TUOMIO 2.7.2002 — ASIA T-323/00

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

2 pdivdand heindkuuta 2002 *

Asiassa T-323/00,

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, kotipaikka Mainz (Saksa), edustajanaan
asianajaja R. Schneider,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehindin A. von Miihlendahl ja C. Rohl Sgberg,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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SAT.1 v. SMHV (SAT.2)

jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (ta-
varamerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 2.8.2000 tekemisti paatoksesti
(asia R 312/1999-2),

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja R. M. Moura Ramos seki tuo-

marit J. Pirrung ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 16.10.2000 toi-
mitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 15.2.2001 toimi-
tetun vastineen,

ottaen huomioon 9.1.2002 pidetyssa istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan
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tuomion

Asian tausta

Kantaja on 15.4.1997 tehnyt sanamerkkii koskevan yhteison tavaramerkkiha-
kemuksen sisdmarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
(jaljempidna virasto) yhteison tavaramerkistd 20 piivini joulukuuta 1993 anne-
tun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sel-
laisena kuin se on muutettuna.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintia on haettu, on sanamerkki SAT.2.

Tavaramerkin rekisterintid on haettu yhtdalta useita sellaisia tavaroita varten,
jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien
rekisterOimistd varten koskevan 15 piiviand kesikuuta 1957 tehdyn Nizzan
sopimuksen, sellaisena kuin se on revisoituna ja muutettuna, luokkiin 3, 9, 14,
16, 18, 20, 25, 28, 29 ja 30, ja toisaalta sellaisia palveluja varten, jotka kuuluvat
kyseisen sopimuksen luokkiin 35, 38, 41 ja 42. Niami viimeksi mainitut palvelut
vastaavat kunkin mainitun luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 35: ”Mainonta ja markkinointi, tieto- ja tiedonvilityspalvelut mark-
kinoinnin ja myynnin alalla, markkinatietojen tilastollinen ana-
lysointi, markkinatutkimukset, markkina-analyysit, kuvastojen,
postitusmateriaalin ja tavaroiden jakelu mainostarkoituksiin,
radio-, televisio- ja elokuvamainonta, suhdetoiminta (Public
Relations), myynninedistiminen (Sales Promotion), kauppojen
vilitys ja tekeminen muiden puolesta, tavaroiden hankkimista ja
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— Luokka 38:

— Luokka 41:

SAT.1 v. SMHV (SAT.2)

vilitystd koskevien sopimusten vilitys, kaikki edelli mainitut
palvelut myos tiedonsiirtoverkkojen yhteydessi; tiedonhallinta
tietokoneen avulla; markkinatutkimustietojen kokoaminen ja
vilitys; online-interaktiivinen elektroninen tutkimus sekd mark-
kinointi ja markkinatutkimus liittyen informaatioteknisiin tuot-
teisiin ja palveluihin; tietojen sydttiminen, vilittiminen,
tallentaminen, kisittely ja toistaminen; maksutietojen keridi-
minen, kisittely, tallentaminen ja vilittiminen; tieto-
kantapalvelut, nimittiin tietojen kokoaminen, valmistelu,
arkistointi, analysointi, pdivitys ja edelleen toimittaminen”

”Radio- ja televisioldhetysten/-ohjelmien vilitys johdottomien tai
johtoja kayttivien verkkojen kautta; elokuva-, televisio-, radio-,
videoteksti- ja teletekstiohjelmien tai -lihetysten lihettiminen;
kayttdjien kiyttdoikeuksien vilittiminen ja mydntiminen erilai-
siin tietoverkkoihin; tietoliikenne; uutisten, lehdistotiedotteiden
keruu, toimittaminen ja vilitys (myos elektronisesti ja/tai tieto-
koneiden avulla); ddnen ja kuvan siirto satelliittien vilitykselli;
tilaustelevisiopalvelun vilittiminen (maksutelevisio) mukaan
lukien video-on-demand, myés digitaalisena alustana kolmansille
osapuolille; tietoliikenteeseen ja tietokantoihin liittyvit palvelut;
tiedon vilitys kolmansille osapuolille; tietojen vilitys johdotto-
mien tai johtoja kdyttivien verkkojen kautta; on-line-palvelut ja
-lahetykset, nimittdin tietojen ja uutisten, mukaan lukien sihké-
posti, vilittiminen; toiminta uutisten, kuvien, tekstien, puheen ja
tietojen vilittimiseksi verkoissa; ostoskanavalihetysten lihetti-
minen”

”Elokuvien, video- ja muiden televisio-ohjelmien tuotanto, jil-
jentiminen, esittiminen ja vuokraus; tietojen, puheen, tekstin,
ddni- ja kuvatallenteiden tuotanto ja jiljentiminen video- ja/tai
ddnikaseteille, -nauhoille ja -levyille (mukaan lukien cd-rom-
levyt ja cd-i-levyt) seki videopelit (tietokonepelit); video- ja/tai
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— Luokka 42:
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danikasettien, -nauhojen ja -levyjen (mukaan lukien cd-rom-levyt
ja cd-i-levyt) sekd videopelien (tietokonepelit) esitys ja vuokraus;
televisiovastaanottimien ja dekooderien vuokraus; koulutus,
kasvatus, ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat; esitysten,
tietokilpailujen ja musiikkitilaisuuksien jarjestiminen ja toteut-
taminen sekd ajanviete- ja urheilukilpailujen jarjestiminen, myos
radioon tai televisioon tallennettavat tai suorana lihetettavit;
televisio- ja radiomainoslihetysten tuotanto mukaan lukien
vastaavat pelilihetykset; kilpailujen jirjestiminen sivistyksen,
opetuksen, viihteen ja urheilun alalla; etakurssien jirjestiminen;
kirjojen, sanomalehtien ja muiden painotuotteiden sekd vastaa-
vien sidhkoisten viestimien (mukaan lukien cd-rom- ja cd-i-levyt)
julkaiseminen ja toimittaminen; konsertti-, teatteri- ja viihdeti-
laisuuksien sekid urheilukilpailujen jarjestiminen; elokuvien,
televisio-, radio- ja videoteksti- ja teletekstiohjelmien ja -lihe-
tysten tuotanto, radio- ja televisioviihde; elokuvien ja videoiden
sekd muiden koulutukseen, opetukseen ja viihteeseen liittyvien
kuva- ja d4dniohjelmien tuotanto, myos lapsille ja nuorille; video-
ja/tai ddnikaseteille, -nauhoille ja -levyille tallennettujen dini- ja
kuvatallenteiden tuotanto, jiljentiminen, esittiminen ja vuok-
raus; teatteriesitykset, musiikkiesitykset; d4dnen ja kuvan syotta-
minen, vilittiminen, tallentaminen, kisittely ja toistaminen;
radio- ja televisioldhetysten/-ohjelmien vilitys; ostoskanavala-
hetysten tuotanto”

”Elokuvien, televisio- ja videotuotannon sekd muiden kuva- ja
ddniohjelmien oikeuksien my6ntiminen, vilitys, vuokraus seki
muu kaytto; tekijan- ja teollisoikeuksien hallinnointi ja valvonta
kolmansien osapuolten puolesta; elokuvien ja televisioldhetysten
oikeuksien kauppaan liittyvd valvonta; ohjelmistojen kehittami-
nen, erityisesti liittyen multimediaan, interaktiiviseen televisioon
ja maksutelevisioon; toiminta uutisten, kuvien, tekstien, puheen
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ja tietojen vilittimiseksi verkoissa; multimediaan, interaktii-
viseen televisioon ja maksutelevisioon liittyva tekninen neuvonta
(luokassa 42); tietokoneohjelmointi mukaan lukien video- ja
tietokonepelit; kayttdjien kayttGoikeuksien vilittiminen ja
myontidminen erilaisiin tietoverkkoihin”.

Tutkija ilmoitti 11.11.1998 piivitylld kirjallisella ilmoituksella hakijalle, ettd
hanen mukaansa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdassa
tarkoitetut ehdottomat hylkiysperusteet estivit kyseisen tavaramerkin rekiste-
réimisen luokkiin 9 ja 16 kuuluvia tavaroita seka luokkiin 38, 41 ja 42 kuuluvia
palveluja varten.

Tutkija hylkasi 9.4.1999 tekemillain paatokselld osittain hakemuksen asetuksen
N:o 40/94 38 artiklan nojalla. Tamin paitoksen ensimmaisessd ja kolmannessa
kohdassa todetaan seuraavaa:

”Ich beziehe mich auf Thre Erwiderung — — auf den Amtbescheid vom 11.
November 1998. — — Aus den bereits mitgeteilten Griinden wird dem Zeichen
gemifd Artikel 7, 1b der GMV fiir alle beanspruchten Dienstleistungen der
Markenschutz versagt, insoweit sich diese auf Satelliten oder Satellitenfernsehen
beziehen, alles im weitesten Sinne. Fiir die beanspruchten Warenklasse bestehen
keine Bedenken”

(”Viittaan 11.11.1998 pdivittyyn kirjalliseen ilmoitukseen — — antamaanne
vastaukseen. Aiemmin jo esitetyistd syistd merkin rekisterGiminen tavaramerkiksi
kaikkia tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja palveluja varten evitiin ase-
tuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla silti osin kuin kyseiset
palvelut viittaavat satelliitteihin tai satelliittien vilitykselld nahtiavain televisioon
laajassa merkityksessi. Rekisteroinnille hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita
varten ei ole esteiti.”)
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Kantaja teki 7.6.1999 virastolle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla vali-
tuksen tutkijan paatoksesta.

Toinen valituslautakunta hylkisi 2.8.2000 tekemilldan paitokselld (jaljempana
riidanalainen padtos) valituksen silta osin kuin se koski luokkiin 38, 41 ja 42
kuuluvia palveluita.

Siltd osin kuin toinen valituslautakunta ratkaisi valituksen, se katsoi, ettd
kyseessa oleva sanamerkki kuuluu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja
c alakohdan alaisuuteen.

Riidanalainen paidtos annettiin  kantajalle tiedoksi 11.8.2000. Kyseisessi
4.8.2000 paivityssd tiedoksiantoilmoituksessa mainitaan, ettd tiedoksi annettu
paités on ensimmdisen valituslautakunnan tekemi paditos. Kantaja ilmoitti
valituslautakuntien kirjaamoon 30.8.2000 lihettimailldin kirjeelld, etti sille tie-
doksi annettu paditos ei ollut ensimmaisen valituslautakunnan tekemi paatos.
Valituslautakuntien kirjaamo vahvisti 4.9.2000 paivatylli kirjeelld, ettd tiedok-
siantomenettelyssi oli tapahtunut siddntdjenvastaisuus, ja korjasi tiedoksiantoil-
moitusta tismentiamailld, ettd tiedoksiantoilmoituksessa olisi pitanyt mainita, ettd
tiedoksi annettu paatos oli toisen valituslautakunnan piitos.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitoksen
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— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Virasto vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkii kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Alustavat huomautukset

Suullisessa kisittelyssd kantaja ilmoitti, ettd kannekirjelmii ei pidd ymmartdi
niin, ettd siind esitettdisiin riidanalaisen paitoksen tiedoksiantomenettelyn
sddntdjenvastaisuuteen perustuva kanneperuste. Lisiksi kantaja totesi, etti
vakiintuneen oikeuskidytinnon mukaan piitoksen tiedoksiantomenettelyssi
tapahtuvat siidntdjenvastaisuudet ovat piitoksesti erillisid tapahtumia, joten ne
eivit voi aiheuttaa kyseisen paitoksen mitiattémyyttd (asia 48/69, ICI v. komis-
sio, tuomio 14.7.1972, Kok. 1972, s. 619, Kok. Ep. 11, s. 25, 39 kohta; yhdistetyt
asiat T-78/96 ja T-170/96, W v. komissio, tuomio 28.5.1998, Kok. H. 1998, s.
I-A-239 ja II-745, 183 kohta). Vaikka katsottaisiin, ettd paitoksen tiedoksiantoa
koskevat saannokset olisivat olennaisia menettelymiarayksii (ks. vastaavasti asia
C-227/92 P, Hoechst v. komissio, tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. [-4443,
72 kohta), on todettava, ettd nyt esilli olevassa tapauksessa mitiin olennaista
menettelymairaysti ei ole rikottu. Virasto on nimittdin tosiaankin antanut rii-
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danalaisen padtoksen tiedoksi kantajalle. Tiedoksiantoilmoituksessa oleva
aineellinen virhe on korjattu valituslautakuntien kirjaamossa kanteen nostami-
selle varatussa mairdajassa, joten kantajaa ei ole estetty puolustamasta oikeuk-
siaan.

Virasto ja kantaja katsovat, ettd valituslautakunta on riidanalaisessa paiatoksessa
hylidnnyt sille tehdyn valituksen my®os siltd osin kuin kyse on luokkaan 35 kuu-
luvista palveluista. Suullisessa kisittelyssd virasto tismensi, ettd sen mukaan se,
ettd nditd viimeksi mainittuja palveluja ei nimenomaisesti mainita riidanalaisessa
padtoksessd, merkitsee kyseisen padtoksen perustelujen puutteellisuutta.

Riidanalaisen piitoksen 1 ja 5 kohdasta ilmenee kuitenkin, ettd valituslauta-
kunta on katsonut, ettd tutkija oli 9.4.1999 tekemillidn paitokselld hylinnyt
tavaramerkkihakemuksen yksinomaan siltd osin kuin se koski luokkiin 38, 41 ja
42 kuuluvia palveluja, joten valituslautakunnassa oli kyse vain niista palveluista.
Vaikka tutkija viittasi edelld mainitussa paatoksessdin tavalla, joka on omiaan
aiheuttamaan sekaannusta, 11.11.1998 tekemiinsi kirjalliseen ilmoitukseen,
jossa hin oli todennut, ettd ehdottomat hylkidysperusteet estivit tavaramerkki-
hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin rekisterdimisen ainoastaan luokkiin 38,
41 ja 42 kuuluvien palvelujen osalta, tutkija kuitenkin nimenomaisesti hylkasi
hakemuksen kaikkien siind tarkoitettujen palvelujen osalta. Kantajan valitus-
lautakunnalle tekema valitus koski sitd paitsi tutkijan paatdstd kokonaisuutena
eikd ainoastaan kyseisen piditoksen jotain osaa. Niinpd valituslautakunta on
jattanyt ratkaisematta sille tehdyn valituksen siltd osin kuin valitus koski tutkijan
pdatostd luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta.

Edellisessa kohdassa tehtyd analyysid ei horjuta viraston viite, jonka mukaan
silld, ettei valituslautakunta nimenomaisesti maininnut riidanalaisessa paai-
toksessd luokkaan 35 kuuluvia palveluja, ei ole merkitysti timin paitoksen
ulottuvuuden kannalta vaan se merkitsee yksinomaan perusteluvirhetti. On
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nimittdin todettava, ettd valituslautakunnan paitoksen paitososaa on tulkittava
sen vilttimattémani tukena olevien tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja kos-
kevien perustelujen valossa. Niin ollen se seikka, ettd riidanalaisessa paatoksessa
viitataan nimenomaisesti vain luokkiin 38, 41 ja 42 kuuluviin palveluihin, sulkee
pois sen, ettd kyseisen paitOksen voitaisiin katsoa merkitsevin muuta kuin
valituksen hylkddmistd ainoastaan niiden palvelujen osalta.

Riidanalaisen pddtoksen lainmukaisuus siltd osin kuin valituslautakunta jatti
ratkaisematta sille tehdyn valituksen

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd, ettd tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki ei
kuulu asetuksen N:o0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan alaisuuteen silta
osin kuin kyse on luokkaan 35 kuuluvista palveluista.

Virasto katsoo, ettd tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin rekis-
terdinti on evittiva asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan nojalla
luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta.

Yhteisjen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten edelld 14 ja 15 kohdassa on todettu, valituslautakunta jitti ratkaisematta
vaatimukset, jotka kantaja oli esittanyt luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta.
Niin ollen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin muuttaisi riidanalaista paa-
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tostd, jos se ratkaisisi aineellisesti kysymyksen siitd, kuuluuko tavaramerkkiha-
kemuksessa tarkoitettu tavaramerkki asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b
ja/tai ¢ alakohdan alaisuuteen niiden palvelujen osalta. Asetuksen N:o 40/94
63 artiklan 3 kohdan mukaan piit6ksen muuttaminen on tosin mahdollista.
Tamai mahdollisuus koskee lihtokohtaisesti kuitenkin vain tilanteita, joissa asia
on ratkaisukelpoinen. Asia ei kuitenkaan ole tillainen, jos valituslautakunta ei
ole, kuten esilld olevassa tapauksessa, ratkaissut aineellisesti vaatimusten yhti
osaa kokonaisuudessaan. Niinpd riidanalaista pditostd ei nyt esilld olevassa
tapauksessa ole syytd muuttaa.

On kuitenkin muistettava, etti asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan
ensimmdisen virkkeen mukaan valituslautakunta tekee valitusta koskevan pii-
toksen tutkittuaan valituksen aineellisesti. Tima velvollisuus on kuitenkin
ymmarrettivi siten, ettd valituslautakunnan on ratkaistava jokainen sille esitetty
vaatimusten osa kokonaisuudessaan joko hyviksymailli se, jattimalld se tutki-
matta tai hylkdamallad se perusteettomana. Lisdksi on korostettava, ettd timin
velvollisuuden rikkominen voi vaikuttaa valituslautakunnan paatoksen sisaltoon,
joten kyse on olennaisesta menettelymairayksestd, jonka rikkominen voidaan
ottaa huomioon viran puolesta.

Nyt esilld olevassa tapauksessa valituslautakunta, joka on jattinyt ratkaisematta
kantajan esittimat vaatimukset luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta, ei ole
noudattanut asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan ensimmaiseen virkkee-
seen perustuvaa velvollisuutta.

Riidanalainen piditds on ndin ollen kumottava siltd osin kuin valituslautakunta
on jattinyt ratkaisematta kantajan esittimit vaatimukset luokkaan 35 kuuluvien
palvelujen osalta.
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Riidanalaisen pddtoksen lainmukaisuus siltd osin kuin valituslautakunta on rat-
kaissut sille tehdyn valituksen

Kantaja esittid kolme kanneperustetta, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista
sekd yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamista.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan rikkomista koskeva
kanneperuste -

Asianosaisten lausumat

Kantaja ja virasto katsovat, ettd tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu merkki ei
kuulu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan alaisuuteen.

Yhteis6jen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkeja,
”jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinndistd, joita
voidaan elinkeinotoiminnassa kiyttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen
lajia, laatua, mairiid, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperii,
tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita
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tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”, ei rekister6idi. Asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 2 kohdassa siaidetiin lisiksi, etti ”1 kohtaa sovelletaan, vaikka
rekisterdinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisod”.

Taltd osin on korostettava, ettd vaikka riidanalainen paiatos muodollisesti
perustuukin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, se ei sisilla
mitdin sellaista erityistd seikkaa, jonka perusteella voitaisiin todeta, ettd tava-
ramerkkihakemuksessa tarkoitettu merkki kuuluu timin siinnoksen alaisuu-
teen. Lisdksi virasto on nimenomaisesti todennut vastineessaan seki istunnossa,
ettd sen mukaan kyseinen merkki ei kuulu timin siannéksen alaisuuteen.

Lisiksi on muistettava, ettd merkki kuuluu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan vain, jos se muodostuu “yksinomaan”
sellaisista merkeistd tai merkinndistd, joita voidaan kiyttdd kuvailemaan tava-
roiden tai palvelujen jotain ominaisuutta. Tastd edellytyksestid seuraa kuitenkin,
ettd kun kyse on useasta osatekijastd koostuvasta sanamerkisti (tai yhdistelmi-
merkistd), on syytd ottaa huomioon tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetun
sanamerkin oikea merkitys, joka todetaan kaikkien timin merkin muodostavien
osatekijoiden perusteella eikd pelkistidn sen jonkin osatekijin merkityksen
perusteella. Lisdksi tdtid arviointia tehtdessd on syyti ottaa huomioon ainoastaan
ne kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet, jotka voidaan kohdeylei-
sOssd ottaa huomioon valintoja tehtiessi. Moniosaista sanamerkkii voidaan
pitad kuvailevana vain, jos silld kuvaillaan pelkistdin tillaisia ominaisuuksia.

Jos nyt esilld olevassa tapauksessa katsottaisiin, ettd sanamerkin SAT.2 oikea
merkitys olisi ”jarjestyksessd toinen satelliitin vilitykselld lihetettivi ohjelma”,
sitd voidaan tosin kiyttdd kuvailemaan tiettyjen palvelujen jotain sellaista omi-
naisuutta, joka voidaan kohdeyleis6ssd ottaa huomioon valintoja tehtiessi, eli
kyseisten palvelujen siti ominaisuutta, etti ne liittyvit satelliitin valityksella
tapahtuvaan lihettimiseen. Kyseinen sanamerkki ei sen sijaan kuvaile titi omi-
naisuutta ilmoittaessaan, ettd kyse on jarjestyksessi toisesta ohjelmasta. Vaikka
nimittdin katsottaisiin, ettd timi ilmaisu tiedottaa siitd, ettd kyse on saman
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televisioldhetystoimintaa harjoittavan yrityksen jirjestyksessad toisesta ohjelmas-
ta, timd tieto ei liity kyseisten palvelujen mihinkdin sellaiseen erityisominai-
suuteen, joka kohdeyleiséssi voitaisiin ottaa huomioon valintoja tehtdessi. Niin
ollen samamerkilldi SAT.2 kokonaisuutena tarkastellen ei kuvailla pelkistiin
tallaisia ominaisuuksia.

Niin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista
koskeva kanneperuste on hyviaksyttivi.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva
kanneperuste

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittda, ettd kyseiselld sanamerkilli, joka on tyypillinen televisiokanavan
merkki, on sama vaikutus kuin erisnimelld, joten se ei ole tdysin vailla erotta-
miskykyai.

Lisdksi kantaja viittdd, ettd koska sanamerkki SAT.2 ei ole kuvaileva eiki
myo6skddn tavanomainen ilmaisu jollain yhteison kielistd, minkdin perusteella ei
voida paitelld, ettd asianomaisissa piireissd ei tunnustettaisi, etta timan tavara-
merkkind kidytetyn sanamerkin erltylstehtavana on ilmoittaa kyselsten palvelujen
kaupallisesta alkuperasta.

Kantaja esittdd vield, ettd kyseinen sanamerkki sisiltia luovan ja mielikuvituk-
sellisen tekijan, jonka perusteella sanamerkki kykenee asianomaisissa piireissa
tayttimaan alkuperdn ilmoittamista koskevan tehtidvin.
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Virasto esittdd, ettd ainoastaan osatekija SAT, joka kuvailee kyseisid palveluja,
on vailla erottamiskykyi niiden palvelujen osalta.

Virasto vaittdd lisdksi, ettd numeron 2 lisaiminen merkkiin ei ole sellainen lisa-
tekijd, joka voisi tehdd kyseisesti sanamerkistd kokonaisuutena tarkastellen
erottamiskykyisen. Tiltd osin virasto katsoo, ettd numeron lisidminen merkkiin
on tdysin tavanomaista mediaan liittyvien palvelujen alalla.

Yhteisojen ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkeji,
joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteroidd. Lisaksi asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 2 kohdan mukaan 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisterdinnin esteet
olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisoa.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta seuraa, etti jo vihii-
nenkin erottamiskyky riittdd siihen, ettid tdssid sidinnoksessi madaritelty hyl-
kdaysperuste ei ole sovellettavissa. On siis  tutkittava, voidaanko
tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetulla tavaramerkilli merkityt tavarat tai
palvelut erottaa kohdeyleisossid kyseisen tavaramerkin perusteella tavaroista tai
palveluista, joilla on eri kaupallinen alkupera, kun tissi kohdeyleiséssi joudu-
taan naita tavaroita tai palveluja hankittaessa tekemiin valintoja.

Kuten oikeuskdytinnosti ilmenee, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b—e alakohdassa sdddetyilldi ehdottomilla hylkdysperusteilla pyritddn siihen
yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, jonka mukaan niissi alakohdissa tarkoi-

’
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tettujen merkkien on oltava jokaisen vapaasti kiytettivissi (asia T-118/00,
Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 19.9.2001 (neliskulmainen valkea tabletti,
jossa on vihreitd ja vaaleanvihreita tiplia), 73 kohta, ei vield julkaistu oikeusta-
pauskokoelmassa ja merkin kuvailevuuteen liittyvin hylkdysperusteen osalta
yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999,
Kok. 1999, 5. I-2779, 25 kohta). Toisin kuin muihin tekijin- ja teollisoikeuksiin,
tavaramerkkiin perustuvan oikeudellisen suojan kohteena ei 1ihtokohtaisesti ole
kyseisen oikeuden haltijan luovan tai taloudellisen panoksen tulos vaan ainoas-
taan merkki, jonka kyseinen haltija on ”varannut”. Niin ollen on tarpeen estda
yksinoikeuden muodostuminen sellaiseen merkkiin, joka on jitettivd kaikkien
vapaaseen kdyttoon, jotta estettdisiin lainvastaisen kilpailuedun syntyminen
yhdelle ainoalle talouselimin toimijalle. Vain siind tapauksessa, ettd kohdeyleis6
tosiasiallisesti pitdd tillaista merkkid sitdi koskevan kidytén seurauksena osoi-
tuksena tavaran tai palvelun kaupallisesta alkuperisti, edella esitetyista yleisen
edun mukaisista syistd poikkeamista voidaan perustella tavaramerkkihakemuk-
sen tekijin tillaisella taloudellisella panoksella. Niinpa tillaisessa tilanteessa
tillainen merkki voidaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla
rekister6idd ja ndin ollen tehdid poikkeus kyseisen artiklan 1 kohdan
b—d alakohdassa sdadettyyn pddsiaantoon.

Titi varten on todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit ovat erityisesti niitd tavaramerkkeja, joita
kohdeyleison mielestd tavanomaisesti kidytetddn elinkeinotoiminnassa kuvaile-
maan kyseisid tavaroita tai palveluja tai joiden osalta on ainakin olemassa
konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voidaan paitelld, ettd niitd voidaan
kdyttdd tdlli tavoin. Niinpd tavaramerkin erottamiskykyd voidaan arvioida
ainoastaan suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisterdintia
haetaan, ja suhteessa siihen, kuinka kyseinen tavaramerkki kasitetddn kohde-
yleisossa.

Nyt esilld olevassa tapauksessa kyseiset palvelut luokkaan 42 kuuluvia palveluja
lukuun ottamatta ovat yleiseen kulutukseen tarkoitettuja palveluja. Niin ollen
kohdeyleis6 koostuu olennaisilta osin tavanomaisesti valistuneista sekd koh-
tuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista (ks. vastaavasti
asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1997,
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s. [-3819, 26 kohta ja asia T-359/99, DKV v. SMHV, tuomio 7.6.2001, (Euro-
Health), Kok. 2001, s. II-1645, 27 kohta). Siltd osin kuin kyse on luokkaan 42
kuuluvista palveluista, on sen sijaan syytid katsoa, ettdi kohdeyleis6 koostuu
olennaisilta osin elokuva- ja media-alan ammattilaisista.

Yhdistelmdmerkin erottamiskykyd arvioitaessa on paikallaan tarkastella sitd
kokonaisuutena. Tama ei kuitenkaan ole ristiriidassa sen kanssa, etti tavara-
merkin eri osatekijoita tarkastellaan periakkiin (em. asia Procter & Gamble v.
SMHYV, tuomion 54 kohta).

Lisdksi on korostettava yleiselld tasolla, ettd myos merkki, joka kuvailee tava-
ramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita tai palveluja, on vailla erottamis-
kykya ndiden tavaroiden tai tuotteiden osalta. Tama tulkinta ei ole ristiriidassa
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen sen oikeuskdytinnén kanssa, jonka
mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdassa tarkoite-
tuilla kahdella ehdottomalla hylkdysperusteella on kummallakin oma sovelta-
misalansa (em. asia DKV v. SMHYV, tuomion 48 kohta). On nimittdin katsottava,
ettd yksittdinen merkki, jota viitekielen semanttisten siiantdjen mukaan voidaan
kiyttdd kuvailemaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen sellaisia ominaisuuksia,
jotka voidaan kohdeyleiséssi ottaa huomioon valintoja tehtiessi, on timin
perusteella sellainen merkki, jota voidaan elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti
kdyttda kuvailemaan niitd tavaroita tai palveluja, joten se kuuluu asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan alaisuuteen. Sen sijaan timin saman
artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaa on sovellettava vain silloin, kun tavaramerkki-
hakemuksessa tarkoitettu merkki muodostuu ”yksinomaan” tillaisista merkeista
ja merkinndista.

Nyt esilld olevassa asiassa on osatekijan SAT osalta todettava, ettd valituslau-
takunta on riidanalaisen paitoksen 17 kohdassa sekd virasto vastineessaan ja
istunnossa esittamissaan huomautuksissa esittineet oikeudelliselta kannalta riit-
tavalld tavalla toteen, ettd saksan ja englannin kielelld osatekija SAT on tavan-
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omainen lyhenne sanalle satelliitti. Lyhenteend timi osatekija ei sitd paitsi
poikkea niiden kielien sananmuodostusta koskevista sddnnoista. Lisdksi se kuvaa
eristd useimpien kyseisten palvelujen ominaisuutta, joka voidaan kohdeyleisossi
ottaa huomioon valintoja tehtdessa, eli sitd, ettd kyseiset palvelut liittyvit satel-
liitin vilitykselld tapahtuvaan lihettimiseen. Niinpa on katsottava, ettd osatekija
SAT on vailla erottamiskykya niiden palvelujen osalta.

Tamdi arviointi ei kuitenkaan pide seuraaviin lajeihin kuuluvien palvelujen
osalta:

— ”Tietokantoihin liittyvadt palvelut”, jotka kuuluvat luokkaan 38

— ”Tietojen, puheen, tekstin, d4ni- ja kuvatallenteiden tuotanto ja jaljentimi-
nen video- ja/tai didnikaseteille, -nauhoille ja -levyille (mukaan lukien cd-
rom-levyt ja cd-i-levyt) sekd videopelit (tietokonepelit); video- ja/tai
ddnikasettien, -nauhojen ja -levyjen (mukaan lukien cd-rom-levyt ja cd-i-
levyt) sekid videopelien (tietokonepelit) esitys ja vuokraus; televisiovastaan-
ottimien ja dekooderien vuokraus; koulutus, kasvatus, ajanviete; urheilu- ja
kulttuuritoiminnat; kilpailujen j jdrjestiminen sivistyksen, opetuksen, viihteen
ja urheilun alalla; etikurssien jarjestaminen; kirjojen, sanomalehtien ja
muiden pamotuottelden sekd vastaavien sihkoisten viestimien (mukaan
lukien cd-rom- ja cd-i-levyt) julkaiseminen ja toimittaminen; konsertti-,
teatteri- ja viihdetilaisuuksien sekd urheilukilpailujen jirjestiminen; eloku-
vien ja videoiden sekd muiden koulutukseen, opetukseen ja viihteeseen liit-
tyvien kuva- ja ddaniohjelmien tuotanto, myos lapsille ja nuorille; video- ja/tai
didnikaseteille, -nauhoille ja -levyille tallennettujen dini- ja kuvatallenteiden
tuotanto, jaljentiminen, esittiminen ja vuokraus; teatteriesitykset, musiik-
kiesitykset”, jotka kuuluvat luokkaan 41
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— ”Elokuvien, televisio- ja videotuotannon sekid muiden kuva- ja daniohjelmien

oikeuksien myontiminen, vilitys, vuokraus sekd muu kaytto; tekijin- ja
teollisoikeuksien hallinnointi ja valvonta kolmansien osapuolten puolesta;
elokuvien ja televisioldhetysten oikeuksien kauppaan liittyvd valvonta;
ohjelmistojen kehittiminen, erityisesti liittyen multimediaan, interaktiiviseen
televisioon ja maksutelevisioon; toiminta uutisten, kuvien, tekstien, puheen ja
tietojen vilittimiseksi verkoissa; multimediaan, interaktiiviseen televisioon ja
maksutelevisioon liittyvd tekninen neuvonta (luokassa 42); tietokone-
ohjelmointi mukaan lukien video- ja tietokonepelit; kayttdjien kdytto-
oikeuksien vilittiminen ja myoOntiminen erilaisiin tietoverkkoihin”, jotka
kuuluvat luokkaan 42.

Edellisessa kohdassa lueteltujen sellaisten palvelujen osalta, joilla ei ole mitddn
vilitontd sidettd ohjelmien lihettimiseen, osatekija SAT ei kuvaa mitdin omi-
naisuutta, joka kohdeyleis6ssa voitaisiin ottaa huomioon valintoja tehtdessa.

Taltd osin ei voida vaittdd, ettd kantaja markkinoisi tai aikoisi markkinoida
edelli 42 kohdassa mainittuja palveluja sellaista markkinointisuunnitelmaa
kiyttiaen, joka kattaisi ndiden viimeksi mainittujen palvelujen lisdksi kaikki muut
tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut palvelut, ja etti merkin SAT kuvaile-
vuutta olisi kyseisen markkinointisuunnitelman valossa arvioitava kaikkien
tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen palveluryhmien suhteen.

Merkin kuvailevuutta on nimittdin arvioitava yksiléllisesti suhteessa kuhunkin
rekisterdintihakemuksessa tarkoitettuun tavara- ja/tai palvelulajiin. Arvioitaessa
merkin kuvailevuutta suhteessa tiettyyn tavara- ja/tai palvelulajiin ei ole tarpeen
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tietdd, aikooko tavaramerkin hakija toteuttaa tai toteuttaako hin tiettyd mark-
kinointisuunnitelmaa, joka koskee paitsi tihan lajiin kuuluvia tavaroita ja/tai
palveluita myos muunlaisia tavaroita ja/tai palveluita. Markkinointisuunnitelman
olemassaolo on yhteisén tavaramerkkiin perustuvan oikeuden kannalta erillinen
tekija ja markkinointisuunnitelma, josta asianomainen yritys yksin piittia, voi
muuttua sen jilkeen, kun merkki on rekisterdity yhteison tavaramerkiksi, eikd
markkinointisuunnitelmalla niin ollen voi olla mink&énlaista vaikutusta merkin
rekisterointikelpoisuuden arviointiin.

Osatekijin 2 osalta virasto on ilmoittanut vastauksena ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimen esittdméén kysymykseen ja ilman, ettd kantaja olisi kiistanyt
vastauksen paikkansapitdvyytti, ettd numeroita yleensakm ja erityisesti numeroa
2 kaytetaan elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti kuvaamaan kyseisia palveluja.
On niin ollen katsottava, ettd timd osatekiji on vailla erottamiskykyi ainakin
muiden kuin edelld 42 kohdassa tarkoitettujen palvelujen osalta.

Lopuksi on todettava osatekijani olevasta pisteestd, ettd sen seikan perusteella,
ettd titd merkkii tavanomaisesti kidytetddn elinkeinotoiminnassa kuvailemaan
kaikenlaisia tavaroita ja palveluja, voidaan pditelld, ettd sitd voidaan kayttdd
talld tavoin myos nyt esilld olevassa asiassa kyseessd olevia palveluja varten.

Tistd seuraa, ettd tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki muo-
dostuu sellaisten osatekijoiden yhdistelmisti, joista kukin on vailla erottamis-
kykyi muiden kuin edelld 42 kohdassa tarkoitettujen palvelujen osalta, koska
kyseisid osatekijoitd voidaan elinkeinotoiminnassa ainakin tavanomaisesti kdyt-
tdd ndiden palvelujen kuvailemiseen.
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On lisdksi yleisesti katsottava, ettd sen perusteella, ettd yhdistelmdmerkki muo-
dostuu vain sellaisista osatekijoistd, joilta puuttuu erottamiskyky, voidaan pai-
telld, etti myos titi tavaramerkkii kokonaisuutena tarkasteltuna voidaan
elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti kdyttii kuvailemaan asianomaisia tavaroita
tai palveluja. Tillainen pidtelmd voi osoittautua virheelliseksi vain siini
tapauksessa, etti konkreettiset seikat, kuten muun muassa se tapa, jolla eri
osatekijit on yhdistetty, osoittavat, ettd yhdistelmadmerkki on enemmin kuin sen
muodostavien osatekijoiden summa.

Nyt esilld olevassa tapauksessa tillaisia seikkoja ei kuitenkaan niyttiisi olevan
olemassa. Tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetun merkin rakenne, joka olen-
naisilta osin mairiytyy lyhenteen ja sitd seuraavan numeron kiyttimisestd, on
tavanomainen tapa yhdistelld yhdistelmamerkin erilaisia osatekijoitd. Tadssa
yhteydessid ei ole merkitystd silli kantajan viitteelld, jonka mukaan tavara-
merkkihakemuksessa tarkoitettu merkki kokonaisuutena tarkastellen sisiltia
mielikuvituksellisen osatekijan.

Niinpi on katsottava, ettd tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettua tavaramerk-
kid kokonaisuutena tarkasteltuna voidaan elinkeinotoiminnassa kayttia kuvai-
lemaan kyseisid muita kuin edelld 42 kohdassa mainittuja palveluja.

Kantajan sen viitteen osalta, jonka mukaan tavaramerkkihakemuksessa tarkoi-
tetulla merkilld, joka on tyypillinen televisiokanavan merkki, on sama vaikutus
kuin erisnimelld, on todettava, ettd kyseinen viite ei voi horjuttaa edellisessa
kohdassa esitettya paatelmaa vaan se pikemminkin tukee titd padtelmaa. Niinpad
timi tavaramerkki voidaan rekisteréida vain, jos osoitetaan, ettd merkin kayton
johdosta sitd tosiasiallisesti pidetiin kohdeyleisossd erisnimend eli merkkini
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kyseisten palvelujen kaupallisesta alkuperista. Kantaja ei ole virastossa kiydyn
menettelyn missdin vaiheessa kuitenkaan vedonnut asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 3 kohtaan.

Niinpd on katsottava, ettd tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu merkki on
vailla erottamiskykya tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen muiden kuin
edelld 42 kohdassa mainittujen palvelulajien osalta.

Sen sijaan edelld 42 kohdassa mainittuihin lajeihin kuuluvien palvelujen osalta on
edelld 43 kohdassa todettu, ettd merkki SAT ei kuvaa mitiin ominaisuutta, joka
voitaisiin kohdeyleisssi ottaa huomioon valintoja tehtiessd. Lisiksi asiakirja-
vihko ei sisdlldi mitddn seikkoja, joiden perusteella voitaisiin todeta, etta tati
merkkid kdytetdin elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti kuvailemaan niiti pal-
veluja, eikd myoskddn ole olemassa merkkeji, joiden perusteella voitaisiin pai-
telld, ettdi — erottamiskyvyn puuttumisesta huolimatta — kyseisti merkkii
voitaisiin kdyttdd tilld tavoin. Niinpd on katsottava, ettd merkki SAT ei ole vailla
erottamiskykyd nididen palvelujen osalta.

Tidssd yhteydessd on korostettava yleisesti, ettd yhdistelmdmerkki voi kuulua
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan vain, jos
kaikilta sen muodostavilta osatekijoiltd puuttuu erottamiskyky tavaramerkkiha-
kemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen osalta.

Niinpd on katsottava, ettd tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki
ei ole vailla erottamiskykya edelli 42 kohdassa mainittuihin lajeihin kuuluvien
palvelujen osalta.
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Tistd seuraa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rik-
komista koskeva kanneperuste on hyviksyttavi siltd osin kuin se koskee edelld
42 kohdassa mainittuja palvelulajeja ja hyldttdva siltd osin kuin se koskee muita
tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja palvelulajeja.

Yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamista koskeva kanneperuste

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittda, ettd virasto on toiminut oman numeroista ja kirjaimista koos-
tuvia yhdistelmimerkkejd koskevan pditoskdytintonsid vastaisesti kieltdytyes-
sddn rekister6imastd tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettua merkkii. Kantaja
viittaa tiltd osin niihin kirjelmiin, jotka se on esittianyt tutkijan ja valituslauta-
kunnan luona kaytidvissd hallinnollisessa menettelyssa.

Virasto vastaa tihin, ettd niistd 49 merkistd, jotka mainitaan kantajan hallin-
nollisen menettelyn aikana esittimissd kirjelmissd, ainoastaan tavaramerkit
GERMANSAT ja NET.SAT koskevat satelliitin avustuksella tarjottavia palve-
luja. Viraston mukaan niitd kahta tavaramerkkii ei voida rinnastaa nyt esilla
olevassa asiassa kyseessd olevaan tavaramerkkiin, koska ne eivdt muodostu
lyhenteestd ja numerosta.
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Yhteisojen ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava, ettd merkin rekisterdintid yhteisén tavaramerkiksi koskevat
padtokset, jotka valituslautakuntien on tehtdva asetuksen N:o 40/94 nojalla,
kuuluvat sidotun harkinnan eivitki vapaan harkinnan piiriin. Timan vuoksi siti,
voidaanko merkki rekisterdida yhteison tavaramerkiksi, on arvioitava yksin-
omaan yhteison asiaa koskevan lainsddadannén nojalla, sellaisena kuin yhteisojen
tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet, eikd valituslautakuntien aiemman tasti
poikkeavan paitoksentekokiytinnoén pohjalta.

Niin ollen on kaksi mahdollista vaihtoehtoa. Jos valituslautakunta on aiemmassa
asiassa myontinyt, ettd merkki voidaan rekister6idd yhteison tavaramerkiksi, ja
soveltanut oikein asetuksen N:o 40/94 asiaa koskevia siddnnoksid ja myohem-
maissd, aiemman asian kanssa samankaltaisessa asiassa tehnyt vastakkaisen
pddtoksen, yhteisojen tuomioistuimien on kumottava viimeksi mainittu paatos
silld perusteella, ettd asetuksen N:o 40/94 asiaa koskevia sdannoksia on rikottu.
Tédssd ensimmdisessd vaihtoehdossa syrjintakiellon periaatteen loukkaamista
koskeva kanneperuste on niin muodoin tehoton. Sitd vastoin jos valituslauta-
kunta on aiemmassa asiassa hyviksynyt merkin rekisteroitiviksi yhteisén tava-
ramerkiksi ja tdlloin tehnyt oikeudellisen virheen, ja myohemmaissd, aiemman
asian kanssa samankaltaisessa asiassa tehnyt vastakkaisen paitoksen, ensiksi
tehtyyn pditokseen ei voida tehokkaasti vedota viimeksi tehdyn paitoksen
kumoamista koskevan vaatimuksen tueksi. Yhteisojen tuomioistuimen oikeus-
kdytinnostd nidet ilmenee, ettd yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamisen on
oltava sopusoinnussa laillisuusperiaatteen kanssa, jonka mukaan kukaan ei voi
edukseen vedota lainvastaisuuteen, joka hyodyttda jotakuta toista (ks. vastaavasti
asia 188/83, Witte v. parlamentti, tuomio 9.10.1984, Kok. 1984, s. 34635,
15 kohta ja asia 134/84, Williams v. tilintarkastustuomioistuin, tuomio 4.7.198S5,
Kok. 1985, s. 2225, 14 kohta). Siten myos tdssi toisessa vaihtoehdossa syrjin-
tiakiellon periaatteen loukkaamista koskeva kanneperuste on tehoton.
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Tastd seuraa, ettd syrjintdkiellon periaatteen loukkaamista koskeva kanneperuste
on hylidttiava tehottomana.

Taman lisiksi on huomattava, ettd jos hyviksytddn se, ettd aiemmassa paa-
toksessd esitetyt tosiseikkoja koskevat perustelut tai oikeudelliset perustelut
voivat tukea asetuksen N:o0 40/94 jonkin siannoksen rikkomista koskevaa kan-
neperustetta, on todettava, etti tdssi tapauksessa kantaja on tavaramerkkii
GERMANSAT koskevaa ratkaisua lukuun ottamatta vedonnut vain sellaisiin
ratkaisuihin, joita ei ole perusteltu. Tavaramerkkii GERMANSAT koskevan
ratkaisun osalta on todettava, etti kantaja ei ole vedonnut kyseisessd tuomiossa
oleviin perusteisiin, jotka voisivat saattaa kyseenalaiseksi edelld esitetyn, ase-
tuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ ja b alakohtien rikkomista koskevien
kanneperusteiden arvioinnin. Lisiksi on huomattava, etti tavaramerkit, joista
niissd ratkaisuissa on kyse, joihin kantaja vetoaa, on rekister6ity muita kuin nyt
esilld olevassa asiassa kyseessd olevia tavaroita tai palveluja varten. Kuten virasto
perustellusti korosti vastineessaan, tavaramerkit GERMANSAT ja NET SAT
EXPRESS, jotka kattavat satelliitin vilitykselld tarjottavia palveluja, eivit ole
rinnastettavissa nyt esilld olevassa tapauksessa tavaramerkkihakemuksessa tar-
koitettuihin palveluihin, koska ne eivdt muodostu lyhenteestid ja numerosta.

Tista seuraa, ettd riidanalainen paatds on kumottava siltd osin kuin valituslau-
takunta on hylannyt sille tehdyn valituksen edelld 42 kohdassa mainittujen pal-
velulajien osalta.

Kaikesta edelld esitetysti seuraa, ettd riidanalainen paditds on hyldttivi siltd osin
kuin valituslautakunta on jattinyt ratkaisematta sille tehdyn-valituksen luokkaan
35 kuuluvien palvelujen osalta sekd myos siltd osin kuin valituslautakunta on
hylannyt sille tehdyn valituksen edelli 42 kohdassa mainittujen palvelulajien
osalta. Muilta osin kanne on hylartava.
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Oikeudenkiyntikulut

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 3 kohdassa
mairitidn, ettd jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja
osa toisen asianosaisen hyviksi, ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin voi
miiritd oikeudenkdyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken. Esilld olevassa
asiassa kantajan vaatimukset on hyviksytty vain muutamien palvelulajien osalta.
Asiassa on sen sijaan otettava huomioon riidanalaista p4atostd rasittava menet-
telyvirhe. Niin ollen on piitettivi, ettid jokainen asianomainen vastaa omista
oikeudenkdyntikuluistaan.

Niillad perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN

(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Sisamarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mal-
lit) toisen valituslautakunnan 2.8.2000 tekema paitos (asia R-312/1992-2)
kumotaan siltd osin kuin valituslautakunta on jattinyt ratkaisematta sille
tehdyn valituksen luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta.
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2) Sisamarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mal-
lit) toisen valituslautakunnan 2.8.2000 tekema paitds (asia R 312/1999-2)
kumotaan siltd osin kuin valituslautakunta on hylinnyt sille tehdyn vali-
tuksen seuraavien palvelulajien osalta:

— "Tietokantoihin liittyvit palvelut”, jotka kuuluvat luokkaan 38;

— "Tietojen, puheen, tekstin, ddni- ja kuvatallenteiden tuotanto ja jiljenti-
minen video- ja/tai ddnikaseteille, -nauhoille ja -levyille (mukaan lukien
cd-rom-levyt ja cd-i-levyt) sekd videopelit (tietokonepelit); video- ja/tai
danikasettien, -nauhojen ja -levyjen (mukaan lukien cd-rom-levyt ja cd-i-
levyt) sekd videopelien (tietokonepelit) esitys ja vuokraus; televisio-
vastaanottimien ja dekooderien vuokraus; koulutus, kasvatus, ajanviete;
urheilu- ja kulttuuritoiminnat; kilpailujen jarjestiminen sivistyksen, ope-
tuksen, viihteen ja urheilun alalla; etikurssien jirjestiminen; kirjojen,
sanomalehtien ja muiden painotuotteiden sekid vastaavien sihkoisten
viestimien (mukaan lukien cd-rom- ja cd-i-levyt) julkaiseminen ja toimit-
taminen; konsertti-, teatteri- ja viihdetilaisuuksien seki urheilukilpailujen
jarjestaminen; elokuvien ja videoiden sekd muiden koulutukseen, ope-
tukseen ja viihteeseen liittyvien kuva- ja diniohjelmien tuotanto, myos
lapsille ja nuorille; video- ja/tai ddnikaseteille, -nauhoille ja -levyille tal-
lennettujen &dini- ja kuvatallenteiden tuotanto, jiljentiminen, esittiminen
ja vuokraus; teatteriesitykset, musiikkiesitykset”, jotka kuuluvat luokkaan
41;

— ”Elokuvien, televisio- ja videotuotannon seki muiden kuva- ja Adnioh-
jelmien oikeuksien myontiaminen, vilitys, vuokraus sekid muu kiytto;
tekijan- ja teollisoikeuksien hallinnointi ja valvonta kolmansien osapuol-
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ten puolesta; elokuvien ja televisioldhetysten oikeuksien kauppaan hittyva
valvonta; ohjelmistojen kehittiminen, erityisesti liittyen multimediaan,
interaktiiviseen televisioon ja maksutelevisioon; toiminta uutisten, kuvien,
tekstien, puheen ja tietojen vilittimiseksi verkoissa; multimediaan, in-
teraktiiviseen televisioon ja maksutelevisioon liittyvi tekninen neuvonta
(luokassa 42); tietokoneohjelmointi mukaan lukien video- ja tietokone-
pelit; kiyttijien kiyttdoikeuksien vilittiminen ja myontiminen erilaisiin
tietoverkkoihin”, jotka kuuluvat luokkaan 42.

3) Kanne hyldtaan muilta osin.

4) Kaikki asianosaiset vastaavat omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Moura Ramos Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 2 piivdnd heindkuuta 2002.

H. Jung R. M. Moura Ramos

kirjaaja . toisen jaoston puheenjohtaja

I1-2877



