STREAMSERVE V. SMHV (STREAMSERVE)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

27 paivdand helmikuuta 2002 *

Asiassa T-106/00,

Streamserve Inc., kotipaikka Raleigh, Pohjois-Carolina (Amerikan Yhdysvallat),
edustajanaan asianajaja M. Nedstrand,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehindidn A. di Carlo ja G. Humphreys,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (ta-
varamerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 28.2.2000 tekemisti pastoksesti
(asia R 423/1999-2), joka koskee sanan STREAMSERVE rekistersintid yhteison
tavaramerkiksi,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Mengozzi sekd tuomarit
V. Tiili ja R. M. Moura Ramos,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen 27.4.2000 toimi-
tetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 8.8.2000 toimite-
tun vastauskirjelmin,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen 27.10.2000 toi-
mitetun vastauksen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 9.1.2001 toimite-
tun vastineen,

ottaen huomioon 20.6.2001 pidetyssi suullisessa kisittelyssi esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Intelligent Document Systems Scandinavia AB on 22.8.1997 tehnyt sanamerkkii
koskevan yhteisén tavaramerkkihakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointi-
virastossa (jdljempdnd virasto) yhteisén tavaramerkistd 20 piivinid joulukuuta
1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1)
nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid on haettu, on sana STREAMSERVE.

Tavarat, joita varten rekisterdintid on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimisti varten koskevaan
15 pdivdni kesdkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9 ja 16 ja ovat
luokittain seuraavat:

"luokka 9: Ainen ja kuvien tallennus-, siirto- tai toistolaitteet; tictojenkisitte-
lylaitteet, mukaan lukien tietokoneet, tietokonemuistit, niyttéruu-
dut, ndppdimistot, prosessorit, tulostimet ja skannerit; nauhoille,
levykkeille, levyille ja muille konelukuisille vilineille tallennetut tie-
tokoneohjelmat;
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luokka 16: Listatut tietokoneohjelmat; kiyttdoppaat; sanomalehdet ja julkaisut;
neuvonta- ja opetusvilineet.”

Hakemusasiakirjoihin merkittiin 18.2.1999 yhteisén tavaramerkkii koskevan
hakemuksen siirto kantajalle asetuksen N:o 40/94 17 ja 24 artiklan seki yhteison
tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tdytdntéonpanosta
13 pdividnd joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95
(EYVL 303, s. 1) sddnndssd 31 olevan 8 kohdan nojalla.

Asian tutkinut virkamies hylkisi hakemuksen 21.5.1999 tekemillddn paatokselld
asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla, koska sanamerkki STREAMSERVE on
kyseessi olevien tavaroiden osalta kuvaileva ja vailla erottamiskyky4.

Kantaja haki 20.7.1999 asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla virastolta
muutosta asian tutkineen virkamiehen piitokseen siltdi osin kuin timi oli
evdnnyt rekister6innin muiden tuotteiden kuin ”sanomalehdet” ja ”neuvonta- ja
opetusvilineet” osalta.

Valitus annettiin asian tutkineen virkamiehen kisiteltaviksi ennakkotarkastusta
varten asetuksen N:o 40/94 60 artiklan mukaisesti.

Tédmadn jdlkeen valitus siirrettiin toiselle valituslautakunnalle.
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9 Toinen valituslautakunta hylkasi valituksen (jaljempand riidanalainen paatos)
28.2.2000 tekemallddn paidtoksella.

10 Valituslautakunta katsoi, ettd asian tutkinut virkamies oli soveltanut asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa oikein valituksessa tarkoitettujen
tavaroiden osalta.

Asianosaisten vaatimukset

11 Istunnossa, johon kantaja ei saapunut, virasto totesi sanaa STREAMSERVE

kdytettdvin sellaisenaan.

12 Kantaja vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tnomioistuin

— kumoaa riidanalaisen pddtoksen

— palauttaa asian sen tutkijana toimineen virkamiehen kisiteltiviksi ja

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkayntikulut.
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Vastauksessaan kantaja vaatii vaihtoehtoisesti, etti ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin kumoaa riidanalaisen padtoksen muiden tuotteiden kuin »#inen ja
kuvien tallennus-, siirto- tai toistolaitteet” osalta ja palauttaa asian sen tutkijana
toimineen virkamiehen kisiteltiviksi.

Virasto vaatii, ettd ensimmdaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkd4 kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Asian palauttamista sen tutkijana toimineen virkamiehen kisiteltiviksi koskevan
vaatimuksen ottaminen tutkittavaksi

Asianosaisten vditteet ja niiden perustelut

Viraston mukaan kannetta ei voida ottaa tutkittavaksi. Se on sitd mielti, ettd vain
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimella on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan
3 kohdan nojalla toimivalta kumota valituslautakunnan pédtés ja muuttaa
kyseistd pddtosti ja ettd sen on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan nojalla
ryhdyttidvi toimiin ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion tdytin-
toonpanemiseksi. Virasto katsoo, ettd kun riidanalaisen paitoksen on tehnyt
valituslautakunta, tdimé on toimivaltainen viraston sisilli panemaan tiytintdén
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ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion. Taméin seurauksena viraston
mukaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin tunkeutuisi viraston oikeuksien
alueelle, mikili se médrdisi asian siirrettdviksi sen tutkineelle virkamiehelle.

Kantaja ei esitd tiltd osin erityisid viitteita.

Yhteiséjen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on muistettava, ettd asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan mukaan
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimella on toimivalta niin kumota riidan-
alainen pddt6s kuin muuttaa sitd ja ettd asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan
nojalla viraston pitdi toteuttaa toimet ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
tuomion tdytantoonpanemiseksi.

Kuten ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskiytinndstd ilmenee,
asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdasta seuraa, ettei ensimmiisen oike-
usasteen tuomioistuimen tehtdvdnd ole antaa virastolle méiidriyksid (asia
T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio
31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta). Siirtimailla asian kisittelyn sen tut-
kineelle virkamiehelle ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin ei aseta virastolle
velvollisuutta tehdi tai olla tekemitti jotain eiki siis osoita midriysti virastolle.
Tastd johtuen vaatimus asian siirtdmisestd sen tutkineen virkamiehen kisitelti-
viksi voidaan ottaa tutkittavaksi asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdasta
huolimatta.

Lisiksi asian siirtAmisestd sen tutkineen virkamiehen kisiteltivikst vol masriti
valituslautakunta asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan nojalla, ja se kuuluu
niihin toimenpiteisiin, jotka ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin voi suorittaa
asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdassa vahvistetun muuttamistoimivaltansa
puitteissa.

I-735



20

21

22

TUOMIO 27.2.2002 — ASIA T-106/00

Edelld todetusta seuraa, ettd vaatimus asian siirtimisestd asian tutkineen virka-
miehen kisiteltdviksi voidaan ottaa tutkittavaksi.

Asiakysymys

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, jotka koskevat
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan virheellistd soveltamista seki syrjintikiellon periaatteen loukkaa-
mista.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kobdan ¢ alakohdan virbeellisii soveltamista
koskeva kanneperuste

Asianosaisten viitteet ja niiden perustelut

Kantaja viittad, ettd yhteison tavaramerkiksi rekisterdinnin epdéminen asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan nojalla on oikeutettua vain silloin
kun asianomaisen merkin kuvailevuus on vilittomalld, selvilli ja kiistattomalla
tavalla ilmeinen hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta.
Kantajan mukaan nimittiin kokemus osoittaa, ettd kuluttajat eivit huomaa
kuvailevia merkityssisiltdjd merkissd. Kantaja viittis, ettei rekistersintii timin
johdosta voida evitd sanamerkeiltd, joiden kuvailevat merkityssisillét tulevat
ilmi vasta dlyllisen paittelyn jalkeen.
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Kantajan mielestd tdssd tapauksessa sanat “stream” ja “serve” eivit aivan
ilmeisestikiin ole omiaan vilittimidn suorasti ja valittdmasti valituslautakunnan
tunnustamia abstrakteja merkityssisilt6jd tietotekniikan alalla.

Kantaja tuo esiin, ettei valituslautakunta ole osoittanut sanan serve” olevan
lyhenne teknisestd termistd “server” (palvelin). Kantaja muistuttaa kolmannen
valituslautakunnan padtoksestd asiassa R 26/1998-3, NETMEETING, ja toteaa,
ettd on tietyssi miirin otettava huomioon sanan ”serve” yleisemmait merkityk-
set, kuten “be a servant to someone” (olla jonkun palvelija), "work for some-
body” (tydskennelld jonkun hyviksi), *supply with goods and services” (tarjota
tavaroita ja palveluja) ja ”be satisfactory for a need or purpose” (palvella tarvetta
tai tavoitetta). Tamin lihestymistavan mukaisesti sanalla “serve” ei kantajan
mukaan ole yksiselitteistd tai kyseessd oleviin tavaroihin erityisesti liittyvaa
merkitystd ja ettd timin johdosta merkilli STREAMSERVE ei ole vilitonti
kytkostd niihin.

Kantaja viittdd, ettd joka tapauksessa kokonaisuudessaan tarkastellun merkin
STREAMSERVE merkityssisdlté eroaa niiden kahden sanan merkityssisallosti,
joista se muodostuu.

Kantajan mukaan merkkiid STREAMSERVE voidaan pitdi suggestiivisena muttei
kuvailevana.

Kantaja painottaa timin ohella, ettd merkin STREAMSERVE rekisterointi ei
muodostaisi kantajan kilpailijoille estettd, silli ndilli on mahdollisuus kayttia
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tavaramerkkind lukuisia muita muodostettuja merkkeji, jotka sisiltivit joko
sanan “stream” tai sanan “serve”.

Lisdksi kantaja korostaa, ettd epiilyksen vallitessa jasenvaltioissa toteutetuilla
saman merkin rekisterdinneilli on presumtiivinen vaikutus virastossa vireilld
olevassa rekisterdintimenettelyssi.

Téssd tapauksessa kantaja toteaa, ettd merkki STREAMSERVE on ennen rii-
danalaisen paitoksen tekemisti rekisterdity Ruotsissa ja Norjassa, joiden tava-
ramerkkioikeus on yhdenmukaistettu jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiadinnon
lahentdmisestd 21 paivind joulukuuta 1988 annetulla ensimmiiselld neuvoston
direktiivilld 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1). Kantajan mukaan Ruotsissa
tehty rekisterdinti kattaa samat tuotteet kuin esilli olevassa asiassa. Kantaja
vdittdd my0s, ettd Ruotsin patenttiviranomainen tutkii englannin kieleen perus-
tuvat sanamerkit samalla tavalla kuin ruotsin kieleen perustuvat.

Samaten kantaja ilmoittaa tehneensi 28.3.2000 hakemuksen Yhdistyneen
kuningaskunnan patentti- ja tavaramerkkivirastoon (Patent Office Trade Marks
Registry) merkin STREAMSERVE rekisterdimiseksi luokkaan 9 kuuluville
tuotteille, joihin kuuluvat 44nen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet;
tietojenkasittelyvilineet kuten tietokoneet, muistit, niytét, ndppéimistot, pro-
sessorit, printterit ja skannerit; nauhalle, levyille, levykkeille tai muille laitteiden
kdyttdmille vilineille tallennetut tietokoneohjelmat”, seki tietyille luokkaan 21
kuuluville tietotekniikkapalveluille. Kantajan mukaan kyseinen hakemus jul-
kaistiin viitteiden esittimistd varten, eikd Patent Office esittinyt huomautuksia,
jotka olisivat perustuneet ehdottomiin hylkiysperusteisiin.
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Kantaja huomauttaa, etti tavaramerkkien rekisterdinnissd Ruotsin patenttivi-
ranomainen ja Patent Office soveltavat ankarampia kriteerejd kuin yhteisén
virasto, kun ne tutkivat samalla tavoin viran puolesta hylkiysperusteet.

Lisdksi kantaja viittdd tehneensid 30.3.2000 Saksan patentti- ja tavaramerkkivi-
ranomaiselle (Deutsches Patent- und Markenamt) hakemuksen merkin STRE-
AMSERVE rekisterdimiseksi samoille tavaroille ja palveluille kuin Yhdistyneessi
kuningaskunnassa vireille panemassaan rekisterdintimenettelyssd ja ettd tima
hakemus julkaistiin viitteiden esittdmistd varten 31.8.2000, eikd Deutsches
Patent- und Markenamt esittdnyt huomautuksia, jotka olisivat perustuneet
ehdottomiin hylkdysperusteisiin. Kantajan mukaan kyseinen viranomainen
soveltaa tavaramerkkien rekisterdinnissd samoja tai vastaavia kriteereji kuin
yhteisén virasto. Kantaja toteaa lisiksi, ettd englanninkieliset sanamerkit tutki-
taan samalla tavoin kuin saksankieliset.

Lopuksi kantaja vdittdd, ettd merkin STREAMSERVE rekisterdinti samoille
tavaroille ja palveluille kuin Yhdistyneessd kuningaskunnassa tehdyssd rekiste-
réintihakemuksessa toteutettiin  Benelux-maissa 29.3.2000 ja Ranskassa
20.4.2000. Kantajan mukaan muitakin rekisterdintihakemuksia on julkaistu
véitteiden esittdmistd varten (Espanjassa 2.7.2000 ja Yhdysvalloissa 31.10.2000)
tai pantu vireille (Tanskassa 28.3.2000 ja Italiassa 4.4.2000).

Virasto puolestaan kiistdd kantajan perustelut ja katsoo riidanalaisen paatdksen
olevan oikeudellisesti virheetén. Se tarkentaa, ettd tima arviointi koskee samalla
tavalla kaikkia hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita. Erityisesti tuoteryhmien
?kasikirjat” ja ”julkaisut” osalta virasto toteaa, ettd merkki STREAMSERVE on
myos ndiden tavaroiden osalta kuvaileva, silld tietovirran hallinta- ja automati-
sointitekniikkaa voidaan kayttdd tekstimateriaalin ldhettdmiseen.
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Yhteisojen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan mukaan rekisterdintii
eivit voi saada “tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista mer-
keistd tai merkinnéistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kayttdd osoittamaan
tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, maiiria, kiyttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperis, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suori-
tusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”. Lisiksi
7 artiklan 2 kohdan mukaan ”1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisterdinnin esteet
olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteis64”.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohta estii sen, ettd siind tar-
koitetut merkit tai ilmaisut varataan rekisterdinnin seurauksena vain yhdelle
yritykselle tavaramerkiksi. Siznnokselld pyritidn siten toteuttamaan yleistd etua,
joka edellyttdd tillaisten merkkien tai ilmausten olevan vapaasti kaikkien kiy-
tettdvissd (yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio
4.5.1999, Kok. 1999, s. 1-2779, 25 kohta).

Merkin kuvailevuuden arvioinnin osalta on ensinnikin huomattava, ettd se voi-
daan tehdd vain suhteessa siihen kisitykseen, joka tietylld kohdeyleis6ll siitd on.

Téssd tapauksessa virasto on istunnossa aivan oikein todennut, etti asian-
omainen kohdeyleis6 muodostuu keskimazriisistd englantia puhuvista kulutta-
jista, Internetin kiyttijisti ja sen audiovisuaalisista puolista kiinnostuneista
tahoista. T4ti yleis6d voidaan pitid tavanomaisen valistuneena sekd kohtuullisen
tarkkaavaisena ja huolellisena (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 26 kohta; ks. vastaavasti myos
asia T-359/99, DKV v. SMHV (Eurohealth), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001,
s. II-1645, 27 kohta).
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Kantajan sen viitteen osalta, jonka mukaan ulkopuolisilla ja etenkéin kantajan
kilpailijoilla ei ole tarvetta kiyttid kyseistd merkkid hakemuksessa tarkoitettujen
tuotteiden osoittamiseen, on todettava, etti edelli mainitun asiassa Windsurfing
Chiemsee annetun tuomion 35 kohdassa yhteisdjen tuomioistuin katsoi, ettd
direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan — joka vastaa ase-
tuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaa — soveltaminen ei edellyti
konkreettista, todellista ja painavaa tarvetta vapaaseen kiytettivyyteen.

Tamidn vuoksi — kuten virasto on aivan oikein todennut — on asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaa sovellettaessa tutkittava pelkistddn
kyseisen sanamerkin relevantin merkityssisidllon pohjalta, onko kohdeyleisén
kannalta olemassa riittdvin suora ja konkreettinen yhteys merkin ja niiden
tavaroiden vililld, joita varten rekisterdintid haetaan.

Tiltd osin on aluksi huomattava, ettd sana STREAMSERVE on sana, joka
muodostuu pohjaverbistd (”serve”) ja substantiivista (”stream”). Kyseessd ole-
ville kuluttajille ndin muodostuva sana ei ilmeisestikddn ole epdtavanomainen.

Sanan STREAMSERVE merkityssisidllon osalta on todettava, ettd riidanalaisen
padtoksen 12 ja 13 kohdasta sekd viraston istunnossa antamasta selvityksestid kay
ilmi, ettd sana viittaa tekniikkaan, jolla palvelimesta ldhetetdin dataa ja jonka
avulla titd voidaan kisitelld sddnnollisend ja katkeamattomana virtana. Téltd
osin ei ole merkitystd kantajan esittamilld viitteilld, jotka koskevat sananosan
”serve” mahdollisia eri merkityksia. Rekisteroitaviksi haettujen tuotteiden osalta
niet viraston esittimd merkityssisdlto sanojen “stream” ja “serve” osalta on
oikea. On silti muistettava, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan soveltamisalaan kuulumiseksi on riittdvis, ettd sanamerkki ainakin
yhden mahdollisen merkityksensé osalta tarkoittaa asianomaisten tavaroiden tai
palvelujen ominaispiirretta.
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Sanan STREAMSERVE ja asianomaisten tuotteiden vilisen suhteen luonteen
osalta valituslautakunta totesi riidanalaisen padtoksen 12 kohdassa sanan
ilmoittavan suoraan ndiden tavaroiden kiyttdtarkoituksen.

Ryhmiin ”dinen ja kuvien tallennus-, siirto- tai toistolaitteet”, “tietojenkisitte-
lyvilineet mukaan lukien tietokoneet, tietokonemuistit, ndyttéruudut, nippii-
mistdt, prosessorit, tulostimet ja skannerit”, ”nauhoille, levykkeille, levyille ja
muille konelukuisille vilineille tallennetut tietokoneohjelmat® seki ”listatut tie-
tokoneohjelmat” kuuluvien tuotteiden osalta virasto totesi asian kannalta mer-
kityksellisesti vastauskirjelmissdin ja vastineessaan seki istunnossa esittiméssiin
selvityksessi, ettd tekniikka, jolla palvelimesta lihetetisin dataa ja jonka avulla
titd voidaan kdsitelld sddnnéllisend ja katkeamattomana virtana, todella vaatii
nididen tuotteiden kdyttdd. Mainittu tekniikka ei nimittiin ole ainoastaan niiden
tuotteiden erds kdyttoala, vaan kuuluu niiden varsinaisiin toimintatarkoituksiin.
Néin ollen sanan STREAMSERVE ja niiden tuotteiden vililld on kohdeyleison
kannalta olemassa riittdvin suora ja konkreettinen yhteys.

Nayttdjen, ndppdimistdjen, prosessorien, tulostimien ja skannerien osalta on
todettava, ettd niiti tavaroita ei mainita sellaisenaan rekistersintihakemuksessa,
vaan pelkistddn esimerkkeind tuoteryhméin nimeltd tietojenkisittelyvilineet”
kuuluvista tuotteista. Mainittuja tavaroita ei siis voida ottaa huomioon esilli
olevan sanan kuvailevuutta arvioitaessa. Tistd seuraa, ettd vaikka oletettaisiin-
kin, ettei riittdvin suoraa ja konkreettista yhteyttd sanan STREAMSERVE ja
ndiden tavaroiden vililld ole, edelli tehty arvio ei siitd muutu.

Vaikka sanaa STREAMSERVE ei pidettiisikddn kuvailevana kaikkien ryhmain
“tietojenkasittelyvilineet” sisiltyvien tavaroiden osalta, on huomattava, etti
kantaja on hakenut kyseisen merkin rekistersintid kaikkia tihén ryhmain kuu-
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luvia tuotteita varten tekemittd eroa niiden valilld. Tastd syystd on vahvistettava
valituslautakunnan arvio silti osin kuin se koskee kaikkia tuotteita (ks. vastaa-
vasti em. asiassa DKV v. SMHV annetun tuomion 33 kohta).

Kantajan esiin tuomien kansallisten pddtdsten osalta on huomattava, kuten
oikeuskdytdnnostd ilmenee, ettd yhteison tavaramerkkilainsdidiantd muodostaa
sdadnnoskokonaisuudesta koostuvan itsendisen jdrjestelmin, jolla pyritidn omiin
tavoitteisiin ja jota sovelletaan kansallisista jarjestelmistd riippumatta (asia
T-32/00, Messe Miinchen v. SMHYV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000,
s. [1-3829, 47 kohta). Tdmin johdosta merkin rekisterditivyytti yhteisén tava-
ramerkkind voidaan arvioida vain asiaa koskevan yhteison lainsiddinnon
perusteella. Ndin ollen virasto ja mahdollisesti tuomiovaltaa kéyttiva yhteis6jen
toimielin eivit ole sidottuja jdsenvaltiossa taikka kolmannessa maassa tehtyyn
padtokseen, jossa tunnustetaan merkin rekisterbitivyys kansallisena tavara-
merkkind. Ndin on asian laita siindkin tapauksessa, ettd tillainen padt6s on tehty
direktiivilld 89/104/ETY yhdenmukaistetun kansallisen lainsdddinnon nojalla tai
maassa, joka kuuluu kielialueeseen, johon kyseinen sanamerkki lukeutuu.

Tistd seuraa, ettd kantajan viite, joka koskee sellaisten kansallisten paatosten —
ja erityisesti Yhdistyneessi kuningaskunnassa tehdyn paitoksen — olemassa-
oloa, joissa tunnustetaan sanan STREAMSERVE rekistertitidvyys kansallisena
tavaramerkkini, on tehoton. Kantaja ei my6skdin ole tuonut esiin nididen paa-
tosten johdosta esitettdvissd olevia olennaisia viitteita.

Kaikesta edelld todetusta seuraa, ettd sanaa STREAMSERVE voidaan kiyttia
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla
osoittamaan 44 kohdassa mainittujen tuotteiden ominaisuuksia.
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Ryhmiin "kayttéoppaat” ja "julkaisut” kuuluvien tuotteiden osalta virasto ei ole
riittdvilld tavalla ndyttinyt toteen sitd, ettd sana STREAMSERVE osoittaa niiden
kidyttotarkoitusta tai muuta ominaisuutta. Tekniikka, jolla palvelimesta lihete-
tdén dataa ja jonka avulla titd voidaan kisitelld siinnollisend ja katkeamatto-
mana virtana, ei ndet vaadi eiki edellytd ndiden tuotteiden kiyttdd. Ei mydskddn
voida viittdd — kuten virasto vastineessaan — ettd kyseinen sana on kuvaileva
nédiden tuotteiden osalta, koska tekniikkaa, johon sana viittaa, voidaan kayttdd
yhtd lailla kirjoitetun tekstin lihettimiseen sihkoisesti. Kirjoitetun tekstin
lahettiminen sihkdisesti on korkeintaan timin tekniikan erds kiyttoalue, muttei
asianomaisten tuotteiden tekninen toimintatarkoitus. Ei mydskddn vaikuta silti,
ettd sana STREAMSERVE osoittaisi mainittujen tuotteiden jotakin muuta omi-
naisuutta. Niin ollen kohdeyleisén kannalta ei ole olemassa riittdvin suoraa ja
konkreettista yhteyttd sanan STREAMSERVE ja niiden tuotteiden valilli.

Kaikesta edelld todetusta seuraa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on hyviksyttivd ryhmiin ?kiyt-
téoppaat” ja “julkaisut” kuuluvien tavaroiden osalta ja hyldtrivi kaikkien
muiden tavaroiden osalta.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakobdan virbeellisti soveltamista
koskeva kanneperuste

Asianosaisten véitteet ja niiden perustelut

Kantaja viittdéd tavaramerkin osoittavan riittivia kekselidisyyttd, jotta se tiyttdd
erottamiskyvylle asetetut vihimmaisedellytykset rekisterdintis varten.
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Virasto toteaa, ettd merkit, jotka ovat asianomaisten tavaroiden tai palvelujen
lajia, laatua, mddrdd tai muita ominaisuuksia kuvaavia, kuuluvat usein myos
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan. Virasto
katsoo tdmin vuoksi, ettd sen esittimit haetun tavaramerkin kuvailevuutta
koskevat viitteet ovat relevantteja myos erottamiskyvyn puuttumisen osalta.

Kantajan sen viitteen osalta, jonka mukaan merkki STREAMSERVE osoittaa
kekselidisyyttd, virasto arvioi, ettd haettujen tuotteiden osalta sanojen ”stream”
ja "serve” kiytto ei ole epidtavanomaista eikd osoita kekselidisyyttd. Viraston
mukaan ilmaisu STREAMSERVE ei tuo mitdin lisid ndiden kahden yhdistetyn
sanan merkityssisdltoén. Tédstd syystd ilmaisulta STREAMSERVE puuttuu vaa-
dittava vihimmadiserottamiskyky.

Yhteiséjen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdidetdin, ettd “tava-
ramerk[kkejd], joilta puuttuun erottamiskyky”, ei rekistertidid. Asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa sdidetdan lisiksi, ettd ”1 kohtaa sovelletaan,
vaikka rekisterdinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisd”.

Erottamiskykyd arvioitaessa on niin ikddn otettava huomioon ainoastaan ne
tavarat tai palvelut, joita varten rekisterdintid haetaan.
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Tissd tapauksessa, siltd osin kuin riidanalainen paités koskee tuotteita, joiden
osalta edelld on katsottu sanan STREAMSERVE olevan kuvaileva, on muistet-
tava, ettd vakiintuneen oikeuskidytinnén mukaan merkkid ei voida rekisterdidi
vhteisdn tavaramerkiksi, jos yksikin ehdottomista hylkdysperusteista soveltuu
merkkiin (asia T-345/99, Harbinger v. SMHV (TRUSTEDLINK), tuomio
26.10.2000, Kok. 2000, s. II-3525, 31 kohta; asia T-360/99, Community Con-
cepts v. SMHV (Investorworld), tuomio 26.10.2000, Kok. 2000, s. Ii-3545,
26 kohta ja asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio 31.1.2001,
Kok. 2001, s. 1I-449, 28 kohta). Tdmin vuoksi kanneperuste on tiltd osin
tehoton.

Sitd vastoin kanneperuste on tutkittava siltd osin kuin riidanalainen padtés
koskee ryhmiin “kiyttdoppaat” ja *julkaisut” kuuluvia tuotteita.

Kuten riidanalaisen pédtoksen 15 kohdasta ilmenee, valituslautakunnan mukaan
kyseessid oleva sana “kuvaa suoraan hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita”,
minkd seurauksena siltd puuttuu erottamiskyky. Valituslautakunta siis patteli
kyseisen sanan erottamiskyvyn puuttuvan sen kuvailevan luonteen johdosta.
Edelld on kuitenkin katsottu, ettd mainittujen tuotteiden osalta sanan STRE-
AMSERVE rekisterointii ei voida eviti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan perusteella. Niin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohtaan nojautuvat valituslautakunnan perustelut on hyléttivi siltd osin
kuin ne perustuvat edelld todettuun virheeseen.

Témiin lisiksi on todettava, ettei riidanalainen p#ités eivitki myoskddn viraston
kirjalliset toteamukset eikd timin istunnossa esittimi selvitys sisilli seikkoja,
joiden perusteella voitaisiin todeta sanan STREAMSERVE erottamiskyvyn
puuttuminen ryhmiin “kdyttéoppaat” ja *julkaisut” kuuluvien tavaroiden osalta.
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Tdstd seuraa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rik-
komista koskeva kanneperuste on niin ikddn hyviksyttivd ryhmiin “kayttoop-
paat” ja “julkaisut” kuuluvien tavaroiden osalta ja hyldttivd muiden tavaroiden
osalta.

Syrjintikiellon periaatteen loukkaamista koskeva kanneperuste

Asianosaisten viitteet ja niiden perustelut

Kantaja viittdd valituslautakunnan loukanneen syrjintikiellon periaatetta hyld-
tessddn kantajan valituksen, vaikka asiassa R 55/1999-1 ensimmiinen valitus-
lautakunta hyviksyi merkin IMAGESTREAM rekisteréimisen samoille tavaroille
lukuun ottamatta “ddnen ja kuvien tallennus-, siirto- tai toistolaitteita”. Kantajan
mukaan nimd kaksi asiaa ovat riittdvdn samanlaisia ansaitakseen samanlaisen
kohtelun. Tiltd osin kantaja toteaa, ettd haettujen tavaroiden luettelo on sama
molemmissa asioissa, kun otetaan huomioon se, ettd vastauksessa esitetyssi
toissijaisessa vaatimuksessa on jétetty pois “ddnen ja kuvien tallennus-, siirto- tai
toistolaitteet”. Kantajan mielestd asiassa R 55/1999-1 ensimmadinen valituslau-
takunta piti merkkida IMAGESTREAM pelkistddn suggestiivisena. Kuitenkaan
sana “serve” ei ole ainakaan kyseisid tuotteita kuvaavampi kuin sana “image”.

Virasto hyviksyy periaatteen, jonka mukaan on viltettivd kohtelemasta syrji-
visti samanlaisia tai vastaavia tapauksia, mutta katsoo puolestaan, ettd kunkin
merkin rekisterditdvyyttd yhteison tavaramerkkind on arvioitava merkin omi-
naispiirteiden perusteella.

I1- 747



64

65

66

67

TUOMIO 27.2.2002 — ASIA T-106/00

Virasto viittdd, ettd merkit IMAGESTREAM ja STREAMSERVE ovat erilaisia ja
ettei ole esitetty todisteita siitd, ettd sanoja “image” ja ”stream” kiytettiisiin
jokapdiviisesti kuvaamaan kyseisid tuotteita, eiki my®dskidn kantajan siitd
viitteestd, ettd sana “image” ei ole vihemmin kuvaileva kuin sana ”stream”.

Haettujen tuotteiden luettelon mahdollinen muuttaminen ei myéskiin viraston
mukaan vaikuta milld4n tavoin riidanalaisen padtoksen lainmukaisuuteen.

Yhteis6jen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava, ettd merkin rekisterdintid yhteison tavaramerkiksi koskevat
pditokset, jotka valituslautakuntien on tehtivd asetuksen N:o 40/94 nojalla,
kuuluvat sidotun harkinnan eivitkid vapaan harkinnan piiriin. Tdmin vuoksi
valituslautakuntien paitosten laillisuutta on arvioitava yksinomaan timin ase-
tuksen nojalla, sellaisena kuin yhteiséjen tuomioistuin on sitd tulkinnut, eiki
niiden aiemman péitdksentekokiytinnon pohjalta.

Niin ollen on kaksi mahdollista tapausta. Jos valituslautakunta on aiemmassa
asiassa merkin rekisterditdvyyden yhteison tavaramerkkini tunnustaen sovelta-
nut oikein asetuksen N:o 40/94 asiaa koskevia siinnéksid ja myShemmin,
aiempaa asiaa vastaavan asian yhteydessd tehnyt vastakkaisen paitdksen,
vhteisSjen tuomioistuimen on kumottava viimeksi mainittu padtds silld perus-
teella, ettd asetuksen N:o 40/94 asiaa koskevia sidinnéksid ei ole noudatettu.
Tédssd ensimmadisessd tapauksessa syrjintikiellon periaatteen loukkaamista kos-
keva kanneperuste on niin muodoin tehoton. Siti vastoin jos valituslautakunta on
alemmassa asiassa hyviksynyt merkin rekisterditdviksi yhteisén tavaramerkkini
ja téllin toiminut oikeudellisesti vdirin, ja my6hemmin, aiempaa asiaa vastaa-

II- 748



68

69

70

STREAMSERVE V. SMHV (STREAMSERVE)

van asian yhteydessi tehnyt vastakkaisen paitdksen, ensiksi tehtyyn pdédtokseen
ei voida tehokkaasti vedota viimeksi tehdyn padtéksen kumoamista koskevan
vaatimuksen tueksi. Yhteis6jen tuomioistuimen oikeuskdytinndstd néet ilmenee,
ettd yhdenvertaisuusperiaatteen on oltava sopusoinnussa laillisuusperiaatteen
kanssa, jonka mukaan taas kukaan ei voi edukseen vedota lainvastaisuuteen, joka
hyodyttdd jotakuta toista (ks. vastaavasti asia 134/84, Williams v. tilintarkas-
tustuomioistuin, tuomio 4.7.1985, Kok, 1985, s. 2225, 14 kohta ja asia 188/83,
Witte v. parlamentti, tuomio 9.10.1984, Kok. 1984, s. 3465, 15 kohta). Siten
tidssd toisessa tapauksessa syrjintikiellon periaatteen loukkaamista koskeva
kanneperuste on niin ikdin tehoton.

Téstd seuraa, ettd syrjintikiellon periaatteen loukkaamista koskeva kanneperuste
on hylittdva tehottomana.

Tamdnkin lisdksi on huomattava, ettd jos sallitaan, ettd aiemmassa paitoksessi
esitetyt tosiseikkoja tai oikeudellista puolta koskevat perustelut voivat tukea
asetuksen N:o 40/94 sidnnoksen rikkomista koskevaa kanneperustetta, on
todettava, ettd tdssd tapauksessa kantaja ei ole vedonnut siihen, ettd tavara-
merkkiia IMAGESTREAM koskevassa pdidtoksessd on perusteluja, jotka ovat
omiaan kyseenalaistamaan edelld esitetyn arvion, joka koskee asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c ja b alakohdan rikkomista koskevia kannepe-
rusteita. Lisdksi voidaan havaita, ettd kantaja itse mainitsee kanteessaan sanan
»STREAM” — joka on kyseisten merkkien yhteinen tekiji — semanttisesta
arvioinnista, ettd valituslautakunnat antoivat sille saman merkityssisillén kum-
massakin tapauksessa.

Edelld todetusta seuraa, ettd kanne on hyvaksyttivad ryhmiin “kiyttéoppaat” ja
?julkaisut” kuuluvia tavaroita koskevilta osin ja hyldttdvd muilta osin.
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Kantajan vaibtoehtoisesta vaatimuksesta ja vaatimuksesta palauttaa asia sen
tutkineen virkamiehen kisiteltiviksi

Kantajan vaihtoehtoisen vaatimuksen osalta, joka koskee riidanalaisen patsksen
kumoamista ja asian palauttamista sen tutkineen virkamichen kisiteltiviksi
muiden tuotteiden kuin “ddnen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet”
osalta, on todettava, etti tdmi toissijainen vaatimus sisiltyy ensisijaiseen vaa-
timukseen ja on niin ollen hylittivi samoilta osin kuin tima.

Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan mukaan ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimella on, kuten edelli 17 kohdassa on todettu, toimivalta seki
kumota riidanalainen piit6s ettd muuttaa sitd. Sikili kuin esilld oleva kanne on
hyviksyttavid, on kuitenkin katsottava kantajan edun tulevan riittivisti turva-
tuksi silld, ettd riidanalainen padtés kumotaan palauttamatta asiaa sen tutkineen
virkamiehen kisiteltiviksi.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 3 kohdassa
mddrdtddn, ettd jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja
osa toisen asianosaisen hyviksi, ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin voi
midrita oikeudenkdyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken. Koska esilld ole-
vassa asiassa kantajan vaatimukset on hyviksytty vain tiettyjen tuotteiden osalta,
on syytd velvoittaa kantaja vastaamaan omista oikeudenkiyntikuluistaan ja
lisiksi korvaamaan kaksi kolmannesta vastaajan oikeudenkiyntikuluista.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljds jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen
valituslautakunnan 28.2.2000 tckema paatos (asia R 423/1999-2) kumotaan
ryhmiin “kiytt6oppaat” ja “julkaisut” kuuluvia tavaroita koskevilta osin.

2) Kanne hylatdan muilta osin.

3) Kantaja vastaa omista oikendenkiyntikuluistaan ja velvoitetaan korvaamaan
kaksi kolmannesta vastaajan oikeudenkayntikuluista. Vastaaja vastaa oikeu-
denkidyntikulujensa yhdestd kolmanneksesta.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Julistettiin Luxemburgissa 27 piiviand helmikuuta 2002.

H. Jung P. Mengozzi

kirjaaja neljannen jaoston puheenjohtaja
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