NICHOLS

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)
16 paivini syyskuuta 2004.°

Asiassa C-404/02,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnésts,

jonka High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Yhdistynyt
kuningaskunta) on esittinyt 3.9.2002 tekemailldén paatokselld, joka on kirjattu
saapuneeksi yhteisojen tuomioistuimeen 12.11.2002, saadakseen ennakkoratkaisun
asiassa

Nichols plc

vastaan

Registrar of Trade Marks,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans seki
tuomarit C. Gulmann (esittelevd tuomari), J.-P. Puissochet, R. Schintgen ja
N. Colneric,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Mugica Arzamendi,

ottaen huomioon kirjallisessa kdsittelyssd ja 27.11.2003 pidetyssé istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, joita ovat esittineet

— Nichols plc, edustajanaan C. Morcom, QC,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenéén P. Ormond, avustajanaan
barrister D. Alexander,

— Kreikan hallitus, asiamiehinddn G. Skiani ja S. Trekli,

— Ranskan hallitus, asiamiehinééin G. de Bergues ja A. Bodard-Hermant,

— Euroopan yhteisdjen komissio, asiamiehendédn K. Banks,

kuultuaan julkisasiamiehen 15.1.2004 pidetyssé istunnossa esittdmén ratkaisuehdo-
tuksen,
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on antanut seuraavan

tuomion

Ennalckoratkaisupyyntd koskee jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddidnnén ldhenté-
misestd 21 pdivand joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 6 artiklan 1 kohdan
a alakohdan tulkintaa.

Tamid pyyntd on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Nichols plc (jiljempina
Nichols), yhti6, jonka kotipaikka on Yhdistyneessi kuningaskunnassa, ja Registrar of
Trade Marks (tavaramerkkirekisteriviranomainen) ja jossa on kyse kieltdytymisesté
rekisterdidé erds yleinen sukunimi tavaramerkiksi tiettyja tavaroita varten.

Asiaa koskevat oikeussiinnot

Direktiivin 89/104 2 artiklassa, jonka otsikko on "Tavaramerkin muodostavat
merkit”, sdddetddn seuraavaa:

"Tavaramerkkind voi olla mikd tahansa merkki, joka voidaan esittdd graafisesti,
erityisesti sanoin, henkilénnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka
tavaroiden tai niiden pddllyksen muodon avulla, jos sellaisella merkilli voidaan
erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”
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Saman direktiivin 3 artiklassa, jonka otsilko on "Rekisterdinnin esteet ja mitétto-
myysperusteet”, siddetddn seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkeji ei saa rekisterdidi tai, jos ne on rekisterdity, ne on julistettava
mitattomiksi:

a) merkit, jotka eivit voi olla tavaramerkkeing;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

Direktiivin 6 artiklassa, jonka otsikko on "Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”,
tdsmennetdin seuraavaa:

1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltd4 toista kéyttdmadstéd elinkeinotoiminnassa,

a) omaa nime#dn tai osoitettaan
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jos hén kayttdd niitd hyvaa liiketapaa noudattaen.

Kansallisen tuomioistuimen kisiteltivini oleva oikeudenlkiyntiasia ja ennak-
koratkaisukysymykset

Nichols jdtti Registrar of Trade Marksiin hakemuksen, joka koski sukunimen
"Nichols” rekisterointid tavaramerkiksi muun muassa automaattisia myyntilaitteita
ja niiden avulla yleens& myytivid ruokia ja juomia varten.

Registrar of Trade Marks hyviksyi hakemuksen 11.5.2001 tekemélldén paatokselld
siltd osin kuin on kyse automaattisista myyntilaitteista, mutta hylkisi sen muilta
osin,

Registrar of Trade Marks totesi, ettd sen perusteella, miten usein sukunimi
Nichols”, sen dénteellinen vastike "Nicholls” ja sen yksikkémuoto "Nichol” mukaan
lukien, esiintyy Lontoon puhelinluettelossa, timé nimi on yleinen sukunimi
Yhdistyneesséd kuningaskunnassa.

Registrar of Trade Marks katsoo, etté siltd osin kuin on kyse ruoista ja juomista,
tallaisella sukunimella ei siis sellaisenaan kyetd osoittamaan, etti ne ovat periisin
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yhdesté ja samasta yrityksestd. Kun otetaan huomioon kyseessd oleva toiminta ja
ndiden tavaroiden markkinoiden mahdollinen koko, toisetkin valmistajat ja
tavarantoimittajat voisivat kéyttdd sukunimeé "Nichols”. Registrar of Trade Marksin
mukaan on néin ollen epitodennakoistd, ettd yleiso katsoo, ettd ndilla markkinoilla
toimii kyseiselld sukunimelld vain yksi yritys. Tdten tdlld sukunimelld tarkoitetulta
merkiltd puuttuu erottamiskyky ruokien ja juomien osalta.

Registrar of Trade Marks katsoo, ettd kun sen sijaan on kyseessd automaattiset
myyntilaitteet, markkinat ovat erikoistuneemmat ja niilld on vihemmaén toimijoita.
Merkki voidaan siis rekister6idd nditéd tavaroita varten.

Nichols nosti 11.5.2001 tehdysté pagtoksestd kanteen High Court of Justice (England
& Wales), Chancery Divisionissa.

Tdméi tuomioistuin toteaa, ettd United Kingdom Trade Marks Registry (Yhdistyneen
kuningaskunnan tavaramerkkivirasto) katsoo, ettd nimien ja erityisesti yleisten
sukunimien rekister6imistd tavaramerkkeini on harkittava tarkkaan, jotta véltyttai-
siin siltd, ettd sitd ensimmdisend hakenut kiyttds sitd epdoikeutetusti hyvikseen.
Yleisesti ottaen mitd yleisempi sukunimi on, sen véhemmén kyseinen virasto on
taipuvainen hyviksyméén rekisterdinnin, jos ei ole osoitettu, ettd timé nimi on tullut
tosiasiallisesti erottamiskykyiseksi. Kyseinen virasto ottaa huomioon myés tavaroi-
den ja palveluiden lukumaéérdn seké niiden henkildiden lukuméirién, joilla on sama
tai samankaltainen nimi ja joihin rekisteroinnilld saattaa olla vaikutusta.
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Ennakkoratkaisupyynnon esittdnyt tuomioistuin katsoo, etti asiassa nousee esiin
kysymys, joka koskee sitd, onko yleiseltd sukunimelti katsottava puuttuvan
erottamiskyky siihen asti, kunnes se on kiytossd saavuttanut timén ominaisuuden.

Ennakkoratkaisupyynnon esittdnyt tuomioistuin katsoo, etti on aiheellista ottaa
huomioon direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa séddetty rajoitus,
joka tavaramerkkiin kohdistuu siltd osin kuin on kyse siit4, ettd ulkopuolinen kiyttaa
nime&in. Kansallisen tuomioistuimen mukaan mitd laajempi tissi sddnnoksessi
sdddetty mahdollinen rajoitus on, sen vihemmin rekisterdinnilld haitataan
henkil6itd, joita asia koskee. On siis tarkasteltava, missd maiérin direktiivin
89/104 6 artiklassa saddetyilld rajoituksilla on merkitysta silloin, kun on kyseessd
rekisterdintihakemuksen kohteena. olevan merkin erottamiskyvyn maéritteleminen.

Taltd osin ennakkoratkaisupyynnon esittinyt tuomioistuin pohtii, sovelletaanko
direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaa vain luonnollisten henkiléiden nimiin, vai
myds yhtididen nimiin. Se pohtii my6s, mitd merkitsee tdssi sddnnoksessd kiytetty
ilmaisu "hyvi liiketapa”.

Tiassd asiayhteydessd High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
paatti lykatd asian kasittelyd ja esittdd yhteistjen tuomioistuimelle seuraavat
ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Minkélaisessa tapauksessa pelkistd sukunimestd muodostuvaa tavaramerkkii
(eli merkkid, joka tdyttdad direktiivin 89/104/ETY 2 artiklassa saédetyt edelly-
tykset) ei saa rekister6idi sen takia, ettd siltd puuttun ‘erottamiskyky’ direktiivin
3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla?
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Erityisesti

a) taytyyko tai

b) voidaanko téllaisen merkin rekisterdinti evétd ennen kuin siitd on kiytossé
tullut erottamiskykyinen, jos kyseessd on yleinen sukunimi siind jasenval-
tiossa, jossa tavaramerkin rekisterdintid haetaan, tai jos se on yleinen
sukunimi yhdessd tai useammassa muussa jésenvaltiossa?

Jos vastaus joko kysymykseen 2 a) tai b) on mydntdvd, onko kansallisten
viranomaisten soveliasta ratkaista asia tukeutumalla keskivertokuluttajan
oletettuihin odotuksiin kyseessé olevien tavaroiden tai palvelujen osalta téssi
jasenvaltiossa, kun otetaan huomioon kyseisen sukunimen yleisyys, kyseessd
olevien tavaroiden tai palvelujen laatu sekd sukunimien kéyton yleisyys
kyseiselld elinkeinotoiminnan alalla?

Kun arvioidaan sitd, puuttuuko sukunimelti ’erottamiskyky’ direktiivin
3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, onko silld seikalla
merkitystd, ettd tavaramerkin rekister6innin vaikutuksia on rajoitettu 6 artiklan
1 kohdan a alakohdassa?

Jos nidin on,

a) pitadko direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa kéytetty sana "henkilo’
ymmirtéd siten, ettd se kattaa myds yhteison tai liikeyrityksen, ja
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b) mitd tarkoittaa ’hyvé liiketapa’; ennen kaikkea onko kyseinen ilmaisu
soveltuva silloin, kun

i) vastaaja ei kdytdnnossid petd yleisod kiyttdessddn omaa nimedén, tai kun

ii) vastaaja télld tavalla ainoastaan aiheuttaa tahatonta sekaannusta?”

Nelji ensimmiiistd ennalkkoratkaisukysymystd

Ennakkoratkaisupyynnén esittinyt tuomioistuin tiedustelee neljilld ensimmdiselld
kysymyksellddn, joita on tarkasteltava yhdessd, mitd edellytyksid sovelletaan
arvioitaessa direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan puitteissa
sukunimestd muodostuvan merkin erottamiskykyd tai sen puuttumista, erityisesti
silloin kun tdma sukunimi on yleinen, ja onko silld seikalla vaikutusta tdhdn
arviointiin, ettd direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa rajoitetaan
tavaramerkin rekisteréinnin vaikutuksia.

Yhteisojen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

Nichols katsoo, ettd merkin rekisterdintid ei voida hyldtd vain silld perusteella, etti
kyseessd on yleinen sukunimi. Nichols vetoaa siihen, ettd arviointiperuste, joka
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pidasian oikeudenkdynnissi on saatu sukunimen esiintymistiheydestd Lontoon
puhelinluettelossa, on luonteeltaan mielivaltainen. Nicholsin mukaan sukunimiin ei
voida soveltaa erityiskohtelua, joka on ankarampi kuin muiden sellaisten merkkien
kohtelu, jotka voivat olla tavaramerkkeind. Kaikkien muiden merkkien tavoin
sukunimet pitidisi rekisterdidd tavaramerkeiksi silloin kun niiden avulla voidaan
erottaa niiden alkuperin mukaan tavarat tai palvelut, joita varten rekisterdintid
haetaan. Erottamiskyvyn olemassaolon arvioinnissa on Nicholsin mukaan otettava
huomioon direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Kreikan ja Ranskan hallitukset ja komissio katsovat myds, ettd yleisidkin sukunimié
on kohdeltava muiden merkkityyppien kaltaisesti siten, ettd otetaan huomioon
kyseessi olevat tavarat tai palvelut ja se, miten kohdeyleis6 ymmértéd merkin siltd
osin kuin on kyse siitd, ettd merkilld osoitetaan alkuperaa.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus pitdd hyvin epédtodennidkoisend sitd, ettd
yleiselld sukunimelld osoitetaan vain sen yrityksen tavaroita ja palveluita, joka on
hakenut kyseisen sukunimen rekisterdintié tavaramerkiksi. Merkkid, jolla ei osoiteta
yksinomaan jonkun tietyn yrityksen tavaroita tai palveluita, ei voida rekistersida,
koska sitd koskee direktiivin 89/104 3 artikla 1 kohdan b alakohdassa sdddetty
rekisterdintieste. Tassd tapauksessa merkki ei tiytd alkuperén osoittamista koskevaa
tehtédvdd. Tamidn hallituksen mukaan on otettava huomioon odotukset, joita
keskivertokuluttajalla oletetaan olevan merkkié kohtaan. Yhdistyneen kuningaskun-
nan hallitus katsoo, ettd huomioon otettaviin seilkoihin voisi kuulua se, onko
sukunimi yleinen, se, kuinka monta yritystd kyseessi olevia tavaroita tai palveluita
toimittaa, sekd se, onko kyseessé olevalla alalla sukunimien kiytto yleista vai ei.

Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ja komissio katsovat, ettd
direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan a alakohdalla ei ole vaikutusta saman
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direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan puitteissa suoritettavaan erottamiskyvyn
arviointiin.

Yhteisojen tuomioistuimen vastaus

Direktiivin 89/104 2 artiklaan siséltyy direktiivin johdanto-osan seitsemédnnessi
perustelukappaleessa "esimerkiksi” luokiteltu luettelo merkeistd, jotka voivat olla
tavaramerkkeind, jos niilld voidaan erottaa jonkin yrityksen tavarat tai palvelut
muiden yritysten tavaroista tai palveluista, toisin sanoen jos niilli voidaan tayttaa
tavaramerkin alkuper#d osoittava tehtdvé. Téssd luettelossa mainitaan nimenomai-
sesti “henkilonnimet”.

Direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan merkin erottamiskykya
on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin
rekisterdintid on haettu, ja siihen, miten asianomainen kohderyhmd sen kisittaa (ks.
asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 59 ja 63 kohta ja asia
C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, KKok. 2004, s. [-1725, 50 kohta).

Téltd osin kyseessid olevassa sddinnoksessd ei tehdd eroa eri tavaramerkkityyppien
vililld (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-53/01-C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003,
Kok. 2003, s. 1-3161, 42 kohta ja yhteison tavaramerkistd 20 pdivini joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa olevan saman si#inndksen osalta asia C-445/02 P, Glaverbel
v. SMHV, maérdys 28.6.2004, Kok. 2004, s. [-6267, 21 kohta).
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25 Henkilénnimistd muodostuvien tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnissa kéy-
tettdvit perusteet ovat siis samat kuin ne, joita kéytetddn muita tavaramerkkityyp-
pejé varten.

26 Téllaisiin tavaramerkkeihin ei sovelleta tiukempia yleisid arviointiperusteita, jotka
perustuvat esimerkiksi

— samannimisten henkiloiden ennalta vahvistettuun tiettyyn lukuméaradn, jonka
ylittyessé katsottaisiin, ettd nimeltd puuttuu erottamiskyky

— sellaisten yritysten lukumaiérdén, jotka toimittavat sen kaltaisia tavaroita tai
palveluita, joista rekisterdintihakemulksessa on kyse, ja

— sille, kéytetddnko sukunimié kyseessd olevalla alalla yleisesti vai ei.

27 Tavaramerkin erottamiskykyéd on arvioitava konkreettisesti, oli se minké tyyppinen
hyvénsé.
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Témén arvioinnin puitteissa voi tietysti kidyda ilmi esimerkiksi, ettd kohdeyleiso ei
vélttamatta mielld tavaramerkkid samalla tavalla jokaisen tavaramerkkityypin osalta
ja ettd niin ollen tietyntyyppisten tavaramerkkien erottamiskykyi voi olla vaikeampi
osoittaa kuin muuntyyppisten tavaramerkkien erottamiskykya (ks. mm. em. asia
Henkel, tuomion 52 kohta ja asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
osalta yhdistetyt asiat C-468/01 P—C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHYV, tuomio
29.4.2004, 36 kohta, ei vield julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja em. asia Glaverbel
v. SMHYV, méirdyksen 23 kohta).

Tiettyjen tavaramerkkien erottamiskyvyn konkreettisessa arvioinnissa mahdollisesti
todetuilla suuremmilla vaikeuksilla ei kuitenkaan voida perustella sellaista
olettamaa, ettd téllaisilta merkeiltd lihtokohtaisesti puuttuu erottamiskyky tai ettd
ne voivat saavuttaa sen vain lkidytossd direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetulla tavalla.

Yleinen sukunimi voi yleiskielen sanan tavoin tdyttdd tavaramerkin alkuperin
osoittamista koskevan tehtévin, ja se voi olla erottamiskykyinen kyseisten tavaroiden
tai palveluiden osalta silloin kuin siihen ei voida soveltaa muita rekisteréinnin
hylkaémisperusteita kuin direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
lueteltuja, toisin sanoen esimerkiksi merkin yleistd tai kuvaavaa luonnetta tai
aikaisemman oikeuden olemassaoloa.

Sukunimestd muodostuvan tavaramerkin rekister6intid ei voida evitd sen vuoksi,
ettd valtyttiisiin myontimisti etua ensimmdiselle hakijalle, koska direktiiviin 89/104
ei sisdlly yhtdkddn tdmansuuntaista sidnnostd, oli rekisterdintihakemuksen kohteena
oleva tavaramerkki minka tyyppinen hyvénsa.
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Joka tapauksessa silli seikalla, ettd direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa mahdollistetaan kolmansille henkildille oman nimen kéyttdminen
elinkeinotoiminnassa, ei ole vaikutusta merkin erottamiskyvyn arviointiin, joka
suoritetaan saman direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan puitteissa.

Direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa rajoitetaan rekisteréidysti
tavaramerkistd sen rekisteroimisen jilkeen, toisin sanoen sen jilkeen, kun
tavaramerkin erottamiskyky on todettu, johtuvaa oikeutta yleisesti sellaisten
toimijoiden eduksi, joiden nimi on sama tai samankaltainen kuin rekisterdity
tavaramerkki. Nain ollen titd sd@inndstd ei voida ottaa huomioon tavaramerkin
erottamiskyvyn konkreettisessa arvioinnissa ennen kuin merkki on rekisterdity
tavaramerkiksi.

Neljaan ensimméiseen kysymykseen on siis vastattava, etté direktiivin 89/104 3 artik-
lan 1 kohdan b alakohdan puitteissa yleisestikin sukunimestd muodostuvan
tavaramerkin erottamiskyvyn tai sen puuttumisen arvioinnin on tapahduttava
konkreettisesti, kaikkiin tdmin direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuihin merkkeihin
sovellettavien kriteerien mulkaisesti, yhtdéltd niiden tavaroiden ja palveluiden
kannalta, joita varten rekisterdintid on haettu, ja toisaalta kohderyhmien késityksen
kannalta, Silli seikalla, etti saman direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
rajoitetaan tavaramerkin rekisterdinnin vaikutuksia, ei ole vaikutusta tdhan
arviointiin,

Viides ennakkoratkaisulkysymys

Siltd osin kuin on kyse viidennestd ennakkoratkaisukysymyksestd, on todettava, ettd
se esitettiin vain siind tapauksessa, ettd neljinteen kysymykseen vastattaisiin
myéntévisti. Koska viimeksi mainittuun vastattiin kieltdvésti, tdhdn kysymykseen
ei anneta mitéén vastausta.
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Oikeudenlkdyntikulut

Padasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteiséjen tuomioistuimessa on
vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyssd, minka
vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on p#ittdda oikeudenkiyntikulujen
korvaamisesta. Oikeudenkéyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin niille
asianosaisille huomautusten esittdmisestd yhteisGjen tuomioistuimelle, ei voida
madrata korvattaviksi.

Niilla perusteilla yhteisdjen tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

Jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdiddnnon lihentdmisestd 21 pidivini joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan
1 kohdan b alakohdan puitteissa yleisestikin sukunimesti muodostuvan
tavaramerkin erottamiskyvyn tai sen puuttumisen arvioinnin on tapahduttava
konkreettisesti, kaikkiin timin direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuihin merk-
keihin sovellettavien kriteerien mukaisesti, yhtdilti niiden tavaroiden ja
palveluiden kannalta, joita varten rekisteréintii on haettu, ja toisaalta
kohderyhmien kisityksen kannalta, Silli seikalla, ettdi saman direktiivin
6 artildan 1 kohdan a alakohdan nojalla rajoitetaan tavaramerkin rekisteréin-
nin vaikutuksia, ei ole vaikutusta tihiin arviointiin.

Allekirjoitukset
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