KONINKLIJKE KPN NEDERLAND

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)
12 paivini helmikuuta 2004

Asiassa C-363/99,

jonka Gerechtshof te 's-Gravenhage (Alankomaat) on saattanut EY 234 artiklan
nojalla yhteiséjen tuomioistuimen kisiteltdviksi saadakseen tdssid kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevassa asiassa

Koninklijke KPN Nederland NV

vastaan

Benelux-Merkenbureau

ennakkoratkaisun jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiddidnnon lihentdamisestd
21 péivind joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 2 ja 3 artiklan tulkinnasta,

* Oikcudenkayntikieli: hollanti.
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: V. Skouris, joka hoitaa kuudennen jaoston puheen-
johtajan tehtivid, sekd tuomarit C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues,
R. Schintgen ja F. Macken (esittelevd tuomari),

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: apulaiskirjaaja H. von Holstein,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Koninklijke KPN Nederland NV, edustajinaan advocaat K. Limperg ja
advocaat T. Cohen Jehoram,

— Benelux-Merkenbureau, edustajinaan advocaat J. H. Spoor ja advocaat L. De
Gryse,

— Euroopan yhteiséjen komissio, asiamiehinddn K. Banks ja H. M. H. Speyart,

ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Koninklijke KPN Nederland NV:n, Benelux-Merkenbureaun ja
komission 15.11.2001 pidetyssi istunnossa esittimdt suulliset huomautukset,
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kuultuaan julkisasiamiehen 31.1.2002 pidetyssa istunnossa esittdman ratkaisueh-
dotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Gerechtshof te ’s-Gravenhage on esittinyt yhteiséjen tuomioistuimelle 3.6.1999
tekemdllddn pdacokselld, joka on saapunut yhteiséjen tuomioistuimeen
1.10.1999, EY 234 artiklan nojalla yhdeksdn ennakkoratkaisukysymysti
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdaddnnén lihentdmisesti 21 piivini joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmaisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989,
L 40, s. 1; jiljempidnd direktiivi) 2 ja 3 artiklan tulkinnasta.

Nami kysymykset on esitetty riita-asiassa, jossa asianosaisina ovat Koninklijke
KPN Nederland NV -niminen yhti6 (jdljempani KPN) ja Benelux Merkenbureau
(Benelux-tavaramerkkivirasto) ja jossa on kysymys siiti, etti Benelux-tavara-
merkkivirasto kieltdytyi rekisterdimastd KPN:n hakemaa merkkii ”Postkantoor”
tavaramerkiksi useita eri tavaroita ja palveluja varten.
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Asiaa koskevat oikeussadnnot

Yhteison lainsdddintd

Direktiivin johdanto-osan ensimmdisen perustelukappaleen mukaan direktiivilld
pyritddn lihentdmién jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiididntdd, jotta poistet-
taisiin ne erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkkuvuutta ja palvelujen
tarjoamisen vapautta sekd vddristdd kilpailua yhteismarkkinoilla.

Direktiivin kolmannesta perustelukappaleesta kuitenkin ilmenee, ettd direktiivin
tarkoituksena ei ole lihentds tdydellisesti jisenvaltioiden tavaramerkkilainsii-
dintod ja ettd se rajoittuu lihentimiddn niitid kansallisia sddnnoksid, jotka
vélittdmimmin vaikuttavat sisimarkkinoiden toimintaan.

Direktiivin seitsemdnnessd perustelukappaleessa todetaan, ettd niiden piaméiirien
saavuttaminen, joihin tilli jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdiddnnén lihenta-
miselld pyritddn, edellyttdsd, ettd rekisterdidyn tavaramerkin saamisen ja
sdilyttdmisen edellytykset ovat kaikissa jisenvaltioissa pddsidntoisesti samat ja
ettd perusteet tavaramerkin rekisterdinnin epddmiselle ja mitdttomyydelle,
esimerkiksi erottamiskyvyn puuttuminen, on lueteltava tyhjentdvisti, vaikka
jotkin ndistd perusteista ovat valinnaisia jasenvaltioille, jotka voivat sen vuoksi
pitdd ndmd perusteet voimassa tai antaa niistd sddnnoksia.

Direktiivin 12. perustelukappaleessa todetaan, etti kaikkia yhteison jisenvaltioita
sitoo teollisoikeuden suojelemista koskeva 20 pdivind maaliskuuta 1883 tehty
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Pariisin yleissopimus, jota on viimeksi muutettu Tukholmassa 14.7.1967
(Yhdistyneiden kansakuntien sopimussarja, osa 828, nro 11847, s. 108), ja ettid
direktiivin sddnnosten on tarpeen olla tdysin yhdenmukaiset kyseisen yleis-
sopimuksen mairdysten kanssa.

Direktiivin 2 artiklassa, joka on otsikoitu *Tavaramerkin muodostavat merkit”,
sdddetddn seuraavaa:

”Tavaramerkkini voi olla miki tahansa merkki, joka voidaan esittdd graafisesti,
erityisesti sanoin, henkilonnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin
taikka tavaroiden tai niiden paillyksen muodon avulla, jos sellaisella merkilla
voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista.”

Direktiivin 3 artiklassa luetellaan rekisterdinnin esteet ja mitdttGmyysperusteet, ja
kyseisen artiklan 1 ja 3 kohdassa sdddetdén seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejd ei saa rekisteroidd tai, jos ne on rekisteréity, ne on
julistettava mitdttomiksi:

a) merkit, jotka eivit voi olla tavaramerkkeini;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu [erottamiskyky];

[-1655



TUOMIO 12.2.2004 — ASIA C-363/99

c) yksinomaan sellaisista merkeisti tai merkinnéisti muodostuvat tavaramerkit,
jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia,
laatua, mdiirii, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperid,
tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka
muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

d) yksinomaan sellaisista merkeisti tai merkinnoistd muodostuvat tavaramerkit,
jotka ovat tulleet yleisessd kielenkdytdssd tai hyvdn kauppatavan mukaan
tavanomaisiksi;

g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleis6d harhaan esimerkiksi
tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperin
suhteen;

3. Tavaramerkilti ei saa eviti rekisterointii tai sitd julistaa mitdttomaksi
1 kohdan b, ¢ tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen
rekisterdintihakemuksen tekopdivid kiytossi tullut erottuvaksi. Jasenvaltio voi
sddtdd, ettd timid koskee my®s tavaramerkkii, joka on tullut erottuvaksi
rekisterdintihakemuksen tekopdivin tai rekisterdintipdivin jilkeen.”
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Benelux-maiden yhtendinen tavaramerkkilaki

Benelux-maiden yhtendistd tavaramerkkilakia on muutettu kyseisen lain muutta-
misesta 2.12.1992 tehdylld ja 1.1.1996 voimaan tulleella poytikirjalla (Neder-
lands Traktatenblad 1993, nro 12; jidljempidnd Benelux-tavaramerkkilaki)
direktiivin saattamiseksi osaksi kolmen Benelux-maan kansallista oikeusjirjes-
tysti.

Benelux-tavaramerkkilain 1 §:ssd saddetddn seuraavaa:

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

Tavaramerkkini ei kuitenkaan voi olla tavaran luonteenomainen muoto, sen
arvoon olennaisesti vaikuttava muoto tai teollisia tuloksia aiheuttava muoto.”

Benelux-ravaramerkkilain 6 bis §:n 1-4 momentissa sdidetdidn seuraavaa:

”1. Benelux-tavaramerkkiviraston on evittivi rekisterdinti, jos se katsoo, etti:

a) rekisteroitivd merkki ei vastaa 1 §:ssd sdddettyd tavaramerkin kuvausta
erityisesti siltd osin kuin siltd puuttuu Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies
artiklan B osan 2 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky;
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b) rekisterdintihakemus koskee 4:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua tavaramerk-
kid.

2. Tavaramerkin rekisterdinnin epidmisen on koskettava tavaramerkin muodos-
tavaa merkkid kokonaisuudessaan. Rekisterdinti voidaan rajoittaa koskemaan
vain yhti tai useampaa sellaista tavaraa, jota varten tavaramerkki on tarkoitettu.

3. Benelux-tavaramerkkiviraston on vilittémisti ilmoitettava rekisterdinnin
hakijalle kirjallisesti aikomuksestaan evitd rekisterdinti kokonaan tai osittain ja
perustelut tille, ja sen on annettava hakijalle tilaisuus vastata ilmoitukseen
tdytdntoOnpanoasetuksessa asetetussa méédrdajassa.

4. Jos Benelux-tavaramerkkiviraston rekisterointid vastaan esittimia viitteitd ei
ole sdddetyssi mdiriajassa osoitettu viiriksi, merkin rekisterointi evitddn
kokonaan tai osittain. Benelux-tavaramerkkiviraston on vilittémasti ilmoitettava
rekisterdinnin epddmisestd kirjallisesti hakijalle ja ilmoitettava perustelut tille, ja
ilmoituksessa on mainittava 6 ter §:ssd sdddetty muutoksenhakukeino.”

Benelux-tavaramerkkilain 6 ter §:ssd siddetddn seuraavaa:

*Hakija voi kahden kuukauden miiriajassa 6 bis §:n 4 momentissa tarkoitetusta
ilmoituksesta nostaa Cour d’appel de Bruxellesissd, Gerechtshof te ’s Gravenha-
gessa tai Cour d’appel de Luxembourgissa kanteen, jotta tavaramerkkivirasto
velvoitettaisiin rekisterdimiin merkki. Alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin
midriytyy hakijan tai hinen asiamiehensd hakemuksessa ilmoitetun osoitteen tai
hakemuksessa ilmoitetun prosessiosoitteen perusteella.”
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Benelux-tavaramerkkilain 13 §:n C osan ensimmdisessi momentissa sdddetdin
seuraavaa:

”Yksinoikeus tavaramerkkiin, joka on ilmaistu yhdelld Benelux-alueeseen kuu-
luvan valtion kansallisella tai alueellisella kielelld, koskee lain mukaan myos
ilmaisun kdinnoksid naille muille kielille”.

Oikeudenkaynti padasiassa ja ennakkoratkaisukysymykset

KPN jdtti 2.4.1997 Benelux-tavaramerkkivirastoon hakemuksen sanan
”Postkantoor” (joka voidaan kididntdid postitoimistoksi) rekisterdimiseksi tavara-
merkiksi tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien
rekister6imistd varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzaan sopimukseen,
sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jiljempani Nizzan sopimus),
pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 35-39, 41 ja 42 kuuluvia tiettyjd tavaroita
ja palveluja varten, kyseisten luokkien koskiessa muun muassa paperia,
mainontaa, vakuutustoimintaa, frankeerausmerkkien liikkeelle laskemista, raken-
tamista, kaukoviestintdd, kuljetusta, koulutusta sekid teknisti neuvontaa ja
opastusta.

Benelux-tavaramerkkivirasto ilmoitti 16.6.1997 pdivitylld kirjeelliin KPN:lle,
ettd rekisterdinti evitddn alustavasti, koska *merkki Postkantoor on yksinomaan
kuvaileva luokissa 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 ja 42 mainittujen tavaroiden ja
palvelujen osalta, jotka liittyvit postitoimistoon”, ja koska “merkilli ei niin ollen
ole lainkaan Benelux-ravaramerkkilain 6 bis §:n 1 momentin a kohdassa
tarkoitettua erottamiskykya”.
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KPN teki 15.12.1997 piivitylld kirjeellidn oikaisuvaatimuksen tdstd epddmi-
sestd, joka vahvistettiin lopullisesti Benelux-tavaramerkkiviraston 28.1.1998
pdivitylld kirjeelld.

KPN nosti timidn epiimisen johdosta 30.3.1998 kanteen Gerechtshof te
’s-Gravenhagessa, joka katsoi, etti vastauksen saaminen erdisiin Benelux-
tavaramerkkilain tulkintaa koskeviin kysymyksiin edellyttdd asian saattamista
Benelux-tuomioistuimen kisiteltiviksi ja ettd vastauksen saaminen direktiivin
tulkintaa koskeviin muihin kysymyksiin edellyttdd asian saattamista yhteisdjen
tuomioistuimen kisiteltiviksi.

Gerechtshof te ’s-Gravenhage on niin ollen piittinyt lykitd asian ratkaisemista
ja esittdd yhteisdjen tuomioistuimelle seuraavat yhdeksin ennakkoratkaisukysy-
mysta:

”1) Onko Benelux-tavaramerkkiviraston, jonka tehtiviksi on Benelux-maiden
yhtendisen tavaramerkkilain muuttamisesta 2.12.1992 tehdylld poytikirjalla
(Trb. 1993, 12) annettu tavaramerkkien rekisterdintihakemusten niiden
ehdottomien hylkiysperusteiden tutkiminen, jotka ilmenevit jdsenvaltioiden
tavaramerkkilainsdidddnnén lihentimisestd 21 piivdnd joulukuuta 1988
annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989,
L 40) 3 artiklan 1 kohdasta, luettuna yhdessi 2 artiklan kanssa, otettava
huomioon paitsi merkki sellaisena kuin se on esitetty rekisteroitdviksi, myos
kaikki sen tiedossa olevat merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, mukaan
lukien hakijan sille ilmoittamat tosiseikat ja olosuhteet (esimerkiksi se, ettd
hakija on kiyttinyt merkkii laajamittaisesti jo ennen rekisteréinnin hake-
mista kyseisid tavaroita varten olevana tavaramerkkind, tai se, ettd tutkin-
nassa on ilmennyt, ettd merkki ei hakemuksessa ilmoitettujen tavaroiden ja/
tai palvelujen osalta voi johtaa yleis6d harhaan)?

2) Piteekd [ensimmiiseen] kysymykseen annettu vastaus myos silloin, kun
Benelux-tavaramerkkivirasto ratkaisee kysymyksen siitd, onko hakija osoit-
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tanut véariksi viitteet, jotka tavaramerkkivirasto on esittdnyt rekisterdinti-
hakemusta vastaan, ja silloin, kun se paittda evitd tavaramerkin rekisteroi-
misen kokonaan tai osittain, joista molemmista tilanteista siddetddn Benelux-
tavaramerkkilain 6 bis §:n 4 momentissa?

Piteeko [ensimmadiseen] kysymykseen annettu vastaus myos Benelux-tavara-
merkkilain 6 ter §:ssd tarkoitetun kanteen oikeudelliseen arviointiin?

Ovatko — ottaen huomioon Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan B
osan 2 kohdan sddnnokset — tavaramerkkeji, joita ei direktiivin 3 artiklan
1 kohdan johdantokappaleen ja c alakohdan mukaan saa rekisterdid tai jos
ne on jo rekisteroity, jotka voidaan julistaa mitdttomiksi, myos tavaramerkit,
jotka muodostuvat sellaisista merkeistd tai merkinnéistd, jotka voivat
elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, mairaa,
kiytrorarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperii tai tavaroiden valmis-
tusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa tai muita tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia, vaikka tdmi koostumus ei ole tdtd varten kiytetty
(ainoa tai yleinen) tavanomainen merkinti? Onko tiltd osin silli mitdin
merkitystd, onko olemassa vihin tai paljon kilpailijoita, joiden edun
mukaista voi olla, ettd niilld olisi mahdollisuus kiyttda tillaista merkintia?
(Vrt. Benelux-tuomioistuimen tuomio 19.1.1981, NJ 1981, s. 294, asia P.
Ferrero & Co S. p. A. / Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)).

Onko lisdksi merkitystd vield silld, ettd Benelux-tavaramerkkilain 13 §:n
C osan mukaan oikeus tavaramerkkiin, joka on ilmaistu yhdelli Benelux-
alueeseen kuuluvan valtion kansallisella tai alueellisella kielelld, koskee lain
mukaan my6s ilmaisun kdinnoksia jollekin muulle tillaiselle kielelle?

a) Kun arvioidaan sitd, onko sellainen merkki direktiivin 2 artiklassa (ja
Benelux-tavaramerkkilain 1 §:ssi) tavaramerkille annetun kuvauksen
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mukainen, joka muodostuu yhdestd (uudesta) sanasta, joka koostuu osista,
joista kultakin yksikseen tarkasteltuina puuttuu erottamiskyky niiden
tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten merkin rekister6imistd on
haettu, lihdettivi siitd, ettd tillainen (uusi) sana on periaatteessa
erottamiskykyinen?

b) Jos vastaus on kieltivi, onko tilléin katsottava, ettd tillaiselta sanalta
(paitsi jos se on kdytossd tullut erottamiskykyiseksi (‘inburgering’))
periaatteessa puuttuu erottamiskyky ja ettd asia on toisin ainoastaan
sellaisissa erityisissd olosuhteissa, joiden johdosta yhdistelmi on enemmin
kuin osatekijoidensd summa?

Onko tiltd osin merkitystd silld, onko merkki ainoa tai ainakin yleisesti
kiytetty sana kyseisen ominaisuuden tai kyseisten ominaisuuksien (ndiden
yhdistelmin) ilmaisemiseksi, tai silld, onko titi varten olemassa synonyy-
meja, joita kohtuudella voidaan myds kiyttdd, tai silld, ilmaiseeko sana
tavaran tai palvelun kaupallisesti olennaisen ominaisuuden tai toissijai-
semman ominaisuuden?

Onko lisiksi merkitystd vield silld, ettd Benelux-tavaramerkkilain 13 §:n
C osan mukaan oikeus tavaramerkkiin, joka on ilmaistu yhdelld Benelux-
alueeseen kuuluvan valtion kansallisella tai alueellisella kielelld, koskee
lain mukaan myos ilmaisun kiinnéksid niille muille kielille?

6) Riittddko pelkdstiin se seikka, ettd kuvailevan merkin rekisterdintid
tavaramerkiksi on samalla haettu my6s sellaisia tavaroita ja/tai palveluja
varten, joita merkki ei kuvaa, siihen, ettd katsotaan, ettd merkki on timin
johdosta erottamiskykyinen nididen tavaroiden ja/tai palvelujen osalta
(esimerkiksi merkki Postkantoor (postitoimisto) huonekalujen osalta)?
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Jos vastaus tdhdn on kieltdvd, onko arvioitaessa sitd, onko téllainen kuvaileva
merkki erottamiskykyinen tillaisten tavaroiden ja/tai palvelujen osalta,
otettava huomioon se mahdollisuus, ettd ottaen huomioon merkin kuvaileva
merkitys tai kuvailevat merkitykset yleiso (osa siitd) ei pidd tdtd merkkid
erottamiskykyisend merkkind ndiden (kaikkien tai joidenkin) tavaroiden tai
palvelujen osalta?

Onko edelld esitettyihin kysymyksiin vastaamisen kannalta merkitystd vield
silld, ettd sen jilkeen kun Benelux-maat ovat paittdneet, ettd Benelux-
tavaramerkkivirasto tutkii tavaramerkkien rekister6intihakemukset ennen
tavaramerkkien rekisteréimistd, hallitusten yhteisen kommentaarin mukaan
Benelux-tavaramerkkiviraston Benelux-tavaramerkkilain 6 bis §:n mukainen
tutkintatapa ’on (ja sen on oltava) varovainen ja piddttyvidinen tapa, jossa
otetaan huomioon kaikki elinkeinoeldmin edut ja jossa pyritdén siihen, ettd
sellaisia rekisterdintihakemuksia, joita ei selvdstikddn voida hyviksya,
korjataan sisdllon osalta tai ettd tillaiset hakemukset hyldtddan’? Jos vastaus
tihin on myo6ntivd, minkd normien mukaan on arvioitava sitd, onko
rekisterdintihakemus sellainen, ettd ’sitd ei selvédstikddn voida hyvaksya’?

Tilloin oletetaan, ettd oikeudenkdynnissi, jossa vaaditaan merkin mititto-
miksi julistamista (ja jollainen voidaan panna vireille merkin tultua
rekisteroidyksi), tavaramerkiksi rekisteréidyn merkin mitdttomyyteen vetoa-
miseksi ei edellytetd, ettd merkki on sellainen, ettd ’sitd ei selvistikddn voida
hyviksya’.

Onko direktiivin ja Pariisin yleissopimuksen rakenteiden kanssa yhteensopi-
vaa se, ettd merkki rekister6idddn tiettyjd tavaroita tai palveluja varten silla
rajoituksella, ettd rekisterdinti on voimassa vain sellaisten tavaroiden tai
palvelujen osalta, joilla ei ole tiettyd ominaisuutta tai tiettyja ominaisuuksia
(esimerkiksi merkin Postkantoor rekisterdiminen seuraavia palveluja varten:
suorapostituskampanjoiden toteuttaminen ja frankeerausmerkkien liikkeelle
laskeminen ’siltd osin kuin ne eivit liity postitoimistoon’)?

Onko niihin kysymyksiin vastaamisen kannalta merkitysti silld seikalla, ettd
vastaava merkki on rekisteroity tavaramerkiksi samankaltaisille tavaroille tai
palveluille muissa jdsenvaltioissa?”
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Kolme ensimmadistd kysymysta

Kansallinen tuomioistuin haluaa ensimmaiselld kysymyksellidn ennen kaikkea
tietdd, onko direktiivin 3 artiklaa tulkittava siten, ettd viranomaisen, jolla on
toimivalta rekisterdidd tavaramerkkejd, on otettava huomioon paitsi tavara-
merkki sellaisena kuin se on esitetty rekisterditdviksi, myos kaikki sen tiedossa
olevat merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet. Kansallinen tuomioistuin haluaa
tietdd toisella ja kolmannella kysymyksellidn, jotka on syytd kisitelld yhdessd,
missd menettelyn vaiheessa asiaa kisittelevdn toimivaltaisen viranomaisen on
otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, ja jos kyseessi
on tuomioistuimessa kisiteltivini oleva kanne, onko myos kyseisen tuomioistui-
men otettava huomioon nimi tosiseikat ja olosuhteet.

Yhteisojen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

KPN katsoo, ettd kun Benelux-tavaramerkkivirasto tutkii mahdollisuutta
rekisterdidd tavaramerkki, se ei saa perustaa arviointiaan yksinomaan tavara-
merkkiin, vaan se voi ottaa huomioon tietyt yleisesti tunnetut tosiseikat seka
hakijan esittdmat tiedot. Benelux-tavaramerkkivirasto ei voi kuitenkaan menni
niiti merkityksellisid tosiseikkoja ja olosuhteita pidemmille, jotka silld oli
tiedossaan, kun hakemus tehtiin.

KPN viittis, ettd Benelux-tavaramerkkiviraston on sovellettava samoja arvioin-
tiperusteita seka rekisterdintihakemuksen alustavassa tutkinnassa ettd lopullisessa
tutkinnassa, mutta sen on kuitenkin lopullisessa tutkinnassa voitava ottaa
huomioon merkitykselliset tosiseikat, jotka on saatettu sen tietoon alustavan
tutkinnan jilkeen.
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KPN esittdd lopuksi, ettd tuomioistuimen, jossa on nostettu kanne Benelux-
tavaramerkkiviraston pddtoksen johdosta, on tutkittava samat tosiseikat, jotka
kyseinen virasto oli ottanut huomioon.

Benelux-tavaramerkkivirasto vetoaa siihen, ettd se on velvollinen ottamaan
huomioon kaikki tosiseikat ja olosuhteet, jotka ovat sen tiedossa ja jotka koskevat
sitd, voiko tavaramerkki sellaisena kuin se on esitetty rekisterditdviksi taytrtda
tehtdvinsd erottamiskykyisend tavaramerkkind niiden tavaroiden ja palvelujen
osalta, joita varten sen rekisterointid on haettu. Benelux-tavaramerkkivirasto ei
ndin ollen voi tyytya tietoihin, jotka hakija sille toimittaa tai jotka ovat yleisesti
tunnettuja, ottaen kuitenkin huomiocon sen, ettd jos Benelux-tavaramerkkivirasto
haluaa nojautua seikkoihin, jotka eivdt ole hakijan tiedossa, sen on puolustau-
tumisoikeuksien noudattamista koskevan periaatteen mukaisesti kehotertava
hakijaa esittimidin oma nidkemyksensa.

Lisaksi Benelux-tavaramerkkivirasto viittdd, ettd kyseinen velvollisuus ottaa
huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet soveltuu kaikkiin
menettelyvaiheisiin kyseisesséd virastossa.

Benelux-tavaramerkkivirasto toteaa lopuksi, ettd tuomioistuimen, joka kisittelee
Benelux-tavaramerkkiviraston pditoksen johdosta nostettua kannetta, on arvioi-
tava hakemuksen sisdltod kaikkien niiden tosiseikkojen ja olosuhteiden perus-
teella, jotka olivat Benelux-tavaramerkkiviraston tiedossa sen hyldtessi
hakemuksen lopullisesti, kyseisen tuomioistuimen voimatta ottaa huomioon
uusia seikkoja, jotka esitetddn ensimmadisen kerran tissi tuomioistuimessa.

Komission mukaan ei ole mahdollista ymmartd4, ettd haettua tavaramerkkia ja
sitd seikkaa, kuuluuko kyseinen tavaramerkki direktiivin 3 artiklassa saddettyjen
rekisterdinnin esteiden soveltamisalaan, pitdisi arvioida abstraktilla tasolla.
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27 Jokaisen tavaramerkin osalta — erityisesti sanamerkkien osalta — vastaus tdhin

28

29

kysymykseen riippuu nimittdin kyseisen tavaramerkin merkityksestd, joka
puolestaan riippuu kyseisen tavaramerkin kiytostd taloudellisessa vaihdannassa
ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, erityisesti kyseisen tavaramerkin kohdeylei-
son kannalta. Toisaalta suojaa ei koskaan pyydetd absoluuttisesti, vaan tiettyjen
rekisterdintihakemuksessa yksiloitivien tavaroiden tai palvelujen osalta. Tavara-
merkin kykyi erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista on aina arvioitava niiden tavaroiden tai palvelujen kannalta, joita
varten tavaramerkin rekister6intid on haettu.

Komissio esittiid lopuksi, ettd vaikka jdsenvaltioilla on tdysi vapaus vahvistaa
menettelysdinnokset tavaramerkkiasioissa, direktiivissd sdddettyjen aineellisoi-
keudellisten normien noudattamista ei sitd vastoin voida tehdd riippuvaksi
kyseisen menettelyn vaiheesta, joten velvollisuus arvioida rekister6intihakemusta
ottamalla huomioon konkreettiset olosuhteet koskee sekd asiaa kisittelevad
toimivaltaista viranomaista ettd tuomioistuinta.

Yhteisdjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Sen kysymyksen osalta, onko toimivaltaisen viranomaisen otettava huomioon
kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet tavaramerkin rekisterdintihake-
musta tutkiessaan, on syytd huomauttaa ensiksi, ettd direktiivin 12. perus-
telukappaleessa todetaan, ettd “kaikkia yhteison jdsenvaltioita sitoo
teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus” ja ettd “tdméin
direktiivin sddnndsten on tarpeen olla tiysin yhdenmukaiset Pariisin yleis-
sopimuksen miirdysten kanssa”.
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Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan C osan 1 kohdassa midritaan
kuitenkin, ettd “merkin suojaamiskelpoisuutta arvosteltaessa on otettava
huomioon kaikki tosiseikat, erityisesti kuinka kauan merkki on ollut kdytéssa.”

Toiseksi, kun toimivaltainen viranomainen tutkii tavaramerkin rekisteréintihake-
musta ja kun sen on tdssi tarkoituksessa muun muassa médritettiva, puuttuuko
tavaramerkiltd erottamiskyky, kuvaileeko tavaramerkki kyseessa olevien tavaroi-
den tai palvelujen ominaisuuksia tai onko tavaramerkistd tullut yleisnimi,
kyseinen viranomainen ei voi tutkia hakemusta abstraktilla tasolla.

Toimivaltaisen viranomaisen on nimittdin tdssd tutkinnassa otettava huomioon
rekisterditdviaksi haetun tavaramerkin omat ominaisuudet, muun muassa
tavaramerkin luonne (sanamerkki, kuviomerkki jne.), ja jos kyseessi on
sanamerkki, kyseisen sanamerkin merkitys, sen mdirittdmiseksi, kuuluuko
kyseinen tavaramerkki direktiivin 3 artiklassa sdddettyjen rekisterdinnin esteiden
soveltamisalaan.

Koska liséiksi tavaramerkin rekisterdintid aina haetaan rekisterdintihakemuksessa
mainittuja tavaroita tai palveluja varten, kysymysti siitd, kuuluuko tavaramerkki
direktiivin 3 artiklassa sididdettyjen rekisteroinnin esteiden soveltamisalaan, on
arvioitava konkreettisella tasolla suhteessa ndihin tavaroihin tai palveluihin.

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tavaramerkin
erottamiskykyd on ensiksi arvioitava suhteessa kyseisiin tavaroihin tai palveluihin
ja toiseksi suhteessa siihen, miten kohdeyleiso, joka muodostuu niiden tavaroiden
tai palvelujen tavanomaisesti valistuneista sekd kohtuullisen tarkkaavaisista ja
huolellisista keskivertokuluttajista, mieltdd tavaramerkin (ks. erityisesti yhdistetyt
asiat C-53/01-C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. 1-3161,
41 kohta ja asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. 1-3793, 46 ja
75 kohta).
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Toimivaltainen viranomainen ottaa arvioinnissaan huomioon kaikki merkityk-
selliset tosiseikat ja olosuhteet, tarvittaessa mukaan lukien hakijan esittiméin
sellaisen tutkimuksen tulokset, jolla pyritidn esimerkiksi osoittamaan, ettd
tavaramerkiltd ei puutu erottamiskyky tai ettd se ei ole harhaanjohtava.

Miti sitten tulee sithen kysymykseen, missd toimivaltaisen viranomaisen
suorittaman tutkintamenettelyn vaiheessa on otettava huomioon kaikki merki-
tykselliset tosiseikat ja olosuhteet, ja sithen kysymykseen, onko tilanteessa, jossa
kansallisessa lainsiidinndssi on sdddetty mahdollisuus nostaa tuomioistuimessa
kanne kyseisen viranomaisen paddtoksen johdosta, my6s timén tuomioistuimen
otettava huomioon merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, on korostettava, ettd
toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon kaikki merkitykselliset
tosiseikat ja olosuhteet ennen kuin se tekee lopullisen paddtoksen tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen johdosta. Tuomioistuimen, jossa on nostettu kanne
tavaramerkin rekisterdintihakemusta koskevan piditoksen johdosta, on myds
otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet toimivaltansa
rajoissa, sellaisina kuin ne on midritetty sovellettavassa kansallisessa sddnnos-
tossa.

Kolmeen ensimmiiseen kysymykseen on siis vastattava, ettd direktiivin 3 artiklaa
on tulkittava siten, ettd viranomaisen, jolla on toimivalta rekisterdidd tavara-
merkkeji, on otettava huomioon paitsi tavaramerkki sellaisena kuin se on esitetty
rekisterditdviksi, myos kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet.

Tillaisen viranomaisen on otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja
olosuhteet ennen kuin se tekee lopullisen pditdksen tavaramerkin rekisterdin-
tihakemuksen johdosta. Tuomioistuimen, jossa on nostettu kanne tavaramerkin
rekisterdintihakemusta koskevan piitoksen johdosta, on myds otettava huo-
mioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet toimivaltansa rajoissa,
sellaisina kuin ne on méiritetty sovellettavassa kansallisessa sddnnostossa.
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Yhdeksis kysymys

Kansallinen tuomioistuin kysyy yhdeksdnnelld kysymyksellidn, jota on syytd
kisitelld toiseksi, onko silld seikalla, ettd tavaramerkki on rekisterdity jasenval-
tiossa tiettyjd tavaroita tai palveluja varten, merkitystd sen tutkinnan kannalta,
jonka toisessa jasenvaltiossa oleva tavaramerkkien rekister6intiasioissa toimival-
tainen viranomainen suorittaa rekisterdintihakemuksen osalta, jolla haetaan
samanlaista tavaramerkkid sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat
samanlaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten ensiksi mainittu tavara-
merkki on rekisterdity.

Yhteisojen twomioistuimelle esitetyt huomautukset

KPN katsoo, ettd tavaramerkin rekisterfinnistd jossain jdsenvaltiossa tiettyjd
tavaroita tai palveluja varten ei seuraa, etti sama tavaramerkki tai sitd
muistuttava tavaramerkki pitdisi kaikissa olosuhteissa rekister6idd niditd samoja
tavaroita tai palveluja varten my6s muissa jisenvaltioissa. Maaritylld tavara-
merkilld ei nimittdin sellaisenaan vilttedmattd ole samaa erottamiskykya jokaisessa
jasenvaltiossa. KPN:n mukaan jokaisessa jisenvaltiossa on arvioitava, missi
mdérin kyseiselld tavaramerkilli on yleisén kannalta erottamiskyky, joka on
otettava huomioon kyseisessd jasenvaltiossa.

Benelux-tavaramerkkivirasto vetoaa siihen, ettd tavaramerkin rekisterdintihake-
musta tutkiessaan se ei voi kyseisen tavaramerkin lisiksi ottaa huomioon muissa
jasenvaltioissa rekisterdityja tavaramerkkeja. Vaikka lisiksi tavaramerkilti on
alun perin puuttunut erottamiskyky, se on saatettu rekisterdidd toisessa
jasenvaltiossa, koska se on sielld tullut kdytdssd erottamiskykyiseksi ja koska
hakija on saanut timin hyviksytyttyd. Benelux-tavaramerkkiviraston mukaan
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tavaramerkki ei tule erottamiskykyiseksi sen takia, etti toinen tavaramerkki, jolta
my6s puuttuu erottamiskyky, on virheellisesti rekisterdity. Arviointivirheet ovat
vaistimittomid, mutta niit ei ole pakko toistaa yleisten oikeusperiaatteiden
kuten luottamuksensuojan ja oikeusvarmuuden periaatteiden virheellisen tulkin-
nan nojalla.

Komissio esittid, ettd jdsenvaltiossa rekisterdinnin esteiden tutkinnan jilkeen
tehty lopullinen rekisterdinti voi olla suuntaa-antava muiden jisenvaltioiden
toimivaltaisille viranomaisille, kun ne suorittavat tutkinnan direktiivin 3 artiklan
1 kohdan b, ¢ ja d alakohdan nojalla. Tillainen rekisterdinti on kuitenkin
sanamerkkien osalta merkityksellinen vain silloin, kun kyseinen sana kuuluu
johonkin kyseessi olevan tavaramerkkilainsdiddinnén kielistd. Tallainen rekiste-
rointi on joka tapauksessa vain suuntaa-antava, eikd se voi korvata arviointia,
joka muiden jisenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtdvd kunkin
yksittdistapauksen konkreettisten olosuhteiden pohjalta ottamalla huomioon
asianomaisten kohderyhmien suojeleminen kyseisissd jdsenvaltioissa.

Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten timin tuomion 32 kohdassa on todettu, toimivaltaisen viranomaisen on
otettava huomioon rekisterditiviksi haetun tavaramerkin omat ominaisuudet sen
méairittdmiseksi, kuuluuko kyseinen tavaramerkki direktiivin 3 artiklassa sda-
dettyjen rekistersinnin esteiden soveltamisalaan. Kuten tdmin tuomion 33 koh-
dassa on lisiksi todettu, tavaramerkin rekisterdintid haetaan aina
rekisterdintihakemuksessa mainittuja tavaroita tai palveluja varten.
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Silla seikalla, ettd tavaramerkki on rekisterdity yhdessi jisenvaltiossa tiettyji
tavaroita tai palveluja varten, ei ndin ollen voi olla lainkaan merkitysti siihen,
kuuluuko samanlainen tavaramerkki, jonka rekisterdintia on haettu toisessa
jasenvaltiossa samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, direktiivin 3 artiklassa
sdddettyjen rekisterdinnin esteiden soveltamisalaan.

Yhdeksdnteen kysymykseen on ndin ollen vastattava, etti silli seikalla, ettd
tavaramerkki on rekisteroity jasenvaltiossa tiettyjd tavaroita tai palveluja varten,
ei ole lainkaan merkitystd sen tutkinnan kannalta, jonka toisessa jdasenvaltiossa
oleva tavaramerkkien rekisterointiasioissa toimivaltainen viranomainen suorittaa
rekisterdintihakemuksen osalta, jolla haetaan samankaltaista tavaramerkkii
sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samankaltaisia kuin ne tavarat
tai palvelut, joita varten ensiksi mainittu tavaramerkki on rekisterdity.

Neljas kysymys

Neljannen kysymyksensd ensimmdiselld osalla, jota on syytd kisitelld kolman-
neksi, kansallinen tuomioistuin kysyy siti, onko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
c alakohdan vastaista rekisterdidd tavaramerkki, joka muodostuu yksinomaan
merkeistd tai merkinnéistd, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa niiden
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisterdintii on haettu,
silloin kun on olemassa tavanomaisempia merkkeji tai merkintji naiden
samojen ominaisuuksien osoittamiseksi. Kansallinen tuomioistuin kysyy myés
sitd, onko tidhidn kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystd niiden
kilpailijoiden vihiiselld tai suurella mairilli, joiden edun mukaista voi olla
kayttdd merkkejd tai merkint6jd, joista tavaramerkki muodostuu. Neljinnen
kysymyksen toisella osalla kansallinen tuomioistuin kysyy sitd, mitd vaikutuksia
edelld mainitun sddnnoksen soveltamiseen on kansallisella lainsiddannélla, jossa
sdddetddn, ettd kun toimivaltainen viranomainen sellaisella alueella, jolla on
rinnakkain useita virallisesti tunnustettuja kielid, rekisterdi tavaramerkin, joka on
ilmaistu yhdelld néistd kielistd, rekisterdinnin johdosta saatava yksinoikeus
koskee lain mukaan myés kidnnoksid niille muille kielille.
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Yhteisojen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

KPN:n mukaan ei ole poikkeuksellista, ettid pitevisti rekisterdity tavaramerkki on
tietylld ravalla suggestiivinen tai kuvaileva. Tillaisen tavaramerkin rekisterdintid
ei voida kuitenkaan eviti, vaikka se tuo tietylle yleisolle spontaanisti mieleen
niiden tavaroiden ominaisuudet, joita varten se on rekisterdity. Merkit, jotka
hakemusta tehtiessé eivit ole tavaroiden tietyn laadun tavanomaisia merkintoja,
vaan jotka ovat vain suggestiivisia, eivit ole direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitettuja merkkeja.

KPN lisd4, ettd on tdrkedd tietdd, onko kilpailijoilla kdytossddn muita vaihto-
ehtoja, silld mitd enemmin on muita vaihtoehtoja, sitd pienempi on riski siit4, ettd
kilpailijaa rajoitetaan kiyttdmdistd suggestiivista merkkid erottamiskykyisend
merkking.

Benelux-tavaramerkkivirasto katsoo, etti direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa sdddetty rekisterdinnin este on sovellettavissa, koska tavaramerkki
muodostuu  yksinomaan merkeistd tai merkinngistd, jotka voivat elinkeino-
toiminnassa osoittaa niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten
rekisterdintii on haettu, ja koska on merkityksetontd, ettd nididen samojen
ominaisuuksien osoittamiseksi on olemassa muitakin vaihtoehtoja kuin niiden
merkkien tai merkintdjen kidyttiminen. Tdmi johtopditds on vahvistettu
yhdistetyissd asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999
annetussa tuomiossa (Kok. 1999, s. 1-2779).

Benelux-tavaramerkkivirasto vetoaa lisdksi siihen, ettd kysymys siitd, kuinka
moni kilpailija haluaisi kdyttda kyseisid merkkejd tai merkint6ja, ei ole ratkaiseva
kriteeri direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan soveltamisen kannalta.
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Benelux-tavaramerkkiviraston mukaan Benelux-alue on Benelux-tavaramerkki-
oikeuden kannalta yhtendinen ja jakamaton, joten jos merkki on kuvaileva
ainoastaan yhdessd Benelux-maassa tai ainoastaan yhdell4d Benelux-kielelld tai jos
siltd puuttuu erottamiskyky kyseisissi maissa jonkin muun syyn takia, kyseisen
merkin rekisteréinti tavaramerkiksi on evittiavd koko Benelux-alueen osalta.

Edelld mainittuun asiaan Windsurfing Chiemsee nojautuen komissio vetoaa
siihen, ettd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sdddetylld kuvailevien
tavaramerkkien kiellolla pyritddn siihen, ettd kaikki voisivat vapaasti kiyttda
tavaroiden ominaisuuksia kuvailevia merkkeji. Tallaisten tavaramerkkien kielti-
miseksi ei ole tiltd osin tarpeen, ettd todellinen tai konkreettinen monopolisoinnin
riski on olemassa. Lisiksi silli seikalla, onko tavaroiden ominaisuuksien
kuvailemiseen kaytettdvilli merkeilld tai merkinnoéilli synonyymeji, ei ole
merkitysta.

Komission mukaan kysymys siitd, kuinka moneen kilpailijaan voi vaikuttaa
monopolisointi, joka on seurausta yksinomaan tillaisista merkeistd tai merkin-
noistd muodostuvan tavaramerkin rekisteréinnistd, on myos merkityksetén.

Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kysymyksen ensimmdisen osan osalta on todettava, ettd direktiivin 3 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdan mukaan yksinomaan sellaisista merkeisti tai merkinnoistd
muodostuvia tavaramerkkejd ei saa rekisterdidi, jotka voivat elinkeinotoimin-
nassa osoittaa niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten
kyseistd rekisterdintid on haettu.
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Kuten yhteisdjen tuomioistuin on jo aikaisemmin todennut (em. asia Windsurfing
Chiemsee, tuomion 25 kohta; em. asia Linde ym., tuomion 73 kohta ja em. asia
Libertel, tuomion 52 kohta), direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdalla
pyritdédn siithen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, ettd tillaisia merkkejd tai
ilmauksia on jokaisen saatava vapaasti kiyttdd. Tilld sisinnokselld estetddn siis
se, ettd ainoastaan yksi yritys saisi kdyttdd edelli mainittuja merkkejd tai
ilmauksia sen vuoksi, ettd ne on rekisterdity tavaramerkiksi.

Tdma yleinen etu tarkoittaa nimittiin sitd, ettd kaikki merkit ja merkinnit, jotka
voivat osoittaa niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten
rekisterdintid on haettu, jadvit kaikkien yritysten vapaasti kiytettiviksi, jotta ne
voivat kdyttdd kyseisid merkkejd ja merkintojd omien tavaroidensa samojen
ominaisuuksien kuvailemiseen. Tavaramerkkeji, jotka muodostuvat yksinomaan
tdllaisista merkeistd tai merkinnoistd, ei siis voida rekisterdidd, jollei direktiivin
3 artiklan 3 kohdan soveltamisesta muuta johdu.

Toimivaltaisen viranomaisen on niin ollen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan nojalla arvioitava, onko rekisterditiviksi haettu tavaramerkki tilld
hetkelld asianomaisen kohderyhmin kannalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia koskeva kuvaus tai onko kohtuudella odotettavissa, ettd asia on
ndin vastaisuudessa (ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion
31 kohta). Jos toimivaltainen viranomainen timin tutkinnan jilkeen pdityy
toteamaan, ettd asia on ndin, sen on evattiva tavaramerkin rekisterointi kyseisen
sddnnoksen nojalla.

On merkityksetontd, ettd rekisterdintihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksien osoittamiseksi on olemassa muita merkkejd tai
merkintojd, jotka ovat tavanomaisempia kuin ne merkit tai merkinnit, joista
kyseinen tavaramerkki muodostuu. Vaikka direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdassa sdiddetdin, ettd kuuluakseen kyseisessd sddnnoksessd sdddetyn
rekisterdinnin esteen soveltamisalaan tavaramerkin on muodostuttava yksin-
omaan sellaisista merkeistd tai merkinngistd, joilla voidaan kuvailla kyseisten
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, kyseisessd sidnnoksessd ei sitd vastoin
edellytetd, ettd nidmd merkit tai merkinndt ovat ainoa tapa kuvailla niitd
ominaisuuksia.
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Ei myo6skédidn ole ratkaisevaa, onko niiden kilpailijoiden lukumdira suuri, joiden
edun mukaista voi olla kdyttdd merkkejd tai merkint6ja, joista tavaramerkki
muodostuu. Kaikkien toimijoiden, jotka tilld hetkelld tarjoavat tai jotka saattavat
vastaisuudessa tarjota tavaroita tai palveluja, jotka kilpailevat niiden tavaroiden
tai palvelujen kanssa, joita varten rekisterdintia on haettu, on nimittdin voitava
vapaasti kdyttdd merkkeji tai merkint6jd, jotka voivat kuvailla ndiden tavaroiden
tai palvelujen ominaisuuksia.

Neljannen kysymyksen toisen osan osalta on todettava, ettd kun sovellettavassa
kansallisessa lainsddddnndssda — kuten asia on kisiteltdvini olevassa tapauksessa
— sdddetddn, ettd kun toimivaltainen viranomainen sellaisella alueella, jolla on
rinnakkain useita virallisesti tunnustettuja kielid, rekisteroi sanamerkin, joka on
ilmaistu yhdelld ndistd kielistd, rekisterdinnin johdosta saatava yksinoikeus
koskee lain mukaan myos kddnnoksid niille muille kielille, tillainen sdinnés
tarkoittaa todellisuudessa useiden erilaisten tavaramerkkien rekisterdimisti.

Kyseisen viranomaisen on ndin ollen tarkistettava kunkin tdllaisen kdinnoksen
osalta, ettd se ei muodostu yksinomaan merkeistd tai merkinnoisti, jotka voivat
elinkeinotoiminnassa osoittaa niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia,
joita varten rekisterdintid on haettu.

Neljanteen kysymykseen on nidin ollen vastattava, ettd direktiivin 3 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdan vastaista on rekisteréida tavaramerkki, joka muodostuu
yksinomaan merkeistd tai merkinnoéistd, jotka voivat elinkeinotoiminnassa
osoittaa niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisterointii
on haettu, ja asia on niin huolimatta siitd, ettd on olemassa tavanomaisempia
merkkejd tai merkint6jd nididen samojen ominaisuuksien osoittamiseksi, ja
riippumatta niiden kilpailijoiden méairistd, joiden edun mukaista voi olla kiyttda
merkkeja tai merkint6jd, joista tavaramerkki muodostuu.
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Kun sovellettavassa kansallisessa lainsdddidnnossd sdidetiin, ettd kun toimival-
tainen viranomainen sellaisella alueella, jolla on rinnakkain useita virallisesti
tunnustettuja kielid, rekisterdi sanamerkin, joka on ilmaistu yhdelld naistd
kielistd, rekisterdinnin johdosta saatava yksinoikeus koskee lain mukaan myds
kisnnoksid niille muille kielille, kyseisen viranomaisen on tarkistettava kunkin
tallaisen kiinnoksen osalta, ettd se ei muodostu yksinomaan merkeistd tai
merkinndisti, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa ndiden tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia.

Kuudes kysymys

Kuudennen kysymyksensi ensimmdiselld osalla, jota on syytd kasitelld neljan-
neksi, kansallinen tuomioistuin haluaa ennen kaikkea tietdd, onko direktiivin
3 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, ettd tavaramerkilld, joka kyseisen sddnnoksen
c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tiettyjen tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia, mutta joka ei kuvaile muiden tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia, on katsottava viistimitti olevan kyseisen sddnnoksen
b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky niiden muiden tavaroiden tai palvelujen
osalta. Jos vastaus on kieltdvi, kansallinen tuomioistuin kysyy kysymyksensd
toisessa osassa, onko arvioitaessa siti, puuttuuko tillaiselta tavaramerkiltd
erottamiskyky tiettyjen sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita se ei
kuvaile, otettava huomioon se mahdollisuus, ettd yleisé ei mielld kyseistd
tavaramerkkis erottamiskykyiseksi nididen tavaroiden tai palvelujen osalta sen
takia, ettd se kuvailee muiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.

Yhteisdjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

KPN viittd4, ettd jos kansallinen tuomioistuin tarkoittaa “kuvailevalla merkilla”
yleiseen kielenkiyttoon kuuluvaa sanaa, niin tissd tapauksessa, jossa tdllaista
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sanaa on haettu tavaramerkiksi sellaisia tavaroita tai palveluja varten, joiden
osalta se ei ole kuvaileva, direktiivin 1 ja 3 artiklassa asetetut edellytykset
tayteyvat kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn osalta. Toisaalta KPN:n mukaan
tavaramerkin erottamiskykyd on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai
palveluihin, joita varten sitd on haettu, eikd suhteessa nithin tavaroihin tai
palveluihin, joilla voisi olla yhteys tavaroihin tai palveluihin, joita varten
tavaramerkkii on haettu.

Benelux-tavaramerkkiviraston mukaan Postkantoorin kaltainen tavaramerkki voi
muun muassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen kiyttotarkoituksen esimerkiksi
postitoimistossa kiytettdviksi tarkoitettujen huonekalujen osalta. Se, etti
kohdeyleiso voi mieltdd tavaramerkin kyseisten tavaroiden tai palvelujen
ominaisuutta, muun muassa kayttotarkoitusta, koskevaksi merkinniksi, tekee
tavaramerkin ndin ollen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa
tarkoitetulla tavalla tavaramerkiksi kelpaamattomaksi.

Vaikka yleiso ei mielldkddn tavaramerkkii Postkantoor miirittyjen tavaroiden
tai palvelujen osalta direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuksi
merkinniksi, kyseinen tavaramerkki on kuitenkin kyseisen sizinnéksen johdosta
tavaramerkiksi kelpaamaton. Benelux-tavaramerkkiviraston mukaan kyseisessi
sddnnoksessd ei ole niinkddn kyse tavasta, jolla kohdeyleisé nykyisin mieltia
tavaramerkin, vaan siitd, voiko kyseinen tavaramerkki elinkeinotoiminnassa
osoittaa ominaisuuksia tai olosuhteita, jotka se tuo micleen. Lisiksi on otettava
huomioon se, miten kohdeyleisén asianomaisten ryhmien voidaan kohtuudella
ennustaa mieltdvidn kyseisen tavaramerkin vastaisuudessa.

Komissio vetoaa siihen, ettd tavaramerkin erottamiskyky riippuu samalla kertaa
sekd tavaroista tai palveluista, joita varten suojaa pyydetdin, ettd siitd, miten
kyseisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistunut sekid kohtuullisen
tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja mieltia tavaramerkin. Komissio
katsoo toisaalta, ettd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan mukaisia
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rekisterdinnin esteitd on arvioitava erikseen huolimatta piillekkiisyyksisti, joita
voi kdytdnnossi ilmetd. Pelkistdin siitd, ettd tavaramerkki ei yksinomaan kuvaile
kyseisid tavaroita tai palveluja, ei ndin ollen voida paitelld, etti se on
erottamiskykyinen ndiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kysymyksen ensimmiisen osan osalta on todettava, ettd direktiivin 3 artiklan
1 kohdasta ilmenee, ettd jokainen tdssi sddnnoksessd mainittu rekisterdintieste on
itsendinen verrattuna muihin rekisterdintiesteisiin ja ettd jokaista niistd on
tarkasteltava erikseen (ks. erityisesti em. asia Linde ym., tuomion 67 kohta).
Niin on asia erityisesti kyseisen sddnnoksen b, ¢ ja d alakohdassa sdidettyjen
rekisterdinnin esteiden osalta, vaikka niiden soveltamisalat ovat ilmeiselli tavalla
osittain paillekkdisid (ks. vastaavasti asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio
4.10.2001, Kok. 2001, s. I-6959, 35 ja 36 kohta).

Lisdksi yhteisojen tuomioistuimen oikeuskdytinnén mukaan direktiivin 3 artik-
lassa lueteltuja rekisterointiesteitd tulkittaessa on otettava huomioon se yleinen
etu, joka on kulloisenkin rekisterdintiesteen tausta-ajatuksena (ks. erityisesti asia
C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 77 kohta; em. asia
Linde ym., tuomion 71 kohta ja em. asia Libertel, tuomion 51 kohta).

Téstd seuraa, ettd siitd seikasta, ettd tavaramerkki ei kuulu jonkun tillaisen
rekisterdintiesteen soveltamisalaan, ei voi péitelld, ettd se ei voi kuulua jonkun
toisen rekisterdintiesteen soveltamisalaan (ks. vastaavasti em. asia Linde ym.,
tuomion 68 kohta).

I-1678



70

71

72

73

74

KONINKLIJKE KPN NEDERLAND

Toimivaltainen viranomainen ei siis voi tehdd pditelmdd, jonka mukaan
tavaramerkiltd ei puutu erotramiskyky tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta,
pelkéstadn silld perusteella, ettd kyseinen tavaramerkki ei kuvaile niitd tavaroita
tai palveluja.

Kuten timin tuomion 34 kohdassa on toisaalta rodettu, direktiivin 3 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tavaramerkin erottamiskykya on arvioitava
suhteessa rekisterdintihakemuksessa mainittuihin tavaroihin tai palveluihin.

Lisdksi direktiivin 13 artiklassa sdddetdin, ettd “jos tavaramerkin rekisterdinnin
esteet — — koskevat vain joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten
tavaramerkkid on haettu — — , rekisterdinnin epddminen — — koskee vain
nditd tavaroita tai palveluja”.

Téstd seuraa, ettd kun tavaramerkin rekisterdintii on haettu erilaisia tavaroita tai
palveluja varten, toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava kaikkien niiden
tavaroiden tai palvelujen osalta, ettd tavaramerkki ei kuulu ainoankaan
direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa sdiddetyn rekisteroinnin esteen soveltamisalaan,
ja kyseinen viranomainen voi tilloin pditya erilaisiin johtopaitdksiin tarkastel-
luista tavaroista tai palveluista riippuen.

Toimivaltainen viranomainen ei voi ndin ollen tehdd paitelmad, jonka mukaan
tavaramerkiltd ei puutu erottamiskyky tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta,
pelkéstdan silld perusteella, ettd kyseinen tavaramerkki kuvailee muiden
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, vaikka tavaramerkin rekisterdintii
haetaankin kaikkia nditd tavaroita tai palveluja varten.
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Kysymyksen toisen osan osalta on todettava, ettd kuten tdimin tuomion
34 kohdassa on esitetty, tavaramerkin erottamiskykyid on arvioitava suhteessa
tavaroihin tai palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisterdintid on haettu, ja
toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisd, joka muodostuu kyseisten
tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistuneista sekd kohtuullisen tarkkaa-
vaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, mieltdd tavaramerkin.

Tastd seuraa, etti jos toimivaltainen viranomainen havaitsee tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen tutkimisen jilkeen ja otettuaan huomioon kaikki
merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, etti tiettyjen tavaroiden tai palvelujen
tavanomaisesti valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen keskivertokuluttaja
katsoo tavaramerkiltd puuttuvan erottamiskyvyn niiden tavaroiden tai palvelujen
osalta, kyseisen viranomaisen on direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan
nojalla evittidva tavaramerkin rekisterdinti nditd tavaroita tai palveluja varten.

On sitd vastoin merkityksetontd, ettd muiden tavaroiden tai palvelujen
tavanomaisesti valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen keskivertokuluttaja
mieltdd timin saman tavaramerkin ndiden muiden tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksien osalta direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla
tavalla kuvailevaksi.

Direktiivin 3 artiklasta tai sen mistiin muustakaan sddnnoksestd ei nimittdin
seuraa, ettd tavaramerkin kuvailevuus tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta on
este kyseisen tavaramerkin rekisterdinnille muita tavaroita tai palveluja varten.
Kuten direktiivin seitseminnessi perustelukappaleessa on kuitenkin esitetty,
perusteet tavaramerkin rekisterdinnin epadmiselle on lueteltu tyhjentavasti.

Kuudenteen kysymykseen on siis vastattava, ettd direktiivin 3 artiklan 1 kohtaa
on tulkittava siten, ettd tavaramerkilli, joka kyseisen sdinnoksen c alakohdassa
tarkoitetulla tavalla kuvailee tiettyjen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia,

1-1680



80

81

KONINKLIJKE KPN NEDERLAND

mutta joka ei kuvaile muiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, ei voida
katsoa viistimittd olevan kyseisen sddnnodksen b alakohdassa tarkoitettua
erottamiskykyd ndiden muiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

Se seikka, ettd tavaramerkki direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa
tarkoitetulla tavalla kuvailee tiettyjen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, on
merkityksetén arvioitaessa sitd, onko samalla tavaramerkilli kyseisen kohdan
b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky muiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

Viides kysymys

Ensiksi on todettava, ettd direktiivin 2 artiklan tarkoituksena on méiritelld ne
merkkityypit, jotka voivat olla tavaramerkkini (asia C-273/00, Sieckmann,
tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. I-11737, 43 kohta), riippumatta siitd, miti
ovat ne tavarat tai palvelut, joita varten suojaa on voitu pyytia (ks. vastaavasti
em. asia Sieckmann, tuomion 43-55 kohta; em. asia Libertel, tuomion 22~
42 kohta ja asia C-283/01, Shield Mark, tuomio 27.11.2003, Kok. 2003,
s. 1-14313, 34-41 kohta). Kyseisessd sdannoksessi sdddetiin muun muassa, ettd
tavaramerkkind voivat olla ”sanat” ja “kirjaimet”, jos niilli voidaan erottaa
yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

Kyseinen sddnnds huomioon ottaen ei ole mitddn syytd katsoa, etti sanan
”Postkantoor” kaltainen sana ei kykene tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta
tdyttdmadn tavaramerkin keskeistd tehtdvai eli sitd, ettd tavaramerkilli taataan
kuluttajalle tai loppukiyttdjille se, ettd tavaramerkilld varustetulla tavaralla tai
palvelulla on tietty alkuperd, jolloin kuluttaja tai loppukiyttiji voi tavaramerkin
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perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tavaran tai palvelun muista tavaroista
tai palveluista, joilla on toinen alkuperi (ks. erityisesti asia C-39/97, Canon,
tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 28 kohta; em. asia Merz & Krell,
tuomion 22 kohta ja em. asia Libertel, tuomion 62 kohta). Direktiivin 2 artiklan
tulkinnasta ei siis ole hydtya oikeusriidan ratkaisun kannalta.

Viidennen kysymyksen sanamuodosta kuitenkin ilmenee, ettd kansallinen
tuomioistuin haluaa todellisuudessa tietdd, kuuluuko tavaramerkki, jonka
rekister6intid haetaan tiettyja tavaroita tai palveluja varten, jonkin rekisteréinnin
esteen soveltamisalaan. Niinpd kysymys on ymmarrettdvi siten, ettd kansallinen
tuomioistuin pyytda tulkitsemaan direktiivin 3 artiklan 1 kohtaa.

Toiseksi, kuten timin tuomion 15 kohdasta ilmenee, Benelux-tavaramerkkivi-
rasto on pédasiassa nojautunut siihen, ettd "merkki Postkantoor on yksinomaan
kuvaileva [kyseisten] tavaroiden ja palvelujen osalta, jotka liittyvit postitoimis-
toon”, pditellen tistd, ettd tavaramerkki Postkantoor ei ole erottamiskykyinen.

Se, ettd kansallinen tuomioistuin pohtii puuttuuko tavaramerkiltd Postkantoor
mahdollisesti erottamiskyky, johtuu siten toteamuksesta, jonka mukaan kyseinen
tavaramerkki kuvailee kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia,
silld se muodostuu yksinomaan osista, jotka itse kuvailevat kyseisid ominaisuuk-
sia.

Kuten timin tuomion 67 kohdassa on korostettu, vaikka jokainen direktiivin
3 artiklan 1 kohdassa mainittu rekisterdintieste on itsendinen verrattuna muihin
rekisterGintiesteisiin ja vaikka jokaista niistd on tarkasteltava erikseen, kyseisen
sddnndksen b, ¢ ja d alakohdassa sidddettyjen esteiden soveltamisalat ovat
ilmeiselld tavalla osittain padllekkaisid.
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Varsinkin sellaiselta sanamerkiltd, joka direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominai-
suuksia, puuttuu tdmin takia viistdmaitd kyseisen sddnnoksen b alakohdassa
tarkoitettu erottamiskyky ndiden samojen tavaroiden tai palvelujen osalta.
Tavaramerkiltd voi kuitenkin puuttua erottamiskyky tavaroiden tai palvelujen
osalta muidenkin syiden kuin tavaramerkin mahdollisen kuvailevuuden takia.

Jotta kansalliselle tuomioistuimelle voidaan antaa hyodyllinen vastaus, on niin
ollen syytd tulkita, ettd viidennelld kysymykselliin, jota on kisiteltdva
viidenneksi, kyseinen tuomioistuin haluaa ennen kaikkea tietii, onko direktiivin
3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, ettd tavaramerkkii, joka koostuu
sanasta, joka puolestaan muodostuu osista, jotka kaikki kuvailevat niiden
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisterdintia on haettu,
voidaan itseddn pitd4 sellaisena, ettd se ei kuvaile ndiden tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia, ja jos tim4 pitdd paikkansa, missd olosuhteissa asia on niin. Titi
varten kansallinen tuomioistuin kysyy, onko silli merkitystid, onko sanalla
synonyymeji tai ovatko ne tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet, joita sana
kuvailee, kaupallisesti olennaisia vai toissijaisempia ominaisuuksia.

Yhteisojen twomioistuimelle esitetyt huomautukset

KPN viittad, ettd kun niiltd osilta, joista tavaramerkki muodostuu, puuttuu
kokonaan erottamiskyky niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten
rekisterdintid on haettu, myos tavaramerkiltd puuttuu useimmiten erottamiskyky.
Jos sitd vastoin osilta, joista tavaramerkki muodostuu, ei tdysin puutu
erottamiskyky, vaan ne vain tuovat mieleen kyseiset tavarat tai palvelut, jolloin
niitd voidaan teoriassa kiyttdd elinkeinotoiminnassa kyseisten tavaroiden tai
palvelujen joidenkin ominaisuuksien tuomiseksi mieleen, tavaramerkki saattaa
kuitenkin olla erottamiskykyinen edelld mainittujen tavaroiden tai palvelujen
osalta.
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Benelux-tavaramerkkiviraston mukaan jokaisen tavaramerkin — riippumatta
siitd, muodostuuko se osista vai ei — on tdytettdva direktiivin 2 artiklassa ja
3 artiklan 1 kohdan b, ¢ ja d alakohdassa asetetut kriteerit. Uusi yhdistelmi
sanoista, joilta kaikilta puuttuu erottamiskyky, ei ole erottamiskykyinen
pelkistddn sen takia, etti se on uusi.

Benelux-tavaramerkkivirasto viittdd, ettd useimmiten kysymys on siitd, voiko
sellaisten sanojen yhdistelmi, jotka kaikki yksinomaan kuvailevat kyseisten
tavaroiden ominaisuuksia, yltdd kuitenkin riittivddn erottamiskykyyn, jolloin
kyseisten sanojen yhdistelmisti muodostuva tavaramerkki ei itse ole direktiivin
3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva. Jos yhdistelmi
on pelkistiddn kahden vailla erottamiskykyi olevan mutta kuitenkin kuvailevan
osan summa, titd yhdistelmdd — vaikka se onkin suppeasti ajateltuna uusi — ei
useimmiten katsota erottamiskykyiseksi.

Lopuksi se seikka, ettd kuvailevaksi katsotulla tavaramerkilld on synonyymeji, ei
ole ratkaiseva kriteeri tillaisen tavaramerkin pitevyyden kannalta.

Komission mukaan tavaramerkiltd, joka koostuu osista, joilta kaikilta puuttuu
tdysin erottamiskyky hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen
osalta, puuttuu itseltddnkin péaidsddntodisesti erottamiskyky, paitsi jos tavara-
merkki on vakiintunut kiytossd, elleivit muut olosuhteet, kuten ndiden osien
yhdistelmidn muuttaminen graafisesti tai semanttisesti, luo tavaramerkille
lisiominaisuutta, jonka johdosta tavaramerkki kokonaisuutena tulee kelpoiseksi
erottamaan tietyn yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista. Tillaisen arvioinnin on kuitenkin aina perustuttava kunkin yksittdis-
tapauksen konkreettisiin olosuhteisiin.
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Yhteisdjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan mukaan yksinomaan sellaisista
merkeistd tai merkinnoistd muodostuvia tavaramerkkeja ei saa rekisteroida, jotka
voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
mdadrdd, kiyttGtarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden
tai palvelujen ominaisuuksia.

Kuten tdmidn tuomion 68 kohdassa on korostettu, direktiivin 3 artiklassa
lueteltuja rekisterdintiesteitd tulkittaessa on otettava huomioon se yleinen etu,
joka on kulloisenkin rekisterdintiesteen taustalla.

Tamin tuomion 54 ja 55 kohdasta ilmenee, ettd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
c alakohdalla pyritdan sithen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, ettid merkkeji
tai ilmauksia, joilla kuvaillaan niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia,
joita varten rekisterdintid haetaan, on jokaisen saatava vapaasti kiyttdi. Tilld
sddnnokselld estetddn siis se, ettd ainoastaan yksi yritys saisi kiyttda tillaisia
merkkeji tai ilmauksia sen vuoksi, ettd ne on rekisterdity tavaramerkiksi.

Jotta sellaisesta sanasta muodostuvaa tavaramerkkii, joka syntyy eri osien
yhdistdmisestd — kuten pédasiassa kyseessd oleva tavaramerkki — voitaisiin
pitdd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla
kuvailevana, ei riitd, ettd kunkin naistd osista todetaan olevan mahdollisesti
kuvaileva. Kuvailevuus on todettava sanan itsensi osalta.

Ei ole sitd paitsi tarpeen, ettd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa
tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejd tai ilmauksia todellisuudessa
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kdytetdin rekisterdinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palvelujen
kuvailemiseen, joita varten rekisterdintid on haettu, tai ndiden tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo timin sidnnoksen sanamuo-
dosta ilmenee, riittdvdd on, ettd nditd merkkejd ja ilmauksia voidaan kiyttid till
tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava tdssi sddnnoksessd tarkoitettua
rekisterdinnin estettd, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistd on
sellainen, ettd se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden
(ks. vastaavasti yhteison tavaramerkisti 20 piivini joulukuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) samansisiltdisten
7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sdinnésten osalta asia C-191/01 P, SMHV v.
Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok. 2003, s. I-12447, 32 kohta).

Pelkkd sellaisten osien yhdistelma, joista kukin kuvailee niiden tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisterdintidi on haettu, on kyseisten
ominaisuuksien osalta pddsdintdisesti itsekin kuvaileva direktiivin 3 artiklan
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Pelkki tillaisten osien liittiminen
toisiinsa tekemdttd niihin mitddn tavanomaisesta poikkeavaa muutosta, kuten
lauseopillista tai semanttista muutosta, voi nimittdin saada aikaan ainoastaan
tavaramerkin, joka muodostuu yksinomaan merkeistd tai merkinnoistd, joita
voidaan elinkeinotoiminnassa kiyttd3d kuvailemaan niiden tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia.

Téllainen yhdistelmi voi kuitenkin olla olematta direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva, jos se luo vaikutelman, joka on
riittdvdn kaukana edelli mainittujen osien pelkdn yhdistelmin synnyttiméstd
vaikutelmasta. Kun kyseessi on sanamerkki, joka on tarkoitettu yhti lailla
kuultavaksi kuin luettavaksi, tillaisen edellytyksen on tiytyttivd tavaramerkin
samanaikaisesti tuottaman auditiivisen ja visuaalisen vaikutelman osalta.

Tavaramerkki, joka koostuu sanasta, joka puolestaan muodostuu osista, jotka
kaikki kuvailevat niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten
rekisterdintida on haettu, kuvailee siten direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitetulla tavalla itsekin nditi ominaisuuksia, paitsi jos on
olemassa havaittavissa oleva ero yhtddltd sanan ja toisaalta niiden osien, joista
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kyseinen sana muodostuu, pelkidn summan vililld, mika edellyttda joko sitd, ettd
sen takia, ettd yhdistelmd on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai
palvelujen osalta, kyseinen sana luo vaikutelman, joka on riittdvdn kaukana siitd
vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen sanan muodostavien osien pelkistd yhdistel-
mastd, jolloin sana on enemmadn kuin kyseisten osien summa, tai sitten sitd, ettd
kyseinen sana on otettu yleiseen kielenkdyttdon ja saanut sielli oman merkityk-
sensd, jolloin se on vastedes itsendinen suhteessa niihin osiin, joista se muodostuu.
Viimeksi mainitussa tapauksessa on puolestaan tarkistettava, ettd sana, joka on
saanut oman merkityksensi, ei itse ole tdssd sddnnoksessd tarkoitetulla tavalla
kuvaileva.

Arvioitaessa sitd, kuuluuko tillainen tavaramerkki direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa sdddetyn rekisterdinnin esteen soveltamisalaan, on timén tuomion
57 kohdassa esitetysta syysta lisiksi merkityksetontd, onko olemassa synonyy-
mejd, joilla voidaan kuvailla nditd rekisterdintihakemuksessa mainittujen
tavaroiden tai palvelujen samoja ominaisuuksia.

On my6s merkityksetontd, ovatko tavaroiden tai palvelujen kuvailtavissa olevat
ominaisuudet kaupallisesti olennaisia vai toissijaisempia ominaisuuksia. Direktii-
vin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan sanamuodossa ei nimittdin erotella
ominaisuuksia, joita merkit ja merkinnit, joista tavaramerkki muodostuu, voivat
osoittaa. Kun nimittdin otetaan huomioon kyseisen sidnnoksen tausta-ajatuksena
oleva yleinen etu, jokaisen yrityksen on voitava vapaasti kiyttdd naitd merkkejd
tai merkintdjd kuvaamaan omien tavaroidensa mitd hyvidnsd ominaisuutta
kyseisen ominaisuuden kaupallisesta merkityksestd riippumatta.

Tdmidn tuomion 59 ja 60 kohdassa on jo vastattu kysymykseen Benelux-
tavaramerkkilain 13 §:n C osan ensimmaiisen momentin kaltaisen kansallisen
sdannoksen merkityksestd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkintaan.

Viidenteen kysymykseen on siis vastattava, ettd direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
¢ alakohtaa on tulkittava siten, ettd tavaramerkki, joka koostuu sanasta, joka
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puolestaan muodostuu osista, jotka kaikki kuvailevat niiden tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisterdintid on haettu, itsekin kuvailee
niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia kyseisessd sddnnoksessd tarkoi-
tetulla tavalla, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtidiltd sanan ja
toisaalta niiden osien pelkin summan vililld, joista kyseinen sana muodostuu,
mikd edellyttdd joko sitd, ettd sen takia, ettd yhdistelmd on tavanomaisesta
poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen sana luo
vaikutelman, joka on riittivin kaukana siitd vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen
sanan muodostavien osien pelkistd yhdistelmistd, jolloin sana on enemmén kuin
kyseisten osien summa, tai sitten sitd, etti kyseinen sana on otettu yleiseen
kielenkiyttdon ja saanut sielli oman merkityksensd, jolloin se on vastedes
itsendinen suhteessa niihin osiin, joista se muodostuu. Viimeksi mainitussa
tapauksessa on puolestaan tarkistettava, ettd sana, joka on saanut oman
merkityksensi, ei itse ole tissd siinndksessi tarkoitetulla tavalla kuvaileva.

Arvioitaessa sitd, kuuluuko tdllainen tavaramerkki direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdassa siidetyn rekisterdinnin esteen soveltamisalaan, on merkityk-
setdnti, onko olemassa synonyymeji, joilla voidaan osoittaa niitd tavaroiden tai
palvelujen samoja ominaisuuksia, tai ovatko tavaroiden tai palvelujen kuvailta-
vissa olevat ominaisuudet kaupallisesti olennaisia vai toissijaisempia ominaisuuk-
sia.

Kahdeksas kysymys

Kahdeksannella kysymykselldin, jota on syyti kasitelld kuudenneksi, kansallinen
tuomioistuin haluaa ennen kaikkea tietid, onko direktiivin tai Pariisin yleis-
sopimuksen vastaista se, etti viranomainen, jolla on toimivalta rekister6ida
tavaramerkkeji, rekisterdi tavaramerkin tiettyji tavaroita tai palveluja varten silld
edellytykselld, ettd niilld ei ole mairattyd ominaisuutta.
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Kansallinen tuomioistuin tdsmentdd tdltd osin, ettd kysymykselld pyritdan
saamaan selville, voitaisiinko tavaramerkki Postkantoor rekisterdida esimerkiksi
suorapostituskampanjoiden toteuttamista ja frankeerausmerkkien liikkeelle las-
kemista varten “siltd osin kuin ne eivit liity postitoimistoon”.

Yhteisdjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

KPN viittad, ettd tatd kysymystd ei ole sddnnelty direktiivissa, joten se ei kuulu
yhteisdjen tuomioistuimen toimivaltaan. KPN vetoaa toissijaisesti sithen, ettd
tillaiset rajoitukset ovat hyviksyttdvissd ja ettd hakemusta tehtdessd on
mahdollista hyviksya tai jopa edellyttda tillaisia rajauksia.

Benelux-tavaramerkkivirasto vetoaa siihen, ettd vaikka direktiivin mukaan
menettelykysymykset kuuluvat jasenvaltioille, tavaramerkin saamisen ja séilytta-
misen edellytykset ovat kaikissa nidissd valtioissa pddsddntoisesti samat. Naihin
edellytyksiin kuuluu velvollisuus siihen, ettd rekisterdinti tehddan kansainvalisesti
hyviksyttyjen normien ja erityisesti Nizzan sopimuksessa maarédtyn luokituksen
mukaisesti.

Nizzan sopimuksen méériyksissi ei kuitenkaan oikeuteta sité, ettd rekisteroidddn
sellaisen maidrdtyn ominaisuuden puuttuminen, jota ei voida objektiivisesti
madrittdd tietyn tavara- tai palveluluettelon alaryhmaksi.

Komissio vetoaa ensiksi siihen, ettd yhteisdjen tuomioistuin ei ole toimivaltainen
lausumaan kansallisen sidnnoksen yhteensoveltuvuudesta Pariisin yleissopimuk-
sen kanssa. Toiseksi, komissio viittdd asetukseen N:o 40/94 nojautuen, ettid
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan vastaista ei ole se, ettd niiden
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tavaramerkkien rekisterdinti, jotka kuvailevat tiettyjd tavaroita tai palveluita,
evitdin joidenkin rekisterdintihakemuksessa lueteltujen tavaroiden tai palvelujen
osalta, miki on kiytintd, jota my0s sisimarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV) noudattaa.

YhteisGjen tuomioistuimen arviointi asiasta

On todettava, ettd tavarat ja palvelut on jaettu Nizzan sopimuksessa luokkiin
tavaramerkkien rekisterdinnin helpottamiseksi. Kuhunkin luokkaan on koottu
erilaisia tavaroita tai erilaisia palveluja.

Vaikka yritys voi pyytid tavaramerkin rekisterdintid kaikkien téllaisen luokan
kattamien tavaroiden tai palvelujen osalta, siti ei missidn direktiivin sddnnok-
sessd kielleti hakemasta titi rekisterdintii ainoastaan joidenkin tillaisten
tavaroiden tai palvelujen osalta.

Kun lisiksi tavaramerkin rekisterdintii haetaan Nizzan sopimukseen kuuluvan
koko luokan osalta, toimivaltainen viranomainen voi direktiivin 13 artiklan
nojalla rekisterdidd tavaramerkin ainoastaan tiettyji kyseiseen luokkaan kuuluvia
tavaroita tai palveluja varten, jos tavaramerkiltd esimerkiksi puuttuu erottamis-
kyky muiden hakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen osalta.

Sen sijaan ei voida hyviksyi sitd, ettd kun rekisterointid haetaan tiettyjd tavaroita
tai palveluja varten, toimivaltainen viranomainen voisi rekister6idd tavaramerkin
ainoastaan silti osin kuin kyseisilld tavaroilla tai palveluilla ei ole méarittyd
ominaisuutta.
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Téllainen kaytdnt6 olisi omiaan aiheuttamaan oikeudellista epdvarmuutta
tavaramerkin suojan ulottuvuuden osalta. Ulkopuoliset — erityisesti kilpailijat
— eivit olisi pddsddntoisesti tietoisia siitd, ettd tiettyjen tavaroiden tai palvelujen
osalta tavaramerkin antama suoja ei ulotu niihin tavaroihin tai palveluihin, joilla
on mddrdtty ominaisuus, ja ndmi ulkopuoliset saattaisivat siten joutua
luopumaan heididn omien tavaroidensa kuvailemisessa sellaisten merkkien tai
merkint6jen kiyttdmisestd, joista tavaramerkki muodostuu ja jotka kuvailevat
tdtd ominaisuutta.

Koska tillainen kidytdnt6 on direktiivin vastaista, ei ole tarpeen tutkia Pariisin
yleissopimuksen tulkitsemista koskevaa pyyntoi.

Kahdeksanteen kysymykseen on ndin ollen vastattava, ettd direktiivin vastaista on
se, ettd viranomainen, jolla on toimivalra rekister6idd tavaramerkkeji, rekistersi
tavaramerkin tiettyjd tavaroita tai palveluja varten silld edellytykselld, ettd niill ei
ole madrittyd ominaisuutta.

Seitsemds kysymys

Seitseméinnelld kysymyksellddn, jota on syytd kisitelld viimeiseksi, kansallinen
tuomioistuin haluaa tietdd, onko viranomaisen, jolla on toimivalta rekisterdida
tavaramerkkeji, noudattama sellainen kidytanto direktiivin 3 artiklan vastaista,
jolla pyritddn epiddmiin yksinomaan niiden tavaramerkkien rekisterointi, joita
selvistikdidn ei voida hyviksya.
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Yhteisijen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

KPN toteaa, ettdi koska direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa sdiddetddn, ettd
tavaramerkkien rekisterdinti voidaan eviti tai ne voidaan julistaa mitdttémiksi
rekisterdinnin jilkeen, direktiivissi nimenomaisesti sallitaan jdsenvaltioiden
rekisterdivin tavaramerkkejd, jotka voidaan sittemmin julistaa mitdttomiksi.
Tisti seuraa, ettd jisenvaltiot voivat vapaasti mdariti, ettd rekisterointivaiheessa
evitiin vain sellaisten tavaramerkkien rekisterdinti, joita “selvistikdédn ei voida
hyviksyi”. Jisenvaltiot voivat myos vapaasti midrittdd tavaramerkit, jotka on
katsottava sellaisiksi, ettd niitd “selvistikdin ei voida hyviksyd”, ja ne, joita ei
voida katsoa tillaisiksi. Tdmin kriteerin arviointi voisi johtaa tavaramerkin
rekisterdintiin, vaikka on perusteltu epiilys siitd, onko kyseiselld tavaramerkilld
riittdvi erottamiskyky. Rekisterdityd tavaramerkkid koskevan mitittomyyskan-
teen osalta direktiivin 1, 2 ja 3 artiklassa esitettyjd kriteerejd on sitd vastoin
sovellettava suppeasti.

Benelux-tavaramerkkivirasto ja komissio sitd vastoin katsovat, ettd direktiivin
voimaantulon jilkeen Benelux-maat eivdt voi endi nojautua Benelux-tavara-
merkkilakia koskeviin kyseisten maiden hallitusten yhteisiin kommentaareihin tai
Benelux-tuomioistuimen aikaisempaan oikeuskiytintéon, joka on direktiivin
takia menettinyt merkityksensi, vaan niiden on nojauduttava direktiivin
3 artiklan sanamuotoon, pddmaidrddn ja ulottuvuuteen. Tdssd sddnnoksessd ei
kuitenkaan millddn tavalla erotella hakemuksia, ”joita ei voida hyviksyd”, ja
niitd hakemuksia, joita ”selvistikdin ei voida hyviksyd”.

Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Benelux-tavaramerkkilain muuttamista koskevan poytikirjan perusteluosan
I kohdan 6 alakohdan viimeisestd kappaleesta ilmenee, ettd *Benelux-tavara-
merkkiviraston tutkintatavan — — on oltava varovainen ja pidéttyvdinen tapa,
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jossa otetaan huomioon kaikki elinkeinoeldmin edut ja jossa pyritdén siihen, ettd
sellaisia rekisterdintihakemuksia, joita ei selvistikddn voida hyviksyd, korjataan
sisdllon osalta tai ettd tillaisten hakemusten rekisterGinti evitddn” ja ettd
“tutkinta on suoritettava Benelux-maissa ja erityisesti Benelux-tuomioistuimessa
luodun oikeuskiytinnén rajoissa”.

Taltd osin on todettava, ettd vaikka direktiivin kolmannessa perustelukappaleessa
sdddetadn, ettd tdlld hetkelld ei vaikuta tarpeelliselta lihentdd jasenvaltioiden
tavaramerkkilainsdddantoa taydellisesti, direktiivin seitsemédnnessi perustelukap-
paleessa todetaan, ettd rekisterdidyn tavaramerkin saamisen ja sdilyttdmisen
edellytykset ovat kaikissa jdsenvaltioissa pddsddntdisesti samat ja ettd timdin
vuoksi perusteet tavaramerkin rekister6innin epdamiselle on lueteltu direktiivissd
tyhjentadvasti.

Lisdksi direktiivin jdrjestelméd perustuu rekisterdintid edeltdvddn tarkastukseen,
vaikka direktiivissd on sdddetty myos jilkikdteisestd tarkastuksesta. Erityisesti
direktiivin 3 artiklassa sdddettyjen rekisterdinnin esteiden tutkinnan, joka
tapahtuu rekisterdintid haettaessa, on oltava perusteellista ja kattavaa, jotta
valtettdisiin tavaramerkkien perusteeton rekisterdinti (ks. vastaavasti em. asia
Libertel, tuomion 59 kohta).

Jasenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on nidin ollen evittivd kaikkien
sellaisten tavaramerkkien rekister6inti, jotka kuuluvat jonkun direktiivissi —
erityisesti sen 3 artiklassa — sdddetyn rekisterdinnin esteen soveltamisalaan.

Direktiivin 3 artiklassa ei kuitenkaan milldidn tavalla eroteta tavaramerkkeji, joita
ei voida rekisteroidd, niistd tavaramerkeistd, joita ei “selvistikidn” voida
rekisteroidd. Toimivaltainen viranomainen ei ndin ollen voi rekisterodidi
kyseisessd artiklassa sdddetyn rekisterdinnin esteen soveltamisalaan kuuluvia
tavaramerkkejd nojautuen siihen, ettd kyseiset tavaramerkit eivit ole sellaisia, etti
niitd “selvistikidin ei voida hyviksya”.
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Seitseminteen kysymykseen on siis vastattava, ettd viranomaisen, jolla on
toimivalta rekisterdidd tavaramerkkejd, noudattama sellainen kiytdntd on
direktiivin 3 artiklan vastaista, jolla pyritiin epddmidn yksinomaan niiden
tavaramerkkien rekisterdinti, joita “selvistikddn ei voida hyviksyd”.

Oikeudenkayntikulut

Yhteisdjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineelle komissiolle aiheutuneita
oikeudenkiyntikuluja ei voida mddriti korvattaviksi. Pddasian asianosaisten
osalta asian kisittely yhteisdjen tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilli olevan asian kisittelyssi, minkd vuoksi kansallisen
tuomioistuimen asiana on piittdd oikeudenkiyntikulujen korvaamisesta.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut Gerechtshof te ’s-Gravenhagen 3.6.1999 tekemillddn paatokselld
esittdmat kysymykset seuraavasti:

1) Jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsiddidnnon ldhentidmisestd 21 pdivand jou-
lukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
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3 artiklaa on tulkittava siten, ettd viranomaisen, jolla on toimivalta
rekisterdidd tavaramerkkejd, on otettava huomioon paitsi tavaramerkki
sellaisena kuin se on esitetty rekisterditdviksi, myos kaikki merkitykselliset
tosiseikat ja olosuhteet.

Tillaisen viranomaisen on otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosi-
seikat ja olosuhteet ennen kuin se tekee lopullisen padtoksen tavaramerkin
rekisterintihakemuksen johdosta. Tuomioistuimen, jossa on nostettu kanne
tavaramerkin rekisterdintihakemusta koskevan paitoksen johdosta, on myos
otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiscikat ja olosuhteet toimival-
tansa rajoissa, sellaisina kuin ne on madritetty sovellettavassa kansallisessa
saannostossa.

Silli seikalla, ettd tavaramerkki on rekisteroity jdsenvaltiossa tiettyjd
tavaroita tai palveluja varten, ei ole lainkaan merkitystd sen tutkinnan
kannalta, jonka toisessa jasenvaltiossa oleva tavaramerkkien rekisterdinti-
asioissa toimivaltainen viranomainen suorittaa sellaisen rekisterdintihake-
muksen osalta, jolla haetaan samankaltaista tavaramerkkia sellaisia tavaroita
tai palveluja varten, jotka ovat samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut,
joita varten ensiksi mainittu tavaramerkki on rekisterdity.

Direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan vastaista on
rekisteroida tavaramerkki, joka muodostuu yksinomaan merkeistd tai
merkinndisti, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa niiden tavaroiden
tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisterdintid on haettu, ja asia on
niin huolimatta siitd, ettd on olemassa tavanomaisempia merkkejd tai
merkint6ja ndiden samojen ominaisuuksien osoittamiseksi, ja riippumatta
niiden Kkilpailijoiden maaristd, joiden edun mukaista voi olla kidyttad
merkkeja tai merkint6jd, joista tavaramerkki muodostuu.

Kun sovellettavassa kansallisessa lainsdidinndssd sdddetddn, ettd kun
toimivaltainen viranomainen sellaisella alueella, jolla on rinnakkain useita
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virallisesti tunnustettuja kielid, rekisterdi sanamerkin, joka on ilmaistu
yhdelld naistd kielistd, rekisterdinnin johdosta saatava yksinoikeus koskee
lain mukaan myos kdinnoksid niille muille kielille, kyseisen viranomaisen on
tarkistettava kunkin tillaisen kdinnoksen osalta, etti se ei muodostu
yksinomaan merkeisti tai merkinnoists, jotka voivat elinkeinotoiminnassa
osoittaa nadiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.

Direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettd
tavaramerkilld, joka kyseisen sddnnoksen ¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla
kuvailee tiettyjen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, mutta joka ei
kuvaile muiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, ei voida katsoa
vaistdmattd olevan kyseisen sdannoksen b alakohdassa tarkoitettua erotta-
miskykyd ndiden muiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

Se seikka, ettd tavaramerkki direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tiettyjen tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia, on merkityksetén arvioitaessa sitd, onko samalla tavaramer-
killi kyseisen kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky muiden
tavaroiden tai palvelujen osalta.

Direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten,
ettd tavaramerkki, joka koostuu sanasta, joka puolestaan muodostuu osista,
jotka kaikki kuvailevat niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita
varten rekisterdintidi on haettu, kuvailee itsekin niiden tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia kyseisessd saanndksessi tarkoitetulla tavalla, paitsi
jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtiilti sanan ja toisaalta niiden
osien pelkin summan vililld, joista kyseinen sana muodostuu, miki edellyttis
joko sitd, ettd sen takia, etti yhdistelmd on tavanomaisesta poikkeava
kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen sana luo vaikutelman,
joka on riittdvin kaukana siitd vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen sanan
muodostavien osien pelkidstd yhdistelmistd, jolloin sana on enemmin kuin
kyseisten osien summa, tai sitten sitd, ettd kyseinen sana on otettu yleiseen
kielenkdytto6n ja saanut sielli oman merkityksensi, jolloin se on vastedes
itsendinen suhteessa niihin osiin, joista se muodostuu. Viimeksi mainitussa
tapauksessa on puolestaan tarkistettava, ettd sana, joka on saanut oman
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merkityksensd, ei itse ole direktiivin 89/104/ETY tdssd sddnnoksessd
tarkoitetulla tavalla kuvaileva.

Arvioitaessa sitd, kuuluuko tillainen tavaramerkki direktiivin 89/104/ETY
3 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdassa sdddetyn rekister6innin esteen sovelta-
misalaan, on merkityksetontd, onko olemassa synonyymejd, joilla voidaan
osoittaa nditd rekisterdintihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelu-
jen samoja ominaisuuksia, tai ovatko tavaroiden tai palvelujen kuvailtavissa
olevat ominaisuudet kaupallisesti olennaisia vai toissijaisempia ominaisuuk-
sia,

6) Direktiivin 89/104/ETY vastaista on se, ettdi viranomainen, jolla on
toimivalta rekister6idd tavaramerkkejd, rekisteréi tavaramerkin tiettyjd
tavaroita tai palveluja varten silld edellytykselld, ettd niilld ei ole mdarattya
ominaisuutta.

7) Viranomaisen, jolla on toimivalta rekister6idd tavaramerkkejd, noudattama
sellainen kaytdntd on direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan vastaista, jolla
pyritddn epadmdin yksinomaan niiden tavaramerkkien rekisterdinti, joita
”selvastikddn ei voida hyvaksya”.

Skouris Gulmann Cunha Rodrigues

Schintgen Macken

Julistettiin Luxemburgissa 12 pidivand helmikuuta 2004.

R. Grass V. Skouris

kirjaaja presidentti
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