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W Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

10 péivénd heindkuuta 2014*

Ennakkoratkaisupyynté6 — Tavaramerkit — Direktiivi 2008/95/EY — Niiden tavaroiden tai palvelujen
yksiléiminen, joita varten tavaramerkkisuojaa haetaan — Selvyyden ja tdsmaéllisyyden vaatimukset —
Nizzan luokitus — Vihittdiskauppa — Palvelujen kokoaminen valikoimaksi

Asiassa C-420/13,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Bundespatentgericht
(Saksa) on esittinyt 8.5.2013 tekemaillddn padtokselld, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen
24.7.2013, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Netto Marken-Discount AG & Co. KG

vastaan

Deutsches Patent- und Markenamt,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilesi¢ (esittelevd tuomari) sekd tuomarit
C.G. Fernlund, A. O Caoimh, C. Toader ja E. Jarasitunas,

julkisasiamies: M. Wathelet,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Malacek,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssa ja 30.4.2014 pidetyssd istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittdneet

— Netto Marken-Discount AG & Co. KG, edustajanaan Rechtsanwalt M. Rauscher,

— Ranskan hallitus, asiamiehindan D. Colas ja F.-X. Bréchot,

— DPuolan hallitus, asiamiehenéén B. Majczyna,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenddn J. Beeko, avustajanaan barrister S. Ford,
— Euroopan komissio, asiamiehinddn F. W. Bulst ja E. Montaguti,

padtettydédn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyyntd koskee jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddaddnnon lahentdmisestd 22.10.2008
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25 ja oikaisu
EUVL 2009, L 11, s. 86) 2 artiklan tulkintaa.

Tdma pyyntd on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Netto Marken-Discount AG & Co. KG
(jaljempéand Netto Marken-Discount) ja Deutsches Patent- und Markenamt (Saksan patentti- ja
tavaramerkkivirasto, jiljempand DPMA) ja joka koskee sitd, ettd viimeksi mainittu on hyldnnyt erdén
tavaramerkin rekisterdintia koskevan hakemuksen.

Asiaa koskevat oikeussdaannot

Kansainvilinen oikeus

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

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

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

”1. Maat, joita tdmé sopimus koskee, muodostavat erityisliiton ja ottavat kdyttoon yhteisen tavaroiden
ja palvelujen luokituksen tavaramerkkien rekisterimistéd varten [jaljempéand Nizzan luokitus].

2. [Nizzan lJuokitus kisittaa:
i)  luokkien luettelon, johon on tarpeen vaatiessa liitetty selventdvid huomautuksia;

ii) tavaroiden ja palvelujen aakkosellisen luettelon — —, joka ilmoittaa luokan, johon kukin tavara
ja palvelu kuuluu.

Nizzan sopimuksen 2 artikla, jonka otsikko on ”[Nizzan lJuokituksen oikeudellinen vaikutus ja kaytts”,
kuuluu seuraavasti:

”1. Huomioon ottaen tdimén sopimuksen asettamat velvoitteet, [Nizzan] luokituksen vaikutus on se,
minkd jokainen erityisliittoon kuuluva maa sille antaa. [Nizzan] luokitus ei etenkddn sido
erityisliittoon kuuluvia maita tavaramerkin suojan laajuuden arvostelemisessa eiké palvelumerkkien
tunnustamisessa.
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2. Jokainen erityisliittoon kuuluva maa pidéttad itselleen oikeuden kéyttad [Nizzan] luokitusta joko
péé- tai apujérjestelména.

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

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

Nizzan luokituksen mukaisten luokkien luettelo sisdltid sen kahdeksannesta versiosta, joka tuli
voimaan 1.1.2002, ldhtien 34 tavaraluokkaa ja 11 palveluluokkaa. Kutakin luokkaa kuvataan yhdelld tai
useammalla yleisnimikkeelld, joita kutsutaan luokkaotsikoiksi ja jotka ilmaisevat yleisesti alat, joihin
kyseisen luokan tavarat tai palvelut ldhtokohtaisesti kuuluvat.

Nizzan luokituksen kayttdjan oppaan mukaan kunkin tavaran tai palvelun oikean luokituksen
varmistamiseksi on tutkittava tavaroiden ja palvelujen aakkosellista luetteloa sekd eri luokkien
selventédvida huomautuksia.

Yhdeksénnessd versiossa, joka tuli voimaan 1.1.2007 ja joka otettiin samanlaisena 1.1.2012 alkaen
voimassa olleeseen kymmenenteen versioon, Nizzan luokitus sisdltdd seuraavan palveluja koskevan
luokan 35 otsikon:

"Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtéavét.”

Taman luokan selventavan huomautuksen sanamuoto on seuraava:

"Luokka 35 sisiltdd etenkin henkiloiden tai yhteisjen suorittamat palvelut, joiden pédasiallinen
tarkoitus on:

1) avustaa kaupallisen yrityksen toiminnan harjoittamisessa tai johtamisessa
2) avustaa teollisen tai kaupallisen yrityksen liikkeenjohtamisessa tai kaupallisissa toiminnoissa,

sekd sellaisten mainostoimistojen palvelut, jotka padasiallisesti tekevit tiedonantoja yleisolle, julistuksia
tai ilmoituksia kaikenlaisia jakelukeinoja kayttamalld ja kaikenlaisten tavaroiden ja palvelujen osalta.

Tahén luokaan sisdltyy muun muassa:

— erilaisten tavaroiden kokoaminen (niiden kuljettamista lukuun ottamatta) valikoimaksi kolmansien
lukuun, jotta asiakkaat voivat vaivattomasti tutustua niihin ja ostaa niitd; nditd palveluja voidaan
suorittaa  vdhittdismyymaloiden, tukkumyymailoiden, postimyyntiluettelojen tai sdhkoisten
medioiden, esimerkiksi internetsivujen tai ostoskanavaldhetysten, vilitykselld;

— palvelut, jotka siséltavat kirjallisten tiedonantojen ja rekisterdintien rekisteriin kirjaamisen,
kopioimisen, koostamisen tai jérjestelmallistimisen sekd matemaattisten tai tilastotietojen
kokoamisen;

— mainostoimistopalvelut sekd sellaiset palvelut kuten esitteiden jakelu suoraan tai postitse tai

naytteiden jakelu. Taméd luokka voi liittyd muita palveluja, kuten pankkilainoja, koskevaan
mainontaan tai radiomainontaan.
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Tahén luokkaan ei sisdlly muun muassa seuraavaa:

— sellaiset palvelut kuten insinddrien arvioinnit ja kertomukset, joilla ei ole vilitontd yhteyttd
kaupallisen tai teollisen yrityksen toiminnan harjoittamiseen tai liikkeenjohtoon (ks. palvelujen
aakkosellinen luettelo).”

Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa nimetddn muun muassa “myynti (myynninedistiminen)
kolmansien lukuun” luokkaan 35 kuuluvana palveluna.

Nizzan luokitus siséltdd seuraavat myos palveluja koskevat luokkien otsikot: ”Vakuutustoiminta;
rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistoasiat’(luokka 36); ”Kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi;
matkojen jérjestiminen” (luokka 39); "Koulutus; koulutuksen jérjestaminen; ajanviete; urheilu- ja
kulttuuritoiminnat (luokka 41)”ja "Oikeudelliset palvelut; turvallisuuspalvelut omaisuuden ja ihmisten
suojaamiseksi; henkilokohtaiset ja sosiaaliset palvelut yksiloiden tarpeiden tayttamiseksi” (luokka 45).

Unionin oikeus

Direktiivin 2008/95 johdanto-osan 13 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"Kaikkia jasenvaltioita sitoo [Pariisin yleissopimus]. Tdmén direktiivin sédannosten on tarpeen olla tiysin

yhdenmukaiset mainitun yleissopimuksen méaardaysten kanssa. Tamé direktiivi ei saisi vaikuttaa téstd

yleissopimuksesta johtuviin jasenvaltioiden velvoitteisiin. — —”

Direktiivin 2 artiklassa sdddetddn seuraavaa:

"Tavaramerkkind voi olla mikd tahansa merkki, joka voidaan esittdd graafisesti, erityisesti sanoin,

henkilonnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden péaéllyksen

muodon avulla, jos sellaisella merkilld voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten

tavaroista tai palveluista.”

Saman direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa sédddetdén seuraavaa:

"Seuraavia merkkejé ei saa rekister6ida tai, jos ne on rekisterdity, ne on julistettava mitattomiksi:

a) merkit, jotka eivit voi olla tavaramerkkeing;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus [oikeammin: erottamiskyky];

¢) vyksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoistdi muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat
elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, maérds, kayttotarkoitusta,
arvoa tai maantieteellista alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen

suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

d) vyksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnoistdi muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet
yleisessa kielenkéytossé tai hyvin kauppatavan mukaan tavanomaisiksi;

Direktiivin 2008/95 2 ja 3 artiklan sanamuoto vastaa jadsenvaltioiden tavaramerkkilainsadadédnnon
lahentamisestd 21.12.1988 annetun ensimmaisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40,
s. 1), joka kumottiin ja korvattiin direktiivilla 2008/95 28.11.2008 alkaen, 2 ja 3 artiklan sanamuotoa.
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Saksan oikeus

Tavaramerkkien ja muiden tunnusmerkkien suojaamisesta 25.10.1994 annetun lain (Gesetz tiber den
Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz); BGBl. 1994 I, s. 3082; jdljempéana
MarkenG) 3 §:n 1 momentti vastaa direktiivin 2008/95 2 artiklaa.

MarkenG:n 32 §:n 3 momentissa sdddetian seuraavaa:

"Hakemuksen on tdytettdivi muut 65 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla annetussa asetuksessa
hakemuksen tekemiselle asetetut edellytykset.”

MarkenG:n 65 §:n 1 momentin 2 kohdassa siddetadn seuraavaa:

”Liittovaltion oikeusministerilli on toimivalta madritelld asetuksessa, jolle ei tarvita Bundesratin
hyvaksyntdd, — — muita edellytyksia tavaramerkkihakemuksen tekemiselle — —”

MarkenG:n téytintoonpanoasetuksen (jaljempéand MarkenV) 20 §:n 1 momentissa sdddetddn seuraavaa:

"Tavarat ja palvelut on ilmoitettava silld tavalla, ettd jokainen tavara tai palvelu voidaan luokitella
johonkin 19 §:n 1 momentissa tarkoitetun nimikkeiston luokkaan.”

MarkenV:n 19 §:n 1 momentissa sdddetddn, ettd “tavarat ja palvelut luokitellaan tdmén asetuksen
liitteessd 1 olevan tavaroiden ja palvelujen nimikkeiston mukaisesti”. Téama liite 1 sisdltdd Nizzan
luokituksen 35 luokan sanamuotoa vastaavan luokan 35.

MarkenG:n 36 §:n 4 momentissa siddetian seuraavaa:

”"Jos muita puutteita ei korjata [DPMA:n] asettamassa mééréajassa, se hylkdd hakemuksen.”

Piddasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Netto Marken-Discount jatti 10.9.2011 DPMA:lle hakemuksen seuraavan sana- ja kuviomerkin
rekisteroimiseksi tavaramerkiksi Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 18, 25, 35 ja 36 kuuluvia
tavaroita ja palveluja varten:

Marken-Discount

Rekisterointihakemuksessa ilmoitetaan luokan 35 osalta seuraavaa:

"Luokka 35: véhittdis- ja tukkukauppapalvelut, erityisesti erilaisten palvelujen kokoaminen valikoimaksi
kolmansien lukuun ndiden palvelujen hankkimisen helpottamiseksi kuluttajille, palvelut, joita tarjotaan
erityisesti myos vahittdismyymaéloiden, tukkumyymaildiden, postimyyntiluettelojen tai séhkoisten
medioiden, esimerkiksi internetsivujen tai ostoskanavaldhetysten, valitykselld ja jotka liittyvat seuraaviin
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palveluihin: luokasta 35: mainonta, liikkeenjohto, yrityshallinto, toimistotehtdvit; luokasta 36:
arvoseteleiden anto; luokasta 39: matkojen jdrjestiminen; luokasta 41: viihde; luokasta 45:
henkilokohtaiset ja sosiaaliset palvelut, jotka koskevat yksilollisid tarpeita.”

DPMA hylkdsi 10.9.2012 tekemadllddn péaatoksella MarkenG:n 36 §:n 4 momentin nojalla
rekisterointihakemuksen siind mainittujen luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta silld perusteella,
ettei MarkenV:n 20 §:n 1 momentissa mainittu edellytys tayty, koska hakemuksessa mainittuja tdhdn
luokkaan kuuluvia palveluja ei voida sen mukaan selvésti erottaa muista palveluista niiden luonteen tai
lagjuuden osalta.

Netto Marken-Discount nosti kumoamiskanteen mainitusta hylkédyspéiatoksestd ennakkoratkaisua
pyytaneessda tuomioistuimessa.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin esittdd, ettei unionin tuomioistuin ole vield lausunut siitd,
voidaanko palvelujen vihittdiskaupalle saada tavaramerkkisuojaa. Siind tapauksessa, ettd ndin on, se
tiedustelee, kuinka tdsmallisesti véhittdiskaupassa kyseessd olevat palvelut on kuvailtava, sekd onko
mahdollista, ettd téllaista palvelujen vahittdiskauppaa koskeva tavaramerkkisuoja ulottuu myos
vahittdiskauppiaan itsensd tarjoamiin palveluihin.

Naissd olosuhteissa Bundespatentgericht on paattanyt lykdtd asian kasittelyd ja esittdd unionin
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko direktiivin [2008/95] 2 artiklaa tulkittava siten, ettd kyseisessd sddannoksesséd tarkoitetulla
palvelulla viitataan myds palvelujen véhittdiskauppaan?

2) Jos ensimmadiseen kysymykseen vastataan myontévisti:

Onko direktiivin 2 artiklaa tulkittava siten, ettd vdhittdiskauppiaan tarjoamien palvelujen sisdlto on
tdsmennettdvd samalla tavalla kuin vahittdismyyjan myymien tavaroiden?

a) Riittddko palvelujen tdismentdmiseen se, jos hakemukseen sisallytetdan
i)  ainoastaan yleisesti palvelujen ala tai yleisnimikkeita
ii) ainoastaan palvelujen luokka (luokat) tai
iii) konkreettisesti jokainen yksittdinen palvelu?

b) Vaikuttavatko ndma tiedot tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekopédivan maarittdmiseen,
vai onko ilmoitettuja yleisnimikkeita tai luokkia mahdollista vaihtaa tai tdydentda?

3) Jos ensimmadiseen kysymykseen vastataan myOntavésti:

Onko direktiivin [2008/95] 2 artiklaa tulkittava siten, ettd palvelujen vahittdiskauppaa koskevan
tavaramerkin suoja ulottuu myos palveluihin, joita vahittdismyyjd itse tarjoaa?”
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Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmdinen kysymys

Ennakkoratkaisua  pyytinyt tuomioistuin = kysyy ensimmdiselld  kysymyksellddn, voivatko
vahittdiskauppiaan palvelut, jotka koostuvat palvelujen kokoamisesta valikoimaksi, jotta kuluttaja voi
vaivattomasti vertailla ja hankkia niitd, kuulua direktiivin 2008/95 2 artiklassa tarkoitettuun kéasitteeseen
"palvelut”.

Netto Marken-Discount, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset sekd Euroopan komissio
ehdottavat myontdvad vastausta mainittuun kysymykseen, kun taas Puolan hallitus katsoo palvelujen
vahittdiskaupan luokittelun palveluksi tarpeettomaksi.

Aluksi on huomattava, ettd muodostaakseen tavaramerkin rekisterdintihakemuksen kohteen on
direktiivin 2008/95 2 artiklan mukaan tédytettdvd kolme edellytystd. Sen on ensinndkin muodostettava
merkki. Taméd merkki on toiseksi voitava esittdd graafisesti. Kolmanneksi mainitulla merkilla on
voitava erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista (ks. direktiivin
89/104 2 artiklan osalta tuomio Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, 23 kohta; tuomio Heidelberger
Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, 22 kohta ja tuomio Dyson, C-321/03, EU:C:2007:51, 28 kohta).

Tassd yhteydessd on todettava, ettei unionin lainsditdja ole maaritellyt kasitettd “palvelut” ja ettd sen
estamiseksi, ettd jasenvaltioiden kansallisissa lainsdddédnnoissa sdddettdisiin erilaisista tavaramerkin
rekisteroinnin edellytyksistd, télle késitteelle on annettava yhtendinen tulkinta (ks. vastaavasti tuomio
Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte, C-418/02, EU:C:2005:425, 28—33 kohta).

Tallaisen tulkinnan osalta unionin tuomioistuin on jo todennut véahittdiskauppiaan tekeméad
tavaramerkin rekisterdintihakemusta koskeneessa asiassa, ettd tavaroiden vihittdiskauppapalvelut
voivat olla palveluja. Tavaroiden vihittdiskauppa kattaa nimittdin nédiden tavaroiden myynnin lisdksi
muita vahittdiskauppiaan toimia, kuten myytédviksi tarjottavien tavaroiden valikoiman laatimisen ja
erilaiset palvelut, joiden tarkoituksena on saada kuluttaja ostamaan ndmad tavarat kyseiseltd kauppiaalta
eikd kilpailijalta (ks. vastaavasti tuomio Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte, EU:C:2005:425, 34, 39
ja 52 kohta).

Tarvitsematta tutkia sitd, voivatko palvelut olla tavaroiden tapaan “vihittdiskaupan” kohteena timéan
kasitteen varsinaisessa merkityksessd, on todettava unionin tuomioistuimelle huomautuksia
esittdneiden hallitusten ja komission tavoin, ettd on olemassa tilanteita, joissa taloudellinen toimija
valitsee ja esittdd kolmansien tarjoamien palvelujen valikoiman, jotta kuluttaja voi valita ndiden
palvelujen vililld yhden kauppakumppanin kautta.

Tallaisen taloudellisen toimijan palvelut voivat koostua muun muassa toimista, joiden tarkoituksena on
antaa kuluttajalle mahdollisuus vaivattomasti vertailla ja hankkia mainittuja palveluja, seka
mainostoiminnasta.

Tallaiset kokoamis- ja mainospalvelut voivat kuulua Nizzan luokituksen mukaiseen luokkaan 35, jonka
otsikko ja selittdavd huomautus on mainittu tdmén tuomion 9 ja 10 kohdassa. Tédtd mahdollisuutta tukee
Nizzan luokituksen aakkosellinen luettelo, joka sisdltdd tdhdn luokkaan kuuluvien palvelujen joukossa
"myynnin (myynninedistdmisen) kolmansien lukuun”.

Néamé suoritukset kuuluvat tdssd tapauksessa direktiivin 2008/95 2 artiklassa tarkoitetun kasitteen
"palvelut”piiriin. Kuten nimittdin tdmén direktiivin johdanto-osan 13 perustelukappaleessa todetaan,
sen sddnnosten on oltava tdysin sopusoinnussa Pariisin yleissopimuksen méérédysten kanssa, eivitkd ne
saa vaikuttaa jasenvaltiolle tédstd yleissopimuksesta johtuviin velvoitteisiin. Koska Nizzan sopimus on
tehty saman yleissopimuksen perusteella, mainittua 2 artiklaa ei pida tulkita siten, ettd siind suljetaan
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tassd artiklassa mainitun késitteen "palvelut” ulkopuolelle suoritukset, jotka kuuluvat johonkin Nizzan
luokituksen mukaiseen palveluluokkaan (ks. analogisesti tuomio Chartered Institute of Patent
Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361, 52 kohta).

Kasiteltavassd asiassa timan tuomion 24 kohdassa mainitusta hakemuksen otteesta ilmenee, ettd sen
23 kohdassa esitetyn sana- ja kuviomerkin rekisterdintia tavaramerkiksi on haettu “erityisesti”sitd
varten, ettd kolmansien tarjoamia palveluja kootaan valikoimaksi. Vaikka Netto Marken-Discount
tarkensi unionin tuomioistuimen suullisessa kasittelyssd, ettd kaikkia sen valikoimaksi kokoamia
palveluja tarjoavat kolmannet, toimivaltainen viranomainen voi ymmairtdd sanamuodon “erityisesti”
siten, ettei tdmd yhtio sulje pois sellaisten palvelujen kokoamista, jotka sisdltavit paitsi muiden
taloudellisten toimijoiden tarjoamia palveluja my0s sen itsensé tarjoamia palveluja.

Vaikka oletettaisiin, ettd Netto Marken-Discountin tarjoama palveluvalikoima voi sisdltdd sen itsensd
tarjoamia palveluja, tdméd seikka ei kuitenkaan millddn tavoin kumoa sitd seikkaa, ettd sen
rekisterointihakemuksessa sanoin “erilaisten palvelujen kokoaminen valikoimaksi kolmansien lukuun
ndiden palvelujen hankkimisen helpottamiseksi kuluttajille” kuvailtu suoritus voidaan katsoa tdmédn
tuomion 34-37 kohdassa esitetyistd syistd palveluksi. Jotta péddasian kantaja ei menettdisi
mahdollisuutta rekister6idd mainittu merkki tavaramerkiksi tdtd valikoiman kokoamispalvelua varten,
sen hakemusta tavaramerkin rekisteroimiseksi Nizzan luokituksen luokkaan 35 kuuluvia tavaroita
varten ei voida hyldtd pelkastdan silla perusteella, ettd se palvelujen valikoima, jota se tarjoaa
kuluttajalle, voi sisdltdd myos sen itsensd tarjoamia palveluja.

Edelld esitetyilld perusteilla ensimmadiseen kysymykseen on vastattava, ettd taloudellisen toimijan
suoritukset, jotka koostuvat palvelujen kokoamisesta valikoimaksi, jotta kuluttaja voi vaivatta vertailla
ja hankkia niitd, voivat kuulua direktiivin 2008/95 2 artiklassa tarkoitetun késitteen "palvelut” piiriin.

Toinen kysymys

Ennakkoratkaisua pyytédnyt tuomioistuin tiedustelee toisella kysymyksellddn, onko direktiivia 2008/95
tulkittava siten, ettd siind edellytetddn, ettd tavaramerkin rekisterdintihakemuksessa, joka koskee
palvelujen kokoamisesta valikoimaksi koostuvaa palvelua, yksiloidddan konkreettisesti ja tdsmallisesti
valikoiman kokoamispalvelun muodostavat suoritukset sekd valikoimaan sisaltyvit palvelut.

Aluksi on huomattava, ettd tavaramerkin rekisterdinnilld julkiseen rekisteriin pyritddn mahdollistamaan
tavaramerkkiin tutustuminen toimivaltaisille viranomaisille ja yleisolle, erityisesti taloudellisille
toimijoille (tuomio Heidelberger Bauchemie, EU:C:2004:384, 28 kohta ja tuomio Chartered Institute of
Patent Attorneys, EU:C:2012:361, 46 kohta).

Yhtddlta toimivaltaisten viranomaisten on tunnettava riittdvan selvdsti ja tdsmallisesti tavaramerkin
kattamat tavarat tai palvelut, jotta ne voivat tdyttdd velvollisuutensa, jotka liittyvat
rekisterointihakemusten  tutkimiseen ennakolta sekd tarkoituksenmukaisen ja  tdsmallisen
tavaramerkkirekisterin julkaisemiseen ja ylldpitoon. Toisaalta taloudellisten toimijoiden on voitava
selvasti ja tdsmallisesti varmistua niiden nykyisten tai mahdollisten kilpailijoiden suorittamista
rekisterdinneistd tai esittdmistd rekisterdintihakemuksista, ja niiden on siten voitava saada kolmansien
oikeuksia koskevat merkitykselliset tiedot (tuomio Chartered Institute of Patent Attorneys,
EU:C:2012:361, 47 ja 48 kohta).

Direktiivissa 2008/95 edellytetddn ndin ollen, ettd hakija yksiloi ne tavarat tai palvelut, joille haetaan
tavaramerkkisuojaa, riittdvan selvésti ja tdsmallisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset
toimijat voivat pelkédstdadn téllda perusteella maédrittdd haetun suojan laajuuden (tuomio Chartered
Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, 49 kohta).
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Tdmian vaatimuksen tdyttdmiseksi ei ole vélttdmatontd, ettd valikoiman kokoamispalvelua koskevan
tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekija mainitsee konkreettisesti jokaisen toimen, josta tdma
palvelu koostuu (ks. vastaavasti tuomio Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte, EU:C:2005:425,
49 kohta ja tuomio Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, 45 kohta). Netto
Marken-Discountin tekemassa rekisterdintihakemuksessa olevan kuvauksen kaltaisen kuvauksen, jonka
mukaan kyseinen palvelu kattaa erityisesti "erilaisten palvelujen kokoamisen valikoimaksi kolmansien
lukuun nédiden palvelujen hankkimisen helpottamiseksi kuluttajille, palvelut, joita tarjotaan erityisesti
myo6s vahittdismyymaéldiden, tukkumyymalbiden, postimyyntiluettelojen tai sdahkoisten medioiden,
esimerkiksi internetsivujen tai ostoskanavaldhetysten, valitykselld”, avulla toimivaltaiset kansalliset
viranomaiset ja taloudelliset toimijat voivat ymmartas, ettd hakemus on tehty palvelulle, joka koostuu
palvelujen valikoiman valinnasta ja esittdmisestd, jotta kuluttaja voi helpommin hankkia niitd yhdelta
kauppakumppanilta.

On kuitenkin valttdmatontd, ettd hakija ilmoittaa hakemuksessa tavaramerkin rekisteroimiseksi
palvelujen valikoiman kokoamispalvelulle riittdvan selvasti ja tdsmallisesti kyseiset palvelut (ks.
analogisesti tuomio Praktiker Bau- und Heimwerkermiérkte, EU:C:2005:425, 50 kohta ja tuomio
Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, 45 kohta).

Niiden palvelujen, joita hakija aikoo valikoida ja esitella kuluttajille, riittdvin selvdn ja tdsmallisen
yksiloinnin puuttuessa voi niimittdin erityisesti osoittautua toimivaltaisille viranomaisille vaikeaksi tai
mahdottomaksi tutkia hakemusta tdysin. Kun viimeksi mainitut eivit voi pdatelld hakemuksesta, mité
palveluja hakija tarkoittaa, ne eivdt voi tutkia vaivattomasti muun muassa sitd, kuvaileeko
tavaramerkin rekisterdintihakemuksen kohteena oleva merkki yhtd tai useampaa niistd palveluista,
joita tama hakija aikoo valita ja esitella.

Kasiteltavéssa asiassa Netto Marken-Discount viittaa niiden palvelujen yksiloimiseksi, jotka se aikoo
koota valikoimaksi, Nizzan luokituksen mukaisiin luokkiin 35, 36, 39, 41 ja 45. Niiden luokkien
suurimman osan osalta se tyytyy kdyttamaan niiden otsikoissa esiintyvid yleisnimikkeita.

Tassd yhteydessd on huomattava, ettd tietyt Nizzan luokituksen luokkaotsikoissa olevat yleisnimikkeet
kattavat niin moninaisia tavaroita tai palveluja, ettd ne eivdt voi tdyttdd selvyyden ja tdsmallisyyden
vaatimusta. Tdstd seuraa, ettd ainoat tapaukset, joissa direktiivissdé 2008/95 sallitaan mainittujen
luokkaotsikoiden yleisnimikkeiden kéayttiminen ilman lisikuvausta, ovat ne, joissa mainitut
yleisnimikkeet ovat sellaisinaan riittdvan selvid ja tdsmallisid, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja
taloudelliset toimijat voivat madrittdd haetun suojan laajuuden (ks. tuomio Chartered Institute of
Patent Attorneys, EU:C:2012:361, 54 ja 56 kohta).

Toimivaltaisten viranomaisten on siis arvioitava, tayttavitko sellaiset nimikkeet kuten “ajanviete”ja
"henkilokohtaiset ja sosiaaliset palvelut yksiloiden tarpeiden tadyttimiseksi”, joita kaytetddn Netto
Marken-Discountin tekemdssd rekisterdintihakemuksessa, vaaditut selvyyden ja tdsmallisyyden
vaatimukset (ks. analogisesti tuomio Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361,
55 kohta).

On lisdksi huomattava, ettd kun tavaramerkin rekisterointihakemuksen tekija kayttdd tietyn luokan
osalta kaikkia yleisnimikkeitd ja ndin ollen sen koko luokkaotsikkoa, sen on joka tapauksessa
tdsmennettdvd, koskeeko tavaramerkkihakemus kaikkia kyseisen luokan aakkosellisessa luettelossa
mainittuja tavaroita tai palveluja vai vain tiettyjd tavaroita tai palveluja. Siind tapauksessa, etté
hakemus koskee vain tiettyja ndistd tavaroista tai palveluista, hakijalla on velvollisuus tdsmentéd, mita
mainittuun luokkaan kuuluvista tavaroista tai palveluista tarkoitetaan (tuomio Chartered Institute of
Patent Attorneys, EU:C:2012:361, 61 kohta).

Kasiteltavassd asiassa Netto Marken-Discount ilmoitti rekisterdintihakemuksessaan, etti valikoiman

kokoamispalvelu, jolle se hakee tavaramerkkisuojaa, koskee muun muassa seuraavien palvelujen
valikoiman kokoamista: “mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtdavit”. Vaikuttaa siltd —
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mikéd ennakkoratkaisua pyytidneen tuomioistuimen on tarkastettava —, ettei mainitussa hakemuksessa
tasmennetd, hakeeko pddasian kantaja Nizzan luokituksen mukaisen luokan 35 koko otsikon
mainitsemalla tdméan tavaramerkin suojaa kaikille timén luokan aakkosellisen luettelon palveluille vai
vain tiettyjen palvelujen valikoiman kokoamiselle. Kun otetaan huomioon unionissa vallitsevat erilaiset
nakokannat siitd, kuinka Nizzan luokituksen luokkaotsikon kéaytté on ymmarrettavd, hakemusta, jonka
perusteella ei voida todeta, tarkoittaako hakija luokkaotsikkoa kayttdessddn kyseisen luokan kaikkia
tavaroita tai palveluja vai vain osaa niistd, ei voida pitdd riittdvin selvdnd ja tdsmadllisend (tuomio
Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, 58, 59 ja 62 kohta).

Edelld esitetyn perusteella toiseen kysymykseen on vastattava, ettd direktiivia 2008/95 on tulkittava
siten, ettd siind edellytetddn, ettd hakemus tavaramerkin rekisterdimiseksi palvelujen valikoiman
kokoamispalvelua varten on muotoiltu riittdvan selvisti ja tdsmallisesti, jotta toimivaltaiset
viranomaiset ja muut taloudelliset toimijat voivat saada selville, mitd palveluja hakija aikoo koota
valikoimaksi.

Kolmas kysymys

Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen kolmannella kysymykselld siitd, mikd on tavaramerkin
antaman suojan laajuus palvelujen valikoiman kokoamispalvelun osalta, ei Netto Marken-Discountin ja
komission viitteen mukaisesti selvésti ole yhteyttd péddasiaan, joka koskee pelkdstdan DPMA:n
kieltaytymistd rekisterdidd tdmédn tuomion 23 kohdassa esitetty sana- ja kuviomerkki tavaramerkiksi
palvelujen valikoiman kokoamispalvelulle.

Kun siis sovelletaan unionin tuomioistuimen vakiintunutta oikeuskéytdntod, jonka mukaan kansallisen
tuomioistuimen esittimd ennakkoratkaisupyyntdé on jitettdvd tutkimatta, jos on ilmeistd, ettd
pyydetylla unionin oikeuden tulkitsemisella ei ole mitddn yhteyttd kansallisessa tuomioistuimessa
kasiteltavan asian tosiseikkoihin tai kohteeseen (ks. mm. tuomio Cipolla ym., C-94/04 ja C-202/04,
EU:C:2006:758, 25 kohta ja tuomio Jakubowska, C-225/09, EU:C:2010:729, 28 kohta), kolmas kysymys
on jatettdvd tutkimatta.

Oikeudenkiyntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssd, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on
paattad oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille
kuin niille asianosaisille huomautusten esittimisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maarata
korvattaviksi.

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

1) Taloudellisen toimijan suoritukset, jotka koostuvat palvelujen kokoamisesta valikoimaksi,
jotta kuluttaja voi vaivatta vertailla ja hankkia niitd, voivat kuulua jisenvaltioiden
tavaramerkkilainsdddannon lihentimisesti 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2008/95/EY 2 artiklassa tarkoitetun kisitteen ”palvelut” piiriin.

2) Direktiivia 2008/95 on tulkittava siten, ettd siind edellytetidin, ettd hakemus tavaramerkin
rekisteroimiseksi palvelujen valikoiman kokoamispalvelua varten on muotoiltu riittivin

selvisti ja tdsmallisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja muut taloudelliset toimijat
voivat saada selville, mitd palveluja hakija aikoo koota valikoimaksi.

Allekirjoitukset
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