakemuksen kohteena ollut
merkki ei ollut 1 §:ssid tarkoitettu tavara-
merkki “erityisesti siksi, ettd siltd puuttuu
Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan
B osan ii kohdassa tarkoitettu erottamis-
kyky”.

9. Teollisoikeuden suojelemista koskevan
Pariisin yleissopimuksen® kyseisessd artik-
lassa madratadn tdmén asian kannalta merki-
tyksellisiltd osin seuraavaa:

”B. Tissd artiklassa tarkoitettujen tehtaan- tai
kaupanmerkkien rekister6intid ei voida eviti
eikd julistaa mitdttomiksi muissa kuin seu-
raavissa tapauksissa:

3 — Tavaramerkkidirektiivia sovelletaan nimenomaisesti tavara-
merkkeihin, jotka on rekisterdity tai joiden rekistersimiseksi
on tehty hakemus Beneluxin tavaramerkkivirastoon: 1 artikla.

4 — Nayttdd siltd, ettd 6 bis §:n 1 momenttia on sittemmin muutettu
(2004 lukien), ja se vastaa nyt liheisemmin tavaramerkkidi-
rektiivin 3 artiklan 1 kohdan a—d alakohtaa.

5 — 20.3.1883, sellaisena kuin se on sittemmin tarkistettuna ja
muutettuna.
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(i) jos niiltd kokonaan puuttuu omintakei-
nen luonne tai ne koostuvat yksinomaan
merkeistd tai nimityksists, joita liiketoi-
minnassa voidaan kiyttdd ilmaisemaan
tavaroiden lajia, laatua, paljoutta, kayt-
totarkoitusta, arvoa, alkuperépaikkaa tai
niiden valmistusajankohtaa tai jotka
ovat kiyneet tavallisiksi yleisessa kielen-
kiytossi tai rehellisessd ja pysyviisessd
kauppatavassa siind maassa, jossa suojaa
haetaan.”

10. BTML:n 6 bis §:n 2 momentissa saade-
tadn, ettd tavaramerkin rekisteréinnin epia-
misen on koskettava tavaramerkin muodos-
tavaa merkkii kokonaisuudessaan, mutta sitd
voidaan rajoittaa yhteen tai useaan tavaraan,
jotka tavaramerkin on tarkoitus kattaa.

11. BTML:n 6 ter §:n 1 momentissa sdide-
tddn, ettd hakija, jonka tavaramerkin rekiste-
rointi on evitty, voi nostaa kanteen asianmu-
kaisessa muutoksenhakutuomioistuimessa
(Cour d’Appel/Hof van Beroep, Bryssel, Cour
d’Appel, Luxemburg tai Gerechtshof, Haag)
ja vaatia, ettd tuomioistuin mé#arad tavara-
merkin rekisteroitdviksi.
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Nizzan sopimus

12. Direktiivin mukaan tavaramerkin rekis-
ter6intid voidaan hakea tavaroita tai palveluja
varten. Kédytdnnossd tavaroita ja palveluja
koskevat tavara- ja palvelumerkkihakemuk-
set tehdaan nykydan tavallisesti viittaamalla
tavaroiden ja palvelujen kansainvilisté luoki-
tusta tavaramerkkien rekisteréimistd varten
tehdyssi Nizzan sopimuksessa,® joka on
Maailman henkisen omaisuuden jirjeston
hallinnoima kansainvilinen sopimus, vahvis-
tettuun luokitusjirjestelmasn.

13. Kyseisella sopimuksella vahvistetussa
Nizzan luokittelussa on 45 otsaketta selitti-
vine huomautuksineen sekd aakkosellinen
luettelo tavaroista ja palveluista yhdessé sen
luokan kanssa, johon kukin tavara tai palvelu
on sijoitettu. Otsakkeissa kuvaillaan hyvin
yleisesti kuhunkin 34 tavaraluokkaan ja 11
palveluluokkaan kuuluvien tavaroiden tai
palvelujen luonne. Selittdvissa huomautuk-
sissa kuvaillaan tarvittaessa yksityiskohtai-
semmin kyseessd oleviin luokkiin kuuluva
tavara- tai palvelutyyppi. Aakkosellisessa
luettelossa on noin 10 000 mainintaa tava-
roista ja 1 000 mainintaa palveluista.

6 — 15.6.1957, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.

14. Nizzan sopimuksen sopimuspuolten
tavaramerkkivirastojen on siséllytettiva tava-
ramerkkien rekisterointid koskeviin virallisiin
asiakirjoihin ja julkaisuihin Nizzan sopimuk-
seen pohjautuvan luokituksen niiden luok-
kien numerot, joihin tavarat tai palvelut, joita
vartgn tavaramerkki rekister6iddan, kuulu-
vat.

15. Belgia, Luxemburg ja Alankomaat ovat
kaikki Nizzan sopimuksen sopimuspuolia. ®

Asiassa Vlaamse Toeristenbond annettu
tuomio

16. Ennakkoratkaisupyynnéstd sekd asiassa
esitetyisti huomautuksista ilmenee, etté kan-
sallinen tuomioistuin ei ole vakuuttunut siitd,
ettd Benelux-tuomioistuimen asiassa Bene-
lux-Merkenbureau vastaan Vlaamse Toeris-
tenbond aikaisemmin antama tuomio® on
yhdenmukainen yhteisdjen tuomioistuimen
oikeuskdytinnon kanssa, ja tdimid seikka on
ennakkoratkaisupyynnén taustalla.

7 — Nizzan sopimuksen 2 artiklan 3 kohta.

8 — Kuten myés kaikki muut jisenvaltiot Kyprosta ja Maltaa
lukuun ottamatta (jotka itse asiassa kdyttdvit Nizzan luoki-
tusta).

9 — Asia A 2002/2, tuomio 15.12.2003.
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17. Kyseisessd asiassa Vlaamse Toeristen-
bond oli hakenut sanamerkin LANGS
VLAAMSE WEGEN rekisterointid kaikkia
Nizzan sopimuksen *° luokkiin 16, ' 3912 ja
41" kuuluvia tavaroita ja palveluja varten.
BTV episi rekisterdinnin kyseisten kolmen
luokan osalta, koska sen mukaan tavara-
merkki pelkistddn kuvasi kyseisid tavaroita ja
palveluja, joten siltd puuttui erottamiskyky.

18. Vlaamse Toeristenbond nosti kanteen
Brysselin Hof van Beroepissa, jotta tdmi
médréisi tavaramerkin rekisteréitavilksi kaik-
kia niitd tavaroita ja palveluja varten, joiden
osalta rekisterdintid oli haettu, tai toissijai-
sesti, jotta timd mddrittdisi tavarat ja palve-
lut, joita varten tavaramerkki oli rekistersi-
tava.

19. Hof van Beroep hyviksyi kanteen osit-
tain ja maarasi BTV:n rekister6imiin tava-
ramerkin kahteen kolmesta luokasta kaulu-
via tavaroita ja palveluja varten ja jatti
rekisteroinnin ulkopuolelle tiettyja nimen-

10 - Luokat ovat itse asiassa osa luokitusta eivitkd sopimusta,
mutta yhteisdjen tuomioistuin viittaa yleensd sopimuksen
luokkiin

11 — "Paperi, pahvi ja niisté tehdyt tavarat, jotka eivat sisdlly muihin
luokkiin; painotuotteet; kirjansidonta-aineet; valokuvat; pape-
rikauppatavarat; paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvik-
keet; siveltimet; kirjoituskoneet ja konttoritarvikkeet (paitsi
huonekalut); neuvonta- ja opetusvalineet (paitsi laitteet);
muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivat sisally muihin luok-
kiin); painokirjasimet; painolaatat.”

”Kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi; matkojen jirjes-

tdminen.”

13 — "Kasvatus, koulutus, harrastukset, urheilu- ja kulttuuritoi-
minta.”

12
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omaisia tavaroita ja palveluja.’* Se katsoi,
ettd kun BTV arvioi tavaramerkin rekisteroi-
tavyyttd, sen on pohdittava titd paitsi asian-
omaisten luokkien osalta kokonaisuutena
my0s kunkin kyseiseen luokkaan luokitellun
tavaran ja palvelun osalta.

20. BTV katsoi, ettd Hof van Beroep ei voi
BTML:n 6 ter §:n mukaan midrdtd osittaista
rekisterointid tiettyja tavaroita tai palveluja
varten, jos BTV ei ole eviannyt rekisterointia
nditd nimenomaisia tavaroita tai palveluja
vaan kokonaista tavaroiden tai palvelujen
luokkaa varten. BTV teki ndin ollen oikeus-
kysymysti koskevilta osin valituksen Belgian
Hof van Cassatieen, joka pyysi ennakkorat-
kaisua Benelux-tuomioistuimelta BTML:n 6
bis ja 6 ter §:n tulkinnasta.

21. Benelux-tuomioistuin katsoi, ettd kyseis-
ten pykélien mukaan Benelux-maiden muu-
toksenhakutuomioistuimilla > on toimivalta
lausua yksinomaan siitd, onko BT V:n pditos
evitd tavaramerkin rekisterdinti patevi.
Tdma merkitsee sitd, ettdi muutoksenhaku-
tuomioistuin voi ottaa huomioon ainoastaan
seikat, joihin BTV perusti tai joihin sen olisi
pitényt perustaa pdatoksensid. Muutoksenha-
kutuomioistuin ei ndin ollen voi kisitelld

14 - Tuomio 16.5.2000 (1998/AR/1599).
15 — Ks. 11 kohta edella.
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vaatimuksia, jotka menevit pidemmalle kuin
kyseinen pédtos tai joita ei ole esitetty
BTV:ssid. Benelux-tuomioistuin katsoi niin
ollen, ettd BTML:n 6 bis ja 6 ter §:n
mukaisesti kyseiset muutoksenhakutuo-
mioistuimet voivat mairatd tavaramerkin
rekisteroitaviksi tiettyyn luokkaan kuuluvia
tiettyja tavaroita tai palveluja varten aino-
astaan, jos BTV on my6s lausunut kyseisistd
tavaroista tai palveluista sellaisinaan eika
rajoittanut paiatdstadn luokkaan kokonaisuu-
tena.

22. Kyseisen padtoksen jilkeen Hof van
Cassatie '® kumosi Brysselin Hof van Beroe-
pin tuomion silld perusteella, ettd siind
otettiin huomioon muita seikkoja kuin ne,
joihin BTV oli perustanut tai joihin sen olisi
pitinyt perustaa padatoksensd.

Asian kisittelyn vaiheet

23. BVBA Management Training en Con-
sultancy (MT&C) teki vuoden 2000 huhti-

16 — Nro C.00.0472.N, tuomio 13.5.2004.

kuussa sanamerkkida THE KITCHEN COM-
PANY'” koskevan hakemuksen BTV:lle
kyseisen merkin tavaramerkiksi rekister6imi-
seksi tiettyja Nizzan sopimuksen luokkiin 11,
20 ja 21 kuuluvia tavaroita ja tiettyja luokkiin
37 ja 42 kuuluvia palveluja varten. Kunkin
mainitun luokan osalta lueteltiin ne nimen-
omaiset tavarat ja palvelut, joita varten
tavaramerkin suojaa haettiin, '®

24. BTV episi tavaramerkin rekisterdinnin,
koska silld pelkastaan kuvaillaan luokissa 11,
20, 21, 37 ja 42 mainittujen tavaroiden ja
palvelujen, joita keitti6itd valmistava yritys

17 — On kiinnostavaa panna merkille, ettd ehdotettu tavaramerkki
muodostuu englanninkielisten sanojen yhdistelmésts, vaikka
sen tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvalla alueella, jossa
rekisterdintid haetaan, englanti ei kuulu virallisiin kieliin.
Kansallinen tuomioistuin toteaa seuraavaa: "Tami sanayhdis-
telmad tai sen muodostavat osat eivit sellaisinaan kuulu
Beneluxin alueella niiden paikallisten kuluttajien pagasialli-
sesti puhumiin kieliin, joille tavaramerkki on suunnattu, eiké
niitd myoskadn kiytetd yleisessa kielenkiytossd tavaroiden ja
palvelujen osoittamiseen EY:n tavaramerkkidirektiivin 3 artik-
lan 1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla. On kuitenkin
oletettava, ettd englannin kieli on saanut riittdvéin jalansijan
Beneluxin alueen kieliyhteisoisss, jotta kuluttaja, jolle haettu
merkki on suunnattu, tunnistaa kyseiset sanat kuullessaan ne
englanniksi sekéd erikseen ettd yhdistettying, vaikka kyseistd
kielt4 ei nimenomaisesti kiytetd niiden tavaroiden ja palvelu-
jen yhteydessd, jotka kuuluvat mainittuihin tavaroihin ja
palveluihin.” Tdm4 analyysi vastaa julkisasiamies Jacobsin ja
yhteiséjen tuomioistuimen nikokantaa asiassa C-421/04,
Matratzen Concord, tuomio 9.3.2006 (Kok. 2006, s. 1-2303)
sekd asiassa C-108/05, Bovemij Verzekeringen, 30.3.2006
antamaani ratkaisuehdotusta.

18 — "(11) Uunit, joissa on ohjaustaulut, keittolevyt, jadkaapit,
mikroaaltouunit, pakastinkaapit, pakastinarkut, boilerit, sih-
koiset friteerauslaitteet, uunit, kiintedsti asennetut grillit,
liesikuvut, astianpesualtaat, vesihanat; (20) puusta ja muovista
valmistetut keittiokalusteet, keittiotuolit, puusta, muovista,
graniitista tai luonnonkivestd olevat tai kaakeloidut keittion
tyotasot; (21) lasista, porsliinista, epdjalosta metallista, muo-
vista tai savesta valmistetut keittiovalineet ja talousastiat; (37)
keittiokalusteiden ja -laitteiden sijoittaminen ja asentaminen,
huolto- ja korjaustyst; (42) keittiGlaitteiden kiyttod, lajeja ja
kiyttoonottoa koskeva neuvonta, keitticlaitteiden ja kiintedsti
sijoitettavien laitteiden asentamista koskeva suunnittelu ja
neuvonta myds niiden oston yhteydessi.”
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tarjoaa, joita tillaiselle yritykselle tarjotaan
tai jotka liittyvat tédllaiseen yritykseen, lajia,
laatua, alkuperié tai kiyttotarkoitusta, minkd
vuoksi siltd puuttuu erottamiskyky. Kansalli-
nen tuomioistuin toteaa, ettd BTV ei tehnyt
lopullista padtelmid kaikista eri tavaroista ja
palveluista, vaan pelkistddn totesi pyydetyn
suojan osalta kokonaisuudessaan, ettid hake-
muksen kohteena oleva merkki ei ole erot-
tamiskykyinen.

25. MT&C riitautti rekisteréinnin epdami-
sen kansallisessa tuomioistuimessa. Se vaatii
riidanalaisen péitéksen kumoamista ja
BTV:n velvoittamista rekister6imiin sen
hakema tavaramerkki luokkia 11, 20, 21, 37
ja 42 varten. Toissijaisesti se vaatii, ettd BTV
velvoitetaan rekister6imiin tavaramerkki
niitd luokkia varten, joiden osalta tuomiois-
tuin katsoo, ettd erottamiskyky on olemassa.

26. Kansallinen tuomioistuin katsoo, ettd
sanayhdistelmé ei ole erottamiskykyinen
luokkiin 11, 20, 37 ja 42 kuuluvien tavaroi-
den ja palvelujen osalta. Luokkaan 21 kuu-
luvien tavaroiden, joita varten suojaa hae-
taan, osalta kansallinen tuomioistuin katsoo
kuitenkin, ettid luonteensa ja kiyttétarkoi-
tuksensa perusteella tavaramerkki kuvailee
ainoastaan keittiévilineitd. Muiden tavaroi-
den osalta sanayhdistelmd "The Kitchen
Company” ei spontaanin kielellisen refleksin
perusteella tavanomaisesti valistuneen keski-
vertokuluttajan kisityksen mukaan viittaa
tavaroiden kayttotarkoitukseen. Kansallinen
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tuomioistuin pdittelee, ettd koska tavara-
merkki ei ole kuvaileva, se on erottamisky-
kyinen kyseisten tavaroiden osalta. '°

27. BTV vastusti kansallisessa tuomioistui-
messa kyseistd niakokantaa. Se viittda, ettd
tuomioistuin ei voi hyviksyd MT&C:n tois-
sijaista vaatimusta, joka koskee merkin
rekisterdintid niitd tavaroita ja palveluja
varten, joiden osalta tuomioistuin katsoo
tavaramerkin olevan erottamiskykyinen.
Tdmai johtuu siitd, ettd MT&C ei pyytinyt
nimenomaisesti BTV:td tarkastelemaan
rekisterintid yksinomaan tiettyjen tavaroi-
den tai palvelujen osalta, ja Benelux-tuo-
mioistuimen ja Belgian Hof van Cassatien
asiassa Vlaamse Toeristenbond antamien
tuomioiden jilkeen kansallinen muutoksen-
hakutuomioistuin ei voi lausua seikoista,
joita BTV:n péitos ei kata tai joita BT V:ssd
ei esitetty.

28. Kansallinen tuomioistuin ei ole varma
siitd, voidaanko kyseinen oikeuskiytinto
sovittaa yhteen yhteiséjen tuomioistuimen
asiassa Postkantoor antaman tuomion *°
kanssa. Kyseisessd tuomiossa yhteiséjen tuo-
mioistuin katsoi, ettd i) tavaramerkkiviraston
on otettava huomioon kaikki merkitykselliset
tosiseikat ja olosuhteet ennen kuin se tekee
lopullisen pédtoksen tavaramerkin rekiste-
réintihakemuksen johdosta,?! ii) tuomiois-
tuimen, jossa on nostettu kanne tavaramer-

19 — Eli lasista, porsliinista, epdjalosta metallista, muovista tai
savesta valmistettujen Kkeittidvilineiden ja talousastioiden
osalta.

20 — Asia C-363/99, tuomio 12.2.2004 (Kok. 2004, s. I-1619).

21 — Tuomion 36 kohta.
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kin rekisterdintihakemusta koskevan paitok-
sen johdosta, on myds otettava huomioon
kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuh-
teet toimivaltansa rajoissa, sellaisena kuin se
on maddritetty sovellettavassa kansallisessa
lainsaadannossi, % ja iii) kun tavaramerkin
rekisterointid on haettu erilaisia tavaroita tai
palveluja varten, tavaramerkkiviraston on
tarkistettava kaikkien ndiden tavaroiden tai
palvelujen osalta, ettd ainoakaan tavaramerk-
kidirektiivin 3 artiklan 1 kohdassa sdddetty
rekisterdinnin este ei sovellu tavaramerkkiin,
ja se voi tdll6in tehdi erilaisia johtopaidtoksia
tarkasteltujen tavaroiden tai palvelujen
mukaan. *

29. Kansallinen tuomioistuin katsoo, etti
asiassa Postkantoor annetusta tuomiosta
seuraa, ettd tavaramerkkiviraston on tutkit-
tava rekisterdintihakemus kaikkien niiden
tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten
suojaa haetaan, ja ettd se voi padtyi erilaiseen
ratkaisuun kunkin tavaran tai palvelun
osalta. Tdsséd tapauksessa timi on todettava
viliaikaisessa ja lopullisessa rekisteréinnin
epadamispaitoksessa.

30. Se katsoo myds, etti “merkitykselliset
tosiseikat ja olosuhteet” voivat muuttua sen
hetken, jolloin tavaramerkkiviranomainen

22 — Ibid.
23 — Tuomion 73 kohta.

tekee padtoksen, josta nostetaan kanne, ja
sen hetken vililli, jolloin asiaa kisittelevd
tuomioistuin antaa ratkaisun asiassa.

31. Kasiteltdvind olevassa asiassa BTV ei
tehnyt lopullista paddtelmdd kustakin eri
tavarasta ja palvelusta. Se teki pelkistiin
yleisluonteisen padtoksen siitd, ettd hake-
muksen kohteena olevalta merkiltd puuttuu
erottamiskyky.

32. Kansallisen tuomioistuimen mukaan til-
laisen yleispddtoksen seuraus tuomioistui-
melle, jossa on nostettu kanne kyseisestd
pdatoksestd, voi olla se, ettd sen kansallisen
lainsddddannon mukaan se ei voi ottaa huo-
mioon kaikkia merkityksellisié tosiseikkoja ja
olosuhteita asiassa Postkantoor annetussa
tuomiossa edellytetylld tavalla. Tdmd johtuu
siitd, ettd "merkityksellinen tosiseikka” tava-
ramerkin arvioinnissa voi olla se, etti tietyn
tavaran osalta mikéddn hylkdysperuste ei ole
sovellettavissa, mutta se voi olla sovelletta-
vissa muiden hakemuksessa mainittujen
tavaroiden osalta. Jos piaitoksessa ei viitata
kuhunkin tavaraan tai palveluun erikseen,
muutoksenhakutuomioistuin ei voi kayttda
toimivaltaansa, kun i) kansallisessa lainsaa-
ddnnossd saddetadn, ettd kyseinen tuomiois-
tuin voi lausua ainoastaan seikoista, jotka
tavaramerkkiviranomainen kisitteli ja jotka
mainitaan sen padtoksessi, ja ii) rekisterdin-
tihakemuksessa tai piddtoksessi ei keskitytty
yksittéisiin tavaroihin ja palveluihin.
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33. Kansallinen tuomioistuin on ndin ollen
lykdannyt asian késittelyd ja esittanyt seuraa-
vat kysymykset tavaramerkkidirektiivin
3 artiklan tulkinnasta yhteisdjen tuomiois-
tuimelle ennakkoratkaisua varten:

”1) Onko tavaramerkkiviranomaisen ilmoi-
tettava ehdotonta hylkdysperustetta
koskevien kaikkien merkityksellisten
tosiseikkojen ja olosuhteiden tutkimisen
jalkeen tavaramerkkihakemusta koske-
vassa viliaikaisessa ja lopullisessa paa-
toksessadn padtelminsa kaikkien niiden
tavaroiden ja palvelujen osalta erikseen,
joita varten tavaramerkkisuojaa hae-
taan?

2) Voivatko ne merkitykselliset tosiseikat
ja olosuhteet, jotka tuomioistuimen on
otettava huomioon siind tapauksessa,
ettd tavaramerkkiviranomaisen péaatok-
sestd on nostettu kanne, olla erilaisia
kyseisten kahden pdivimédédrdn, joina
asiasta péddtetddn, vililld kuluneen ajan
takia vai onko tuomioistuimen otettava
huomioon ainoastaan sinéd ajankohtana,
jona tavaramerkkiviranomainen teki
paitoksen, olemassa olleet merkityksel-
liset tosiseikat ja olosuhteet?

3)  Onko yhteisdjen tuomioistuimen asiassa
Postkantoor antama tulkinta esteeni
sille, ettd tuomioistuimen toimivaltaa
koskevaa kansallista lainsdadantéa tul-
kitaan siten, ettd kyseinen tuomioistuin
on estynyt ottamasta huomioon merki-
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tyksellisten tosiseikkojen ja olosuhtei-
den muuttumista tai padttimain tava-
ramerkin erottamiskyvystd kunkin tava-
ran ja palvelun itsensd osalta?”

34. BTV, Saksan hallitus ja komissio esittivit
kirjallisia huomautuksia. Suullista kasittelyd
ei pyydetty eiki sellaista pidetty.

Ensimmiinen kysymys

35. Ensimmaisessa kysymyksessadn kansalli-
nen tuomioistuin tiedustelee lihinni, edelly-
tetadnko tavaramerkkidirektiivin 3 artiklassa,
ettd paitoksessd,* jolla tavaramerkkivirasto
epdd tavaramerkin rekisterdinnin ehdotto-
man hylkiysperusteen vuoksi, esitetddn sen
padtelma erikseen kunkin tavaran ja palvelun
osalta, jota varten tavaramerkin suojaa hae-
taan.

24 - Ensimmdisessd kysymyksessd puhutaan “viliaikaisesta ja
lopullisesta” rekisterdinnin epadmispidtoksestd, mikéd kuvas-
taa BTV:n kiyttimid menettelyd. Menettelyt kuitenkin
vaihtelevat eri jisenvaltioissa, ja yhteisdjen tuomioistuimen
vahvistamia yleisperiaatteita on sovellettava myos kansallisen
tavaramerkkiviraston yksivaiheiseen péitokseen perustuviin
menettelyihin.
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36. BTV viittdd, ettd ensimmadiseen kysy-
mykseen pitdd vastata kieltdvésti, mutta
Saksan hallitus on pdinvastaista mieltd.
Komission kanta on vivahteikkaampi, mutta
se kiy laajasti ottaen yksiin BTV:n kannan
kanssa.

37. Saksan hallitus vetoaa asiassa Postkan-
toor > annetussa tuomiossa sivumennen
esitettyihin huomautuksiin, joiden mukaan
i) koska tavaramerkin rekisterdintia haetaan
aina hakemuksessa midriteltyjd tavaroita tai
palveluja varten, kysymysti siitd, voidaanko
rekisterdinti evitd yhden tai useamman
3 artiklassa vahvistetun ehdottoman hyl-
kiysperusteen perusteella, on arvioitava tosi-
seikkojen perusteella viittaamalla kyseisiin
tavaroihin tai palveluihin,?® ja ii) kun tava-
ramerkin rekister6intia haetaan useita tava-
roita tai palveluja varten, tarkastelu on
suoritettava kunkin kyseisen tavaran tai
palvelun osalta, ja se voi johtaa eri lopputu-
lokseen kyseessd olevan tavaran tai palvelun
mukaan.®’ Se vetoaa niin ikadn direktiivin
13 artiklaan, jossa sdddetadn, ettd jos tavara-
merkin rekisterdinnin esteet taikka tavara-
merkin menettimis- tai mitittémyysperus-
teet koskevat vain joitakin tavaroita tai
palveluja, joita varten tavaramerkin rekiste-
réintid on haettu, rekisterdinnin epddminen
taikka menettaminen tai mitittomyys koskee
vain néitd tavaroita tai palveluja.

25 — Mainittu alaviitteessd 20.
26 — Tuomion 31 kohta ja sitd seuraavat kohdat.
27 — Tuomion 73 kohta.

38. Olen tédysin samaa mieltd siitd, ettd kun
tavaramerkin rekister6intid haetaan eri tava-
roita tai palveluja varten, tarkastelu on
tehtava kunkin tavaran tai palvelun osalta.
Miten muutoin tavaramerkkivirasto voi maa-
rittdd tavarat tai palvelut, joita varten tava-
ramerkki voidaan pitevisti rekister6idd, ja
tidten varmistaa tavaramerkkidirektiivin
13 artiklan noudattamisen? Yleisemmin
sanoen tillainen toimitus seuraa vaatimuk-
sesta, jonka mukaan tavaramerkkiviraston
suorittaman tarkastelun “on oltava tiukkaa
ja kattavaa, jotta viltettéisiin tavaramerkkien
perusteeton rekistersinti”, %®

39. En kuitenkaan katso, ettid tdsti seuraa
valttdmattd, ettd pddtoksessd, jolla tavara-
merkkivirasto epdd tavaramerkin rekiste-
roinnin ehdottoman hylkdysperusteen
vuoksi, on esitettivd sen pdiatelmit erikseen
kunkin yksittdisen tavaran ja palvelun osalta.
Kun rekisteréinti evitdan timén perusteella
kokonaisen tavara- tai palveluryhmin tai -
luokan osalta, riittds, ettd paatoksessi, olipa
se sitten viliaikainen tai lopullinen, todetaan
tdmi ja selitetddn riittavilld tavalla, miksi
ryhmai tai luokka sellaisenaan on rekisters-
intikelvoton.

40. Kuten komissio asianmukaisesti huo-
mauttaa, yhteis6jen tuomioistuimen oikeus-

28 — Asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003 (Kok. 2003, s. I-
3793, 59 kohta).
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kiytinnossd edellytetddn, ettd padtokset,
joilla kansallinen viranomainen epéd
yhteison lainsdddanndssé tunnustetun oikeu-
den, on voitava saattaa tuomioistuimen kasi-
teltiviksi. Tehokkaan tuomioistuinvalvon-
nan on voitava ulottua riidanalaisen paatok-
sen perusteluiden lainmukaisuuden tutkimi-
seen. Tamai edellyttdd yleisesti sitd, ettd asiaa
kasittelevd tuomioistuin voi vaatia toimival-
taista viranomaista ilmoittamaan tekeminsi
piitoksen perustelut.”® Kansallisen tavara-
merkkiviraston on nidin ollen perusteltava
padtoksensd eviti tavaramerkin rekisterointi.
Vakiintuneen oikeuskiytinnén, jota yhtei-
sbjen tuomioistuin soveltaa myds tavara-
merkkien alalla, mukaan perusteluista on
selkedsti ja yksiselitteisesti ilmettdvé riidan-
alaisen toimenpiteen tehneen toimielimen
pdattely siten, ettd niille, joita toimenpide
koskee, selvidvit sen syyt ja ettd toimivaltai-
nen tuomioistuin voi tutkia toimenpiteen
laillisuuden. Perusteluissa ei kuitenkaan tar-
vitse esittad kaikkia asiaan liittyvid tosiseik-
koja ja oikeudellisia seikkoja, silld tutkittaessa
sitd, tayttivatko toimenpiteen perustelut
ndmid vaatimukset, on otettava huomioon
sen sanamuodon lisdksi myos asiayhteys ja
kaikki asiaa koskevat oikeussaannét. >

41. Kansallisen tavaramerkkiviraston ei nain
ollen tarvitse perustella rekisterdinnin epdé-
mistd kunkin yksittdisen tavaran ja palvelun
osalta erikseen. Vaikka viraston on esitettavi

29 — Asia 222/86, Heylens, tuomio 15.10.1987 (Kok. 1987, s. 4097,
Kok. Ep. 1X, s. 225, 14 ja 15 kohta).

30 — Asia C-447/02 P, KWS Staat v. SMHYV, tuomio 21.10.2004
(Kok. 2004, s. 1-10107, 65 kohta).
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perustelut kaikkien asianomaisten tavaroiden
ja palvelujen osalta, se voi kuitenkin peri-
aatteessa tehdi timén yleisesti, jos se katsoo,
ettd tdllaiset perustelut koskevat kaikkia
tietyn ryhmin tavaroita ja palveluja yhdessd
tarkasteltuina. Kéytinnossd ei aina ole hyo-
dyllistd esittdd yksittiisia perusteluja kunkin
yksittdisen tavaran tai palvelun osalta.

42. Téssé ldhestymistavassa on se etu, jota ei
voida korostaa liikaa, ettd se on toimiva. BTV
toteaa, ettd Benelux-maissa tehdddn 35 000
tavaramerkkihakemusta joka vuosi enim-
mikseen useita tavara- ja palveluluokkia
varten ja enimmikseen useita sellaisia kysei-
siin luokkiin kuuluvia tavaroita ja palveluja
mainiten, joita varten rekisterdintid hae-
taan.®! Ainoa toimiva tapa tutkia ne on se,
ettd tavaramerkkivirasto jdrjestdd ensin
uudelleen mainitut tavarat ja palvelut ilmei-
siin ydintavaroihin ja -palveluihin. Talld
tavoin yhteen jdrjestettyjen tavaroiden ja
palvelujen vilisen luonnollisen assosiaation
pitiisi olla ilmeinen kohdeyleisélle.** On
tirkedd, ettd virasto ilmaisee pddtoksessddn
selvasti, miksi se katsoo, ettd ehdoton
hylkdysperuste kyseisen tavara- tai palvelu-
ryhmin osalta on olemassa. Kun tavaramerk-
kivirasto ilmoittaa (véliaikaisesta tai lopulli-
sesta) padtoksestdan hakijalle, timén on
halutessaan ilmaistava miksi ja osoitettava
miten hylkédysperuste ei sovellu tiettyihin

31 — Muistutettakoon, ettd Nizzan luokituksessa on 45 kisiteluok-
kaa, jotka kattavat noin 11 000 yksittdistd tavaraa ja palvelua.

32 — Timi yhdistiminen seuraa todennikoisesti tavaramerkkiha-
kemuksessa kiytettyd luokittelua, joka puolestaan perustuu
Nizzan luokitukseen.
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tavaroihin ja palveluihin niiden tavaroiden ja
palvelujen joukossa, joita varten tavaramerk-
kihakemus tehtiin.** Tima mahdollistaa
sitten pdatoksen tehokkaan tuomioistuinval-
vonnan, jota on harjoitettava kyseisid tava-
roita ja palveluja koskevan viraston paatok-
sen osalta.

43. Kasiteltavind olevassa asiassa hakemus
kattoi kolmeen luokkaan kuuluvia tavaroita
ja kahteen luokkaan kuuluvia palveluja.
Voidaan katsoa, etti siind haettiin rekiste-
rointid 32 tavaratyypin ja 13 palvelutyypin
osalta. 3* BTV katsoi, etti tavaramerkkii ei
voitu rekisteroidd péatevisti ensimmadistiakadn
kyseistd tavara- tai palveluluokkaa varten
ehdottoman hylkidysperusteen vuoksi. On
totta, ettd sen piddtoksessd pitiisi ilmoittaa
selvisti kunkin luokan osalta, miksi se katsoi,
ettd ehdotonta hylkéysperustetta sovellettiin
kaikkiin tavaroihin ja/tai palveluihin tietyssd
luokassa, jota varten tavaramerkin rekiste-
réintid haettiin. Minusta vaikuttaa kuitenkin
tdysin suhteettomalta, ettd yhteison lainsds-
dannossd vaadittaisiin kansallisia tavara-
merkkivirastoja esittimddn tallaisessa tilan-
teessa rekisteréinnin epddmisen syy kunkin
tavaran ja palvelun osalta.

33 — Yksityiskohtainen menettely riippuu luonnollisesti kansalli-
sista sa@nnoista.
34 — Sen mukaan, miten eri vaihtoehdot lasketaan.

44. Katson nidin ollen vastauksena ensim-
midiseen esitettyyn kysymykseen, ettd tavara-
merkkiviranomaisen, joka epdé tavaramerkin
rekisterdinnin, ei tarvitse esittda paatokses-
sdan erillistd padtelmia kunkin yksittdisen
tavaran tai palvelun osalta, jota varten
tavaramerkin suojaa haettiin. Riittds, ettd
paatoksestd ilmenee, miksi rekisterointi evit-
tiin tiettyjen tavara- ja palveluluokkien,
joihin yksittdiset tavarat tai palvelut kaulu-
vat, osalta.

Toinen kysymys ja kolmannen kysymyk-
sen ensimmidinen osa

45. Toisella kysymykselladn kansallinen tuo-
mioistuin tiedustelee lihinni, onko tavara-
merkkidirektiivin 3 artiklaa tulkittava siten,
ettd sen mukaan tuomioistuimen, joka tutkii
tavaramerkkiviraston paddtostd evitd tavara-
merkin rekisterdinti, on otettava huomioon
yksinomaan tosiseikat ja olosuhteet, jotka
olivat olemassa, kun tavaramerkkivirasto teki
paatoksensd, vai sallitaanko artiklassa téllai-
sen tuomioistuimen ottaa huomion tosisei-
kat ja olosuhteet, jotka ovat syntyneet
paitoksen jalkeen. Kolmannen kysymyksen
ensimmaisella osalla kansallinen tuomiois-
tuin tiedustelee liahinnd sitd, onko tavara-
merkkidirektiivin 3 artiklan mukaista, ettd
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kansallisissa sddnnoissd estetddn tuomiois-
tuinta, joka tutkii tavaramerkkiviraston pai-
tostd, ottamasta huomioon muutoksia mer-
kityksellisissa tosiseikoissa ja olosuhteissa.

46. Niami kaksi kysymystd ndyttivit saman
kolikon eri puolilta. Ensimmaisessd tiedus-
tellaan, voiko piitostd tutkiva tuomioistuin
3 artiklan valossa ottaa huomioon uusia
tosiseikkoja ja olosuhteita. Jalkimmaiisessa
tiedustellaan, voidaanko tillaista tuomiois-
tuinta estdd tdssd valossa ottamasta huo-
mioon uusia tosiseikkoja ja olosuhteita. Aion
tamin vuoksi tarkastella niitd yhdessi.

47. BTV katsoo, ettd kumpaakaan kysymysti
el voida ottaa tutkittavaksi: ennakkoratkai-
supyynndssd ei ole mitddn, mikd antaisi
ymmdrtad, ettd “merkitykselliset tosiseikat
ja olosuhteet” olisivat "muuttuneet” milladn
tavoin.

48. Ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee, ettd
kansallisen tuomioistuimen mielessi sen
nditd kysymyksid laatiessa ollut “muutos”
on ero yhtailtd tavaramerkkiviraston, jonka
pddtostd tutkitaan, ja toisaalta padtostd tut-
kivan tuomioistuimen niakemysten valilld.
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49. Mielestini ei ole ilmeistd, ettd tillainen
ero pitdisi luokitella merkityksellisten "tosi-
seikkojen tai olosuhteiden” muutokseksi. Se
on varmasti lihempini oikeuskysymystd,
koska “ndkemykseen” pdddytddn sovelta-
malla oikeudellisia kriteereja tiettyihin
(muuttumattomiin) tosiseikkoihin. Lisdksi
asiassa Postkantoor annetussa tuomiossa
olevissa kohdissa, jotka nayttivdt herdtta-
neen kysymykset, tarkastellaan selvisti "tosi-
seikkoja” sanan tavanomaisemmassa mie-
lessid. *® Kysymykset on kuitenkin esitetty
yleisesti, ja katson, etté niihin voidaan vastata
yleisesti.

50. Minusta ei joka tapauksessa vaikuta siltd,
ettd kysymyksid ei voitaisi ottaa tutkittaviksi
silla perusteella, etti menettelyn asianosai-
nen katsoo, ettd ne perustuvat kansallisen
tuomioistuimen virheelliseen olettamaan.
Vakiintuneen oikeuskiytinnon mukaan peri-
aatteessa>® yksinomaan kansallisen tuo-
mioistuimen, jossa asia on vireilld ja joka
vastaa annettavasta ratkaisusta, tehtdvdni on
kunkin asian erityispiirteiden perusteella
harkita, onko ennakkoratkaisu tarpeen asian
ratkaisemiseksi ja onko sen yhteiséjen tuo-
mioistuimelle esittamilld kysymyksilld mer-
kitysti asian kannalta, >’

35 — Ks. tuomion 20-37 kohta.
36 — Téhdn yleissadntoon on tiettyja poikkeuksia, joihin BTV ei
kuitenkaan vetoa.

37 - Ks. esim. asia C-127/92, Enderby, tuomio 27.10.1993
(Kok. 1993, s. I-5535, Kok. Ep. X1V, s. [-429, 10 kohta).
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51. BTV viittdd toissijaisesti myds, ettd
tavaramerkkidirektiivin 3 artiklalla ei voida
vastata toiseen kysymykseen. Tatd viitettd ei
mielestdni voida hyviksyd. Yhteis6jen tuo-
mioistuimen asiassa Postkantoor tekemi
pédtos, joka heritti kysymykset, oli 3 artiklan
tulkinta.

52. Saksan hallitus viittad, ettd direktiivissd
ei vahvisteta tyhjentivia sadntoja tavaramerk-
kivirastojen pditosten tuomioistuinvalvon-
nan laajuudesta, mikd ilmenee 3 artiklan
3 kohdan toisesta virkkeestd. Niin ollen
kansallisessa lainsddddnnossd on médritet-
tivd, onko olosuhteet tai tosiseikat, jotka
nousevat esiin tai ovat ilmeisid vasta rekiste-
roinnin jalkeen, otettava huomioon. Komis-
sio on samaa mieltd.

53. Kuten komissio huomauttaa, asiassa
Postkantoor antamassaan tuomiossa yhtei-
sbjen tuomioistuin korosti, ettd toimivaltai-
sen viranomaisen on otettava huomioon
kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuh-
teet ennen lopullista paddtostd tavaramerkin
rekisterdintihakemuksesta. ** Tuomioistui-
men, jossa on nostettu kanne tillaisen
pédatoksen johdosta, “on myos otettava huo-
mioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja
olosuhteet toimivaltansa rajoissa, sellaisena
kuin se on médritetty sovellettavassa kansal-
lisessa lainsaddannossd”. ®® Tillaisessa
menettelyssid tuomioistuimen on lausuttava

38 — Tuomion 35 kohta.
39 — Tuomion 36 kohta.

tavaramerkkiviraston tietyn péadtoksen lailli-
suudesta. Kyseinen paitos voitiin (luonnolli-
sesti) tehdd yksinomaan tekoajankohtana
kiytossd olleiden tosiseikkojen perusteella.
Mielesténi on ndin ollen tdysin hyviksytti-
vad, ettd oikeusjdrjestyksessa kielletdén tuo-
mioistuinta kumoamasta padtostd mychem-
pien tosiseikkojen perusteella. Timi on
sopusoinnussa useiden tuomioistuinten kéy-
tinnén kanssa niiden tutkiessa paatoksistd
nostettuja kanteita. TAmd periaate tunnuste-
taan my6s yhteison lainsiidannossa. *°

54. Lisaksi yhteison tavaramerkkiviraston *!
pédtosten tuomioistuinvalvonnan erityiskon-
tekstissa yhteisojen tuomioistuin vahvisti
dskettiin, ettd “ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuin voi kumota kanteen kohteena
olevan paitoksen tai muuttaa siti ainoastaan,
jos hetkelld, jona kyseinen pdatos tehtiin, sitd
koski jokin [sdddetyistd] kumoamis- tai
muuttamisperusteista, [mutta se] — — ei — —
voi kumota tai muuttaa mainittua padtostd
sellaisin perustein, jotka ilmenevit sen jal-

keen kun piitos on tehty”. *2

40 — Ks. esim. asia C-241/94, Ranska v. komissio, tuomio 26.9.1996
(Kok. 1996, s. -4551, 33 kohta).

41 — Sisamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mal-
lit).

42 — Asia C-416/04 P, Sunrider v. SMHYV, tuomio 11.5.2006
(Kok. 2006, s. 1-4237, 55 kohta).
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55. Katson niin ollen, ettd toiseen kysymyk-
seen ja kolmannen kysymyksen ensimmai-
seen osaan on vastattava, ettd i) kansallisessa
lainsddaddanndssd on midritettavd, voiko tuo-
mioistuin, joka tutkii tavaramerkkiviran-
omaisen paatdstid evitd tavaramerkin rekis-
terdinti, ottaa huomioon tosiseikkoja ja
olosuhteita, jotka eivit olleet olemassa, kun
tavaramerkkiviranomainen teki paatoksensi,
ja ii) on tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan
mubkaista, ettd kansallisissa sddnnoissé este-
tddn tuomioistuinta, joka tutkii tdllaista
padtostd, ottamasta huomioon tillaisia tosi-
seikkoja ja olosuhteita.

Kolmannen kysymyksen toinen osa

56. Kolmannen kysymyksensa toisella osalla
kansallinen tuomioistuin tiedustelee 14hinni,
onko tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan
mukaista, ettd kansallisissa sddnnoéissa este-
tddn tuomioistuinta, joka tutkii tavaramerk-
kiviraston paatosti, lausumasta tavaramerkin
erottamiskyvystd kunkin tavaran ja palvelun
osalta erikseen.

57. BTV viittdd, ettd sikdli kuin kysymys
koskee muutoksenhakutuomioistuimen toi-
mivaltaa lausua tavaramerkin erottamisky-
vystd “kunkin tavaran ja palvelun itsensd
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osalta”, siihen on vastattu ensimmaiisen
kysymyksen yhteydessa. Sikali kuin kysymyk-
sessd viitetddn, ettd yhteisdjen tuomioistui-
men asiassa Postkantoor antaman tuomion
ja "tuomioistuimen toimivaltaa koskevan
kansallisen lainsddddnnén” tulkinnan valilld
on ristiriita, se on perusteeton. Yhteis6jen
tuomioistuin katsoi nimenomaisesti asiassa
Postkantoor antamassaan tuomiossa, ettd
pddtosta tutkivan tuomioistuimen toimival-
lan “rajat médritetddn sovellettavassa kansal-
lisessa lainsdddidnnossid”. Kansallisessa lain-
saadannodssd voidaan niin ollen vahvistaa
kansallisten tuomioistuinten toimivallan
rajat.

58. Saksan hallitus viittdd puolestaan, ettd
kansallisilla sddnnoilld ei voida rajoittaa
muutoksenhakutuomioistuinten toimivaltaa
arvioida erottamiskykyd yksittédisten tavaroi-
den ja palvelujen osalta. Direktiivissg, sellai-
sena kuin yhteiséjen tuomioistuin tulkitsi
sitd asiassa Postkantoor antamassaan tuo-
miossa, annetaan kansallisille tavaramerkki-
virastoille niiden paitoksia koskevat sitovat
ohjeet. Tuomioistuinten, jotka kansallisten
sadntojen mukaan voivat tutkia yksinomaan
pdatoksen laillisuutta, on varmistettava, ettd
kyseisid sitovia ohjeita on noudatettu, ja ne
voivat ndin ollen periaatteessa lausua erik-
seen yksittdisistd luokista ja niiden on tehtiva
ndin.

59. Komissio viittaa ensin Benelux-tuo-
mioistuimen asiassa Vlaamse Toeristenbond
tekemiin paitokseen. ** Se toteaa, ettd yksi
tosiseikkoja koskeva ero kyseisen asian ja

43 — Mainittu alaviitteessi 9. Ks. edelld 16-22 kohta.
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kasiteltdviand olevan asian vililld on se, ettd
Vlaamse Toeristenbond oli hakenut rekiste-
rdintid tiettyjd Nizzan sopimukseen pohjau-
tuvia kokonaisia Iluokkia varten. Kisitelti-
vind olevassa asiassa MT&C on puolestaan
hakenut rekisteréintid tiettyjd, muttei kaik-
kia, tiettyihin luokkiin kuuluvia tavaroita ja
palveluja varten.

60. Komissio tarkastelee seuraavaksi argu-
mentteja sen puolesta ja sitd vastaan, ettd
tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan mukaan
kansallisissa sddnndissd ei saada estdd tuo-
mioistuinta, joka tutkii tavaramerkkiviraston
paatostd, lausumasta tavaramerkin erotta-
miskyvystd erikseen kunkin tavaran ja palve-
lun osalta. Se paittelee, ettd 3 artiklassa
sallitaan tillaiset sddnnét periaatteessa sen
perusteella, ettd direktiivissd annetaan
nimenomaisesti jdsenvaltioille runsaasti toi-
mintavapautta tavaramerkkimenettelyn
sddntelyssid. Komissio toteaa lisiksi, ettd jos
hakija mainitsee Benelux-menettelyssd
BTV:lle kiinnostuksensa rekisterdintiin pie-
nemmadn tavara- ja/tai palveluméirdn osalta
kuin mitd ensisijaisessa hakemuksessa mai-
nittiin, nayttda siltd, ettd BT V:n on tutkittava
kyseinen pyynt6 ja hakija voi sitten pyytdi
osittaista rekisterdintid tuomioistuimessa,
joka tutkii rekisterdinnin epdadmistd koskevaa
paiatostd. Komissio katsoo néin ollen, ettd
kaytdnnossd Benelux-lainsdddidntd nayttas
olevan direktiivin 13 artiklan mukainen.

61. Yhdyn tdhin nikemykseen.

62. Direktiivilld ei pyritd tiydelliseen ldhen-
tdmiseen, kuten ilmenee sen johdanto-osan
kolmannesta perustelukappaleesta. Joh-
danto-osan viidennen perustelukappaleen
mukaan “jasenvaltiot saavat vapaasti sditdd
menettelystd, jota noudatetaan tavaramerk-
kien rekisterdinnissi”. Tamidn vapauden
kanssa vaikuttaisi olevan yhdenmukaista se,
ettd kansallisessa jérjestelmidssd annetaan
lupa osittaiseen rekisterdintiin (siind mie-
lessd, ettd hakemuksen kohteena oleva tava-
ramerkki rekisterdiddin ainoastaan tiettyja
kyseessi olevia tavaroita tai palveluja varten)
silla edellytykselld, ettd hakija pyytda sitd
vaihtoehtona tdydelle rekisterdinnille hake-
muksessaan toimivaltaiselle tavaramerkkivi-
ranomaiselle.

63. Tdmd vapaus pelkistddn kuvaa yhtei-
sdjen tuomioistuimen vahvistamaa yleisem-
pdd periaatetta, jonka mukaan 7silloin, kun
asiaa koskevaa yhteison séddntelyd ei ole,
kunkin jasenvaltion asiana on antaa sisdisessd
oikeusjirjestyksessidn menettelysddnnot sel-
laisia oikeussuojakeinoja varten, joilla pyri-
tddn turvaamaan yhteisén oikeuteen perus-
tuvat oikeussubjektien oikeudet”** (edellyt-
tden tietenkin, etti vastaavuus- ja tehok-
kuusperiaatteita noudatetaan).
Tavaramerkkien erityiskontekstissa yhtei-
sOjen tuomioistuin katsoi asiassa Postkan-
toor antamassaan tuomiossa, ettd "tuomiois-
tuimen, jossa on nostettu kanne tavaramer-
kin rekisterdintihakemusta koskevan paatok-
sen johdosta, on myds otettava huomioon
kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuh-

44 — Asia C-472/99, Clean Car Autoservice, tuomio 6.12.2001
(Kok. 2001, s. 1-9687, 28 kohta oikeuskiytantsviittauksineen).
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teet toimivaltansa rajoissa, sellaisena kuin se

on middritetty sovellettavassa kansallisessa
. e er Fae . o » 4

lainséddéannéssi.” *

64. Mielestdni on tdysin kyseisen oikeus-
kdytinnon mukaista, ettd kansallisissa sddn-
noissd estetddn tuomioistuinta, joka tutkii
tavaramerkkiviraston paitostd, lausumasta
tavaramerkin erottamiskyvysti erikseen kun-
kin tavaran ja palvelun osalta. Ei vaikuta
kohtuuttomalta tai suhteettoman rasittavalta
odottaa, ettd tavaramerkin hakija, joka haluaa
pysyttdd oikeutensa hakea osittaista rekiste-
réintid, tekee tamin selviksi rekisterdintiha-
kemuksessaan. Juuri tdssid vaiheessahan
hakija voi parhaiten arvioida kaupallisia
intressejadn (rekisterointihakemus on toden-
nékoisesti arviointivaiheen huippukohta) ja
padttas, tyytyisiko se tilanteessa, jossa hake-
muksen kohteena olevan tavaramerkin tdy-
dellinen rekisterdinti evitddn, tavaramerkin
osittaiseen rekisterdintiin pienempai tavara-
tai palvelumiédrdd varten, vai tekisiko se
mieluummin uuden eri tavaramerkkid kos-
kevan hakemuksen useampia tavaroita tai
palveluja varten.

65. Nayttdd myos siltd, ettd menettelyn
tehokkuuden intressid palvellaan parhaiten,
jos kysymystd tdydellisestd tai osittaisesta
rekisterdinnistd tarkastellaan rekisterinnin
hakemisvaiheessa. Kansallinen tavaramerkki-

45 — Tuomion 36 kohta; kursiivi lisitty.
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virasto on varmasti asianmukaisempi paikka
kuin muutoksenhakutuomioistuin kyseisen
seikan ensimmdistd arviointia varten.

66. Komissio katsoo, ettd tirkein argumentti
edelld esitettyd nikékantaa vastaan on tava-
ramerkkidirektiivin 13 artikla, jonka sana-
muodon mukaan rekisterdinnin epddminen
voi kattaa ainoastaan tavarat, joiden osalta on
olemassa rekisterdinnin hylkiysperusteita.

67. Tétd periaatetta on kuitenkin tulkittava
direktiivin yleisen rakenteen valossa ja ottaen
erityisesti huomioon siind jasenvaltioille
jatetty toimivalta vahvistaa menettelysiin-
toja. Minusta vaikuttaa siltd, ettd 13 artiklan
tarkoitus otetaan asianmukaisesti huomioon,
jos kansallisessa lainsdddénnossd varmiste-
taan, ettd tavaramerkin hakijat voivat toissi-
jaisesti pyytdd osittaista rekisterdintid hake-
muksessaan.

68. Tama tulkinta on lisdksi mielestdni
yhdenmukainen yhteisdjen tuomioistuimen
asiassa Postkantoor sivumennen esittimin
huomautuksen kanssa, jonka mukaan “kun
— — tavaramerkin rekisterdintid haetaan — —
koko luokan osalta, toimivaltainen viran-
omainen voi direktiivin 13 artiklan nojalla
rekister6ida tavaramerkin ainoastaan tiettyja
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kyseiseen luokkaan kuuluvia tavaroita tai
palveluja varten — —”.*® Yhteisojen tuomiois-
tuin tukeutui tdssd yhteydessd 13 artiklaan
perustana, jossa annetaan kansalliselle tava-
ramerkkivirastolle timi (harkinta)valta.
Téstd ei kuitenkaan seuraa, ettd 13 artiklassa
asetettaisiin tavaramerkkivirastolle todelli-
nen velvollisuus tarkastella osittaista rekiste-
réintid ex officio kaikissa tapauksissa. T4lld
perusteella kansalliset menettelysddnnot
eivit ole ristiriidassa 13 artiklan kanssa, jos
niissd edellytetdén, ettd hakija, joka haluaa
tavaramerkkiviraston tarkastelevan osittaista
rekisterointid, tekee timin selviksi hake-
muksessaan. Tillaiset sddannét péinvastoin
lisadvat menettelyn tehokkuutta, ne ovat
pikemminkin vihemmin hankalia, kun
menettelyd tarkastellaan kokonaisuutena,
eivitkd ne ole sellaisia, ettd yhteison oikeus-
jarjestyksessa vahvistettujen oikeuksien kayt-
timinen olisi mahdotonta tai suhteettoman
vaikeaa.

69. Asiakirja-aineistosta ilmenee, ettd
MT&C ei pyytanyt toissijaisesti osittaista
rekisterointia BT V:ssd alkuperdisessd hake-
muksessaan eikd riitauttaessaan viliaikaisen
padtoksen BTVissi. MT&C ei ndin ollen
kayttanyt kumpaakaan mahdollisuutta, jotka
Benelux-jarjestelmissé tarjotaan kaksivaihei-
sen menettelyn — viliaikainen ja lopullinen —
perusteella, tehdéd osittaista rekisterdintia
koskeva tdydentivd hakemus. Niyttda siltd,

46 — Tuomion 113 kohta.

ettd tdydentivd hakemus tehtiin vasta pda-
tostd tutkineessa tuomioistuimessa. En nde
mitddn hyvédi syytd siihen, miksi MT&C (tai
mikddn muu hakija) ei voisi tehdd tdydenta-
vdd hakemusta (kansallisissa menettelysdan-
noissd vahvistetulla tavalla), kun sen hake-
mus on tavaramerkkiviraston kisiteltavina.

70. Katson ndin ollen, ettd kun kansallinen
tuomioistuin tutkii tavaramerkkiviraston
péadtostd, jossa evitddn tavaramerkin rekiste-
rointi, ei ole tavaramerkkidirektiivin 3 artik-
lan vastaista, ettd kansallisissa menettely-
sadnnoissd estetddn kyseisti tuomioistuinta
lausumasta tavaramerkin erottamiskyvysti
erikseen kunkin tavaran ja palvelun osalta
edellyttien, etti kyseisissd sadnnoissid anne-
taan hakijalle todellinen mahdollisuus pyytii
tavaramerkin osittaista rekisterointia (eli
rekister6intid ainoastaan tiettyjd sen ensisi-
jaisessa hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita
ja/tai palveluja varten) hakemuksessaan tava-
ramerkkivirastolle.

I-1475



JULKISASIAMIES SHARPSTONIN RATKAISUEHDOTUS — ASIA C-239/05

Ratkaisuehdotus

71. Edelld esitetyistd syista katson, ettd yhteistjen tuomioistuimen on vastattava
seuraavasti Brysselin Hof van Beroepin esittamiin kysymyksiin:

1)

2)

3)

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaéddnnon ldhentdmisestd 21 pdivdna joulu-
kuuta 1988 annetussa neuvoston direktiivissié 89/104/ETY ei edellytetd, ettd
tavaramerkkiviranomaisen, joka epdd tavaramerkin rekisteréinnin, on esitettéva
pédatoksessidn erillinen padtelma kunkin yksittdisen tavaran tai palvelun osalta,
jota varten tavaramerkin suojaa haettiin. Riittds, ettd paatoksesté ilmenee, miksi
rekisterdinti evittiin tiettyjen tavara- ja palveluryhmien osalta.

Neuvoston direktiivissd 89/104 jitetadan kansallisen lainsdddannén tehtévaksi
madrittdd, voiko tuomioistuin, joka tutkii tavaramerkkiviranomaisen péitosti
evitd tavaramerkin rekisterdinti, ottaa huomioon tosiseikkoja ja olosuhteita,
jotka eivit olleet olemassa, kun tavaramerkkiviranomainen teki paatoksensa.

On neuvoston direktiivin 89/104 mukaista, ettd kansallisissa sadnnoissi estetddn
tuomioistuinta, joka tutkii tallaista paitostd, i) ottamasta huomioon tosiseikkoja
ja olosuhteita, jotka eivit olleet olemassa, kun tavaramerkkiviranomainen teki
paatoksenss, ja ii) lausumasta tavaramerkin erottamiskyvysta erikseen kunkin
tavaran ja palvelun osalta edellyttien, ettd kyseisissda sddnnoissd annetaan
hakijalle todellinen mahdollisuus pyytda tavaramerkin osittaista rekisterdintia
(eli rekisterdintid ainoastaan tiettyjd sen ensisijaisessa hakemuksessa tarkoitet-
tuja tavaroita ja/tai palveluja varten) hakemuksessaan tavaramerkkivirastolle.
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