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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
EVGENI TANCHEV
16 piivini lokakuuta 2019"

Asia C-371/18

Sky plc,

Sky International AG ja
Sky UK Limited
vastaan
SkyKick UK Limited ja
SkyKick Inc

(Ennakkoratkaisupyynté — High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Englannin ja
Walesin alioikeus, Chancery-osasto, Yhdistynyt kuningaskunta)

Ennakkoratkaisupyynté — Jasenvaltioiden lainsdddédnnon léhentdiminen — Tavaramerkit —
Niiden tavaroiden tai palvelujen yksildinti, joille haetaan tavaramerkkisuojaa — Selvyyden ja
tasmallisyyden vaatimus — Vilpillinen mieli — Siitd johtuva vilpillinen mieli, etta tavaramerkkia ei ole
tarkoitus kayttda eritelméssd mainittuja tavaroita tai palveluja varten — 19.6.2012 annetun tuomion
Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) tulkinta

1. Tamén High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin (Englannin ja Walesin
alioikeus, Chancery-osasto, Yhdistynyt kuningaskunta) esittdméan ennakkoratkaisupyynnon yhteydessa
tulee esille muutamia tirkeitd unionin tavaramerkkilainsdéddantoa koskevia kysymyksid. Téma on myos
ndhtdvissd ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen péadasian oikeudenkdynnissd 6.2.2018
antamassa vilituomiossa ([2018] EWHC 155 (Ch), Arnold ].), joka annettiin viisipdivdisen
oikeudenkéynnin jéilkeen ja jossa on 94 sivua (358 kohtaa) (jaljempdnd péddasiassa annettu vilituomio).

2. Padasian oikeudenkéynnissa kantajat (jotka ovat lahinna satelliitti- ja
digitaalitelevisiolahetystoiminnan harjoittajia, jéljempdnd yhteisesti Sky) vaittdvit, ettd vastaajat
(jaljempana yhteisesti SkyKick; SkyKick Inc on start up -yritys, joka tarjoaa pilvisiirtyméaa (cloud
migration) koskevia tietotekniikkapalveluja®) ovat loukanneet neljad EU-tavaramerkkis, joiden haltija
on toinen kantaja (jaljempédnd Sky AG), ja yhtd Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkid, jonka
haltija on ensimmadinen kantaja (jaljempana Sky plc) ja joka koostuu sanasta SKY (jéljempand kyseiset
tavaramerkit), kayttamalla merkkid "SkyKick” ja sen muunnoksia.

3. Asia on melko monimutkainen, mutta pohjimmiltaan kyse on siitd, ettd SkyKick kiistad loukkauksen
ja vaatii vastakanteessaan puolestaan toteamaan, ettd tavaramerkkien rekisterdinti oli kokonaan tai
osittain péatemiton silld perusteella, ettd i) tavaroiden ja palvelujen eritelmét eivit ole selvid ja
tasmadllisid ja ettd ii) hakemukset tehtiin vilpillisessd mielessd.

1 Alkuperédinen kieli: englanti.

2 Tamén tyyppisestd siirtopalvelusta kiytetddn my6s nimitystd “kick”. Vastaajien tuotteet ovat pilvisiirtymd-, pilvivarmuuskopiointi- ja
pilvihallintapalveluja. Niitd tarjotaan Microsoft Office 365 -ohjelmiston lisdpalveluina. SkyKick-nimi valittiin, koska se kuulostaa samalta kuin
sidekick-sana (suomeksi apulainen) ja toi mieleen yrityksen palvelun, jossa kéyttajat siirtavat (kick) tietojaan “taivaaseen” (pilveen).
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4. Kasiteltava asia on merkittavd, koska se tarjoaa unionin tuomioistuimelle tilaisuuden tarkastella
kysymyksid, jotka liittyvdt useisiin EU-tavaramerkkijarjestelmdssa esille tulleisiin puutteisiin. Kuten
SkyKick huomauttaa, kaikki viisi ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen kysymystéd koskevat yhta
tavaramerkin kaikkein ongelmallisimmista nakokohdista — tavaroiden tai palvelujen erittelyn asemaa ja
tehtdvdd. Suurin osa tavaramerkkejd koskevasta unionin tuomioistuimen oikeuskdytinnostd on
koskenut merkkid, joka on rekisterdity tavaramerkiksi. Oikeustila on nykyisin jokseenkin vakiintunut
talla alalla. Tavaroiden ja palvelujen eritelmid koskevassa lainsddddnndssd on kuitenkin edelleen
puutteita ja epdjohdonmukaisuuksia. EU-tavaramerkin suoja annetaan tavaralajisdéannon (principle of
speciality)® perusteella, toisin sanoen niiden nimenomaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joiden
luonne ja lukumédrd madrittdvat yhdessd merkin kanssa tavaramerkin haltijalle annettavan suojan
laajuuden.

5. Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin korostaa, ettd ongelmana on etenkin se, ettei SkyKick
ilmeisestikddn voi puolustautua tavaramerkkiloukkausta koskevia Skyn vditteitd vastaan sovellettavan
unionin ja kansallisen tavaramerkkilainsaddénnon nojalla. Tastd herdda kysymys, olemmeko tulleet
tavaramerkkilainsddddnndssd sithen pisteeseen, jossa tavaramerkin haltijalle annetaan ehdoton
monopoliasema, jota vastaan ei voida endd puolustautua tavaramerkin loukkausta koskevassa
menettelyssd — huolimatta siitd, ettei tavaramerkkia ole kaytetty eikd todennékoisesti kéytetd monien
sellaisten tavaroiden ja palvelujen yhteydessd, joita varten se rekisterditiin. Késiteltdvd asia on siten
hyvd esimerkki jannitteistd, joita nykyisin on niiden eri intressien valilli, jotka on saatettava
tasapainoon.

I Padasian tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymykset

6. Kyseessa olevat Skyn tavaramerkit ovat seuraavat: i) EU-kuviomerkki nro 3 166 352, jota koskeva
hakemus on jitetty 14.4.2003 ja joka on rekisterdity 12.9.2012 (jaljempand EU352-tavaramerkki)
luokkiin 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten; ii) EU-kuviomerkki
nro 3203619, jota koskeva hakemus on jatetty 30.4.2003 ja joka on rekisteroity 6.9.2012 (jéljempana
EU619-tavaramerkki) luokkiin 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten;
iii) EU-sanamerkki ”"SKY”, nro 5298112, jota koskeva hakemus on jitetty 6.9.2006 ja joka on
rekisterdity 18.6.2015 (jdljempand EU112-tavaramerkki) luokkiin 9, 16, 28, 35, 37, 38, 41 ja 42
kuuluvia tavaroita ja palveluja varten; iv) EU-sanamerkki "SKY”, nro 6 870992, jota koskeva hakemus
on jatetty 18.4.2008 ja joka on rekisterdity 8.8.2012 (jaljempéanda EU992-tavaramerkki) luokkiin 3, 4, 7,
9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 ja 35-45 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten, ja v) Yhdistyneen
kuningaskunnan sanamerkki "SKY”, nro 2 500 604, jota koskeva hakemus on jatetty 20.10.2008 ja joka
on rekisterdity 7.9.2012 (jaljempand UK604-tavaramerkki) luokkiin 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28
ja 35—45 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten.

7. Sky nosti kanteen, jossa se viitti, ettd SkyKick on loukannut nditd tavaramerkkeji. Sky vetoaa
loukkausvaatimuksissaan tavaramerkkien rekisterdinteihin seuraavia tavaroita ja palveluja varten
(vaikka jokaista tavaramerkkid ei ole rekisteroity kaikkia nditd tavaroita ja palveluja varten): i)
tietokone-ohjelmistot (luokka 9); ii) internetistd perdisin olevat tietokoneohjelmistot (luokka 9); iii)
tietolilkkenneyhteydet  tietokantoihin tai internetiin mahdollistavat tietokoneohjelmistot ja
televiestintilaitteet (luokka 9); iv) tiedontallennus (luokka 9); v) kaukoviestintd (luokka 38); vi)
sahkopostien valitys (luokka 38); vii) internetportaalien vilitykselld tarjottavat palvelut (luokka 38)
ja viii) tietokonepalvelut tiedon/datan hakuun tietokoneen tai tietokoneverkon valitykselld (luokka 38).

3 Julkisasiamies Légerin ratkaisuehdotus Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:12, 47 kohta).
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8. Sky on kayttanyt SKY-tavaramerkkid laajasti moninaisia tavaroita ja palveluja ja erityisesti sellaisia
tavaroita ja palveluja varten, jotka luttyvat Skyn liiketoiminnan ydinaloihin eli i)
televisioldhetystoimintaan, ii) puhelinliikenteeseen ja iii) laajakaistapalveluihin. SkyKick myontds, ettd
marraskuuhun 2014 mennessd SKY oli tullut laajalti tunnetuksi Yhdistyneessd kuningaskunnassa ja
Irlannissa niilla aloilla. Sky ei kuitenkaan tarjoa sahkopostin siirtoa tai pilvivarmuuskopiointia koskevia
tavaroita tai palveluja, eikd ole todisteita siitd, ettd se aikoisi tehdd ndin lahitulevaisuudessa.

9. SkyKick viittaa, ettd kukin tavaramerkki olisi julistettava (osittain) mitdttomaéksi silla perusteella, ettéd
ne on rekisterdity sellaisia tavaroita ja palveluja varten, joita ei ole eritelty riittdvan selvdsti ja
tasmallisesti.

10. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin toteaa, ettd tdmdn viitteen yhteydessd tulee esille kaksi
kysymystd. Ensimmédinen on se, voidaanko téhdn mitdttomyysperusteeseen vedota rekisterditya
tavaramerkkid vastaan.

11. Unionin tuomioistuimen 19.6.2012 antamassa tuomiossa Chartered Institute of Patent Attorneys
(C-307/10, EU:C:2012:361) vahvistettiin (ja asetuksen (EU) 2017/1001* 33 artiklan 2 kohdassa nykyisin
edellytetddn), ettd tavaramerkin hakija yksiloi tavarat ja palvelut, joille tavaramerkkisuojaa haetaan,
riittdavin selvdsti ja tdsmdllisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja muut taloudelliset toimijat voivat
pelkéstéidn tdlld perusteella mddrittdd tavaramerkin antaman suojan laajuuden. Jos hakija ei toimi
ndin, toimivaltaisen viraston on kieltdydyttavd rekisteroimésta tavaramerkkid, ellei eritelmdd muuteta
siten, ettd se on riittdvdn selvd ja tasmaéllinen.

12. Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen mukaan téstd ei vélttdmattd seuraa, ettd jos hakija ei
muuta eritelméa eikd virasto varmista, ettd hakija korjaa epéselvyyden tai -tdsmaéllisyyden hakemuksen
kasittelyn aikana, tavaramerkki voidaan julistaa télla perusteella mitdttoméksi sen rekisterdinnin
jalkeen.  Asetuksessa luetelluissa mitdttomyysperusteissa ei nimenomaisesti vaadita, ettd
EU-tavaramerkkid koskevaan hakemukseen sisdltyvd tavaroiden ja palvelujen eritelmd on selvd ja
tasmaéllinen. Tilanne on pohjimmiltaan sama kansallisen tavaramerkin osalta.

13. Toinen ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen esille nostama kysymys koskee sitd, ettd jos
mitattomyysperusteeseen voidaan vedota, voidaanko kyseisistd tavaramerkeistd yhdenkain eritelmasta
esittad vastavditteita.

14. Ennakkoratkaisua  pyytdnyt  tuomioistuin  katsoo,  ettd  tavaramerkin  rekisterdinti
"tietokoneohjelmistoja” varten on liian laaja, perusteeton ja yleisen edun vastainen. Se kuitenkin myds
toteaa, ettei tdstd valttdmattd seuraa, ettei kyseinen ilmaisu ole riittdvan selvd ja tdsmallinen. Se
nimittdin vaikuttaa ensi ndkemaltd olevan ilmaisu, jonka merkitys on kohtalaisen selvi ja tdsmaéllinen.
Se on siten riittdvdn selvd ja tdsmadllinen, jotta on mahdollista ratkaista, ovatko SkyKickin tavarat
samoja kuin sen kisittdmat tavarat. Toisaalta ennakkoratkaisua pyytédneen tuomioistuimen on vaikea
ymmartdd, miksi Euroopan tavaramerkki- ja malliverkoston (jaljempénda TMDN) muodostavien
tavaramerkkivirastojen luokkaan 7 kuuluvien "koneiden” osalta esittimié perusteluja, sellaisina kuin ne
esitetddn 20.11.2013 annetussa yhteisessd tiedonannossa, ei voida soveltaa samalla tavalla
"tietokoneohjelmistoihin”.”

15. Lisdksi ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee, voiko kyseessé olevien tavaramerkkien
pétevyyteen vaikuttaa hakijan vilpillinen mieli tavaramerkkien rekister6innin hakuajankohtana.

4 Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EUVL 2017, L 154, s. 1).

5 Tiedonannossa madritettiin viisi luokkaotsikoihin siséltyvad késitettd, jotka eivdt tdytd selvyyden ja tdsmallisyyden vaatimusta: luokka 7, koneet;
luokka 37, korjaus; luokka 37, asennuspalvelut; luokka 40, materiaalien kasitteleminen, ja luokka 45, muiden tarjoamat henkilokohtaiset ja
sosiaaliset palvelut yksiloiden tarpeiden tdyttimiseksi. Siind todetaan, ettd “yleisnimike 'koneet’ ei ilmaise selvisti, mitkd koneet se kattaa.
Koneiden ominaisuudet tai kiyttotarkoitukset voivat olla erilaiset, niiden tuotanto ja/tai kiytto voi edellyttad hyvin eritasoisia teknisid valmiuksia
ja taitotietoa, ne voivat olla suunnatut erilaisille kuluttajille, niitd voidaan myyda eri myyntikanavia pitkin ja ne kuuluvat niin ollen eri
markkinasektoreille.”
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16. SkyKick vaitti pddasian oikeudenkéynnissd, ettd tavaramerkit rekisteroitiin vilpillisessd mielesss,
koska Sky ei aikonut kayttdd nditd tavaramerkkeja kaikkia asianomaisissa eritelmissd yksildityja
tavaroita ja palveluja varten. SkyKick myontésd, ettd Sky aikoi kéyttdd tavaramerkkejd erditd eritelmissé
mainittuja tavaroita ja palveluja varten. Se kuitenkin viittdd ensisijaisesti, ettd tavaramerkit ovat
kokonaisuudessaan mitdttomid. Toissijaisesti SkyKick vdittdd, ettd tavaramerkit ovat mitattomia silta
osin kuin eritelmidt kasittdvat tavaroita ja palveluja, joita varten Sky ei aikonut kayttaa tavaramerkkeja.

17. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin toteaa, ettd unionin tuomioistuinten oikeuskéytdntoon
verrattuna Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet ovat keskittyneet enemmain kayttdaikomusta
koskevaan vaatimukseen sen aseman vuoksi, joka Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 1994
tavaramerkkilain (Trade Marks Act 1994, jiljempénd vuoden 1994 laki) 32 §:n 3 momentilla on
Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkijérjestelméssa. °

18. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin kuitenkin tiedustelee, onko kyseinen sd@nnos yhteensopiva
unionin oikeuden kanssa. Jos sen katsotaan olevan yhteensopiva, ennakkoratkaisua pyytinyt
tuomioistuin on myos epdvarma tavaramerkin kayttoaikomusta koskevan vaatimuksen laajuudesta.

19. High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division péitti ndin ollen lykdta asian
kasittelya ja esittdd unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Voidaanko EU-tavaramerkki tai jdsenvaltiossa rekisterdity kansallinen tavaramerkki julistaa
kokonaan tai osittain patemdttoméksi silld perusteella, ettd jotkin tai kaikki tavaroiden ja
palvelujen eritelméén sisdltyvat ilmaisut eivdt ole niin selkeitd ja tdsmallisid, ettd toimivaltaiset
viranomaiset ja kolmannet voisivat pelkidstddn nédiden ilmaisujen perusteella madrittaa
tavaramerkilld annettavan suojan laajuuden?

2) Jos ensimmadiseen kysymykseen vastataan myoOntdvésti, onko ’tietokoneohjelmiston’ kaltainen
ilmaisu liian yleinen ja kisittdako se liian moninaisia tavaroita ollakseen yhteensopiva tavaramerkin
alkuperdn osoittamistehtdvin kanssa, jotta voitaisiin katsoa, ettd tdmd ilmaisu on niin selked ja
tasmadllinen, ettd toimivaltaiset viranomaiset ja kolmannet voisivat pelkdstddn témdn ilmaisun
perusteella madrittad tavaramerkilld annettavan suojan laajuuden?

3) Voiko pelkistddn se, ettd haetaan tavaramerkin rekisterdintida ilman mitddn aikomusta kayttad sité
eriteltyja tavaroita tai palveluja varten, merkita vilpillista mielta?

4) Jos kolmanteen kysymykseen vastataan myoOntévisti, voidaanko hakijan katsoa jattineen
hakemuksen osittain vilpittomassd mielesséd ja osittain vilpillisessd mielessd, jos ja siltd osin kuin
hakijalla oli aikomus kayttda tavaramerkkid joitakin eriteltyjd tavaroita tai palveluja varten mutta ei
aikomusta kayttaa tavaramerkkid muita eriteltyja tavaroita tai palveluja varten?

5) Onko vuoden 1994 tavaramerkkilain 32 §:n 3 momentti yhteensopiva [direktiivin (EU) 2015/24367]
ja sen edeltdjien kanssa?”

6 Kyseisessd sadnnoksessd saddetddn, ettd ”[tavaramerkin rekisterdintid koskevassa] hakemuksessa on mainittava, ettd hakija kayttdaa tavaramerkkia
tai sitd kidytetddn hdnen suostumuksellaan kyseisid tavaroita tai palveluja varten [tavarat tai palvelut, joiden osalta tavaramerkin rekisterdintid
haetaan] tai ettd hakijan aikomuksena vilpittomdssd mielessd on tavaramerkin tillainen kdytto” (kursivointi tissd).

7 Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon lihentdmisestd 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EUVL 2015, L 336,
s. 1).
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II Asian tarkastelu

20. Sky, SkyKick, Puolan, Ranskan, Slovakian, Suomen, Unkarin ja Yhdistyneen kuningaskunnan
hallitukset sekd Euroopan komissio esittivat unionin tuomioistuimelle kirjallisia huomautuksia. Puolan,
Slovakian, Suomen ja Unkarin hallituksia lukuun ottamatta samat osapuolet osallistuivat asianosaisten
kuulemiseksi jarjestettyyn istuntoon.

A Ensimmdinen ja toinen ennakkoratkaisukysymys

1. Yhteenveto osapuolten lausumista

21. Sky viittas, ettd 19.6.2012 annettuun tuomioon Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10,
EU:C:2012:361)  perustuva  selvyyden ja  tdsmallisyyden  vaatimus  liittyy  ainoastaan
rekisterointihakemukseen. Siten ainoa mahdollinen seuraamus tdmén vaatimuksen tayttamatta
jattamisestd on viranomaisten viran puolesta toteuttama toimenpide, jotta varmistetaan, ettei hakemus
johda sellaisten tavaroiden ja palvelujen rekisterdintiin, joita koskevan eritelmén sanamuoto ei ole selva
eikd tasmallinen. Sky viittas, ettd hylkdys- ja mitattomyysperusteet esitetddn tyhjentdvésti kansallisessa
ja unionin oikeudessa ja ettd ndihin perusteisiin ei sisélly vaatimusta, jonka mukaan eritelmén on
oltava selvd ja tdsmallinen. Lisdksi 16.2.2017 antamassaan tuomiossa Brandconcern v. EUIPO ja
Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, 29 ja 30 kohta) ja 11.10.2017 antamassaan tuomiossa
EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, 38 kohta) unionin tuomioistuin katsoi, ettd 19.6.2012
annettuun tuomioon Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) perustuvaan
selvyyden ja tasmallisyyden vaatimukseen ei tulisi vedota jo rekisterdityjen tavaramerkkien osalta. Skyn
mukaan toiseen kysymykseen olisi vastattava kieltavasti, koska "tietokoneohjelmiston” kaltaiset ilmaisut,
joihin rekisteroidyn tavaramerkin loukkausvdite perustuu, tayttavat kaytdnnossa selvyyttd ja
tasmallisyyttd koskevan edellytyksen.

22. SkyKick katsoo, ettd ensimmadiseen kysymykseen olisi vastattava myontavasti. Muutoin SkyKickin
kaltaisilla yrityksilla ei olisi kdytannossa kaytettdvissddn oikeussuoja- tai muutoksenhakukeinoa niitd
vastaan aloitetussa tavaramerkin loukkausmenettelyssd, jos tavaramerkin haltija vetoaa ilmaisuun, joka
ei ole unionin oikeudessa edellytetylld tavalla selvd ja tdsmaillinen. Unionin tuomioistuin ndin ollen
selvensi, ettd direktiivissd 2008/95/EY® (ja analogisesti asetuksessa (EY) N:o 207/2009°) edellytetaén,
ettd eritelmit ovat selvid ja tdsmallisid. Unionin tuomioistuin ei kuitenkaan nimenomaisesti kasitellyt
sen seurauksia, jos rekisteroidyn tavaramerkin eritelmd ei tdytd nditd vaatimuksia. Jos Sky olisi
oikeassa, 19.6.2012 annetun tuomion Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10,
EU:C:2012:361) merkitys olisi kdytdnndssd hyvin véhiinen.

23. SkyKickin mukaan selvyyden ja tdsmallisyyden vaatimus voidaan johtaa asetuksen
2017/1001 4 artiklasta, 7 artiklan 1 kohdan a alakohdasta ja 8 artiklasta seké direktiivin 2015/2436 3, 4
ja 5 artiklasta luettuna 12.12.2002 annetun tuomion Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748) valossa.
SkyKick viittdd, ettd unionin tuomioistuin itse viittaa 19.6.2012 antamassaan tuomiossa Chartered
Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, 43—45 kohta) ndihin sddnnoksiin ja siihen,
ettd niissd vahvistetaan hylkdys- tai mitdttomyysperusteet.

24. SkyKick viittdd ldhinnd, ettd toiseen kysymykseen olisi vastattava myontdvésti. Sen mukaan
epatdasmallisyys, joka johtuu ilmaisun yleisyydestd ja soveltamisesta moniin erityyppisiin tavaroihin ja
palveluihin, kuuluu 19.6.2012 annetussa tuomiossa Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10,
EU:C:2012:361) yksiloityihin puutteisiin.

8 Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon lahentdmisestd 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EUVL 2008, L 299,
s. 25).

9 Yhteison tavaramerkista 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EUVL 2009, L 78, s. 1).
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25. Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan, Unkarin, Puolan, Slovakian ja Suomen hallitusten mukaan
ensimmadiseen kysymykseen olisi vastattava kieltavisti, koska rekisteroinnin hylkdysperusteet luetellaan
tyhjentévasti eikd lainsddddntoon sisdlly nimenomaista vaatimusta, jonka mukaan tavaroiden ja
palvelujen eritelmén on oltava selvd ja tdsmallinen. Lisdksi oikeuskdytinnostd (edelld tdmén
ratkaisuehdotuksen 21 kohta) ilmenee, ettd selvyyden ja tdsmaéllisyyden vaatimusta sovelletaan
ainoastaan tavaramerkin rekisterointivaiheessa.

26. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Suomen hallitusten ndkemyksen mukaan toiseen kysymykseen ei
ole tarpeen vastata, kun otetaan huomioon niiden ensimmadiseen kysymykseen ehdottama vastaus.

27. Unkarin, Ranskan, Puolan ja Slovakian hallitukset vaittdvat lahinnd, ettd ilmaisu
"tietokoneohjelmistot” ei ole liian yleinen eikd tarkoita tavaroita, jotka ovat liian moninaisia
rekisteroinnin kasittdimien tavaroiden ja palvelujen yksiloimiseksi.

28. Komissio viittdd ldhinnd samankaltaisin perustein kuin ne, joita ennakkoratkaisumenettelyyn
osallistuneet hallitukset ovat esittdneet, ettd ensimmadiseen kysymykseen olisi vastattava kieltdvasti.
Komissio lisdd, ettd erottamiskyvyn arviointi perustuu “merkin” ja "tavaroiden tai palvelujen” viliseen
suhteeseen eikd niiden tavaroiden tai palvelujen eritelmin tismillisyyteen tai epatismillisyyteen.'® Jos
tavaroiden eritelmé on epdmadrdinen, sitd tulkitaan tavaramerkin haltijan vahingoksi, ja tavaramerkilta
katsotaan puuttuvan erottamiskyky. Komissio katsoo, ettd kun otetaan huomioon ensimmadiseen
kysymykseen annettu vastaus, toiseen kysymykseen ei ole tarpeen vastata. Se kuitenkin toteaa, ettei
yhteistd tiedonantoa sovelleta ajallisesti riidanalaisiin tavaramerkkeihin.

2. Arviointi

29. Ensimmadiselld ja toisella kysymyksellddn, joita on asianmukaista tarkastella yhdessa,
ennakkoratkaisua pyytényt tuomioistuin tiedustelee ldhinnd, voiko niiden ilmaisujen, joilla yksiloidddn
tavaramerkin késittdmaét tavarat ja palvelut, epdselvyys ja -tasmaillisyys olla rekisterdidyn tavaramerkin
mitdttomyysperuste. Jos tihdn vastataan myontavésti, se kysyy lisdksi, onko padasiassa kyseessd oleva
ilmaisu "tietokoneohjelmistot” riittdvin selvd ja tdsmallinen, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja
kolmannet voisivat pelkéstddn tdmén ilmaisun perusteella méadrittdd tavaramerkilld annettavan suojan
laajuuden.

30. Katson kuitenkin, ettd unionin tuomioistuimen olisi vastattava tdhdn jalkimmadiseen kysymykseen,
vaikka ensimmadiseen kysymykseen vastattaisiin kieltdvasti. Tama johtuu siitd, ettd on tutkittava, voiko
tavaramerkin rekisterdinnin kisittdmien tavaroiden ja palvelujen eritelmin epéselvyys ja -tdsmallisyys
liittya johonkin mitdttomyysperusteista, joista sdddetddn nimenomaisesti sovellettavassa unionin
lainsaddédnnossa.

31. Ennen ndiden kysymysten asiasisdllon tutkimista korostan, ettd nditd kysymyksida kisitellessaan
ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen on arvioitava, mitd unionin lainsdddéntokehysta
sovelletaan ajallisesti, koska se ei valitettavasti viittaa ennakkoratkaisupyynndsséén erityisesti mihinkaén
saddokseen.

32. Padasian oikeudenkdynti koskee yhtddltd sekd EU-tavaramerkkejd ettd toisaalta kansallista
tavaramerkkid vuosina 2003-2018. Padasiallisen vditteen (tavaramerkin loukkaaminen) luonne ja
mitdttomyyttd koskeva vastakanne yhdessa tarkoittavat sitéd, ettd padasiaan voidaan soveltaa useampia
EU-tavaramerkkisddnnoston asetuksia ja direktiiveja.

10 Tuomio 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2004:86, 34 kohta) ja tuomio 7.7.2005, Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:432,
25 kohta).
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33. Kuten komissio huomautti, merkityksellinen ajankohta tavaramerkin loukkausmenettelyssa
nostetun vastakanteen arvioimisen kannalta on ajankohta, jona rekisterdintihakemus jétettiin. Kantajat
hakivat tavaramerkkeja 14.4.2003 ja 20.10.2008 vilisend aikana. EU-tavaramerkkien osalta tima
tarkoittaisi sitd, ettd asian kannalta merkityksellisen lainsdddédnnon muodostaa asetus (EY) N:o 40/94"
(eikd asetus N:o 207/2009) ja kansallisen tavaramerkin osalta direktiivi 89/104/ETY " (eikd direktiivi
2015/2436).

34. Kun tarkastellaan loukkaamista koskevia vditteitd, menettely koskee kyseessd olevien
EU-tavaramerkkien osalta ajanjaksoja, jotka kuuluvat asetuksen N:o 207/2009 soveltamisalaan;
kansallisen tavaramerkin osalta asian kannalta merkityksellisen lainsdddénnon muodostaa direktiivi
2008/95.

35. Téastd seuraa, ettd jollei ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen myohemmista selvityksistd
muuta johdu, EU-tavaramerkkien osalta asetusta N:o 207/2009 sovelletaan loukkaamiseen ja asetusta
N:o 40/94 rekisterointihakemukseen; kansallisen tavaramerkin osalta direktiivid 2008/95 sovelletaan
loukkaamiseen ja direktiivid 89/104 rekisterdintihakemukseen.

36. Viittaamisen helpottamiseksi riittdd, ettd tdssd ratkaisuehdotuksessa tarkastellaan ensisijaisesti
direktiivin 89/104 ja asetuksen N:o 40/94 sdannoksid, etenkin koska aiemman asetuksen N:o 40/94 ja
sen seuraajan, asetuksen N:o 207/2009 asiaa koskevissa sddnnoksissa ei ole olennaista eroa kisiteltavin
asian kannalta, vaikka joidenkin artikloiden numerointi onkin muuttunut; sama pétee direktiiviin
89/104 ja direktiiviin 2008/95."

a) Selvyyden ja tdsmidllisyyden vaatimus ei kuulu unionin lainsdddédnndssd tyhjentdvdsti sdddettyihin
mitdttomyysperusteisiin

37. Ensimmadinen ennakkoratkaisukysymys edellyttdd, ettd unionin tuomioistuin selventdd 19.6.2012
annettuun tuomioon Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) perustuvan
oikeuskéaytinnon ulottuvuutta. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee erityisesti, mité
johtopaatoksid tastd oikeuskaytdnnostd on tehtivd, kun rekisteroity tavaramerkki ei téytd selvyyden ja
tasmallisyyden vaatimusta.

38. Olen tullut siihen tulokseen — ja tdstd vallitsee laaja  yksimielisyys kaikkien
ennakkoratkaisumenettelyyn osallistuneiden jdsenvaltioiden ja komission kesken —, ettd ensimmadiseen
kysymykseen olisi vastattava kieltdvasti.

39. Syy tdahdn on yksinkertainen: asian kannalta merkityksellisessd lainsddddnnossd ei sdddeta
rekisteréidyn tavaramerkin mitattomyydestd silld perusteella, ettd osa tai kaikki tavaroiden tai
palvelujen eritelmén ilmaisuista ei ole riittdvdn selvid ja tasmallisia.

40. Vaikka onkin niin, ettd merkin esityksen epaselvyys ja -tdsmaillisyys on mitdttomyysperuste
direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan (ja direktiivin 2008/95) ja asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, tosiasia on, ettd tdmid ei pdde tavaroiden ja
palvelujen eritelmdan. Mikd tahansa muu tulkinta tekisi direktiivin 89/104 2 artiklan ja asetuksen
N:o 40/94 4 artiklan pitkalti kdytdnnossa tehottomaksi.

11 Yhteison tavaramerkista 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 18.12.2006 annetulla
neuvoston asetuksella (EY) N:o 1891/2006 (EUVL 2006, L 386, s. 14).

12 Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiddinnon lihentimisesta 21.12.1988 annettu ensimmaéinen neuvoston direktiivi (EYVL 1989, L 40, s. 1).
13 Ks. tuomio 19.6.2014, Oberbank ym. (C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012, 31 kohta).
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41. Kun tarkastellaan kansallisia tavaramerkkejé, direktiivin 89/104 3 artiklassa ("Rekisterdinnin esteet
ja mitattomyysperusteet”) ei yksinkertaisesti sdddetd erityisestd mitattomyysperusteesta, joka perustuisi
sithen, ettei rekister6innin késittimien tavaroiden tai palvelujen eritelmd ole selvd ja tdsmaéllinen.
Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin myontdd tdmén (pddasian oikeudenkdynnissd annetun
valituomion 159 kohta).

42. Oikeuskdytannossa myos korostetaan, ettd “kuten direktiivin [johdanto-osan] seitseménnessi
perustelukappaleessa todetaan, tdlld direktiivilld sdédnnellddn tyhjentdvésti tavaramerkistd itsestddn
johtuvat rekisterdinnin esteet ja mitittdmyysperusteet”.'* Siind myos selvennetian direktiivin 2008/95,
jolla kodifioitiin direktiivi 89/104, yhteydessd, ettd siind “kielletddn jdsenvaltioita ottamasta kayttoon
muita hylkdysperusteita tai mitdttomaksi julistamista koskevia perusteita kuin kyseisessd direktiivissa
mainitut perusteet”.

43. Siltd osin kuin kansallisen tavaramerkin rekisterdinnin késittdmien tavaroiden ja palvelujen
eritelmdssda kaytettyjen ilmaisujen episelvyydestd ja -tdsmaéllisyydestd ei sdddetd nimenomaisesti
direktiivin 89/104 3 artiklassa, sen ei siten voida katsoa muodostavan uutta perustetta kyseisessd
artiklassa sdddettyjen mitdttomyysperusteiden liséksi.

44. Samoin EU-tavaramerkkien osalta on syytd huomata, ettd asetuksen N:o 40/94 51 artiklassa
ja 7 artiklassa, johon 51 artiklassa viitataan, maddritettyjen ehdottomien mitattomyysperusteiden
luetteloon ei sisdlly mitdttomyysperustetta, joka perustuisi EU-tavaramerkin rekisterdinnin kasittdmien
tavaroiden ja palvelujen yksiloimiseksi kdytettyjen ilmaisujen epdselvyyteen ja -tdsmallisyyteen.

45. Asetuksen N:o 40/94 96 artiklassa, jonka otsikko on "Vastakanne”, sdddetddn, ettd "menettimisté
tai mitdttomyyttd koskeva vastakanne voi perustua ainoastaan tdssd asetuksessa sdddettyihin
menettdmis- tai mitdttomyysperusteisiin”.

46. Edelld tdmidn ratkaisuehdotuksen 42 kohdassa mainittu oikeuskédytinto pétee selvédsti myos
EU-tavaramerkistd annettuihin asetuksiin ja EU-tavaramerkkeihin.

47. Tastd seuraa, ettd asetuksen N:o 40/94 51 artiklaan sisdltyvd ehdottomien mitéttomyysperusteiden
luettelo on tyhjentdvd ja ettd EU-tavaramerkin rekisterdinnin késittdmien tavaroiden ja palvelujen
eritelmdn epéselvyyttd ja -tdsmallisyyttd ei voida pitdd uutena mitdttomyysperusteena unionin
lainsdatdjan kyseisessd asetuksessa jo sddtdmien mitattomyysperusteiden lisaksi.

48. Olen nimittdin samaa mieltd siitd, ettd selvyyden ja tdsmaillisyyden kaltaiset kysymykset ovat
tarkeita  tavaramerkkilainsddddnndssd, mutta ne ovat kysymyksid, joita toimivaltaisten
tavaramerkkivirastojen on tutkittava kdsitellessddn hakemusta tavaramerkin rekisterdimiseksi.

49. Vaikka olemassa olevia rekisterointejd, jotka eivit tdytd selvyyden ja tasmallisyyden vaatimusta, ei
voida julistaa mitdttomiksi télld perusteella, tlld epaselvyydelld ja -tdsmallisyydelld on tastd huolimatta
seurauksia rekisterdidyn tavaramerkin suojan laajuudelle.

50. Edella esitettyd nédkokohtaa tukee unionin lainsdddantokehyksen systematiikkaan perustuva
tarkastelu. Kuten komissio huomautti, voidaan kysyd, miksi unionin lainsdatdja katsoi, ettd merkin
esityksen epidselvyyden ja -tdsmallisyyden pitdisi olla peruste sen mitidttomyydelle, kun taas tavaroiden
ja palvelujen eritelmdn epéselvyys ja -tasmallisyys ei sitd ole. Syynd tdhédn on se, ettd merkin esitysta ei
voida ldhtokohtaisesti muuttaa sen jalkeen, kun tavaramerkkid on haettu, (muutamia erittdin suppeita
poikkeuksia lukuun ottamatta) oikeusvarmuuteen liittyvistd syistd. Siten toteamusta siitd, ettd merkkia

14 Tuomio 9.3.2006, Matratzen Concord (C-421/04, EU:C:2006:164, 19 kohta).
15 Tuomio 27.6.2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, 42 kohta).
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haettiin tai se rekisterditiin direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan vastaisesti, ei voida muuttaa taannehtivasti. Hylkddminen
(ennen rekisterdintid) tai mitattomaksi julistaminen (rekisterdinnin jialkeen) ovat ainoat nédissd
olosuhteissa kéytettdvissd olevat vaihtoehdot.

51. Sitd vastoin asetuksen N:o 40/94 nojalla tavaroiden ja palvelujen eritelmdd voidaan aina rajoittaa tai
siitd voidaan luopua osittain (tavaramerkin haltija voi jédlkikdteen tdsmentéd ja supistaa muttei koskaan
laajentaa tavaroiden ja palvelujen luetteloa ja nédin korjata mahdollisen epéaselvyyden ja -tasmaéllisyyden).
Tavaroiden ja palvelujen eritelmén epéselvyys ja -tdsmallisyys voidaan siten korjata ennen rekisterdintia
tai sen jilkeen. Direktiivissa 89/104 annetaan menettelyllinen itsemddraamisoikeus, jonka turvin
jasenvaltiot voivat tehdd samoin.

b) Voidaanko selvyyden ja tdsmdllisyyden vaatimus liittdd unionin lainsddddnnossd sdddettyyn
mitdttomyysperusteeseen?

52. Seuraavaksi on tutkittava, voidaanko tavaramerkin rekisterdinnin késittimien tavaroiden ja
palvelujen eritelmdn epéselvyys ja -tasmallisyys liittdd johonkin niistd mitdttomyysperusteista, jotka
esitetddn tyhjentdvisti sovellettavassa unionin lainsdddannossa.

53. SkyKick esittda talta osin kaksi mahdollisuutta.

54. Ensinndkin se vaittdsd, ettd vaikka 19.6.2012 annetussa tuomiossa Chartered Institute of Patent
Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) ei tdsmennetd, missd sovellettavien direktiivien ja asetusten
tekstissd ndihin ilmauksiin tarkasti ottaen implisiittisesti viitataan, jotta kasiteltdvissd asiassa yksiloity
eritelmin selvyyttd koskeva edellytys olisi voimassa, “siind todetaan hyvin selvésti, ettd [selvyys] on
epasuora vaatimus tavaramerkin rekisterdinnille, ja myo6s patevyydelle, ja edellytys sen
rekisteroimiselle”. Luonnollinen paikka téllaiselle implisiittiselle viittaukselle on kansallisten
tavaramerkkien osalta 2 artiklaan, luettuna yhdessa direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan
kanssa, ja  EU-tavaramerkkien  osalta 4  artiklaan, luettuna  yhdessd  asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, implisiittisesti sisaltyvé edellytys.

55. Merkkien graafisen esittimisen osalta 12.12.2002 annetussa tuomiossa Sieckmann (C-273/00,
EU:C:2002:748, 51 ja 52 kohta) todettiin, ettd “taloudellisten toimijoiden on voitava selvasti ja
tasmallisesti varmistua suoritetuista rekisterdinneistd tai niiden nykyisten tai mahdollisten
kilpailijjoiden esittamistd rekisterdintihakemuksista ja niiden on siten voitava saada kolmansien
oikeuksia koskevat merkitykselliset tiedot” ja ettd ”jotta kyseisen rekisterin kayttdjille olisi mahdollista
tavaramerkin rekisterdinnin perusteella mééritelld tavaramerkin tarkka luonne, sen rekisterissd olevan
graafisen esityksen on oltava itsessdédn tdydellinen, helposti tutustuttavissa ja ymmarrettava”.

56. SkyKick viittad, ettd saman olisi padettdvd rekisterdinnin késittdimien tavaroiden ja palvelujen
eritelmén selvyyttd ja tdsmallisyyttd koskevaan vaatimukseen.

57. Tastd riittdd, kun todetaan, ettd kuten kaikki menettelyn osapuolet SkyKickid lukuun ottamatta
ldhinnd viittivat, 19.6.2012 annettuun tuomioon Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10,
EU:C:2012:361) perustuvaa oikeuskdytintéd ei voida — wunionin tuomioistuimen kayttimén
sanamuodon voimakkuudesta huolimatta — yksinkertaisesti tulkita siten, ettd siind otetaan kayttoon
uusi mitdttomyysperuste, etenkin koska lainsddddnto itsessédn on niin selked siltd osin, ettd
mitattomyysperusteiden luettelo on tyhjentava.

58. Katson (komission tapaan), ettd viitatessaan analogisesti 12.12.2002 annettuun tuomioon
Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748) tuomiossa Chartered Institute of Patent Attorneys unionin
tuomioistuin tdsmensi erittdin huolellisesti, ettd merkkeihin sovellettavan selvyyttd ja tdsmallisyytta
koskevan vaatimuksen tarkoituksena oli madrittdd suojan kohde, jotta voidaan madrittad haetun suojan
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laajuus.'® Merkin rekisterdimistd tavaramerkiksi on aina haettava tiettyjen tavaroiden tai palvelujen
osalta. Vaikka graafisen esityksen vaatimuksen tehtdvénd on erityisesti tdsmentdd itse tavaramerkki,
jotta voidaan maéritelld rekisterdidyn tavaramerkin haltijalleen antaman suojan tarkka kohde," tdamdn
suojan laajuuden madrittavat hakemuksessa yksildityjen tavaroiden ja palvelujen luonne ja lukumaéira.
Tuomio Chartered Institute of Patent Attorneys osoittaa, ettd se on ainoastaan peruste vastustaa
tavaramerkin rekisterointid ja ettei kyseisessd tuomiossa ole perustaa vaatimukselle tavaramerkin
julistamisesta mitdttoméksi sen jalkeen, kun se on rekister6ity. Unionin tuomioistuin ei lausunut
tavaramerkin, joka ei taytd selvyyden ja tdsmallisyyden vaatimusta, rekister6innin seurauksista.

59. Toiseksi SkyKick viittaa, ettd tdma vaatimus voisi siséltyd myos sellaisten tavaramerkkien hylkéys-
tai mitattomyysperusteeseen, jotka ovat direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisen yleisen jérjestyksen vastaisia.

60. Olen tullut siihen tulokseen, ettd nidin on kasiteltdvissd asiassa, ja kuten jiljempdnd (tamén
ratkaisuehdotuksen 79 kohdassa) selitin, olen samaa mieltd ennakkoratkaisua pyytidneen
tuomioistuimen kanssa siitd, ettd tavaramerkin rekisterdiminen “tietokoneohjelmistoja” varten on
perusteetonta ja yleisen edun vastaista.

61. Oikeuskéytinnosta voidaan myos johtaa, ettd tavaramerkki, joka ei tiytd selvyyden ja tdsmaéllisyyden
vaatimusta, on yleisen jérjestyksen vastainen (ks. erityisesti tuomio 19.6.2012, Chartered Institute of
Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361, 46—48 kohta).

62. Lisdksi, jos rekisterdinti voidaan saada liian helposti ja/tai lilan laajana, timén seurauksena
asetetaan esteitd kolmansien osapuolten pédsylle markkinoille, koska soveltuvien tavaramerkkien
valikoima pienenee, mika lisdd kustannuksia, jotka voidaan vyoryttdd kuluttajille, ja vihentdd vapaasti
kaytettdvissa olevien merkkien maarad (ks. jaljempéand tdman ratkaisuehdotuksen 95 kohta).

63. Katson ensinndkin, ettd 19.6.2012 antamassaan tuomiossa Chartered Institute of Patent Attorneys
(C-307/10, EU:C:2012:361) unionin tuomioistuin tarkasteli nimenomaisesti sitd, ettd laajat ilmaisut,
joita voidaan soveltaa hyvin erilaisiin tavaroihin ja palveluihin, ovat epéselvid ja -tdsmallisid. Toiseksi,
kuten SkyKick huomautti, liian yleisiin késitteisiin liittyy yksinkertaisesti sama yleistd jérjestysta
koskeva huolenaihe kuin muihin epdmadariisten ja -tdsmaillisten kasitteiden muotoihin. Tamad yleiseen
jarjestykseen  liittyvd  kysymys tuodaan esille asetuksen 2017/1001 johdanto-osan 28
perustelukappaleessa. Kolmanneksi ndin laajasti méadriteltyjen tavaroiden ja palvelujen rekisterdinnin
salliminen on ristiriidassa tavaramerkin olennaisen tehtdvdn kanssa, sellaisena kuin se esitetddn
29.9.1998 annetussa tuomiossa Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, 28 kohta).

64. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin totesi, ettd jos oletetaan, ettd tavaramerkit kasittavit
pétevisti kyseessa olevat tavarat ja palvelut, sen olisi pakko todeta tavaramerkin loukkaus Skyn
rekisteroimien, erittdin laajasti madriteltyjen tavaroiden ja palvelujen (riippumatta siitd, onko Sky
tosiasiallisesti kayttinyt tavaramerkkejd tdllaisia tavaroita ja palveluja varten, ja niiden maineesta; itse
asiassa, kuten myohemmin néhdéén, voidaan puhua tavaramerkeistd, joita on kaytetty ”suunnattoman
suureen ja suunnattoman hajanaiseen tuotteiden joukkoon”) ja SkyKickin tavaroiden ja palvelujen
vertailun perusteella. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin selvéstikin epdili téllaisen péadtelmén
oikeellisuutta.

65. Ennakkoratkaisua ~ pyytdnyt  tuomioistuin  esitti = tosiseikkoja = koskevia  toteamuksia
tavaramerkkihakemuksissa  eriteltyjen tavaroiden ja palvelujen luettelon laajuudesta  (ks.
ennakkoratkaisupyynnon 4 kohta): esimerkiksi jittdessdadn EU-tavaramerkkeja koskevat hakemukset
Skylla ei ollut mitddn aikomusta kdyttdd EU-tavaramerkkejadn kaikkia eritelmissd mainittuja tavaroita

16 Ks. my6s julkisasiamies Botin ratkaisuehdotus Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2011:784, 68 kohta).
17 Tuomio 12.12.2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, 48 kohta).

10 ECLIL:EU:C:2019:864



RATKAISUEHDOTUS — EVGENT TANCHEV — Asia C-371/18
SKY YM.

ja palveluja varten (ks. pddasiassa annetun tuomion 250 kohta). Skyn Yhdistyneen kuningaskunnan
tavaramerkistd vuoden 1994 lain 32 §:n 3 momentin nojalla esittdmé lausuma, jonka mukaan se kaytti
(tai aikoi kayttad) tavaramerkkia sellaisia tavaroita/palveluja varten, joille se haki tavaramerkkisuojaa, oli
osittain totuudenvastainen (ks. padasiassa annetun tuomion 254 kohta).

66. Eritelmiin sisdltyy lisdksi tavaroita/palveluja, joiden osalta Skylla ei ollut jirkevaa kaupallista
perustetta hakea rekisterdintid. Pddasiaa késittelevd tuomari totesi tarkasteltuaan kaikkia todisteita ja
oikeudenkéynnissd esitettyjd lausumia, ettd "minun on pakko katsoa, ettd syynd tillaisten tavaroiden ja
palvelujen sisdllyttimiselle oli se, ettd Skyn strategiana oli hakea erittdin laajaa tavaramerkkien antamaa
suojaa riippumatta siitd, oliko se kaupallisesti perusteltua” (pddasiassa annetun vélituomion 250 kohta).
Esimerkiksi eritelmét ovat erittdin laajat EU112-tavaramerkkia koskevassa hakemuksessa (2 836 sanaa),
EU992-tavaramerkkia koskevassa hakemuksessa (8127 sanaa) ja UK604-tavaramerkkid koskevassa
hakemuksessa (8255 sanaa) (ennakkoratkaisupyynnon 4 kohta). Skyn todistaja ei yhd uudelleen
pystynyt esittdmddn, ettd Skylla oli mitdédn aikomusta kéyttdd tavaramerkkejd eritelmiin sisdltyvid
tiettyjd tavaroita ja palveluja varten (pddasiassa annetun tuomion 246 kohta).

67. Korostan téltd osin, ettd ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tutki eri luokkia ja teki tdméin
tarkastelun perusteella padtelmid, kuuli todistajia ja madritti tosiseikaston eli suoritti sellaisen
tutkinnan, joka nyt tarkasteltavan kaltaisessa tapauksessa olisi tehtévékin.

68. Katson, ettd vaikka kaytto ei olekaan edellytys tavaramerkin rekisterdimiselle, koko jérjestelma
perustuu viime kddessd siihen, ettd tavaramerkille nimetddn (jokin) kayttotarkoitus ennemmin tai
myohemmin.

69. Palautan tdltd osin mieleen direktiivin 2008/95 johdanto-osan yhdeksdnnen perustelukappaleen ja
asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kymmenennen perustelukappaleen.

70. Unionin tuomioistuin'® on todennut, ettd ”[kyseisistd perustelukappaleista] — — ilmenee nimittiin,
ettd unionin lainsddtdjan tarkoituksena on ollut asettaa sekd kansalliseen ettd [EU-]tavaramerkkiin
liittyvien oikeuksien sdilymisen edellytykseksi tavaramerkin tosiasiallinen kéytto. —— kayttdméton
[EU-]tavaramerkki voisi estdd kilpailua rajoittamalla niiden merkkien valikoimaa, jotka muut voivat
rekisteroida tavaramerkeiksi, ja epaamalld kilpailijoilta mahdollisuuden kayttaa tdta tavaramerkkia tai
samankaltaista tavaramerkkid, kun ne laskevat sisdmarkkinoille tavaroita tai palveluja, jotka ovat
samoja tai samankaltaisia kuin ne, jotka kyseinen tavaramerkki kattaa. Néin ollen [EU-]tavaramerkin
kayttamattd jattaminen voi myos rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen
vapautta”. Vaikka onkin niin, ettd ndissd toteamuksissa viitataan tavaramerkin menettimiseen viiden
vuoden jilkeen, ellei sitd ole tdnd aikana kaytetty, niissd esitetyt ndkemykset pétevit vaatimukseen
kayttad tavaramerkkid sen koko elinkaaren ajan, joten tdsmallisempien eritelmien tarpeellisuutta
tukevat lisiksi huolenaiheet, jotka liittyvit tavaramerkkirekisterin ylettoméén tdyttimiseen." Unionin
tuomioistuin on aiemmin todennut, ettd tavaramerkkirekisterin on oltava “tarkoituksenmukainen ja
tasmillinen”.”® Rekisterin yleton tdyttiminen ndet horjuttaa immateriaalioikeuksien ja yleisen edun
vilistd tasapainoa, joka edellyttda, ettd tavaramerkkisuojaa hakevat erittelevit selvésti, mille ne hakevat
pitevaa tavaramerkkisuojaa.*

18 Tuomio 19.12.2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, 32 kohta).

19 Johnson, P., "So Precisely What Will You Use Your Trade Mark For?”, International Review of Intellectual Property and Competition Law, 49(8),
2018, s. 940-970, 2.3 jakso. Lisiksi Yhdistyneen kuningaskunnan teollis- ja tekijanoikeusviraston teettiméssi ja julkaisemassa riippumattomassa
tutkimuksessa todettiin, ettd jopa tavaramerkkejd, jotka sisélsivit yli 1000 sanaa, kéytettiin ainoastaan 0,08 prosenttiin tavaroista tai palveluista,
joille haettiin suojaa rekisterdinnin yhteydessa. Ks. Graevenitz, G., Ashmead, R. ja Greenhaigh, C., Cluttering and non-use of trade marks in
Europe, UK IPO, elokuu 2015.

20 Tuomio 12.12.2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, 50 kohta).

21 Kuten huomautettiin em. tutkimuksessa Graevenitz, G., Ashmead, R. ja Greenhaigh, C., s. 96.
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71. Totean lisdksi, ettd uuden direktiivin 2015/2436 sanamuoto on vieldkin painokkaampi. Sen
johdanto-osan 31 ja 32 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa: “Tavaramerkit tayttavit
tarkoituksensa, joka on tavaroiden tai palvelujen erottaminen muista tavaroista ja palveluista ja
valmiuksien antaminen kuluttajille tehda tietoon perustuvia valintoja, vain silloin kun tavaramerkkejd
todella kiytetddn markkinoilla. Kayttoa koskeva vaatimus on tarpeen myos unionissa rekisterdityjen ja
suojattujen tavaramerkkien kokonaismddrdn ja samalla niitd koskevien riitojen maaran vihentdmiseksi.
Tamdn vuoksi on tidrkedd edellyttdd, ettd rekisterdityja tavaramerkkejd todella kaytetddn niiden
tavaroiden tai palvelujen yhteydessd, joita varten ne on rekisterdity, tai jos niitd ei kaytetd tdssd
yhteydessa viiden vuoden kuluessa rekisterdintimenettelyn paiatokseen saattamisen pédivamadrastd, ettd
ne ovat menetettivissd. — — Rekisterdity tavaramerkki olisi siten suojattava vain siltd osin, kuin sitd
todella kéytetdan — — . [kursivointi tdssd]” Ei nimittdin ole mitdén syytd, miksi EU-tavaramerkin olisi
saatava suojaa, ellei sitd tosiasiallisesti kiyteti.”

72. Jos ilmaisut, joita ei voida soveltaa mutta jotka ndkyvit silti rekisterissd, ovat epamaédrdisia ja
epivarmoja, tilli on myos ehkiiseva vaikutus kilpailijoihin, jotka harkitsevat markkinoille tuloa,® siltd
osin kuin Skyn kaltainen yritys vaikuttaa markkinoilla suuremmalta kuin se todellisuudessa onkaan.

73. Yhteenvetona voidaan todeta, ettei Skylla ollut aikomusta kdyttdd tavaramerkkeja rekisterdintien
kasittdimid tavaroita ja palveluja varten kolmessa suhteessa (pddasiassa annetun vélituomion
251 kohta): i) eritelmiin siséltyy erityisesti nimettyjd tavaroita ja palveluja, joiden osalta Skylla ei ollut
aikomusta kayttad tavaramerkkejd lainkaan, kuten “valkaisutuotteet”, “eristeet” ja “piiskat”; ii)
eritelmiin siséltyy tavara- ja palveluluokkia, jotka ovat niin laajoja, ettei Sky aikonut kayttaa
tavaramerkkeja koko luokan osalta: erinomainen esimerkki on "tietokoneohjelmistot”, mutta niitd on
muitakin, kuten "kaukoviestintd” kaikissa viidessd rekister6innissg; ja iii) eritelmien oli tarkoitus kattaa
kaikki asianomaisten luokkien tavarat/palvelut (esimerkiksi kaikentyyppiset tietokoneohjelmistot,
joiden oli tarkoitus kuulua luokkaan 9, riippumatta siitéd, ettei Sky tarjonnut eikd koskaan voisi tarjota
kaikentyyppisid ohjelmistoja), mutta Skyn tarkoituksena oli kattaa kaikki luokkaan 9 kuuluvat tavarat.
Kyseiseen luokkaan sisdltyy satoja hyvin erilaisia tavaroita sdhkdisistd ovikelloista ajastimiin,
palohélyttimiin ja sulakelankaan. Sky on kdyttinyt tavaramerkkejd (ja muita tavaramerkkejd, joiden
haltija se on) vastustaakseen kolmansien sellaisten tavaramerkkihakemusten osia, jotka kattavat
tavaroita ja palveluja, joita varten Skylla ei ollut tarkoitusta kayttdaa tavaramerkkejd (padasiassa annetun
valituomion 255 kohta).

74. Vaikka yhdessa mielessd kasite “tietokoneohjelmistot” on selvd (se koostuu tietokonekoodista), se
on eittdimattd epdtdsmaillinen siind mielessd, ettd se kattaa tavaroita, jotka ovat tehtdviltddn ja
kayttokohteiltaan liian erilaisia, jotta ne olisivat yhteensopivia tavaramerkin tehtévan kanssa.

75. Kuten unionin tuomioistuin 19.6.2012 antamassaan tuomiossa Chartered Institute of Patent
Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, 54 kohta) totesi, “tietyt Nizzan luokituksen luokkaotsikoissa
olevat yleisnimikkeet — — eivit tayta [riittdvad selvyyttd ja tasmaéllisyytta koskevaa] vaatimusta, koska ne
ovat liian yleisid ja kattavat liian vaihtelevat tavarat tai palvelut, jotta tavaramerkki osoittaisi
alkuperdn” (kursivointi tissa).

76. Kasiteltavassa asiassa tilanne on juuri tdllainen. Olen nédet samaa mieltd ennakkoratkaisua
pyytdneen tuomioistuimen kanssa siitd, ettd tavaramerkin rekisterdinti “tietokoneohjelmistoja” varten
on liian laaja syisté, jotka tuomari Laddie esitti asiassa Mercury v. Mercury™ ja jotka ovat entistikin
ajankohtaisempia nyt ldhes neljdnnesvuosisata myohemmin, kun tietokoneohjelmistot ovat paljon
enemman lasnd kaikkialla kuin vuonna 1995.

22 Tavaramerkistd, jota ei ole koskaan kéytetty, ja siitd, voidaanko téllaiseen tavaramerkkiin vedota in abstracto, ks. vireilld oleva asia C-622/18,
Cooper International Spirits ym. Unionin tuomioistuimen on oltava johdonmukainen kisitellessddn kyseistd asiaa ja kisiteltdvéa asiaa.

23 Ks. tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (C-529/07, EU:C:2009:361, 43 ja 44 kohta).
24 Mercury Communications Ltd v. Mercury Interactive (UK) Ltd [1995] FSR 850, 864 ja 865 kohta.
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77. Kyseisessd tuomiossa tuomari Laddie katsoi, ettd "vastaaja vaittdd, ettd nykyisessd sanamuodossaan
kantajan rekister6innilld luodaan monopoli tavaramerkkiin (ja sekaannusta aiheuttavan samankaltaisiin
tavaramerkkeihin), kun sitd kéytetddn suunnattoman suurta ja suunnattoman hajanaista tuotejoukkoa
varten, johon kuuluu tuotteita, joiden osalta kantajalla ei voi olla hyvaksyttdvaa intressid. Asian
kasittelyssa esitin [kantajalle], ettd tavaramerkin rekisterdinti ’tietokoneohjelmistoja’ varten kattaisi
mitkd tahansa tallennetut digitaaliset komennot, joita kdytetddn minkd tahansa tyyppisen tietokoneen
ohjaamiseen. Se ei kattaisi ainoastaan kantajan valmistamien kaltaisia tuotteita vaan myds
peliohjelmistot, laskentaohjelmistot, genealogisten taulukkojen suunnitteluun tarkoitetut ohjelmistot,
ladketieteellisen diagnostiikan alalla kaytettavit ohjelmistot, satelliiteissa olevien tietokoneiden
ohjaamiseen kaytettavit ohjelmistot ja ohjelmistot, joita kédytetddn Lontoon metron toimintaa
ohjaavissa tietokoneissa. Kantaja ndhdékseni hyviksyi lopulta, ettd osa ndistd oli niin kaukana
tuotteesta, jota hdnen asiakkaansa piti kaupan ja johon asiakkaalla oli intressi, ettd rekisterdinnin
lagjuutta olisi kenties suotavaa rajoittaa, jotta sen ulkopuolelle jaavdt jotkin kayttotarkoitukseltaan
suppeammat tuotteet. Joka tapauksessa, hyviksyttiinpd tdma tai ei, mielestdni on vankat perusteet sille,
ettd tavaramerkin rekisterdiminen pelkéstddn ’tietokoneohjelmistoja’ varten on tavallisesti liian laaja.
Tietyn tietokoneohjelmiston ratkaiseva ominaisuus ei mielestini ole viline, jolle se on tallennettu, eika
se, ettd silld ohjataan tietokonetta, eiviatkd kauppakanavat, joiden kautta se kulkee, vaan sen tehtéva.
Ohjelmisto, jonka ansiosta tietokone voi toimia lentosimulaattorin tapaan, on tdysin eri tuote kuin
ohjelmisto, jonka ansiosta tietokone voi vaikkapa lukea optisesti tekstid tai suunnitella kemian tehtaan.
Mielestani on ehdottoman ei-toivottua, ettd elinkeinonharjoittaja, joka on kiinnostunut yhdesta
rajatusta tietokoneohjelmistojen alasta, saisi rekister6innin myotd madrdaamattomaksi ajaksi
lakisdédteisen monopolin, joka kisittdd kaikentyyppiset ohjelmistot, myds ne, jotka ovat hyvin kaukana
hidnen omasta kaupallisten intressiensa alasta.”

78. Télta osin SkyKick huomauttaa perustellusti, ettd nyky-yhteiskunnassa kiytdnnossé rajaton joukko
“dlytavaroita” sisaltdd tietokoneohjelmistoja tai toimitetaan yhdessd sellaisten kanssa: pelikonsolit,
e-kirjat, kodinkoneet, lelut, televisiot, kellot jne. (suuren hadronitérméayttimen toiminnan ohjaamiseen
kaytettdvien  ohjelmiston  kaltaisista  sovelluksista =~ puhumattakaan). Kaikki  sisaltavat
tietokoneohjelmistoja, mutta ne ovat aivan erilaisia tavaroita. EU-tavaramerkkisddntojen
tarkoituksenahan ei ole, ettd yritystd, joka valmistaa dlyjadkaappeja, pitdisi arvioida
tavaramerkkiloukkauksen yhteydessd sen perusteella, ettd se toimittaa samoja tavaroita -—
tietokoneohjelmistoja — kuin kaupankdyntijarjestelmén toimittaja.

79. Lyhyesti sanottuna, tavaramerkin rekisteréiminen ”tietokoneohjelmistoja” varten on néhdékseni
perusteetonta ja yleisen edun vastaista, koska silld annetaan tavaramerkin haltijalle suunnattoman laaja
monopoli tavalla, jota mitkddn haltijan kaupalliset intressit eivit voi oikeuttaa.

80. On huomionarvoista, kuten ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin totesi, ettd edella kuvattu
nidkemys tunnustetaan myos Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkiviraston (United States Patent and
Trademark Office, jdljempand USPTO) paitoskaytinnossd ja sen Trademark Manual of Examining
Procedure -julkaisussa (jaljempdand TMEP) (Yhdysvaltojen tavaramerkkijarjestelmissa ei ole sallittua
hakea rekisterointida "tietokoneohjelmistoille” sinédnsd, vaan hakijan on tdsmallisyyden nimissd myos
eriteltavd ohjelmiston tyyppi/tarkoitus ja kéyttoala).”” USPTO:n tyontekija esitti 21.6.2012 kisitteiden
"tietokoneohjelmistot” ja “tietokonepalvelut” kéytostd seuraavat vastaviitteet: “sanamuoto
‘tietokoneohjelmistot’ — — on epéselvd, ja sitd on selvennettivi, koska sen tarkoitus on mainittava — —.
Tietokoneohjelmistojen yksiloinnissd on tdsmennettdvd ohjelmiston tarkoitus tai tehtava.”

25 TMEP:n 1402.03 §:n d kohdassa todetaan seuraavaa: “"Tietokoneohjelmien osalta tavaroiden yksiléinnin on oltava riittdvan yksityiskohtainen,
jotta voidaan arvioida sekaannusvaaran olemassaoloa. Tietokoneohjelmien yksiloimisessd edellytettavan yksityiskohtaisuuden tarkoituksena on
valttdad turhia rekisterinnin hylkdyksid —— jos osapuolten varsinaiset tavarat eivit liity toisiinsa eikd markkinapaikalla ole eturistiriitaa. — —
Tietokoneohjelmien levinneisyyden ja erikoistumisasteen vuoksi laajoja eritelmid, kuten ’ladketieteen alaa koskevat tietokoneohjelmistot’ tai
’koulutusalaa koskevat tietokoneohjelmistot’ ei hyviksytd, ellei ohjelman nimenomaista tehtivéaa tai tarkoitusta kyseiselld alalla ilmoiteta. — —
’syovian diagnosoinnissa kdytettdvat tietokoneohjelmistot’ tai ’‘lasten lukemaan opettamisessa kaytettavdt tietokoneohjelmistot’ olisivat
hyviksyttivia.”
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81. Olen myos samaa mieltd ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen kanssa siitd, ettd on vaikea
ymmartdd, miksi TMDN:n luokkaan 7 kuuluvien “koneiden” osalta esittdmid perusteluja ei voitaisi
soveltaa yhtd lailla "tietokoneohjelmistoihin” (ks. edelld timén ratkaisuehdotuksen alaviite 5) tai sen

puoleen “kaukoviestintadn” (ks. padasiassa annetun vilituomion 163 kohta) tai "rahoituspalveluihin”.?

¢) Mitkd ovat merkitykselliset perusteet senm wmiddrittdmiseksi, onko ilmaisu riittdvin selvd ja
tasmdllinen?

82. Olen edelld todennut, ettd lahtokohtana selvyyden ja tédsmallisyyden maédrittdmistda koskevien
merkityksellisten perusteiden arvioinnissa on unionin tuomioistuinten nykyinen oikeuskaytanto, joka
koskee sen madrittdmistd, onko kayttod koskeva vaatimus tdyttynyt joidenkin, muttei kaikkien,
tavaroiden tai palvelujen osalta. Kuten oikeuskirjallisuudessa® on esitetty, tima on tirkedd, koska se
selittdd sen, miten ne tavaramerkin osat, joita ei ole kdytetty, erotetaan niistd osista, joita on kaytetty.
Siind kuvataan sitd yksityiskohtaisuuden tasoa, jota ihannetapauksessa edellytetdén, jotta tavaramerkki
on pitevd, ja joka tapauksessa sitd, miten tdsmaillinen sen on oltava viiden vuoden kuluttua.

83. Toistaiseksi ainoastaan unionin vyleiselld tuomioistuimella on ollut tilaisuus lausua tésta
kysymyksesta. Se esitti 14.7.2005 antamassaan tuomiossa Reckitt Benckiser (Espana) v. SMHV — Aladin
(ALADIN) (T-126/03, EU:T:2005:288; tuomiosta ei ole valitettu)® peruslihestymistavan tavaran tai
palvelun osittaiseen kayttoon. Siind yksiloitiin kaksi kdyton laajuutta rajoittavaa tekijad. Jos
tavaramerkkid on kaytetty vain osaan tavaroita tai palveluja, sitd ei voida katsoa kaytetyn kaikkiin
niithin tavaroihin ja palveluihin, joita varten se on rekisterdity (tuomion 44 kohta). Tama
ldhestymistapa on ndahdakseni oikea siltd osin kuin siind tarkastellaan tavaroita ryhmien ja alaryhmien
osalta. Kaytto ryhmaéssd riittdd osoittamaan kayton koko ryhmdssi, jos sitd ei voida jarkevisti jaotella
riittdvdn erillisiin alaryhmiin (45 ja 46 kohta).” Siten on arvioitava, sisdltddké ryhmai itsendisid
alaryhmid, niin ettd unionin tuomioistuin voi lausua siitd, onko kéyttd néytetty toteen ainoastaan
tamédn tavaroiden tai palvelujen alaryhmén osalta, tai toisaalta, jos alaryhméd ei voida yksiloida,
voidaanko kiytté niyttid toteen koko ryhmin osalta.®

84. Katson ndin ollen, ettd unionin tuomioistuimen olisi todettava, ettd kayttoaikomuksen olisi
kuvastettava tavaramerkin menettimistd sen kiyttimattomyyden perusteella.®'

85. Komissio ehdottikin téllaista ldhestymistapaa jo noin 11 vuotta sitten tapauksessa, jossa annettiin
11.6.2009 tuomio Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (C-529/07, EU:C:2009:361, ks. 31 ja 32 kohta)*
ja jonka mukaan EUIPO:n on tarkastettava merkin rekisteroimistd tavaramerkiksi koskevan menettelyn
aikana, ettd merkki rekisterdidddn tdman tavaramerkin todellista kayttoa varten. Jos EUIPO rekisteroi
sitd vastoin merkin tavaramerkiksi ja jos tdtd tavaramerkkid ei tdmén jdlkeen todellisuudessa kayteta,
my0s kolmannet voivat asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella viittaa
ennen kuin viiden vuoden maéadrdaika on padttynyt, ettd hakija oli vilpillisessa mielessa
rekisterdidessddn mainittua merkkid tavaramerkiksi, ja vaatia, ettd kyseinen tavaramerkki julistetaan
tdlld perusteella mitattomaksi. Komissio mainitsee niiden perusteiden osalta, joilla on merkitysta

26 Ks. ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen ratkaisema toinen asia FIL Ltd v. Fidelis Underwriting Ltd [2018] EWHC 1097 (Pat), [95]
kohta, Arnold, J.

27 Ks. em. Johnson, P., 5.2 jakso. Tama ratkaisuehdotuksen osa pohjautuu professori Johnsonin jo ehdottamaan tarkasteluun.

28 Unionin tuomioistuin tarkastelee titd unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskaytintod asiassa C-714/18 P, ACTC v. EUIPO, ja yhdistetyissi
asioissa C-720/18 ja C-721/18, Ferrari (ndmad asiat ovat parhaillaan vireilld).

29 Ks. tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV - Altana Pharma (RESPICUR) (T-256/04, EU:T:2007:46, 24 kohta).

30 Ks. tuomio 27.3.2014, Intesa Sanpaolo v. SMHV - equinet Bank (EQUITER) (T-47/12, EU:T:2014:159, 20 kohta).

31 Kuten on jo ehdotettu em. teoksessa Johnson, P., 5.3 jakso.

32 Ks. myos julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (C-529/07, EU:C:2009:148, 48 kohta).
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selvitettdessa sitd, onko hakija ollut vilpillisessa mielessd, hakijan menettelemisen markkinoilla, muiden
toimijoiden menettelemisen siihen merkkiin ndahden, jonka rekisterdimistd koskeva hakemus jitetty,
sen, ettd hakijalla on hakemusta jéttdessddn jo useita tavaramerkkejd, ja kaikki muut kyseiseen
tapaukseen liittyvit olosuhteet.

86. Tama on jarkevd lahestymistapa siltd osin kuin "hakemuksen jattimisajankohtana tavaramerkin
aiottu kaytto ei olisi riittdvd estdméddn sen menettdmisen vaatimista viisi vuotta my6hemmin,
tuomioistuimen olisi katsottava, ettd hakemus tehtiin vilpillisessd mielessd. Mikddn ei muuttuisi
tutkinnan aikana, vaan tavaramerkkivirastolla ei edelleenkddn olisi velvollisuutta maéadrittdd, oliko
aikomus kayttdd olemassa hakemuksen jattamisajankohtana, —— vaan olisi kolmansien osapuolten
tehtdvd hakea tavaramerkin mitdttomaksi julistamista sen rekisteroimisen jilkeen [tai
tavaramerkkivirastojen viitemenettelyssd, jos voidaan esittdd ehdottomia hylkédysperusteita]. ——
Kaytannossa tdmd tarkoittaisi (tavallisesti) sitd, ettd vain silloin, jos kolmas osapuoli tosiasiallisesti
haluaa kayttda kayttamatontd tavaramerkkid [kuten kisiteltdvidssd asiassa kyseessd olevan kaltaista],
haettaisiin sen julistamista mitdttomaksi; muussa tapauksessa kdyttaméttomét tavaramerkit (myos ne,
joita ei ollut koskaan tarkoitus kayttad) jaisivat yksinkertaisesti rekisteriin (kuten nykyisin).”*

B Kolmas ennakkoratkaisukysymys

1. Yhteenveto osapuolten lausumista

87. Sky vaittad, ettei sovellettavassa unionin lainsdddédnnossd saddettyjen lisdksi ole olemassa muita
vaatimuksia, joiden mukaan joko jdsenvaltiossa tai unionissa rekisterdidyn tavaramerkin kayttod olisi
arvioitava tdysin objektiivisesti kontradiktorisessa menettelyssd esitetyn seuraamusten médraamista
koskevan vaatimuksen yhteydessd, joka on esitetty sen jdlkeen, kun tavaramerkkid ei ole kaytetty
yhtdjaksoisesti viiden vuoden aikana. Seuraamusten vaatiminen sen perusteella, ettei tavaramerkkid ole
kéytetty, ei ole riippuvainen tavaramerkin haltijan subjektiivisen aikomuksen olemassaolosta. Sky lis&s,
ettei ole sallittua ottaa kdyttoon tai soveltaa mitdédn sellaista sddntod, jonka seurauksena rekisteroinnilla
tavaramerkeille annettava suoja on tai on koskaan ollut riippuvainen nimenomaisesta tai implisiittisestd
“ilmoituksesta, joka koskee aikomusta kayttdd tavaramerkkid” rekisterdinnin hakuajankohtana joko
jasenvaltiossa tai unionissa. Yhdistynyt kuningaskunta ei voi itse ottaa kayttoon tai soveltaa mitddn
tidstd poikkeavaa sddntéd Madridin sopimuksen ja pdytdkirjan mukaisten yhteisten madrdysten 7
sadannon 2 kohdan mukaisesti antamansa ilmoituksen perusteella.* Ei ole sallittua ottaa kiyttoon tai
soveltaa mitddn sellaista sdéntod, jonka mukaan vilpillinen mieli voidaan yksinkertaisesti rinnastaa
sithen, ettei tavaramerkkida ole aikomusta kéyttdd niitd tavaroita tai palveluja varten, joita joko
jasenvaltiossa tai unionissa jétetty kyseinen rekisterdintihakemus koskee.

88. SkyKick vaittdd 1dhinni, ettd kolmanteen kysymykseen olisi vastattava myontévésti siltd osin kuin
Sky toimi vilpillisessd mielessa.

89. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ehdottaa, ettd kolmanteen ja neljanteen kysymykseen
vastataan yhdessd ja myontavasti.

90. Ranskan hallitus katsoo, ettd kolmatta, neljattd ja viidettd kysymysté olisi késiteltdvd yhdessi ja ettd
niihin olisi vastattava kieltdvasti. Se etenkin viittdd, ettd unionin tuomioistuin myos edellyttadd, ettéd
hakijan aikomuksena on vahingoittaa kolmatta osapuolta silld seurauksella, ettd pelkéstddn se seikka,
ettd on tehty tavaramerkin rekisterdintihakemus ilman aikomusta kayttda kyseista tavaramerkkid, ei ole
riittdvd peruste vilpillisen mielen toteamiselle. Lisdksi Ranskan hallitus viittdd, ettd jos viiden vuoden

33 Em. Johnson, P., 4.3 jakso, jossa selitetdén, miten timéd on johdonmukaista valmisteluasiakirjojen kanssa.

34 Tavaramerkkien kansainvilistd rekisterointid koskevasta Madridin jérjestelmdstd méardtadan Madridin sopimuksessa, joka tehtiin alun perin
vuonna 1891, ja siihen liitetyssd poytékirjassa, joka tehtiin alun perin vuonna 1989.
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suoja-ajan kuluessa EU-tavaramerkin haltija ei ole kayttanyt sitd aidosti niiden tavaroiden tai palvelujen
yhteydessd, joita varten se on rekisterdity, haltijalle voidaan mé&drdta seuraamus tavaramerkin
kayttdmattomyydestd ja tdllaista seuraamusta on sovellettava riippumatta siitd, aikooko tavaramerkin
haltija kéyttaa rekisterointihakemuksessaan lueteltuja tavaroita ja palveluja.

91. Unkarin, Puolan ja Slovakian hallitukset eivit ehdota vastausta tdhdn kysymykseen.

92. Suomen hallitus ehdottaa, ettd kolmanteen kysymykseen vastataan kieltdvésti. Suomen hallitus ja
komissio esittdvit samankaltaisia perusteita ja vdittavat, ettd hakijan aikomus voi olla "vilpillisen mielen
osatekija” tietyissd olosuhteissa, joissa tavoitteena on yksinomaan estdd kolmatta osapuolta padsemasta
markkinoille. Se, ettei ole todellista aikomusta kayttdd tavaramerkkid, voi “tietyissd olosuhteissa” tukea
péaiatelmad siitd, ettd hakemus jatettiin vilpillisessd mielessd, kun todetaan, ettd tavaramerkin hakijan

ainoana tarkoituksena oli estdd kolmansien osapuolten "padsy markkinoille”.*

2. Arviointi

93. Kolmannessa kysymyksessa kasitelladn sité, tehtiinkoé tavaramerkkihakemukset vilpillisessd mielessa
silla perusteella, ettd Sky ei aikonut kéyttdd niitd kaikkien asianomaisissa eritelmissa lueteltujen
tavaroiden ja palvelujen yhteydessa ja itse asiassa haki joidenkin tavaramerkkien rekisterdimistéd ilman
minkddnlaista aikomusta kayttdd niitd eriteltyjen tavaroiden tai palvelujen yhteydessi. Niin ollen
kasiteltdavdssd asiassa unionin tuomioistuimen on lausuttava vilpillisen mielen késitteen, sellaisena kuin
sihen viitataan asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja direktiivin
89/104 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa, merkityksesti ja soveltamisalasta.*

94. Jos ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin on todennut, ettd hakija — kuten kasiteltdvdssd asiassa
Sky — aikoi tietoisesti saada oikeuksia, joita silld ei ollut aikomusta kayttad, mahdollisesti muun muassa
estddkseen kolmansia osapuolia kiyttamasté rekisterdityd tavaramerkkid ndiden tavaroiden ja palvelujen
myymiseen, silloin se on toiminut vilpillisessd mielessi.”” Tdmi johtuu siitd, ettd tietoinen pyrkimys
rekisteroidd tavaroita ja palveluja, joita ei ole aikomusta pitdd kaupan, kuvastaa aikomusta kayttda
tavaramerkkijarjestelmad vaérin. Se, ettd tavaramerkki voidaan julistaa mitattomaksi vilpillisen mielen
perusteella, koska hakija ei aikonut kayttdd sitd joidenkin eritelmdssd mainittujen tavaroiden ja
palvelujen yhteydessd, on yhdenmukaista paitsi asetuksen N:o 40/94 ja direktiivin 89/104 (ja niiden
seuraajien) nimenomaisen tavoitteen myos tdhdn kisitteeseen liittyvin lainsdddéntohistorian kanssa
(ks. jaljempédna tdmdn ratkaisuehdotuksen 115 kohta).

95. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin huomauttaa perustellusti, ettd ndméd ovat térkeitd
kysymyksié: olosuhteet, joissa tavaramerkki voidaan rekisterdidd, ja ndin saatavan suojan laajuus ovat
minkd tahansa tavaramerkkijdrjestelmédn keskeisid piirteitd ja ratkaisevia jdrjestelmdn tasapainon
kannalta. Siihen, ettd sallitaan tavaramerkkien rekisterdinti vaatimatta niiden tosiasiallista kayttoa —
kuten eurooppalaisessa jérjestelmdssd tehdddn esimerkiksi Yhdysvaltojen jarjestelméstd poiketen —,
liittyy eittaméttd etuja. Kaksi ndistd keskeisistd eduista ovat ensinndkin se, ettd tavaramerkin
haltijoiden on helpompi saada suojaa tavaramerkeilleen ennen kaupallista lanseeraamista, ja toiseksi se,
ettd se tekee rekisterdintiprosessissa yksinkertaisemman, nopeamman ja edullisemman. Jos rekisterointi

35 Komissio vetoaa ldhinnd tuomioon 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (C-529/07, EU:C:2009:361); tuomioon 13.12.2012,
pelicantravel.com v. SMHV - Pelikan (Pelikan) (T-136/11, ei julkaistu, EU:T:2012:689; tuomiosta ei ole valitettu) ja tuomioon 7.7.2016,
Copernicus-Trademarks v. EUIPO — Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396; valitus hylatty maardyksella 14.12.2017, Verus v. EUIPO,
C-101/17 P, ei julkaistu, EU:C:2017:979).

36 Ensiksi mainitussa asetuksen sadnnoksessé vilpiton mieli tavaramerkkihakemusta jatettdessda on ehdoton mitidttomyysperuste, kun taas direktiivin
89/104 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan tapauksessa ndin ei suoranaisesti ole. Kyseisessa direktiivin artiklassa nédet annetaan jasenvaltioille
harkintavaltaa sen suhteen, saattavatko ne tdmédn mitdttomyysperusteen osaksi kansallista lainsddadantoaén. Naiden kahden saédnnoksen
olennaista sisélt6d on joka tapauksessa tulkittava samalla tavalla.

37 Ks. tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (C-529/07, EU:C:2009:361).
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kuitenkin voidaan saada liian helposti ja/tai lilan laajana, kuten késiteltdvdssd asiassa, tdmén
seurauksena asetetaan esteitd kolmansien osapuolten paésylle markkinoille, koska soveltuvien
tavaramerkkien valikoima pienenee, mika lisdd kustannuksia, jotka todennékoisesti vyorytetddn
kuluttajille, ja vihentdd vapaasti kéytettdvissd olevien merkkien maaraa.

96. Olen my0s samaa mieltd ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen kanssa siitd, ettd jos hakija
hakee tavaramerkin rekisterointid ilman aikomusta kayttda sitd eritelméssd mainittujen tavaroiden ja
palvelujen yhteydessd, mikddn ei estd tavaramerkin rekisteroimistd (olettaen ettd se tayttdd muut
rekisterdinnin edellytykset). Ainoa tapa, jolla rekisterdinti voidaan poistaa tai sen laajuutta voidaan
rajoittaa ennen sen viiden vuoden ajanjakson padttymistd, jota tavaramerkin riitauttaminen
kayttamattomyyden perusteella edellyttdad, on vedota siihen, ettd hakemus tehtiin vilpillisessda mielessa.
Jos tavaramerkki voidaan rekister6idd ilman mitddn aikomusta kayttdd sitd kaikkien tai joidenkin
eritelmddn sisdltyvien tavaroiden ja palvelujen yhteydessd ja jos rekisterdintid ei voida riitauttaa tai
rajoittaa vilpillisen mielen perusteella, jérjestelmd mahdollistaa vaarinkdytokset. Esimerkkeja téllaisista
vadrinkdytoksistd 16ytyy oikeuskaytinnosta. **

97. Unionin tuomioistuin tarkastelikin sopivasti nditd kysymyksid askettdisessd asiassa. Olen samaa
mieltd kuin julkisasiamies Kokott, joka ehdottaa vilpillisen mielen arvioimista sen perusteella, etté
hakijan todetaan toimineen vilpillisessa mielessa siitd alkaen, jona se saa perusteettoman edun
EU-tavaramerkkijérjestelmasti. *°

98. Samassa asiassa antamassaan tuomiossa (tuomio 12.9.2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve
Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, 45 kohta) unionin tuomioistuin palautti ensin mieleen,
ettd EU-tavaramerkkid koskevissa sddnnoissd pyritddn edistiméédn unionin véadristymattoman kilpailun
jarjestelmad. Téssd jarjestelméssd yritysten on, kyetikseen hankkimaan itselleen asiakkaita tavaroidensa
tai palvelujensa laadun perusteella, voitava rekisteroidd tavaramerkeiksi sellaisia merkkejd, joiden
perusteella kuluttaja voi erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista
ja palveluista, joilla on toinen alkupera.

99. Tuomion 46 kohdassa unionin tuomioistuin katsoi, ettd "asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista ehdotonta mitattomyysperustetta sovelletaan
silloin, kun merkityksellisistd ja yhtapitdvistd seikoista ilmenee, ettd EU-tavaramerkin haltija ei ole
hakenut tdmédn tavaramerkin rekisterdintia tarkoituksenaan osallistua rehellisesti kilpailuun vaan
tarkoituksenaan vahingoittaa hyvédn liiketavan vastaisesti kolmansien etuja tai saadakseen, ilman
erityistd kolmatta osapuolta, yksinoikeuden muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtdviin
kuuluviin tarkoituksiin eli erityisesti edelld 45 kohdassa mieleen palautettuun alkuperén osoittamista
koskevaan keskeiseen tehtdvdan kuuluviin tarkoituksiin”.

100. Taltd osin unionin tuomioistuin on aiemmin todennut, ettd "sitd, onko hakija ollut vilpillisessa
mielessd asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, on arvioitava
kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyviat merkitykselliset tekijat” ja
ettd "hakijan aikomus merkityksellisend ajankohtana on subjektiivinen seikka, joka on maédritettava

kyseiseen tapaukseen liittyvien objektiivisten olosuhteiden perusteella”.*

101. Lisdksi 12.9.2019 antamassaan tuomiossa Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO
(C-104/18 P, EU:C:2019:724, 62 kohta ja sitd seuraavat kohdat) unionin tuomioistuin piti myos
tarkednd todeta, ettd kyseisessd asiassa unionin yleinen tuomioistuin "ei mydskéddn tutkinut sitd, oliko
tyylitellyn sanan 'KOTON’ siséltdvan tavaramerkin hakeminen Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin
25, 35 ja 39 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten viliintulijan toiminnan kannalta taloudellisesti
loogista”. Se totesi lisdksi, ettd vaikka unionin yleinen tuomioistuin oli maininnut “taloudellisen

38 Ks. esim. tuomio LUCEO.
39 Ks. hdnen ratkaisuehdotuksensa Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:287, 32 kohta).
40 Ks. tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (C-529/07, EU:C:2009:361, 37 ja 42 kohta).
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logiikan, johon rekisterdintihakemuksen jattdminen liittyi” ja “kyseiseen hakemukseen liittyvien
tapahtumien aikajarjestyksen” mahdollisesti asian kannalta merkityksellisind seikkoina, se ei tutkinut
niitd tdmén jalkeen tdysimadrdisesti tuomiossaan. Unionin tuomioistuin hyvéksyi valitusperusteen ja
kumosi unionin yleisen tuomioistuimen tuomion.

102. Toisin kuin unionin tuomioistuin, unionin yleinen tuomioistuin on jo antanut runsaasti
oikeuskaytdantod vilpillisestd mielestd. Vaikka onkin niin, ettd monet tapaukset voivat olla riippuvaisia
tapauskohtaisista tosiseikoista, unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskdytinnossa myos myonnetddn,
ettd ainakin joissain olosuhteissa tavaramerkin rekisteréiminen ilman (todellista) aikomusta kayttda
sitd voi merkiti vilpillistd mieltd.*

103. Edellda mainittu unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskéyténté niahdékseni vahvistaa perustellusti,
ettd on merkityksellistd selvittdd hakijan kaupallinen logiikka, johon sisdltyy hakemus merkin
rekisterdimiseksi EU-tavaramerkiksi.” Unionin yleinen tuomioistuin esimerkiksi katsoi, ettd toiminta,
jota ei voitu pitdd lainmukaisena kaupallisena toimintana vaan jota oli pidettivd asetuksen
N:o 207/2009 tavoitteiden vastaisena, merkitsi vilpillisessd mielessd toimimista, koska se muistutti
oikeuden  vadrinkdyttod. Kyseinen tuomio tukee myds ndkemystd, jonka  mukaan
tavaramerkkihakemuksen jdttiminen ilman aikomusta kéyttdd sitd eritelméssd mainittujen tavaroiden
ja palvelujen yhteydessi tarkoittaa lahtokohtaisesti vilpillisessd mielesséd toimimista. **

104. Ranskan hallituksen ndkemyksestd poiketen katson, ettd hakijan “vilpillistd mieltd” koskevassa
lahestymistavassani ja tulkinnassani — joka késittad tapaukset, joissa hakija rekister6i merkin sellaisia
tavaroita ja palveluja varten, joiden yhteydessd se ei aio kdyttad merkkida — vaarana ei ole se, ettd
menettdmismekanismilta viedddn sen tehokas vaikutus. Kuten Yhdistyneen kuningaskunnan
hallituksen istunnossa esittimé esimerkki selittdd, jos jitetddn rekisterointihakemus tavaramerkille
"Taxi” kolmentyyppisten elintarvikkeiden — keksien, jugurttien ja paistetun lihan — osalta, hakijan
aikomuksena on kayttdd tavaramerkkid kaikkia kolmentyyppisid elintarvikkeita varten. Jos viisi vuotta
myohemmin hakija ei ole kdyttinyt tavaramerkkid keksejd varten, se voi menettdd tavaramerkkinsa
keksien osalta kayttaimattomyyden perusteella. Toisin sanoen hakijan on vaikea vedota téhdn
tavaramerkkiin toiseen valmistajaan ndahden. Téssd esimerkissa ei ole kyse vilpillisestd mielestd. Oli
kaupallisesti perusteltua, ettd hakija halusi hakemuksen kasittdivin mahdollisuuden kayttda
tavaramerkkid tai laajentaa sen kdyttod muihin tuotteisiin tulevaisuudessa. Toisaalta, jos hakija haki
saman tavaramerkin “Taxi” rekisterdintia kekseille, jugurteille, paistetulle lihalle, lentokoneille ja
kirurgisille kojeille, hakijan monopoli estdisi lentokoneiden ja kirurgisten kojeiden valmistajia
kayttimastd sanaa "Taxi” yrityksensd tavaramerkkind. Jos siis hakijan hakemuksella pyrittiin estdm&én
kolmansia osapuolia kéyttimésta tdtd sanaa, vaikka hakijalla ei ollut aikomusta kayttda sité
tavaramerkking, rekisterointihakemus merkitsee vaarinkayttod, koska silld ei ole mitddn tekemistd
hakijan kaupallisen toiminnan kanssa.

105. Lisaksi huomio on kohdistettava hakijan tarkoitusperiin tavaramerkin rekisteréintihakemuksen
jattamisajankohtana, kun taas tavaramerkin menettimisen yhteydessd on keskityttiva tavaramerkin
kéayttoon tai kayttdmattomyyteen ensimmadisten viiden vuoden aikana.

106. Sen sijaan katson, ettd todellisuudessa menettimismekanismi saattaakin uhata vieda vilpillisen
mielen mekanismilta sen oman soveltamisalan.

41 Ks. esim. tuomio 7.6.2011, Psytech International v. SMHV - Institute for Personality & Ability Testing (16PF) (T-507/08, ei julkaistu,
EU:T:2011:253, 88 ja 89 kohta; tuomiosta ei ole valitettu); tuomio 14.2.2012, Peeters Landbouwmachines v. SMHV — Fors MW (BIGAB)
(T-33/11, EU:T:2012:77, 24—26 kohta; tuomiosta ei ole valitettu); tuomio Pelikan (54 ja 55 sekd 58—60 kohta); tuomio 8.5.2014, Simca Europe v.
SMHV - PSA Peugeot Citroén (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, 38 ja 39 kohta; tuomiosta ei ole valitettu) ja tuomio LUCEO (28-33
ja 48-52 kohta).

42 Ks. vastaavasti tuomio 29.6.2017, Cipriani v. EUIPO — Hotel Cipriani (CIPRIANI) (T-343/14, EU:T:2017:458, 46 ja 47 kohta; tuomiosta ei ole
valitettu).

43 Tuomio LUCEO (28-33 ja 48-52 kohta).
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107. Unionin yleinen tuomioistuin myos katsoi, ettd “aikomus estdd kolmatta osapuolta pitamésta
tuotetta kaupan voi tietyssd olosuhteissa olla hakijan vilpillistd mieltd osoittava osatekija, kun
myohemmin ilmenee, ettd hakija haki merkin rekister6imistd EU-tavaramerkiksi aikomatta kayttaa
sitd”.* Tama on eittamattid selked ratkaisu siitd, ettd tavaramerkin rekisteréinnin hakeminen ilman
aikomusta kéyttdd sitd eritelméssd mainittujen tavaroiden ja palvelujen yhteydessd merkitsee itsessdadn
ja sinédnsa vilpillisessd mielessd toimimista.

108. Yhdyn myé6s Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskiytinnossd esitettyyn nikemykseen,* jonka
mukaan vilpilliseen mieleen ”siséltyy yksinkertaisesti eparehellisyyttd ja — — joitakin menettelyja, jotka
eivit vastaa jiarkevien ja kokeneiden henkildiden tietylld tarkasteltavana olevalla alalla hyvéksyttévina
pitimii liiketapoja”.*

109. Unionin tuomioistuimen nykyisestd oikeuskdytinnostd voidaan jo johtaa, ettd tavaramerkin
rekisteroiminen ilman mitdin aikomusta kiyttda sitd voi merkitd vilpillisessd mielessd toimimista.*
Katson nimittdin (kuten ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuinkin), ettd vaikka ensinndkin
sovellettavissa asetuksissa tai direktiiveissa ei nimenomaisesti edellytetd aikomusta kayttdad
tavaramerkkid eiké rekisteroityd tavaramerkkid voida menettdd kayttaimattomyyden vuoksi ennen kuin
rekisterdinnistd on kulunut viisi vuotta, unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen
oikeuskaytdanto viittaa siihen, ettd ainakin tietyissdé olosuhteissa tavaramerkin rekister6imisen
hakeminen ilman mitddn aikomusta kayttda sitd eritelmdssd mainittujen tavaroiden ja palvelujen
yhteydessda  voi merkitd vilpillisessd mielessdé toimimista siltd osin  kuin kyse on
tavaramerkkijarjestelman vaarinkaytostd (tdmd on myos Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja
komission kanta). Toiseksi oikeuskdytinnon mukaan se, ettd hakija on hakenut tavaramerkin
rekisteroimistd moninaisten tavaroiden ja palvelujen osalta, ei riitd osoittamaan vilpillistd mieltd, jos
hakijalla on jarkeva kaupallinen peruste tillaisen suojan hakemiselle, kun otetaan huomioon se, miten
se kayttda tai aikoo kayttda tavaramerkkia.

110. Lisaisin, ettd kun hakija hakee tavaramerkin rekisterdimistd ilman mitdén aikomusta kayttaa sit,
peruste rekisteroinnin hakemiselle heikkenee. Siind tapauksessa kyse ei ole hakemuksesta tavaramerkin
rekisteroimiseksi sen keskeisen tehtavin tdyttamiseksi, vaan se muistuttaa enemmaén kilpailunvastaista
hakemusta, jolla kolmansia osapuolia pyritddn estdamddn kehittiméstd omaa kaupallista toimintaansa.
Tama ei selvéstikdan ole tavaramerkkijarjestelman tavoite.

111. Unionin tuomioistuin on myos todennut, ettd tavaramerkin rekisterdinnin hakeminen ilman
aikomusta kayttda sitd sellaisena vaan ainoana tarkoituksena myohemmin rekister6idd taméan
tavaramerkin perusteella Internetin aluetunnus, voi merkita sitd, ettd menettely tapahtuu vilpillisessé
mielessd.” Kyseisessi asiassa hakija halusi rekister6idd .eu-aluetunnuksen saksankieliselle
(autonrenkaita tarkoittavalle) sanalle rekisteroimilld sen Ruotsissa tavaramerkiksi (turvavoitd varten),
jotta se voisi muuntaa tavaramerkin aluetunnukseksi sovellettavan asetuksen mukaisesti. Unionin
tuomioistuin sovelsi titd sdaédntéd tuomiossa Lindt® ja katsoi, ettd ennakkoratkaisupyynnén esittdmisté
koskevasta padtoksestd ilmeni, ettd vaikka hakija oli rekisterdinyt sanamerkin &R&E&I&F&E&N&
Ruotsissa turvavoitd varten, hakijalla ei ollut aikomusta kayttad kyseistd tavaramerkkid, koska ”se aikoi
todellisuudessa ylldpitda renkaiden myyntid varten tarkoitettua internetportaalia, jonka rekisteroimista

44 Tuomio 5.5.2017, PayPal v. EUIPO — Hub Culture (VENMO) (T-132/16, ei julkaistu, EU:T:2017:316, 63—65 kohta; tuomiosta ei ole valitettu).

45 Ks. padasiassa annetun tuomion 210 kohta. Katson, ettd tdssd suhteessa se, ettd Yhdistyneen kuningaskunnan séédnndissdé nimenomaisesti
edellytetddn vuoden 1994 lain 32 §:n 3 momentin perusteella aikomusta kéyttdd tavaramerkkig, ei ole vélttdméttd ratkaisevaa.

46 Ks. asia Gromax Plasticulture Ltd v. Don & Low Nonwovens Ltd [1999] RPC 367, 379 kohta. Ks. my6s asiat DEMON ALE Trade Mark [2000]
RPC 345, Decon Laboratories Ltd v. Fred Baker Scientific Ltd [2001] RPC 17, LABORATOIRE DE LA MER Trade Marks [2002] FSR 51, Knoll
AG’s Trade Mark [2003] RPC 10, Ferrero SpA’s Trade Marks [2004] RPC 29, 32Red plc v. WHG (International) Ltd [2012] EWCA Civ 19, Red
Bull GmbH v. Sun Mark Ltd [2012] EWHC 1929 (Ch), Total Ltd v. YouView TV Ltd [2014] EWHC 1963 (Ch), Jaguar Land Rover Ltd v.
Bombadier Recreational Products Inc [2016] EWHC 3266 (Ch), HTC Corp v. One Max Ltd (O/486/17), Paper Stacked Ltd v. CKL Holdings NV
(0/036/18).

47 Tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (C-529/07, EU:C:2009:361).

48 Tuomio 3.6.2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311).

49 Tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (C-529/07, EU:C:2009:361).
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se suunnitteli”. Nain ollen kyseisessd asiassa pyrittiin itse asiassa pikemminkin ”“pelaamaan”
tavaramerkkisaédnnéilla. * Toisin sanoen unionin tuomioistuin katsoi, etti tavaramerkkien hakeminen
"kybervaltauksen tekemiseksi” saattoi merkitd vilpillisessdé mielessd toimimista kyseisen asetuksen
yhteydessd. Kuten tédssd ratkaisuehdotuksessa esitdn, samankaltaista padttelyd sovelletaan yleisemmin
tavaramerkkien rekisterointijirjestelméan.

112. Unionin yleinen tuomioistuin on myos katsonut, ettd EU-tavaramerkkihakemuksen jattaiminen
Euroopan unionin teollisoikeuksien virastoon osana blokkausstrategiaa voi merkitd vilpillisessd mielessa
toimimista. >’

113. Kyseisen tuomion 51 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettd "A. on pyrkinyt saamaan
blokkausaseman ketjuttamalla samaa merkkid ja samoihin luokkiin ainakin osittain kuuluvia tavaroita ja
palveluja koskevia kansallisia tavaramerkkeja koskevia perédkkaisid rekisterdintihakemuksia. Sen jilkeen
kun kolmas on jattanyt samaa tai samankaltaista EU-tavaramerkkid koskevan rekisterdintihakemuksen,
A. hakee EU-tavaramerkin rekisterdintid, vaatii sille etuoikeutta kansallisia tavaramerkkeja koskevien
hakemusten ketjun viimeisimpadn lenkkiin tukeutuen ja tekee viitteen, joka perustuu tdhdn
EU-tavaramerkkid koskevaan hakemukseen. A. pyrkii saamaan kansallisia tavaramerkkejd koskevia
hakemuksia ketjuttamalla blokkausaseman, joka ylittaa kestoltaan asetuksen
N:o 207/2009 29 artiklan 1 kohdassa sddadetyn kuuden kuukauden harkinta-ajan ja jopa kyseisen
asetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa saddetyn viiden vuoden pituisen uutuuden suoja-ajan”.

114. Katson, ettd jos hakijalla ei ole aikomusta kayttda tavaramerkkid, on merkityksetontd, aikooko
hakija estdd tiettyd kolmatta osapuolta tai kaikkia kolmansia osapuolia kayttdmastd tavaramerkkid.
Tassd tilanteessa hakija pyrkii sddntojenvastaisesti saamaan monopolin estddkseen mahdollisia
kilpailijoita kayttamastda merkkid, jota hakijalla ei ole aikomusta kayttdd. Taméd merkitsee
tavaramerkkijarjestelman vaarinkayttoa.

115. Edella esitettyd arviointia tukevat ndhdédkseni myods valmisteluasiakirjat. Ne viittaavat vilpillisen
mielen késitteen osalta siihen, ettd tavaramerkin mitdttomaéksi julistaminen vilpillisen mielen
perusteella kasittdd myos tilanteet, joissa téllainen tavaramerkkihakemus jatetddn ilman aikomusta
kayttda merkkid kaikkia/joitain eritelméssd mainittuja tavaroita/palveluja varten. Vuonna 1984
tavaramerkkiasetusta  kasitelleessi ~ neuvoston  tyoryhmidssa  Saksan  valtuuskunta  ehdotti
nimenomaisesti, ettd EU-tavaramerkkihakemusta jétettdessd hakijalta edellytettdisiin “bona fide
-kayttoaikomusta” (Schreiben der deutschen Delegation, 12.10.1984, asiakirja 9755/84, s. 7 ja 8). Tama
ehdotus hyviksyttiin vuonna 1985, ja seuraavana vuonna se siséllytettiin 41 artiklan 1 kohdan
b alakohtaan ehdottomana mitdttdmyysperusteena. Kyseisen sddnnoksen mychemmissé versioissa bona
fide -kayttoaikomuksen puuttumista koskeva sanamuoto korvattiin yleisemmaélld vilpillisen mielen
kasitteelld, joka siséllytettiin lopulta asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaan (nykyisin
asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta).

116. Oikeuskirjallisuudessa® on katsottu, ettd tavaramerkin bona fide -kiyttdaikomusta koskeva
nimenomainen edellytys korvattiin yksinkertaisella vilpillisella —mielella” sen takia, ettd
kayttoaikomusta koskeva edellytys haluttiin jdttdaa asetuksen (ja direktiivin) ulkopuolelle. Taméa
ndkemys on mielesténi virheellinen.

50 Ks. my6s EUIPO:n toisen valituslautakunnan daskettdinen, 22.7.2019 tekemd pddtos asiassa R 1849/2017-2, Monopoly (riidanalainen
EU-tavaramerkki késitti lukuisia tavaroita ja palveluja, joissa pelkéstddn toistuivat aiemmat, jo olemassa olleet EU-tavaramerkit "MONOPOLY”.
Kaikki mainitut olosuhteet viittasivat siihen, ettd tavaramerkkien haltijan aikomuksena oli hyddyntdd EU-tavaramerkkisdént6ja luomalla
keinotekoisesti tilanne, jossa sen ei tarvitsisi osoittaa kéyttineenséd todella aiempia tavaramerkkejaédn mainittuja tavaroita ja palveluja varten,
joten vilpillisessd mielessd toimiminen néytettiin osittain toteen).

51 Tuomio LUCEO.

52 Tsoutsanis, A., Trade mark registrations in bad faith, Oxford University Press, 2010, s. 65.
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117. Valmisteluasiakirjoissa ei ndhdakseni ole viitteitd siitd, ettd asia olisi ndin, ja piddn paljon
vakuuttavampana toista oikeuskirjallisuudessa esitettyd niakemystd,” jonka mukaan nimenomainen
edellytys  korvattiin  yleisemmalld vilpillisen mielen késitteelld sdédnnoksen soveltamisalan
laajentamiseksi, koska sen katsottiin kasittavan bona fide -kayttéaikomuksen ja muut vilpillisen mielen
tapaukset.*

C Neljdis ennakkoratkaisukysymys

1. Yhteenveto osapuolten lausumista

118. Sky viittad, ettd jos vilpillistda mieltd koskeva viite hyviksytddn, sitd on sovellettava ainoastaan
tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta. Vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan rekister6innin
esteiden tutkimisen on koskettava kaikkia niitd tavaroita tai palveluja, joille tavaramerkin rekisterdintid
on haettu tai joille tavaramerkki on rekisteréity. >

119. SkyKick viittaa ensisijaisesti, ettd jos tavaramerkkid on haettu ilman aikomusta kayttda sitd kaikkia
niitd tavaroita ja palveluja varten, joille rekisterdintid haettiin, ja jos ylettémin laajojen oikeuksien
saaminen oli sen tietoinen strateginen paétos, seurauksena on oltava, ettd rekisterdinti on
kokonaisuudessaan mitaton. SkyKick vetoaa asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohtaan,
jossa sdddetddn, ettd EU-tavaramerkki “julistetaan mitattoméksi”, jos “hakija on jéttdnyt
tavaramerkkihakemuksen vilpillisessd mielessd”. Se viittidd, ettd (sen tietddkseen) ainoa unionin
tuomioistuinten tuomio, jossa kisitelladn suoraan tédtd seikkaa, tukee SkyKickin ensisijaista viitettd.
Tuomiossa GRUPPO SALINI*® unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettd “vilpillinen mieli
rekisterointihakemusta jétettdessd johtaa itsessddn riidanalaisen tavaramerkin mitattomyyteen
kokonaisuudessaan”. Tdmd on myds linjassa fraus omnia corrumpit -periaatteen (petos mititoi/purkaa
kaiken) kanssa, joka on tavallinen monien jasenvaltioiden oikeudessa, myds Englannin common law
-oikeusjérjestelmassa. *’

120. Toissijaisesti SkyKick viittad, ettd vastaus kysymykseen, merkitseeko vilpillinen mieli tavaramerkin
mitdttomyyttd, madrdytyy tapauskohtaisessa arvioinnissa, jossa puolestaan tarkastellaan monia tekijoita.
Huomioon otettavia tekijoita ovat kaupallisten perusteiden olemassaolo; se, missd médrin hakija ei
ottanut huomioon kolmansien osapuolten ja viranomaisten oikeusvarmuutta; tavaramerkin haltijan
koko ja kaytettdvissd olevat resurssit; eritelmdssd mainittujen tavaroiden ja palvelujen lukumaéird ja
paallekkaisyys; se, missd madrin tavaramerkki kisittdd tavaroita/palveluja, joita hakijalla ei ollut
aikomusta kayttaa; tavaramerkin erottamiskyky; se, onko kyseisissd oikeuksissa toistoa tai onko niistd
tehty ikivihreitd”; mahdolliset oikeuksien valvontatoimet, joita tavaramerkkien perusteella on
toteutettu sellaisten tavaroiden/palvelujen osalta, joita tavaramerkin haltijalla ei ollut aikomusta
kayttdd, ja se, onko tavaramerkin haltijalla jarkevd peruste hakemukselleen kayttoaikomuksen
puuttumisesta huolimatta.

121. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ehdottaa vastausta tdhdn kysymykseen kolmanteen
kysymykseen esittdménsd vastauksen yhteydessd. Ranskan hallitus ehdottaa, ettd tihdn kysymykseen
vastataan yhdessd kolmannen ja viidennen kysymyksen kanssa. Unkarin, Puolan ja Slovakian
hallitukset eivit ehdota vastausta tdhdn kysymykseen.

53 Em. Johnson, P., 4.3 jakso, jossa selitetddn yksityiskohtaisemmin, miten on ainakin viisi syyté siihen, miksi tima nakemys on oikea.

54 Vilpillisen mielen kdsite on kiistatta laajempi ja késittdd muita tavaramerkkijérjestelmadn vadrinkdyton muotoja, ja sen tarkoituksena on torjua
“tavaramerkkikauppaa” mutta myo6s varmistaa tavaramerkkien rekisterointijarjestelmén hyvé hallinnointi ja vélttda se, ettd kolmansia osapuolia
estetddn rekisteroiméstd (mahdollisia) merkkejaén tavaramerkeiksi (ks. edelld tdmén ratkaisuehdotuksen 115 kohdassa mainittu Schreiben der
deutschen Delegation).

55 Tuomio 17.10.2013, Isdin v. Bial-Portela (C-597/12 P, EU:C:2013:672, 24—30 kohta).
56 Tuomio 11.7.2013, SA.PAR. v. SMHV - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372; tuomiosta ei ole valitettu).
57 Ks. esim. em. Tsoutsanis, A., 2.38 kohta viittauksineen.
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122. Suomen hallitus ja komissio katsovat ldhinng, ettd neljanteen kysymykseen on vastattava
myontéavasti. Mitdttomyysperusteen vaikutuksen ulottaminen my0s tavaroihin tai palveluihin, joita
varten tavaramerkkid tosiasiallisesti kéytetddn, olisi seuraamuksen luonteinen seuraus, jota sddnnodsten
sanamuoto ei tue.

2. Arviointi

123. Koska kolmanteen kysymykseen vastataan myoOntédvisti, on tarpeen selventdd, mitd seurauksia
hakijan vilpilliselld mielella hakemuksen jattdimisajankohtana on, jos vilpillinen mieli koskee ainoastaan
joitain rekisterdinnin késittdmié tavaroita ja palveluja.

124. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin on niahdakseni oikeassa ehdottaessaan, ettd tavaramerkki
voidaan julistaa osittain mitdttoméksi, jos hakemus tehtiin osittain vilpillisessda mielessé.

125. Téalta osin riittdd, kun todetaan, ettd asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 3 kohdasta ja direktiivin
89/104 13 artiklasta ilmenee selvisti, ettd jos mitattomyysperuste koskee ainoastaan joitain tavaroita tai
palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, tavaramerkki on julistettava mitdttomaksi
ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.

126. Katson niin ollen, ettdi unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskiytintd,*® jossa esitetddn
péinvastaista (toisin sanoen, ettd vilpillisen mielen olemassaolo merkitsee tavaramerkin mitattomyytta
kokonaisuudessaan), on virheellinen.

127. Tastd seuraa direktiivin 89/104 13 artikla ja asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 3 kohta huomioon
ottaen, ettd jos mitdttomyysperuste koskee ainoastaan joitain tavaroita tai palveluja, joita varten
tavaramerkki on rekisteroity, tavaramerkki on julistettava mitdttomaksi ainoastaan kyseisten tavaroiden
tai palvelujen osalta.

D Viides ennakkoratkaisukysymys

1. Yhteenveto osapuolten lausumista

128. Sky vaittad, ettd vuoden 1994 lain 32 §:n 3 kohta on yhteensopimaton sen unionin lainsdddannon
yleisen rakenteen kanssa, jota sovelletaan tavaramerkkien rekisterdinnin jasenvaltiossa ja unionissa
antamaan suojaan. Sen mukaan on joka tapauksessa kiellettyd tulkita tai soveltaa 32 §:n 3 momentin
kaltaista kansallista lainsdddantotoimea: i) jos seurauksena on vilpillisen mielen toteaminen
tapauksessa, jota unionin oikeuden itsendisessd vilpillisen mielen kisitteessd ei tunneta, tai ii) jos
seurauksena on se, ettd otetaan suoraan tai valillisesti kdyttoon rekisterdityjen tavaramerkkien kaytolle
erilainen tai tiukempi vaatimus kuin se, joka aineellisesti asetetaan ja josta sdddetddn ainoastaan
rekisteroinnin ajankohdasta alkaen unionin lainsddddnnossd, jota sovelletaan rekisterdintien
menettimiseen ja kidyton toteen ndyttimiseen edellytyksend rekisterdinnilld saatujen oikeuksien
taytantoonpanolle.

129. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus véittdd, ettei tdtd kysymystd voida ottaa tutkittavaksi siltd
osin kuin direktiivid 2015/2436 ei ole vield saatettu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan oikeutta.

58 Ks. tuomio 14.2.2012, Peeters Landbouwmachines v. SMHV — Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77, 32 kohta; tuomiosta ei ole valitettu)
ja tuomio 11.7.2013, SA.PAR. v. SMHV - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, 47 ja 48 kohta; tuomiosta ei ole
valitettu).
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130. SkyKick ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus (toissijaisena viditteenddn) esittdvat, ettd 32 §:n
3 momentilla asetetaan menettelyllinen vaatimus, jonka mukaan hakemuksessa on todettava, ettd
tavaramerkkié tosiasiallisesti kéytetddn tai ettd hakija aikoo kéyttad tavaramerkkid ja ettd hakemus on
siten yhteensopiva kansallisia tavaramerkkejd ja EU-tavaramerkkejd koskevan unionin lainsddadannon
kanssa.

131. Ranskan hallitus ehdottaa, ettd tdhdn kysymykseen vastataan yhdessd kolmannen ja neljannen
kysymyksen kanssa. Unkarin, Puolan, Slovakian ja Suomen hallitukset eivit ehdota vastausta tdahén
kysymykseen.

132. Komissio vaittda ldhinng, ettd vuoden 1994 lain 32 §:n 3 momentti on yhteensopiva unionin
oikeuden kanssa.

2. Arviointi

133. Ennakkoratkaisua = pyytdnyt tuomioistuin  selittdd, ettd Yhdistyneen kuningaskunnan
tuomioistuinten mukaan siihen, ettd vuoden 1994 lain 32 §:n 3 momenttia on rikottu jattamalla
virheellinen ilmoitus, voidaan vedota sellaisen tavaramerkin mitdttomyyshakemuksen yhteydessd, joka
perustuu vilpillistd mieltd koskevaan kieltoon. Toisin sanoen Yhdistyneesséd kuningaskunnassa 32 §:n
3 momentin nojalla jétettdvad ilmoitusta voidaan kayttda todisteena hakijan mahdollisesta vilpillisesta
mielestd, joka on ehdoton mitattoémyysperuste.

134. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee kyseisen pykélan yhteensopivuutta direktiivin
2015/2436 ja sen edeltdjien kanssa, joten tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumista koskeva
Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen vidite on hylattava.

135. Asiaa koskevissa direktiiveissd jdtetddn joitain asioita jdsenvaltioiden menettelylliseen
itsemadrdamisoikeuteen, mutta on myos tiettyja aineellisia seikkoja, joita yhdenmukaistaminen ei
koske. Direktiivin 89/104 johdanto-osan viidennen perustelukappaleen (joka vastaa direktiivin 2008/95
johdanto-osan kuudetta perustelukappaletta) mukaan "jasenvaltiot saavat vapaasti sédtdd menettelystd,
jota noudatetaan rekisteroityjen tavaramerkkien rekisteroinnissd, menettimisessd tai mitdttomdksi
julistamisessa; ne voivat esimerkiksi pddttid tavaramerkin rekisterointimenettelyn ja mitattomaksi
julistamisessa noudatettavan menettelyn muodosta seka siitd, tulisiko aikaisempiin oikeuksiin vedota
rekisterointimenettelyssd vai mitdttomaksi julistamisessa noudatettavassa menettelyssé vai molemmissa
menettelyissd, ja jos aikaisempien oikeuksien menettdmisestd voidaan paattaa rekisterdintimenettelyssa,
ne voivat noudattaa menettelyd, jossa rekisterdintihakemusta vastaan voidaan tehdd vdite, tai
menettelyd, jossa tutkiminen tapahtuu viran puolesta, taikka molempia; jdsenvaltiot saavat vapaasti
paattad tavaramerkin menettdmisen tai mitdttomaksi julistamisen vaikutuksista” (kursivointi tassa).

136. Lisdksi saman direktiivin johdanto-osan seitsemidnnessid perustelukappaleessa (joka vastaa
direktiivin 2008/95 johdanto-osan kahdeksatta perustelukappaletta) todetaan muun muassa, ettd
“jasenvaltiot voivat pitdd voimassa tai sddtdd lainsddddnndssddn rekisterdinnin epadmiselle tai
mitdttomyydelle perusteita, jotka liittyvit tavaramerkin saamisen ja siilyttimisen edellytyksiin ja joita
lahentdamista koskevat sdannokset eivit koske, esimerkiksi perusteita, jotka koskevat sitéd, kuka voi saada
tavaramerkin, tavaramerkin uudistamista tai maksuja taikka jotka liittyvat menettelyd koskevien
sddannosten noudattamatta jittimiseen”.*

137. Joka tapauksessa nyt kasiteltdvdan asian kannalta on tdrkedd se, ettei vuoden 1994 lain 32 §:n
3 momentissa ndhdékseni sdddetd uudesta mitdttomyysperusteesta.

59 Ks. tuomio 7.7.2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425, 30 kohta). Kuten komissio huomautti, 27.6.2013
annetussa tuomiossa Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435) kyseistd johdanto-osan perustelukappaletta tulkittiin melko suppeasti
siten, ettd se rajoittuu direktiivissd sdddettyihin perusteisiin, eikd siind tulkittu sitd, mitd ilmaisulla “pitdd voimassa tai sdatda — — joita
lahentédmistd koskevat sddannokset eivit koske” tarkoitetaan.
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138. Siind  pikemminkin sdddetddn ainoastaan hakemuksiin sovellettavista menettelyllisista
vaatimuksista, koska siind maédritetddn tekijat, jotka tavaramerkkihakemukseen on liitettavd. Vuoden
1994 lain 32 §:n 3 momentin kaltaisella sdédnnokselld voi myos olla useita menettdmiseen tai
mitidttomyyteen liittyvid tarkoituksia, menettelyd koskevien tai aineellisten sddnndésten noudattamatta
jattdminen mukaan luettuna.

139. Vaikka onkin niin, ettd kyseiseen pykilddn siséltyvdn menettelyllisen velvoitteen noudattamatta
jattdminen voi merkitd rekisteréidyn tavaramerkin mitdttomyyttd, tosiasia on, ettd téllainen
mitattomyys, jos se todetaan, perustuu direktiivin 89/104 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaiseen
vilpillistd mieltd koskevaan vaatimukseen.

140. Katson (komission tapaan), ettd kyseinen 32 §:n 3 momentti sindnsd on pelkistddn noudattamatta
jattdmistd koskeva menettelyllinen vaatimus, joka auttaa vilpillista mieltd koskevan néyton
hankkimisessa kaikissa asian olosuhteissa. Kyseisessd 32 §:n 3 momentissa ei tdsmennetd oikeudellisia
seurauksia, joita tavaramerkin hakijan esittimélla virheelliselld lausumalla on. Tdma& olisi itsessddn
rinnastettava mitdttomyysperusteeseen, jossa hakijan todetaan toimineen vilpillisessd mielessd, jos
hakijalla ei ollut bona fide -aikomusta kayttdd tavaroita kaikkia eritelmdssd mainittuja tavaroita ja
palveluja varten. Toisin sanoen mitattomyysperustetta vilpillisen mielen perusteella ei voitaisi soveltaa
ainoastaan sen perusteella, ettd hakija on jéttinyt virheellisen ilmoituksen vuoden 1994 lain 32 §:n
3 momentin nojalla. Se voisi kuitenkin olla osa todistusaineistoa.

141. Néin ollen en néde, miten 32 §:n 3 momentti voisi olla este sille, ettd ennakkoratkaisua pyytanyt
tuomioistuin tédyttda velvoitteensa tulkita kansallista lainsdddéntoa direktiivin mukaisesti, siltd osin kuin
32 §:n 3 momentissa ei tdismennetd oikeudellisia seurauksia, joita tavaramerkin hakijan virheelliselld
lausumalla on.

142. Téasta seuraa, ettd vuoden 1994 lain 32 §:n 3 momentti on yhteensopiva direktiivin 89/104 kanssa,
kunhan se ei ole ainoa peruste vilpillisen mielen toteamiselle.

III Ratkaisuehdotus

143. Edella esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin vastaa High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Divisionin esittdmiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1) Rekisteroityd EU-tavaramerkkid tai kansallista tavaramerkkia ei voida julistaa kokonaan tai osittain
mitdttomaksi yksinomaan silld perusteella, ettd jotkin tai kaikki tavaroiden ja palvelujen eritelméén
sisaltyvit ilmaisut eivdt ole riittdvén selvid ja tdsmallisia. Tavaroiden ja palvelujen eritelman
epéselvyys ja -tdsmallisyys voidaan kuitenkin ottaa huomioon arvioitaessa téllaisen rekisteréinnin
antaman suojan laajuutta.

2) Selvyyden ja tdsmallisyyden vaatimus voi kuitenkin sisdltyd vyleisen jdrjestyksen vastaisten
tavaramerkkien hylkdys- tai mitdttomyysperusteeseen, sellaisena kuin siitd sdddetddn
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddadannon léhentdmisestd 21.12.1988 annetun ensimmadisen
neuvoston direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan f alakohdassa ja yhteison tavaramerkista
20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa, siltd osin
kuin tavaramerkin rekisterointi “tietokoneohjelmistoja” varten on perusteeton ja yleisen edun
vastainen. “Tietokoneohjelmistojen” kaltainen ilmaisu on liian yleinen ja kisittdd tavaroita ja
palveluja, jotka ovat lilan moninaisia, ollakseen yhteensopiva tavaramerkin alkuperdn
osoittamistehtdvian kanssa, jotta tdméd ilmaisu olisi riittdvin selvd ja tdsmillinen siten, ettd
toimivaltaiset viranomaiset ja kolmannet osapuolet voivat madrittdd pelkdstddn tdmén ilmaisun
perusteella tavaramerkilld annettavan suojan laajuuden.
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3) Tietyissd olosuhteissa tavaramerkin rekisteréinnin hakeminen ilman mitddn aikomusta kéyttda sita
eritelmdssd mainittujen tavaroiden tai palvelujen yhteydessd voi olla vilpillisen mielen osatekijg,
etenkin jos hakijan yksinomaisena tarkoituksena on estdd kolmatta osapuolta pddsemaistd
markkinoille, myos silloin, kun on nayttéd hakemuksen jattamisestd vaarinkayttotarkoituksessa,
minkd varmistaminen on ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen tehtava.

4) Direktiivin 89/104 13 artikla ja asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 3 kohta huomioon ottaen on niin,
ettd jos mitdttomyysperuste koskee ainoastaan joitain tavaroita tai palveluja, joita varten
tavaramerkki on rekisteroity, tavaramerkki on julistettava mitattoméksi ainoastaan kyseisten
tavaroiden tai palvelujen osalta.

5) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 1994 tavaramerkkilain 32 §:n 3 momentti on yhteensopiva
direktiivin 89/104 kanssa, kunhan se ei ole ainoa peruste vilpillisen mielen toteamiselle.
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