BEST BUY CONCEPTS v. SMHV (BEST BUY)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN
TUOMIO (toinen jaosto)

3 pdivand heindkuuta 2003 *

Asiassa T-122/01,

Best Buy Concepts Inc., kotipaikka Eden Prairie, Minnesota (Amerikan yhdys-
vallat), edustajanaan asianajaja S. Rojahn,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehenddn G. Schneider,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (ta-
varamerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 21.3.2001 tekemiistd pia-
toksestd (asia R 44/2000-3), joka koskee hakemusta sanamerkin BEST BUY
sisdltdvan kuviomerkin rekisterdimisestd yhteisén tavaramerkiksi,

* Qikeudenkiyntikieli: saksa.
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja N. J. Forwood sekd tuomarit
J. Pirrung ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssd ja 25.2.2003 pidetyssd istunnossa esi-
tetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja on tehnyt sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (jdljempini virasto) 7.5.1999 hakemuksen kuviomerkin rekisterdimisestd
yhteisén tavaramerkiksi yhteisén tavaramerkistd 20 péivind joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena

kuin se on muutettuna, nojalla.
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2 Tavaramerkki, jonka rekisterointii haettiin, on seuraava merkki keltaisena
(tausta) ja mustana (kirjaimet, ddriviivat, ympyri):

3 Palvelut, joita varten merkin rekisterdimistd haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelu]en kansainvilisesti luokituksesta tavaramerkkien rekisterdimistd varten
15 piivdnd kesdkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin timi
sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 35,
37 ja 42, ja ne ovat nédiden luokkien seuraavien miirittelyjen mukaisia:

— "Liikkeenjohdon konsultointi, mukaan lukien kodinkoneiden, valoku-
vauslaitteiden, televiestintilaitteiden, video- ja &inentoistolaitteiden,
henkilokohtaisten tietokoneiden sekd muiden kotitoimistotarvikkeiden ja
peliohjelmien, mukaan lukien CD-levyt, dinitetyt dinikasetit ja video-
kasetit, tietokoneohjelmat sekd niihin liittyvit tuotteet, myyntiin erikois-
tuneiden liikkeiden perustamista ja hallintoa koskevat tukipalvelut ja
neuvonta” luokassa 35;

— ”“Ajoneuvojen &didnentoistolaitteiden, kodinkoneiden, valokuvauslaitteiden,
televiestintilaitteiden, video- ja ddnentoistolaitteiden, henkilokohtaisten tie-
tokoneiden sekd muiden kotitoimistotarvikkeiden ja niihin liittyvien tuot-
teiden asentaminen ja yllidpito” luokassa 37;
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— ”Kodinkoneiden, valokuvauslaitteiden, televiestintilaitteiden, video- ja
ddnentoistolaitteiden, henkilokohtaisten tietokoneiden sekd muiden kotitoi-
mistotarvikkeiden ja peliohjelmien, mukaan lukien CD-levyt, &ddnitetyt
ddnikasetit ja videokasetit, tietokoneohjelmat sekd niithin liittyvit tuotteet,
myyntiin erikoistuneiden liikkeiden perustamista koskeva neuvonta ja tek-
niset tukipalvelut” luokassa 42.

Tutkija hylkdsi hakemuksen 19.11.1999 tekemillddn pidtokselldi asetuksen
N:o 40/94 38 artiklan nojalla silli perusteella, ettd haettu tavaramerkki kuului
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan soveltamisalaan.

Kantaja valitti tutkijan pddtoksestd virastolle 22.12.1999 asetuksen N:o 40/94
59 artiklan nojalla.

Valituslautakunta hylkisi valituksen 21.3.2001 tekemaillidn paatokselld (jal-
jempini riidanalainen piitds). Valituslautakunta katsoi, ettd kyseiseltd merkiltd
puuttui erottamiskyky ja etté se oli kuvaileva, joten se kuului asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan soveltamisalaan.

Asian kisittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja nosti nyt kisiteltdvini olevan kanteen ensimmadisen oikeusasteen tuo-
mioistuimeen 4.6.2001 jittimilldin kannekirjelmalld. Virasto jétti vastineensa
24.8.2001.
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Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa valituslautakunnan piitéksen

— velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Virasto vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkdi kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Qikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kannekirjelmissddn kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan rikkomista.
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kobhdan b alakobdan rikkomista koskeva
kanneperuste

Asianosaisten viitteet ja niiden perustelut

Kantaja viittis, ettd yleis6 ymmirtdd tavaramerkin nopeasti ja kokonaisuu-
dessaan hajoittamatta sitd osatekijdihin. Kantajan mukaan virasto ei ole ottanut
huomioon kuviomerkin eri osatekijoiden alkuperdisyyttd, ja korostaa, ettd sen
hakemus koski vain ammattilaisille tarkoitettuja palveluja.

Merkin keskeiset osatekijit ja erityisesti sellaisten sanojen yhdistdminen, jotka
muodostavat kieliopillisesti virheellisen uudissanan, ei ole tavanomaista kyseisille
palveluille. Sitd paitsi kohdeyleiso ei odota tavaramerkin olevan palvelujen eti-
ketti.

Lisiksi kantaja viittd3, ettd virasto ei ole ottanut huomioon sitd, ettd merkki on
rekisteroity tavaramerkiksi Saksassa ja Ranskassa.

Virasto kiistdd ensinnikin kantajan viitteet tavaramerkin kokonaisvaltaisesta
vaikutuksesta. Virasto toteaa tiltd osin, ettd valituslautakunta on ainoastaan
midrittinyt tavaramerkin sanallisen osatekijin, joka on sille ominainen, ja ettd
valituslautakunta on tavaramerkkid kokonaisvaltaisesti arvioimalla lisiksi tut-
kinut sen kuviollisia osatekijoita.

Toisaalta virasto viittdi, ettd yhteisén tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa
mainitut palvelut on otettu huomioon valituslautakunnassa, jonka mukaan
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sanamerkin BEST BUY merkityssisilté osoittaa tarjotun palvelun luonteen-
omaisen piirteen, eli se ilmaisee hinnan ja markkina-arvon vilisen edullisimman
yhteyden muun muassa tavaroiden jilleenmyynnin alalla toimivien yritysten
asiakkaina oleville yrityksille.

Kolmanneksi virasto korostaa, ettd keltainen viri tai kuusikulmainen muoto eivit
muodosta erottamiskykyd, silld niitd kiytetddn yleisesti tavaroita ja palveluja
markkinoitaessa.

Neljdnneksi virasto katsoo, ettd henkilot, jotka osaavat englannin kieltd, voivat
ymmdértid sanamerkin BEST BUY tavanomaisen merkityksen vilittdmaisti, ja etti
sanaa buy kéytetddn yleisesti substantiivina.

Lopuksi virasto viittdid, ettd mainitut kansalliset rekisterdinnit on toteutettu
jasenvaltioissa, jotka eivit ole englanninkielisii ja joissa merkki saattaa osoit-
tautua erottavaksi ilman, ettd ndin olisi koko yhteiséssi.

YhteisGjen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”tavaramerkkejs,
joilta puuttuu erottamiskyky”, ei saa rekisterdidi. Lisdksi asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 2 kohdassa sididetddn, ettd ”1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekiste-
roinnin esteet olisivat olemassa vain osassa yhteiséi”.
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Kuten ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on jo todennut, asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetaan muun muassa sellaisia
merkkejd, jotka eivit mahdollista sité, ettd asianomainen yleisé voi mydhempid
hankintoja tehdessiin toistaa ostokokemuksensa, jos se on ollut positiivinen, tai
valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos ostokokemus on ollut negatiivinen
(asia T-79/00, Rewe Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002,
s. II-705, 26 kohta). Tillaisia ovat erityisesti merkit, joita tavanomaisesti kay-
tetddn kyseisid tavaroita tai palveluja markkinoitaessa.

On kuitenkin huomattava, ettd tillainen kdytto ei sindnsd ole esteend sellaisen
tavaramerkin rekisterdinnille, joka koostuu merkeisti tai ilmauksista, jotka ovat
mainoksissa kiytettivii iskusanoja, laatua koskevia ilmauksia tai kehotuksia
ostaa niitd tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkid on kaytetty (ks.
vastaavasti asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001, Kok. 2001,
s. 1-6959, 40 kohta). Merkki, joka tdyttdd muita tehtivid kuin tavaramerkin
tehtdvdn sen tavanomaisessa merkityksessd, on kuitenkin asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen vain
siind tapauksessa, ettd se voidaan heti ymmirtii niiden tavaroiden tai palvelujen,
joita varten sitd on kiytetty, kaupallista alkuperidd koskevaksi merkinnaksi, jol-
loin kohdeyleisé voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta tavaramerkin
haltijan tavarat tai palvelut niist4, joilla on toinen kaupallinen alkuperi.

Merkin erottamiskykyid voidaan arvioida ainoastaan toisaalta suhteessa niihin
tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisterdintii on haettu, ja toisaalta suh-
teessa sithen, milld tavoin kohdeyleiso ymmértdd tavaramerkin.

Esilli olevassa asiassa on ensinnikin todettava, ettd liikkeenjohdon konsultti-
palvelut sekd neuvonta ja tekniset tukipalvelut luokkiin 35 ja 42 kuuluvien eri-
koisliikkeiden perustamiseksi on tarkoitettu ammattiyleisolle, kun taas luokkaan
37 kuuluvat asentamis- ja yllidpitopalvelut on tarkoitettu suurelle yleisélle.
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Selvittddkseen ndkokantansa asianomaisen yleisén osalta kantaja on viittinyt
istunnossa, ettd luokkaan 37 kuuluvien palvelujen luetteloa on tulkittava sup-
peasti rajoittaen se ammattilaisten ammattilaisille tarjoamiin palveluihin. Tilt4
osin on huomattava, ettd toisaalta tietyt kyseessi olevat palvelut, muun muassa
ajoneuvojen ddnentoistolaitteiden ylldpito ja kotiin tarkoitetut palvelut, voidaan
tarjota vain lopulliselle kuluttajalle. Toisaalta timi tulkinta rajoittaa palvelujen
luetteloa; téllaisessa rajoittamisessa on noudatettava tiettyji erityisia menettely-
sddntojd ja sitd on haettava virastolta (asia T-173/00, KWS Saat AG v. SMHV
(oranssin virisdvy), tuomio 9.10.2002, 11 ja 12 kohta, ei vield julkaistu oi-
keustapauskokoelmassa). Niin ollen titi viitettd ei voida hyviksyi.

On lisdksi todettava, ettd ottaen huomioon tiettyjen kyseessi olevien palvelujen
laatu, osa asianomaista yleisdéd voi olla tarkkaavainen siltd osin kuin niiden
palvelujen teknisyys ja kustannukset ovat suhteellisen korkeita. Kuitenkin timi
tarkkaavaisuusaste voi olla suhteellisen alhainen sellaisten myynninedistdmiseen
liittyvien merkintojen osalta, jotka eivit ole ratkaisevia asiaan perehtyneelle
yleisolle (ks. vastaavasti asia T-130/01, Sykes Enterprises v. SMHV (REAL
PEOPLE, REAL SOLUTIONS), tuomio 5.12.2002, 24 kohta, ei vield julkaistu
oikeustapauskokoelmassa).

Kaikkien kyseessd olevien palvelujen osalta on siten otettava huomioon tavan-
omaisen valistunut ja huolellinen yleisé. Sitd paitsi koska sanamerkki BEST BUY
muodostuu englanninkielisistd osatekijdistd, asianomainen yleisé on englannin-
kielinen, tai muunkielinen kuin englanninkielinen mutta englantia riittdvasti
ymmartavi.

Haetun tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnin osalta on toisaalta todettava,
ettd koska kyse on yhdistelmdmerkisti, sitd on tarkasteltava kokonaisuutena.
Tédmd ei kuitenkaan ole ristiriidassa sen kanssa, ettd ensin tarkastellaan tavara-
merkin eri osatekijéitd perdjilkeen.
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Ensinnikin sanamerkin BEST BUY osalta on todettava, ettd se muodostuu
tavallisista englannin kielisistd sanoista, jotka osoittavat selvisti hakemuksessa
tarkoitettujen palvelujen hinnan ja niiden markkina-arvon vilisen edullisen
suhteen.

Niin ollen kohdeyleisé ymmirtia sen pelkiksi myynninedistdmisilmaisuksi tai
iskusanaksi, joka osoittaa, ettd kyseiset palvelut muodostavat parhaan mahdol-
lisen *ostoksen” niiden luokassa tai ”parhaan hinta-laatu-suhteen”, kuten vali-
tuslautakunta on todennut riidanalaisen piédtdksen 17 kohdassa.

Kantajan istunnossa esittimi viite, jonka mukaan kuluttajalle, joka tuntee
kyseisen sanamerkin *epiilyksettdmin merkityssisdllon”, ei ole ilmoitettu tar-
jottujen palvelujen sisdltdd tai luonnetta, ei ole merkityksellinen. Erottamiskyvyn
puutteen toteamiseksi riittdd sen osoittaminen, ettd sanamerkin merkityssisalto
eli kyseisen tavaramerkin piasiallinen ja hallitseva osatekijé ilmaisee kuluttajalle
palvelun markkina-arvoon liittyvdn ominaisuuden, jota ei ole tismennetty mutta
joka antaa myynninedistimiseen liittyvid tai mainosluonteisia tietoja, joita koh-
deyleiso havaitsee ensi sijassa sellaisenaan pikemmin kuin palvelujen kaupallisen
alkuperin osoittavina ilmauksina [ks. vastaavasti em. asia REAL PEOPLE, REAL
SOLUTIONS, tuomion 29 ja 30 kohta]. Sanamerkin BEST BUY merkityssiséltod
koskeva ainoa tiedon puute, joka liittyy kyseisten palvelujen luonteeseen, ei ole
riittivd timdn merkin erottamiskyvyn vahvistamiseksi.

Sitd paitsi kantaja, joka on tyytynyt vdittimidn, ettd ilmaisu buy on epitis-
millinen ja epaselvd, ei ole osoittanut, minkd muun merkityksen kuin palvelujen
hinnan ja markkina-arvon vilisen edullisen yhteyden kohdeyleiso saattaisi katsoa
kyseiselld sanamerkilld olevan. Kantaja ei ole mydskdén lausunut mielipidettdan
siitd, voidaanko sanamerkkid kiyttid muuten kuin myynninedistdmis- tai mai-
nostoiminnassa. Toisin kuin mitd kantaja viittii, kyseisen sanamerkin merkitys
voi liittyd seki tiettyyn palveluun sellaisenaan ettd sellaisten tavaroiden jakeluun
ja palvelujen tarjontaan, joita tilld palvelulla pyritddn edistiméén.
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Riittdvaa ei ole se, ettd sanamerkin BEST BUY kaksi osatekijad ovat rinnakkaisia
ja ettd artikkeli jatetddn pois sen rakenteesta (a best buy tai the best buy), se, ett4
sen katsotaan olevan uudissana, joka voi tehdd sanamerkistd erottamiskykyisen
eikd luonteeltaan alkuperiistd, joka ei missidn tapauksessa olisi merkin erotta-
miskyvyn arviointiperuste (ks. vastaavasti asia T-87/00, Bank fiir Arbeit und
Wirtschaft v. SMHV (EASYBANK), tuomio 5.4.2001, Kok. 2001, s. II-1259,
40 kohta).

Sen kysymyksen osalta, miten kohdeyleist havaitsee etiketin muodon ja vérin, on
todettava, kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen paitoksen
19 kohdassa, ettd hintaa koskevia virillisii etikettejd kiytetddn yleisesti kai-
kenlaisten tavaroiden ja palvelujen kaupassa. Niin ollen kantajan viite, jonka
mukaan tillainen etiketti on silmiinpistivi yleisén kannalta, on merkitykseton.

Osatekijdn osalta on todettava, ettd sen olemassaolo muiden osatekijéiden rin-
nalla ei riitd antamaan kyseiselle tavaramerkille erottamiskykyid kokonaisuu-
dessaan.

Siltd osin, kuin haettu tavaramerkki muodostuu edelld arvioituja osatekijoiti
yhdistdmailld, on arvioitava koko tavaramerkin erottamiskykya.

Edelld mainittujen osatekijoiden perusteella on ilmeisti, ettd haettu tavaramerkki
muodostuu kokonaisuudessaan vain sellaisista osatekijoisti, joilta erikseen tar-
kasteltuina osoittautuu puuttuvan erottamiskyky kyseisten palvelujen markki-
noimiseksi. Ndiden eri osatekijdiden vililli ei ole my6skdian sellaista
vuorovaikutusta, joka voisi antaa erottamiskyvyn tille tavaramerkille kokonai-
suudessaan.
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Etiketin muoto ei nimittdin voi vaikuttaa tavaramerkin hallitsevien sanallisten
osatekijoiden merkitykseen. Sen sijaan, ettd kuvio lisdisi erottavan seikan, se
vahvistaa sanallisten osatekijéiden myynninedistivyytti kohdeyleisén mielesti.

Niin ollen haetulta tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky kyseisten palvelujen
suhteen.

Kantaja ei ole kyennyt esittimidn istunnossa lausumia Saksassa ja Ranskassa
aikaisemmin suoritettujen rekisterdintien ulottuvuuden osalta. Tilti osin on
huomattava, ettd ndmi rekisterdinnit eivit koskeneet merkkis, joka olisi aivan
samanlainen kuin kyseessd oleva merkki, eivitki myoskddn samankaltaisia
tavaroita tai palveluja.

Kuten virasto on perustellusti huomauttanut, viittausta kansallisiin rekisterdin-
teihin, jotka on suoritettu muissa kuin englanninkielisissi jdsenvaltioissa, vaan
merkki voi osoittautua niissd erottavaksi ilman, etti niin olisi vilttamattd koko
yvhteisGssd, ei voida pitdd merkityksellisend esilld olevassa asiassa.

Lopuksi on todettava, ettd vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan tavaramerk-
kejid koskeva yhteison lainsiddintd muodostaa itsendisen jirjestelmin ja vali-
tuslautakuntien pddtdsten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen
N:0 40/94 nojalla (asia T-32/00, Messe Miinchen v. SMHYV (electronica), tuomio
5.12.2000, Kok. 2000, s. I1-3829, 47 kohta ja asia T-106/00, Streamserve Inc v.
SMHYV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. I-723, 66 kohta).

Nidin ollen Saksassa ja Ranskassa suoritettuja rekisterdintejd koskevat kantajan
viitteet ovat tehottomia.
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Kaikki edelld esitetyt seikat huomioon ottaen haetulta tavaramerkiltd osoittautuu
puuttuvan erottamiskyky merkittdvdssd osassa yhteisdd. Asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on siten
hyldttiva,

Ei ole myoskddn syytd tutkia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan rikkomista koskevaa kanneperustetta. Vakiintuneen oikeus-
kdytinnén mukaan riittdd, kun yhti ehdottomista hylkiysperusteista voidaan
soveltaa, jotta merkkid ei voida rekisterdidd yhteison tavaramerkiksi (asia
T-163/98, Procter & Gamble v. SMHYV (Baby-dry), tuomio 8.7.1999, Kok. 1999,
s. II-2383, 29 kohta ja asia T-19/99, DKV v. SMHV (COMPANYLINE), tuomio
12.1.2000, Kok. 2000, s. II-1, 30 kohta).

Kanne on siis hylittiva,

Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan
2 kohdan mukaan asianosainen, joka hiviii asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on héavinnyt
asian ja virasto on vaatinut oikeudenkéyntikulujensa korvaamista, kantaja on
velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkiyntikuluistaan sekd korvaamaan
viraston oikeudenkiyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hylatdan.,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Forwood Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 3 pdiviini heindkuuta 2003,

H. Jung N. J. Forwood

kirjaaja toisen jaoston puheenjohtaja
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