TUOMIO 16.9.2004 — ASIA C-329/02 P

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)
16 péivina syyskuuta 2004°

Asiassa C-329/02 P,

jossa on kyse yhteisGjen tuomioistuimen perusséénnén 56 artiklaan perustuvasta
valituksesta,

joka on pantu vireille 12.9.2002,

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, kotipaikka Mainz (Saksa), edustajanaan
Rechtsanwalt R. Schneider, prosessiosoite Luxemburgissa,

valittajana,

ja jossa vastapuolena on

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehenéén D. Schennen, prosessiosoite Luxemburgissa,

vastaajana ensimmdisessd oikeusasteessa,
* Qikeudenkayntikieli: saksa.
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: apulaiskirjaaja H. von Holstein,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssé ja 8.1.2004 pidetyssé istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon asianosaisten esittimit huomautulkset,

kuultuaan julkisasiamiehen 11.3.2004 pidetyssd istunnossa esittdmén ratkaisuehdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH -niminen yhti6é (jdljempédnd valittaja) vaatii
valituksessaan Euroopan yhteisdjen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
asiassa T-323/00, SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2), 2.7.2002 antaman tuomion
(Kok. 2002, s. 11-2839; jiljempini valituksenalainen tuomio), jossa tamé hylkisi
SAT.1:n nostaman kanteen, kumoamista sikili kuin ensimmiisen oikeusasteen
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tuomioistuin katsoi, ettd sisdmarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja
mallit) (jdljempand SMHV) toinen valituslautakunta ei ollut rikkonut yhteisén
tavaramerkistd 20 péivdnid joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1; jaljempénd asetus) 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
eikd loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta evitessidéin 2.8.2000 tekemélldan
ratkaisulla (asia R 312/1999-2) (jiljempdnd riidanalainen ratkaisu) sanamerkin
SAT.2 rekisterdinnin yhteisén tavaramerkiksi sellaisten palvelujen osalta, jotka
tavaramerkkihakemuksen mukaan liittyviit satelliitin vélitykselld tapahtuvaan
lahettdmiseen.

Asiaa koskevat oikeussainnot

Asetuksen 4 artiklassa sdddetddn seuraavaa:

"Yhteison tavaramerkkind voi olla mikd tahansa merkki, joka voidaan esittdd
graafisesti, erityisesti sanat, henkilonnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet,
numerot taikka tavaroiden tai niiden péillyksen muoto, jos sellaisella merkilld
voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista.”

Asetuksen 7 artiklassa sdddetiddn seuraavaa:

"1 Seuraavia merkkeji ei rekisterdida:

a) merkit, jotka eivdt ole 4 artiklan mukaisia;
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b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkin-
noistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kéyttdd osoittamaan tavaroiden tai
palvelujen lajia, laatua, madrad, kidyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd
alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa
taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

2 Edelldi 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisterdinnin esteet olisivat olemassa
ainoastaan osassa yhteisod.

3 Edelld 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on kiytossé tullut
erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisterdintid
haetaan.”

Asetuksen 12 artiklassa sdidetddn seuraavaa:

"Yhteison tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltimédn toista kiyttimistd elinkeino-
toiminnassa
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b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, madrds, kayttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperii, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suori-
tusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia
merkintoja,

jos ndma kéyttavit niitd hyvéa lilketapaa noudattaen.”

Asetuksen 38 artiklan 1 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

”Jos tavaramerkkii ei 7 artiklan nojalla voida rekister6idd kaikkien tai joidenkin
tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten yhteison tavaramerkkid haetaan,
hakemus hyldtéén néiden tavaroiden tai palvelujen osalta.”

Tosiseikat

SAT.1 teki 15.4.1997 SMHV:lle hakemuksen sanamerkin SAT.2 rekisteréimiseksi
yhteisén tavaramerkiksi tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavara-
merkkien rekisterdimistd varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen,
sellaisena kuin timid sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan
luokituksen luokkiin 3, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 29 ja 30 kuuluvia eri tavaroita seka
taimin luokituksen luokkiin 35, 38, 41 ja 42 kuuluvia palveluja varten.

I-8342



10

11

SAT.1 v. SMHV

SMHV:n tutkijan hyldttyd 9.4.1999 tekemillddn ratkaisulla timdn hakemuksen
luokkiin 35, 38, 41 ja 42 kuuluvien palvelujen osalta SAT.1 teki valituksen SMHV:lle.

SMHV:n toinen valituslautakunta hylkési timén valituksen riidanalaisella ratkaisulla
silla perusteella, ettd sanamerkin SAT.2 rekisterdinti kyseisiin luokkiin kuuluvia
palveluja varten on asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan vastaista.

Menettely ensimmaiisen oilceusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen
tuomio

SAT.1 nosti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 16.10.2000 toimittamallaan
kannekirjelmélld kanteen riidanalaisen ratkaisun kumoamiseksi.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin hyviksyi valituksenalaisella tuomiolla
kanteen vain osittain.

Se totesi yhtddltd, ettd SMHV:n toinen valituslautakunta oli jittdnyt lausumatta
SAT.L:n vaatimuksista, jotka koskivat rekisterdintihakemuksessa mainittuja palve-
luja, jotka kuuluvat luokkaan 35. Se kumosi niin ollen riidanalaisen ratkaisun talti
osin.
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Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi toisaalta riidanalaisen ratkaisun
luokkiin 38, 41 ja 42 kuuluvien palvelujen osalta, mutta ainoastaan sikali kuin tassd
ratkaisussa oli evitty sanamerkin SAT.2 rekisterdinti valituksenalaisen tuomion
42 kohdassa lueteltujen niihin luokkiin kuuluvien palvelujen osalta.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin p#dtyi téhén riidanalaisen ratkaisun
osittaiseen kumoamiseen hyviksyttydin ensinndkin SAT.1:n kanneperusteen, jonka
mubkaan riidanalainen ratkaisu perustui virheellisesti asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohtaan. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin perusti nikemyksensd
tavaramerkin varsinaiseen merkitykseen, joka todetaan paitsi sen muodostavien eri
osatekijoiden myos sen kokonaismerkityksen perusteella, ja otti yksinomaan
huomioon tavaroiden tai palvelujen ne ominaispiirteet, jotka kohdeyleisé saattaa
ottaa huomioon valintoja tehdessddn, ja katsoi, ettd sanamerkki SAT.2 ei kuvaile
luokkiin 38, 41 ja 42 kuuluvia palveluja asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulla tavalla. Tdm# sanamerkki ei sen mukaan liity mihinkddn kyseessé
olevien palvelujen erityispiirteeseen, jonka kohdeyleis saattaa ottaa huomioon
valintaa tehdessién.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin puolestaan hylkisi luokkiin 38, 41 ja 42
kuuluvien tiettyjen palvelujen osalta SAT.1:n kanneperusteen, joka koski sitd, ettd
riidanalaisessa ratkaisussa ei voitu evitd sanamerkin SAT.2 rekisterdintid asetuksen
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. Se katsoi, ettd tilta sanamerkiltd
puuttuu sen osatekijit huomioon ottaen erottamiskyky téssi alakohdassa tarkoite-
tulla tavalla niiden palvelujen osalta, jotka rekisterdintihakemuksen mukaan liittyvit
satelliitin vilitykselld tapahtuvaan lihettdmiseen ja joihin kuuluvat valituksenalaisen
tuomion 3 kohdassa mainitut palvelut, joita ei mainita saman tuomion 42 kohdassa
olevassa luettelossa.

Se hylkisi lopuksi SAT.l:n kanneperusteen, jonka mukaan kyseessd olevan
sanamerkin rekisterdinnin epdéminen tehtiin yhdenvertaisen kohtelun periaatteen
vastaisesti, koska SMHV on SAT.1:n mukaan rekisterdinyt yhteison tavaramerkeiksi
aivan samankaltaisia merkkejé.
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Valitus

Valittaja vaatii, ettd yhteis6jen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion sikli
kuin ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin hylkési muilta osin vaatimukset, jotka
valittaja esitti kyseisessd tuomioistuimessa, ja velvoittaa SMHV:n korvaamaan
oikeudenkiyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd yhteisdjen tuomioistuin hylkai valituksen ja velvoittaa valittajan
korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Asianosaisten lausumat

Valittaja viittdd ensimmdiselld valitusperusteellaan, ettd ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuimen tulkinta asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta on
oikeudellisesti virheellinen kahdella tavalla.

Toisin kuin ensimméiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen
tuomion 36 kohdassa, tilld sd@nnokselld ei yhtadltd valittajan mukaan pyritéd sithen
yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, jonka mukaan siind tarkoitettujen merkkien
on oltava jokaisen vapaasti kiytettdvissd. Silld pyritddn itse asiassa siihen, ettd
kuluttaja tai loppukéyttdja voi erottaa ilman mahdollista sekaannusvaaraa tavaroiden
tai palvelujen alkuperidn sen kisityksen mukaisesti, mikd yhteison lainsadtdjalla ja
yhteisGjen tuomioistuimella on tavaramerkin pédasiallisesta tehtévistd. Ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuin kiytti valittajan mukaan néin ollen perustetta, jolla ei
ole merkitystd sovellettaessa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, vaan
sovellettaessa saman sdinndksen ¢ ja e alakohtaa, eikd se niin ollen tarkastellut
nimenomaisesti, miten kyseessi oleva sanamerkki saattaa téyttdd tavaramerkin
tamén tehtivén.
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Valittaja viittdd toisaalta, ettd kun ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin oli
perustellusti muistuttanut, etti sanamerkin SAT.2 mahdollisen erottamiskyvyn
arvioimiseksi on tarkasteltava sitd, millaisen kokonaisvaikutelman kyseessé olevat
kuluttajat saavat téstd merkistd, se ei soveltanut asianmukaisesti titd analyysisdéntoa
tdssd asiassa. Valittajan mukaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin jakoi
sanamerkin sen muodostaviin osatekijoihin perustellakseen rekisterdinnin epaa-
misensé. Tillainen hajottaminen ei valittajan mukaan kuitenkaan vastaa tapaa, jolla
kuluttajat tarkastelevat ja tulkitsevat tavaramerkkid sen ndhdessédn. Ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin perusti lisiksi virheellisesti erottamiskyvyn puuttumisen
siihen, ettd sanamerkki muodostuu tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessi
olevien palvelujen esittimiseen kiytettdvistd osatekijoistd, vaikka tdméntyyppiset
seikat voidaan valittajan mukaan ottaa huomioon ainoastaan asetuksen 7 artiklan
1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa.

SMHV vastaa tdhdn valitusperusteeseen, ettd asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdalla pyritddn siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, jonka
tarkoituksena on kyseessd olevien merkkien vapaan kayton takaaminen. Yhteis6jen
tuomioistuimen oikeuskéytdntd osoittaa sen mukaan, ettd asetuksen 7 artiklan
1 kohdan b ja c¢ alakohdassa vahvistetuilla hylkdysperusteilla on todellakin tdma
padmadrd, silld ne estiviit erottamiskyvyttomid merkkejid hyStyméstd suojasta, joka
tavaramerkiksi rekisteroinnilld saadaan.

SMHYV vyhtyy valittajan viitteeseen, jonka mukaan kyseessi olevaa sanamerkkid on
tarkasteltava kokonaisuutena, ja ettd erottamiskyvylld on ymmérrettivéa tavaramer-
kin kykyd yksiloid4 silld varustetut tavarat ja palvelut niiden alkuperdn mukaan. Se
katsoo kuitenkin, ettd sanamerkki SAT.2 ei ole erottamiskykyinen, koska se
muodostuu ei-erottamiskykyisistd osatekijoistd, jotka on yhdistetty tavanomaisella
tavalla, ja ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin ei tulkinnut virheellisesti
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tdmén osalta tekemdssdén arvioinnissa.
SMHV:n mukaan valituksenalaisessa tuomiossa ei sitd paitsi tehty minkéaanlaista
sekaannusta tdmédn sddnnoksen ja kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan soveltamisalojen vililli. Tuomio ei mydskéan ole ristiriitainen, koska
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin saattoi oikeudellista virhettd tekematta
katsoa, ettd sanamerkki ei ole kuvaileva ¢ alakohdassa tarkoitetulla tavalla, ja etté
siltd puuttuu tdstd huolimatta b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.
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Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Tavaramerkin pddasiallisena tehtdvind on ensinnikin taata kuluttajalle tai loppu-
kéyttdjille se, ettd tavaramerkilld varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty
alkuperd, mahdollistamalla se, ettd kuluttaja tai loppukéyttdja voi erottaa ilman
selaannuksen mahdollisuutta kyseisen tavaran tai palvelun muualta periisin olevista
tavaroista ja palveluista (ks. mm. asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio
23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta ja asia C-299/99, Philips,
tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 30 kohta). Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdalla pyritddn ndin olen estimiin sellaisten tavaramerkkien rekistersinti,
joilta puuttuu erottamiskyky, silla yksinomaan erottamiskykyiset tavaramerkit voivat
tdyttdd tdmén pidasiallisen tehtivin.

Toiseksi sen madrittdmiseksi, voidaanko merkki rekisterdidd tavaramerkiksi, asiaa
on tarkasteltava kohdeyleisén nidkokulmasta. Kun tavarat tai palvelut, joita
rekisterdintihakemus koskee, on tarkoitettu kaikille kuluttajille, on katsottava, etti
kohdeyleis6 muodostuu tavanomaisen valistuneesta ja kohtuullisen tarkkaavaisesta
keskivertokuluttajasta (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999,
Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta ja asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003,
s. 1-3793, 46 kohta).

Kolmanneksi on syytd muistuttaa, etti kukin asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa
lueteltu rekisterdinnin hylkidysperuste on muista hylkédysperusteista riippumaton ja
edellyttdd erillisté tarkastelua. Kyseisid hylkédysperusteita on lisdksi tulkittava niiden
jokaisen taustalla oleva yleinen etu huomioon ottaen. Yleinen etu, joka otetaan
huomioon kutakin hylkéysperustetta tarkasteltaessa, voi kuvastaa tai sen jopa on
kuvastettava erilaisia huomioon otettavia seikkoja kyseessé olevan hylkdysperusteen
mukaan (yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHYV, tuomio
29.4.2004, Kok. 2004, s. 1-5089, 45 ja 46 kohta).

I-8347



26

27

28

29

TUOMIO 16.9.2004 — ASIA C-329/02 P

Mitd tulee vidrin itsessddn rekisterdintiin tavaramerkiksi ilman tilaa koskevia
rajoituksia, yhteisdjen tuomioistuin on jo katsonut edelld mainitussa asiassa Libertel
antamansa tuomion 60 kohdassa, ettd jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddédnnon
lihentdmisestd 21 pidivdnd joulukuuta 1998 annetun ensimméisen neuvoston
direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan,
joka vastaa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, taustalla oleva yleinen etu
koskee tarvetta olla rajoittamatta aiheettomasti sitd, ettd vérit ovat muiden sellaisten
toimijoiden kiytettivissd, jotka tarjoavat sentyyppisié tavaroita tai palveluja, joita
varten rekisterdintid haetaan.

Sen suojan laajuuden osalta, joka tavaramerkille asetuksella annetaan, asetuksen
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan taustalla oleva yleinen etu on selvésti sopusoinnussa
timdn tuomion 23 kohdassa mainitun tavaramerkin padasiallisen tehtdvin kanssa.

Sanoista tai sanasta ja luvusta muodostuvan tdmén asian kohteena olevan kaltaisen
tavaramerkin osalta mahdollista erottamiskykyi voidaan osittain tarkastella kunkin
sen termin tai osatekijéiden osalta erikseen, mutta ratkaisun on joka tapauksessa
perustuttava niiden muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun. Pelkéstddn se, ettd
kultakin niisté osatekijoistd puuttuu erikseen tarkasteltuna erottamiskyky, ei sulje
pois sitd, etti niiden muodostama yhdistelméd voi olla erottamiskykyinen
(ks. vastaavasti asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004,
s. 11699, 40 ja 41 kohta, ja asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio
12.2.2004, Kok; 2004, s. 1-1619, 99 ja 100 kohta).

THssd asiassa se, miten ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi asetuksen
7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, on osoitus timidn siddnndksen virheellisestid
tulkinnasta.
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Ensinnékin, vaikka ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin totesi perustellusti
valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa, ettd yhdistelmédmerkin erottamiskyvyn
arvioimiseksi merkkid on tarkasteltava kokonaisuutena, se ei todellisuudessa
perustanut ratkaisuaan téllaiseen tarkasteluun.

Se katsoi ensinndkin valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa, ettdi SMHV oli
osoittanut oikeudellisesti riittdvalld tavalla, ettd saksan ja englannin kielessd osatekij
SAT on tavanomainen lyhennys sanasta satelliitti ja ettd tdmd termi ei poikkea
lyhennyksené niiden kielten sananmuodostusta koskevista siéinnéistd. Ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin katsoi tdmén tuomion samassa kohdassa sitéd paitsi, ettd
tdmé osatekiji kuvaa useimpien kyseessd olevien palvelujen ominaispiirretts, jonka
kohdeyleisé voi ottaa huomioon valintoja tehtiessd, eli sitd, ettd kyseiset palvelut
liittyvit satelliitin vélitykselld tapahtuvaan ldhettdmiseen. Ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoi ndiden seikkojen perusteella, joita yhteis6jen tuomioistuimen
tehtdvénd ei ole kyseenalaistaa muutoksenhaussa, elleivdt ne perustu siihen, etti
asiakirja-aineisto on otettu huomioon viéristyneelld tavalla, etti osatekijiltd SAT
puuttuu erottamiskyky ndiden samojen palvelujen osalta.

Ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin totesi seuraavaksi valituksenalaisen tuo-
mion 46 ja 47 kohdassa, ettd osatekijoitd 2 ja ".” kiytetidin tavanomaisesti
elinkeinotoiminnassa tai niitd voidaan kiyttdd télld tavoin kyseessd olevien
palvelujen esittdmiseen ja ettd néiltd osatekijoiltd puuttuu tdmén vuoksi erottamis-
kyky; my6s ndmaé toteamukset perustuvat arviointeihin, jotka eivit mydskian kuulu
yhteisdjen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin muutoksenhaussa,
elleivit ne perustu siihen, ettd asiakirja-aineisto on otettu huomioon véiristyneelld
tavalla,

Se péitteli ndistd toteamulksista valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa seuraavaa:
"On lisiksi yleisesti katsottava, ettd sen perusteella, ettd [SAT.2:n kaltainen]
yhdistelmédmerkki muodostuu vain sellaisista osatekijéistd, joilta puuttuu erotta-
miskyky, voidaan paitelld, ettd myos tata tavaramerkkié kokonaisuutena tarkastel-
tuna voidaan elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti kéyttdd kuvailemaan asianomaisia
tavaroita tai palveluja.”
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Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lopuksi valituksenalaisen tuomion 49
ja 50 kohdassa, ettd téllainen p#itelmi voi osoittautua virheelliseksi vain siind
tapauksessa, ettid konkreettiset seikat, kuten muun muassa epitavallinen tapa, jolla
eri osatekijit on yhdistetty, osoittavat, ettd yhdistelmamerkki on enemmin kuin sen
muodostavien osatekijiden summa. Ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi,
ettd sanamerkki SAT.2 on muodostettu tavanomaisella tavalla ja ettd "ei ole
merkitysti silli kantajan viitteelld, jonka mukaan tavaramerkkihakemuksessa
tarkoitettu merkki kokonaisuutena tarkastellen siséltdd mielikuvituksellisen osate-
kijan”.

Tamain tuomion 31-34 kohdasta ilmenee, etti ensimmiisen oikeusasteen tuomiois-
tuin arvioi sanamerkin SAT.2 erottamiskyvyn olemassaoloa ldhinné analysoimalla
erikseen sen kutakin osatekijid. Se tukeutui tédssd tarkoituksessa olettamaan, jonka
mukaan osatekijit, joilta erikseen tarkasteltuina puuttuu erottamiskyky, eivit voi
yhdistettyini olla erottamiskykyisid, eikd keskivertokuluttajan tdstd sanamerkistd
saamaan yleisvaikutelmaan, kuten sen olisi pitinyt tehdi. Se tarkasteli sanamerkisté
saatavaa kokonaisvaikutelmaa ainoastaan toissijaisesti ja piti tdysin merkityk-
settdmind mielikuvituksellisen osatekijin olemassaolon kaltaisia tietoja, jotka on
otettava huomioon téssd arvioinnissa.

Valituksenalainen tuomio perustuu toiseksi sellaisen perusteen soveltamiseen, jonka
mukaan tavaramerkkejd, joita voidaan kiyttdd tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa
kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen esittimiseen, ei voida rekisterdidd. Talld
perusteella on merkitystd sovellettaessa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa,
mutta se ei ole peruste, jonka valossa tdimén saman kohdan b alakohtaa on tulkittava.
Se, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi erityisesti valituksenalaisen
tuomion 36 kohdassa, etti tilld jalkimmaiselld signnokselld on yleistd etua koskeva
tavoite, joka edellyttds, ettd siind tarkoitetut merkit voivat olla vapaasti jokaisen
kiiytettidvissé, ei tarkoittanut timén tuomion 25-27 kohdassa mainitun yleistd etua
koskevan perusteen huomioon ottamista.

Téssd tilanteessa valittajan on perusteltua viittds, ettd valituksenalaisessa tuomiossa
tehtiin oikeudellinen virhe, kun siind tulkittiin asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa.
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Edelld esitetystd seuraa tarvitsematta tarkastella toista valitusperustetta, joka koskee
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamista, ettd valituksenalainen tuomio on
kumottava sikili kuin ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettd SMHV:n
toinen valituslautakunta ei ollut rikkonut asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
evitessddn riidanalaisessa pédtoksessd sanamerkin SAT.2 rekisterdinnin yhteison
tavaramerkiksi niiden palvelujen osalta, jotka liittyvit rekisterdintihakemuksen
mukaan satelliitin vilityksellda tapahtuvaan léhettimiseen ja joihin kuuluvat
valituksenalaisen tuomion 3 kohdassa mainitut palveluluokat, joita ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin ei tarkoittanut tuomionsa 42 kohdassa.

Kun ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisu kumotaan, yhteisojen
tuomioistuin voi perussiantonsi 61 artiklan ensimmadisen kohdan toisen virkkeen
mukaan ratkaista asian itse, jos se on ratkaisukelpoinen. T#ssd asiassa on ndin.

Vaikka on totta, ettd tapa, jolla sanamerkki SAT.2 on muodostettu, ei ole
epitavallinen varsinkaan, kun on kyse siitd, miten keskivertokuluttaja saattaa
ymmartad viestintdalan palvelut, ja vaikka timd SAT:n kaltaisen sanatekijin ja 2:n
kaltaisen luvun, jotka on erotettu ".:Ild, yhdistiminen ei osoita erityisen suurta
kekselidgisyyttd, ndmi seikat eiviit riitd osoittamaan, etti téllaiselta sanamerkilti
puuttuisi erottamiskyky asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla
tavalla.

Merkin rekisterdinti tavaramerkiksi ei edellytd sitd, ettd tavaramerkin haltijalla on
todettu olevan tiettyd luovuutta tai kielellistd tai taiteellista mielikuvitusta. Riittaa,
ettdd kohdeyleis6 voi tavaramerkin ansiosta yksiloid4 silld suojattujen tavaroiden tai
palvelujen alkuperin ja erottaa ne muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

I-8351



42

43

44

45

46

TUOMIO 16.9.2004 — ASIA C-329/02 P

Jos tavaramerkiltd, johon ei sovelleta asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
vahvistettua hylkéysperustetta, kuitenkin puuttuu timén saman séénnoksen
b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, SMHV:n on esitettdvd syyt, joiden vuoksi
se katsoo, ettd taltd tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky.

Tissd asiassa SMHYV tyytyi riidanalaisessa padtoksessd toteamaan, ettd osatekijét
SAT ja 2 ovat kuvailevia ja tavanomaisesti kiytettyji tiedotusvilineisiin liittyvalla
palvelujen alalla toteamatta, miten sanamerkilld SAT.2 kokonaisuutena tarkasteltuna
ei voida erottaa valittajan palveluja muiden yritysten palveluista.

Sanan ja luvun kaltaisesta osatekijistd muodostuvien tavaramerkkien kéyttéminen
yleisesti tietoliikennealalla osoittaa, ettd tdméantyyppisid yhdistelmid ei voida
periaatteessa pitdd erottamiskyvyttdmina.

Kuten valittaja toteaa, SMHV ei sitd paitsi kéyttinyt tdtd asetuksen 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa vahvistettua rekisterdinnin hylkdysperustetta sellaisten
tavaramerkkien rekisterdintihakemusten yhteydessd, joiden rakenne vastaa sana-
merkin SAT.2 rakennetta ja joissa kiytetddn erityisesti osatekijad SAT.

Toisin kuin SMHV viittis, se, ettd SAT:hen liitetyt osatekijit ovat téssé tapauksessa
luku 2 sekd piste toisen sanasta muodostuvan osatekijin sijaan, on merkitykseténta
tassd tarkastelussa. SMHYV ei sitd paitsi perustellut missdén menettelyn vaiheessa
valittajan hakemuksen erilaista kisittelyi silld, ettd valittajan rekisterdintihakemuk-
sen kohteena olevan merkin ja aikaisemmin rekisteridyn tavaramerkin valilld olisi
sekaannusvaara.
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Kaikesta edelld esitetystd seuraa, ettd syyt, joiden vuoksi SMHV:n toinen valitus-
lautakunta katsoi, ettd sanamerkiltd SAT.2 puuttuu asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, ovat perusteettomia.

Téssd tilanteessa riidanalainen padtés on kumottava sikili kuin SMHV:n toinen
valituslautakunta hylkési asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella
sanamerkin SAT.2 rekisterdintid yhteison tavaramerkiksi koskevan hakemuksen.
Koska ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin jo katsoi valituksenalaisessa tuo-
miossa, ettd tdmd ratkaisu ei voi myoskéadn perustua saman asetuksen 7 artiklan
1 kohdan c alakohtaan, ja toisaalta, etti SMHV:n toinen valituslautakunta oli samalla
ratkaisulla jattdnyt lausumatta sille tehdystd valituksesta luokkaan 35 kuuluvien
palvelujen osalta, riidanalainen ratkaisu on kumottava kokonaisuudessaan.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteis6jen tuomioistuimen tyojarjestyksen 122 artiklassa méaratian, etté jos valitus
on perusteltu ja yhteisGjen tuomioistuin ratkaisee itse riidan lopullisesti, se paattda
oikeudenkiyntikuluista.

YhteisGjen tuomioistuimen tyojérjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota
sovelletaan muutoksenhakumenettelyyn 118 artiklan nojalla, asianosainen, joka
haviad asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenlkdyntikulut, jos vastapuoli on sité
vaatinut. Koska valittaja on vaatinut SMHV:ti korvaamaan oikeudenkayntikulunsa
ja koska SMHYV on hévinnyt asian, SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyn-
tikulut molemmissa oikeusasteissa.
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Niilld perusteilla yhteisGjen tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

1)

2)

3)

Euroopan yhteisojen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa
T-323/00, SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2), 2.7.2002 antama tuomio
(Kok. 2002, s. II-2839) kumotaan sikili kuin ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoi, ettd sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavara-
merkit ja mallit) (SMHV) toinen valituslautakunta ei ollut rilkkonut
yhteison tavaramerkistd 20 péivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa eviitessddn
2.8.2000 tekemiillidéin ratkaisulla (asia R 312/1999-2) sanamerkin SAT.2
rekister6innin yhteison tavaramerkiksi niiden palvelujen osalta, jotka
rekisterdintihakemuksen mukaan liittyviit satelliitin vilitykselld tapahtu-
vaan lihettimiseen ja joihin kuuluvat valituksenalaisen tuomion 3 kohdassa
mainitut palveluluokat, joita ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin ei
tarkoittanut timiin tuomion 42 kohdassa.

Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen
valituslautakunnan 2.8.2000 tekemi ratkaisu kumotaan,

Sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) velvoite-
taan korvaamaan oikeudenkiyntikulut sekd ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimessa ettd yhteisdjen tuomioistuimessa.

Allekirjoitukset
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