SYKES ENTERPRISES v. SMHV (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

5 pdivind joulukuuta 2002 *

Asiassa T-130/01,

Sykes Enterprises, Incorp., kotipaikka Tampa, Florida (Yhdysvallat), edustaja-
naan asianajaja E. Korner,

kantajana,

vastaan

sisamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehendin J. Crespo Carrillo,

vastaajana,

* Oikeudenkdyntikicli: englanti.
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jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (ta-
varamerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 7.3.2001 tekemistd pHa-
toksestd (asia R 504/2000-3), joka koski sanamerkin REAL PEOPLE, REAL
SOLUTIONS rekisterdintii,

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 D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 11.6.2001 toimi-
tetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 7.9.2001 toimite-
tun vastineen,

ottaen huomioon 1.10.2002 pidetyssd istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Oikeudenkdynnin tausta

Kantaja haki 11.1.1999 yhteison tavaramerkkii sisimarkkinoiden harmoni-
sointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (jdljempdni virasto) yhteisén tavara-
merkistd 20 pdivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin tdmi asetus on muutettuna,
perusteella.

Tavaramerkki, jonka rekister6intid haettiin, on sanamerkki REAL PEOPLE,
REAL SOLUTIONS.

Palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten kos-
kevaan, 15 piivini kesdkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin
timd sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen
luokkaan 35, 37 ja 42, ja ne ovat seuraavat:

?Etimarkkinointi” luokassa 35.
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*Tietokonelaitteiston yllipito” luokassa 37.

*Tietokoneteollisuuden tekniset tukipalvelut, nimittdin tekniset tukipalvelut tie-
tokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen kiyttijille; tietokonepalvelut, nimittdin tie-
tokoneohjelmointi, ohjelmistojen suunnittelu ja kehittiminen, ohjelmistosovellusten
kehittdminen, tietojenkésittelyyn liittyvd konsultointi, jdrjestelmien kiytt ja
ylldpito muiden lukuun; tietokoneen toimintojen testaukseen liittyvit konsul-
tointipalvelut tietokoneohjelmistojen tuottajille ja kayttijille; asiakastukipalve-
lut, nimittdin tietokoneisiin liittyvien tietojen tarjoaminen asiakas-
palvelupuhelinkeskuksen kautta; tietokantojen muuntopalvelut; tuotetie-
toihin liittyvit tilauksesta tehtivit kirjoitus- ja tekstin editointi- ja kdinnospal-
velut ~muiden lukuun, nimittdin  kdyttdji- ja  viitedokumentointi,
yllipitodokumentointi ja tietokoneverkon vilitykselld julkaistavien tuotetietojen
kehittiminen; navigointipalvelut” luokassa 42.

Tutkija hylkési asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla hakemuksen 15.3.2000
tehdylld pididtokselld, koska haettu sanamerkki ei ollut kyseisen asetuksen
7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen.

Kantaja haki 12.5.2000 virastossa muutosta tutkijan paitdkseen asetuksen
N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.

Kolmas valituslautakunta hylkisi valituksen 7.3.2001 tehdylld paitokselld (jil-
jempdnd riidanalainen pditos).
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Valituslautakunta katsoi, ettd haettu sanamerkki ei voi tiyttdd tavaramerkin
keskeistd tehtivdd, koska se muodostuu iskusanoista, joita kiytetdidn yleisesti
kyseiselld alalla ja jotka kohdeyleis6 ymmirtid pelkiksi myynninedistdmis-
ilmaisuksi eikd sellaiseksi ilmaukseksi, joka osoittaa palvelujen kaupallisen
alkuperin.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen piitéksen

— velvoittaa viraston julkaisemaan tavaramerkkihakemuksen

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Virasto vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkdd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Suullisessa kisittelyssd kantaja luopui vaatimuksestaan, joka koski sitd, ettd
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaisi viraston julkaisemaan tava-
ramerkkihakemuksen.

Oikeudellinen arviointi

Kanteensa tueksi kantaja esittdid yhden kanneperusteen, joka koskee asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistd soveltamista.

Asianosaisten lausumat

Toisin kuin valituslautakunta, kantaja katsoo ensinnikin, ettd vaikka haettu
tavaramerkki muodostuukin iskusanoista, niilli sanoilla ei viliteti minkdin-
laista viestid. Neljd sanaa kisittivien iskusanojen merkityksen selittimiseksi
valituslautakunnan on niin -ollen kiytettivi 12—19 sanaa, miki kantajan
mukaan osoittaa selkeisti ndiden iskusanojen ainutlaatuisuuden.

Kantaja toteaa toiseksi, ettd valituslautakunnan antamat iskusanojen kaksi
merkitystd eivit ole niiden ainoat mahdolliset merkitykset. Aidinkielendin eng-
lantia puhuvat havaitsevat haetussa tavaramerkissi muita merkityksii kuin
englannin kieltd pelkistdin ymmirtivien havaittavissa olevat merkitykset.

Kantaja huomauttaa kolmanneksi, ettd Yhdistyneen kuningaskunnan patentti-
virasto julkaisi kyseessd olevaa vastaavan rekisterointihakemuksen ja ettd se ei
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esittdnyt tdtd koskevia vastaviitteitd, vaikka se soveltaa samoja haetun tavara-
merkin erottamiskykyd koskevia normeja kuin virasto. Kantaja lisid tdmin
osalta, ettd sen tavaramerkki on rekisterdity Yhdysvalloissa ja Kanadassa, ja se
esitti suullisessa kisittelyssd ndistd maista ja Yhdistyneestd kuningaskunnasta
saadut timin tavaramerkin rekisterdintitodistukset. Kantaja viitti lisiksi suulli-
sessa kisittelyssd viraston rekister6ineen tavaramerkkeji, jotka ovat verrattavissa
sen hakemuksen kohteena olevaan tavaramerkkiin ja joita ovat esimerkiksi real
people. real solutions. real estate” ja ”People and Solutions™.

Virasto myontid, ettd iskusanat ovat merkkejd, jotka voivat tiyttii tavaramerkin
tehtdvin. Se toteaa kuitenkin, ettd monet kantajan toiminta-alalla toimivat yri-
tykset kédyttdvit iskusanoja “Real People, Real Solutions”, mistii on piiteltivi,
ettd nditd iskusanoja ei ymmirretd kyseessi olevien palvelujen kaupallisen
alkuperdn osoittavaksi tavaramerkiksi, Iskusanat osoittavat lisiksi tarjottujen
ratkaisujen ja niitd tarjoavien tai niiden kohteena olevien henkildiden luonteen.

Kansallisilta virastoilta haettujen tai niiden rekisterdimien tavaramerkkien osalta
virasto toteaa, ettd rekisteroinnit, jotka on mahdollisesti tehty sen kiyttimistd
arviointiperusteista poiketen, eivit sido sitd. Tekemiensi paitdsten osalta virasto
totesi suullisessa kisittelyssd, ettd se ei voi lausua rekisterdinneisti, jotka on tehty
kussakin asiassa vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen, tai tehdi vertailuja
ndihin,

YhteisGjen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”tavaramerkkeji,
joilta puuttuu erottamiskyky,” ei rekistersid.
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut merkit, joilta
puuttuu erottamiskyky, eivit pysty tiyttimiin tavaramerkin keskeistd tehtdvii
eli yksiloimédn tavaran tai palvelun kaupallista alkuperii, jotta tavaramerkilld
varustetun tavaran tai palvelun ostava kuluttaja voi myéhemmin hankinnan
tehdessddn valita samalla tavalla, jos kokemus osoittautuu positiiviseksi, tai
toisella tavalla, jos kokemus osoittautuu negatiiviseksi.

Téllainen kiyttd ei sindnsd ole esteeni sellaisen tavaramerkin rekisterdinnille,
joka koostuu merkeistd tai ilmauksista, jotka ovat mainoksissa kiytettdvid
iskusanoja, laatua koskevia ilmauksia tai kehotuksia ostaa niiti tavaroita tai
palveluja, joita varten tavaramerkkii on kiytetty (ks. vastaavasti asia C-517/99,
Merz & Krell, tuomio 4.10.2001, Kok. 2001, s. I-6959, 40 kohta).

Merkki, joka tdyttdd muita tehtdvid kuin tavaramerkin tehtivin, on kuitenkin
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla
erottamiskykyinen vain, jos se voidaan heti ymmirtis niin, ettd silld ilmaistaan
niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten sitd on kiytetty, kaupallinen alku-
perd, jolloin kohdeyleisé voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta tava-
ramerkin haltijan tavarat tai palvelut niistd, joilla on eri kaupallinen alkuperi.

Merkin erottamiskykyd voidaan arvioida ainoastaan toisaalta suhteessa niihin
tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisterdintii on haettu, ja toisaalta ottaen
huomioon se, milld tavalla kohdeyleisé ymmirtda tavaramerkin.

Téssd asiassa on aluksi todettava, etti valituslautakunta totesi, ettd sanamerkkid
REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS seki sellaisenaan etti sen erittdin ldheisine
muunnelmineen kiytetdin yleisesti kantajan toiminta-alalla. Tdmin osalta on
muistutettava, ettd yleisesti kdytetyn merkin perusteella kuluttaja ei voi vilitts-
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mdsti ja varmasti erottaa tdstd merkistdi muodostuvan tavaramerkin haltijan
tavaroita tai palveluja muiden yritysten tavaroista tai palveluista [ks. timin
osalta asia T-79/00, Rewe-Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002,
Kok. 2002, s. II-705, 33 ja 35 kohtal].

Tétd toteamusta ei kuitenkaan voida tehdi pelkistddn niiden seikkojen perus-
teella, jotka sisdltyvit tidtd asiaa koskevaan piddtokseen. Tamin piitoksen
perusteella ei ole mahdollista méiritelld, koskevatko valituslautakunnan esitti-
mit sanamerkkiin liittyvidt esimerkit toisaalta tavaramerkkihakemuksen teke-
mistd edeltdvdd vai sen jilkeistd kdytt6d, ja toisaalta mahdollisesti kolmansien
kantajan luvalla tapahtuvaa kidyttod. Silld, ettd sanamerkkid kiytetdidn yleisesti
kyseessi olevien palvelujen yhteydess, ei ndin ollen voida tdssi asiassa perustella
toteamusta siitd, ettd kyseinen sanamerkki ei ole erottamiskykyinen.

Kohdeyleison osalta on aluksi todettava, etti kyseessd olevat palvelut on tar-
koitettu erityiselle kohderyhmille eli tietotekniikkaan liittyvien tavaroiden ja
palvelujen kayttijille. Tdmén ryhmin tarkkaavaisuusaste merkkien suhteen on
niin ollen suhteellisen korkea, ja tdmid koskee erityisesti tavaramerkkeji, jotka
voivat ilmaista kyseiselle ryhmille kaupallisen alkuperiin ja jotka niin takaavat
sille, ettd sen ostama tavara tai palvelu on yhteensopiva sen kiyttdimin tietoko-
nelaitteiston kanssa (ks. timén osalta asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 26 kohta). Tarkkaavaisuusaste voi
puolestaan olla suhteellisen alhainen sellaisten yksinomaan myynninedistimiseen
liittyvien merkintjen osalta, jotka eivit ole ratkaisevia asiaan perehtyneelle
yleisolle.

Siitd, miten kohdeyleis6 ymmartdd sanamerkin REAL PEOPLE, REAL SOLU-
TIONS, on todettava, ettd valituslautakunnan mukaan iskusanat muodostuvat
tavallisista sanoista, jotka kyseinen yleisé ymmartiad pelkiksi myynninedisti-
misilmaisuksi eikd ilmaukseksi, joka osoittaa kyseisten palvelujen kaupallisen
alkuperin.
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Tédmin osalta on todettava, ettd vaikka sanamerkilli ei ole rajoitettua ja vilitonti
kuvailevaa merkitysti, se muodostuu kuitenkin sanaryhmasti, jolla on itsendinen
merkitys sitd kokonaisuutena tarkasteltaessa. Sanamerkin on niin ollen helppo
ymmirtdd merkitsevin sitd, ettd kantajan palvelut ovat todellisten henkiléiden
todellisille henkiloille tarjoamia kiytinnéllisid ratkaisuja.

Sen kantajan viitteen hylkdimiseen, jonka mukaan iskusanojen merkityksen
tdsmalliseen selittimiseen on kiytettivd 12 tai 19 sanaa, riittd4, kun todetaan,
ettd ndilld sanoilla pelkdstidn vilitetdin edelld mainitut kaksi mielikuvaa, jotka
on niissd tiivistetty kielitieteellisesti virheettoméin sanontatapaan. Viite, jonka
mukaan iskusanat eivit muodosta tiydellistd viestid, on my6s hylittivd, koska
edelld todettiin, ettd iskusanoilla on valittdmasti ymmarrettivissd oleva merkitys.
Kantajan suullisessa kasittelyssd esittimien niiden esimerkkien osalta, joiden
mukaan iskusanoilla on muita merkityksii kuin ne, jotka valituslautakunta niille
antoi, on todettava, ettd kaikki nimi merkitykset ovat todellisuudessa saman-
tyyppisid ja ettd ne eivit eroa nidmai iskusanat muodostavien yksittdisten sanojen
yleismerkityksestd. Ei lisiksi ole selvitetty, minkd muun kuin edelld mainitun
merkityksen kohdeyleis, englantia didinkielendin puhuva mukaan lukien, voisi
ymmdrtid, ja voitaisiinko tdtd toista merkitystd kdyttdd muuten kuin myynnin-
edistdmis- tai mainostoiminnassa.

Sanamerkin REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS ilmeisti myynninedistimis-
merkitystd lukuun ottamatta siini ei sitd paitsi ole osatekijéiti, joiden perusteella
kohdeyleis6 voi painaa sanamerkin helposti ja vilittdmaisti mieleensd tiettyjen
palvelujen erottamiskykyisend tavaramerkkini. Jopa siind tapauksessa, etti
sanamerkkid kidytetddn yksin ilman toista merkkii tai tavaramerkkii, kohde-
yleis6 ei voi ymmairtdi sitdi muutoin kuin sen myynninedistimismerkityksessi,
jollei sille etukiteen ilmoiteta asiasta.

Kun kohdeyleisé ei ole erityisen tarkkaavainen sellaisen merkin suhteen, joka ei
heti osoita sille sen tavaran tai palvelun alkuperii ja/tai kiyttotarkoitusta, jonka
se haluaa ostaa, vaan antaa pikemminkin tietoja, jotka ovat yksinomaan myyn-
ninedistimiseen liittyvid ja abstrakteja, se ei jdi selvittimiin sanamerkin mah-
dollisia erilaisia tehtdvid eikd painamaan siti mieleen tavaramerkkini.
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Niin ollen on todettava, ettd sanamerkin todellisen merkityksen vuoksi koh-
deyleis6 ymmairtdd sen ensisijaisesti myynninedistimiseen liittyvind iskusanoina
pikemminkin kuin tavaramerkkini.

Kantajan niiden viitteiden osalta, jotka koskevat kansallisia hakemuksia ja
viraston aiempia padt6ksid, on muistutettava, ettd vakiintuneen oikeuskiytinnén
mukaan tavaramerkkeji koskeva yhteisén lainsdddintd muodostaa itsendisen
jarjestelmén ja ettd valituslautakuntien piitdsten lainmukaisuutta arvioidaan
yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella eikd viraston aiemman pii-
toksentekokdytinndn pohjalta (ks. asia T-122/99, Procter & Gamble v. SMHV
(saippuan muoto), tuomio 16.2.2000, Kok. 2000, s. II-265, 60 ja 61 kohta; asia
T-32/00, Messe Miinchen v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000,
s. II-3829, 47 kohta ja asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE),
tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 66 kohta). Kansalliset rekisterdinnit ja
viraston alemmat pddtokset eividt siis sido virastoa. Kuten virasto on lisiksi
perustellusti todennut, viittausta tutkijan rekisterdintihakemuksen hylkizimisen
jalkeen kansallisessa virastossa tehtyyn rekisterdintiin tai viittausta viraston
tekemiin rekisterdinteihin, jotka voidaan mydhemmin riitauttaa elimissi, joiden
tehtdvini on valvoa niiden lainmukaisuutta, ei voida pitda asiaankuuluvina.

Edelld esitetyn perusteella asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista koskeva kanneperuste on hylattivi. Kanne on niin ollen hylattiva
perusteettomana.

Oikeudenkayntikulut

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kayntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian, se
velvoitetaan korvaamaan viraston oikeudenkiyntikulut timin vaatimusten
mukaisesti.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN

(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hylitidin.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Moura Ramos Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa § pdivini joulukuuta 2002.

H. Jung R. M. Moura Ramos

kirjaaja toisen jaoston puheenjohtaja
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