BEST BUY CONCEPTS MOT HARMONISERINGSBYRAN (BEST BUY)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
" den 3 juli 2003 "

I mal T-122/01,

Best Buy Concepts Inc., Eden Prairie, Minnesota (Amerikas forenta stater),
foretritt av advokaten S. Rojahn,

sokande,

mot

Byran f6r harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster och
modeller), foretridd av G. Schneider, i egenskap av ombud,

svarande,

angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av tredje 6ver-
klagandenimnden vid Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) den 21 mars 2001 (drende R 44/2000-3)
avseende en ansbkan om registrering av ett figurmirke innehéllande ordmérket
best buy som gemenskapsvarumirke,

* Rittegdngssprik: tyska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordforanden N.J. Forwood samt domarna J. Pirrung och A.W.
H. Meij,

justitiesekreterare: byrddirektéren D. Christensen,

med hénsyn till det skriftliga forfarandet och efter férhandlingen den

25 februari 2003,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 7 maj 1999 ingav s6kanden, med stod av ridets forordning (EG) nr 40/94 av
den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgiva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dndrad lydelse, en ansékan om
registrering av ett figurmirke som gemenskapsvarumirke till Byrdn for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller)
(nedan kallad harmoniseringsbyran).
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BEST BUY CONCEPTS MOT HARMONISERINGSBYRAN (BEST BUY)

Registreringsans6kan avsig det mirke som Aterges nedan i firgerna gult
(bakgrund) och svart (bokstiver, kontur, cirkel):

‘BEST
BUY

De tjinster som registreringsansokan avsdg omfattades av klasserna 35, 37 och 42
i Nicedverenskommelsen om klassificering av varor och tjinster vid varumérkes-
registrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg, och motsvarade for
var och en av dessa klasser foljande beskrivning:

— ”Foretagsledningskonsultationer, inkluderande hjilp och rid for etablering
och ledning av detaljistaffdrer f6r stérre hushallsapparater, fotoutrustning,
telekommunikationsutrustning,  videoutrustning,  ljudutrustning, per-
sondatorer och andra hemkontorsprodukter och underhillningsprogram,
inkluderande cd-skivor, férinspelade ljud- och videokassetter och datorpro-
gramvara, samt tillhérande varor”, som omfattas av klass 35.

— Installation och underhall av bilradioutrustning, stérre hushillsapparater,
fotografisk utrustning, videoutrustning, audioutrustning, telekommunika-
tionsutrustning, persondatorer och andra hemkontorsprodukter, samt dértill
horande varor”, som omfattas av klass 37.
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— ”Tekniska konsultationer och ridgivning for etablering av detaljistaffirer for
storre hushallsapparater, fotoutrustning, telekommunikationsutrustning,
videoutrustning, ljudutrustning, persondatorer och andra hemkon-
torsprodukter och underhdllningsprogram, inkluderande cd-skivor, férin-
spelade ljud- och videokassetter och datorprogramvara, samt tillhérande
varor”, som omfattas av klass 42.

Genom beslut av den 19 november 1999 avslog granskaren registreringsansdkan
enligt artikel 38 i férordning nr 40/94 med motiveringen att det varumirke som
ansOkan avsig omfattades av artikel 7.1 b—d i férordning nr 40/94.

Den 22 december 1999 overklagade sékanden granskarens beslut till harmoni-
seringsbyrdn med st6d av artikel 59 i férordning nr 40/94.

Genom beslut av den 21 mars 2001 (nedan kallat det omtvistade beslutet)
limnade overklagandenamnden overklagandet utan bifall. Overklagandenimn-
den bedémde att kdnnetecknet i friga saknade sarsklljmngsformaga, att det var
beskrivande och saledes att bestimmelserna i artikel 7.1 b och 7.1 ¢ i férordning
nr 40/94 var tillimpliga pa det.

Forfarandet och parternas yrkanden

Genom ansokan som inkom till férstainstansrittens kansli den 4 juni 2001 har
s6kanden vickt forevarande talan. Den 24 augusti 2001 inlimnade harmoniser-
ingsbyran sin svarsinlaga.
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Sokanden har yrkat att f6rstainstansritten skall

— ogiltigforklara dverklagandenimndens beslut,

— forplikta svaranden att ersitta rittegidngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sbkanden att ersiitta rittegdngskostnaderna.

Rittslig bedomning

I sin ans6kan har sékanden dberopat tvd grunder rérande ett dsidosdttande av
artikel 7.1 b respektive artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94.
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DOM AV DEN 3.7.2003 — MAL T-122/01

Asidosittande av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94

Parternas argument

Sokandebolaget har hivdat att allmidnheten uppfattar varumirket snabbt och som
en helhet, utan att dela upp det i olika bestindsdelar. Bolaget anser att
harmoniseringsbyrédn inte har beaktat den originella karaktiren hos figurméarkets
bestdndsdelar och har framhallit att ans6kan r6r tjdnster som uteslutande riktar
sig till professionella anvindare.

Enligt sokandebolaget dr kidnnetecknets bestindsdelar ovanliga f6r tjdnsterna i
fraga, och det giller sirskilt ordkombinationen som utgér en grammatiskt
inkorrekt neologism. Den kundgrupp som bolaget riktar sig till forvintar sig
dessutom inte ett varumirke for tjdnster i form av en etikett.

Sokanden har ocksd gjort gillande att harmoniseringsbyrdn inte har beaktat att
kidnnetecknet registrerats som varumirke i Tyskland och i Frankrike.

Harmoniseringsbyrdn har for det forsta bestridit sdkandens pdstienden om
helhetsintrycket av varumirket. Byr&n har anfort att 6verklagandenimnden
endast har avskilt mirkets orddel, vilken dr karaktiristisk for mirket, och att
ndmnden for 6vrigt ocksd har granskat mirkets figurelement inom ramen {6r en
helhetsbedomning.

For det andra har harmoniseringsbyran gjort gillande att 6verklagandenimnden
visst har tagit hdnsyn till vilka tjinster som anges i ansékan om gemenskaps-
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BEST BUY CONCEPTS MOT HARMONISERINGSBYRAN (BEST BUY)

varumirke. Nidmnden ansdg att det semantiska innehdllet av “best buy”
onekligen forefaller avse en egenskap hos de erbjudna tjinsterna, nimligen att
de representerar det mest férménliga férhallandet mellan pris och marknads-
virde, dven for foretag som dr kunder till féretag som dr verksamma inom
aterforsiljningsbranschen.

Harmoniseringsbyran har f6r det tredje framhéllit att varken firgen gul eller den
sexhorniga formen gor att kinnetecknet har sirskiljningsfdrmdaga, eftersom denna
firg och form dr allmint forekommande vid saluféringen av varor och tjinster.

For det fjarde har harmoniseringsbyrdn hidvdat att den normala betydelsen av
ordkombinationen ”[a] best buy” omedelbart kan uppfattas av personer som har
kunskaper i engelska spriket och att ordet buy ofta anvinds som ett substantiv.

Slutligen har harmoniseringsbyrdn gjort gillande att de nationella registreringar
som har &beropats hirror frin icke engelsksprakiga medlemsstater dir
kannetecknet skulle kunna ha sirskiljningsférmdga utan att fallet nédvindigtvis
dr detsamma inom hela gemenskapen.

Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 féreligger hinder for registrering av ”[v]
arumdrken som saknar sérskiljningsférméaga”. I artikel 7.2 i férordning nr 40/94
preciseras att “[pJunkt 1 skall tillimpas dven om registreringshindren endast finns
i endast en del av gemenskapen”.
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Sasom forstainstansritten redan har slagit fast avses i artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94 bland annat sidana varumirken som inte gér det méjligt for malgruppen
att gora samma val vid ett senare kop av ifrdgavarande varor eller tjinster, om
erfarenheten varit positiv, eller att gora ett annat val, om den varit negativ
(forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i mal T-79/00, Rewe-Zentral
mot harmoniseringsbyrdn (LITE), REG 2002, s. II-705, punkt 26). S ar fallet
med bland annat kidnnetecken som ir vanligt forekommande vid saluféring av
ifrdgavarande varor och tjinster.

Registrering av ett varumirke som bestdr av tecken eller upplysningar vilka
dessutom anvinds som reklamslogans, kvalitetsbeteckningar eller som uppma-
ningar att kopa de varor eller tjinster som avses med varumirket 4r emellertid
inte som sddan utesluten pd grund av en sddan anvindning (se analogt domstolens
dom av den 4 oktober 2001 i mil C-517/99, Merz & Krell, REG 2001, s. I-6959,
punkt 40). Ett kidnnetecken som fyller andra funktioner 4n den funktion som det
klassiska varumirket fyller har emellertid endast sirskiljningsformaga i den
mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 om tecknet omedelbart kan
uppfattas som en upplysning om det kommersiella ursprunget for de berdérda
varorna eller tjdnsterna, s att malgruppen utan risk for forvixling kan sirskilja
varumirkesinnehavarens varor eller tjdnster frin dem som har ett annat
kommersiellt ursprung,.

Frigan huruvida ett kidnnetecken har sirskiljningsférmaga kan endast bedomas
dels i forhallande till de varor och tjinster for vilka registrering av kénnetecknet
begirs, dels i forhallande till hur malgruppen uppfattar kinnetecknet.

I forevarande fall bor det for det forsta pipekas att tjanster bestiende i
foretagsledningskonsultationer samt tekniska konsultationer och radgivning for
etablering av detaljistaffirer som omfattas av klasserna 35 och 42 riktar sig till
professionella anvindare, medan installations- och underhallstjinsterna som
omfattas av klass 37 4r avsedda for en allmin milgrupp.
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Sokandebolaget har under férhandlingen preciserat sin stdndpunkt avseende
malgruppen genom att hivda att férteckningen 6ver tjdnster inom klass 37 bor
tolkas restriktivt och endast anses avse tjinster som utférs av yrkesmén fér
yrkesméin. Harvid papekar férstainstansritten att vissa av tjdnsterna i friga
enbart kan tillhandahillas en slutkonsument. Det ror sig sdrskilt om tjdnsten
underhdll av bilradioutrustning och tjinster avsedda for hemmet. For det andra
innebir en sidan tolkning en begrinsning av férteckningen dver tjénster, och en
sddan begrinsning maste ske pd ett visst sdtt och genom att en ansokan tillstlls
harmoniseringsbyran (férstainstansriittens dom av den 9 oktober 2002 i mal
T-173/00, KWS Saat AG mot harmoniseringsbyrdn (nyans av firgen orange),
REG 2002, s. 11-3843, punkterna 11 och 12). Denna argumentation kan ddrmed
inte godtas.

Dessutom bor det papekas att det med hinsyn till vissa av de ifrdgavarande
tjinsternas art ir majligt att en del av malgruppen ir en uppmirksam sadan i den
mdn det ror sig om relativt tekniska och kostsamma tjénster. Uppméarksamhets-
nivin kan emellertid vara relativt lig ndr det giller upplysningar av ren
reklamkaraktir, som inte dr av avgérande betydelse f6r en vilupplyst malgrupp
(se, for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den 5 december
2002 i mal T-130/01, Sykes Enterprises mot harmoniseringsbyrdn (REAL
PEOPLE, REAL SOLUTIONS), REG 2002, s. II-5179, punkt 24).

Salunda skall utgdngspunkten fér samtliga av de angivna tjdnsterna vara en
normalt informerad och upplyst mélgrupp. Eftersom ordmérket best buy bestir
av ord pa engelska ror det sig dessutom om en engelsksprakig mélgrupp, eller en
malgrupp som inte dr engelsksprakig men som besitter tillrickliga kunskaper i det
engelska spraket.

For det andra skall det varumsirke som ansokan avser betraktas i sin helhet vid
beddmningen av dess sirskiljningsférmdga eftersom det ror sig om ett samman-
satt varumirke. Detta dr dock inte oforenligt med en foregiende successiv
genomgang av varumirkets olika bestindsdelar.
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Det skall till en bérjan pdpekas att ordmirket best buy bestdr av vanligt
forekommande ord pd engelska som pa ett uppenbart sitt anger att det dr friga
om en férménlig relation mellan priset fér de tjdnster som ansékan avser och
deras marknadsvirde.

Mialgruppen uppfattar dirmed omedelbart ordmirket endast som en reklamfor-
mulering eller en slogan som siger att tjinsterna i friga motsvarar det bista
mojliga kdpet i sin kategori eller den bista relationen mellan kvalitet och pris,
vilket 6verklagandenimnden angav i punkt 17 i det omtvistade beslutet.

Den argumentation som s6kanden har utvecklat under férhandlingen enligt vilken
konsumenten, trots det ifrdgavarande ordmirkets “otvivelaktiga semantiska
innehall” inte ddrigenom informeras om de erbjudna tjinsternas innehill eller art
dr hdrvid irrelevant. For att kunna konstatera att det saknas sirskiljningsférméga
ricker det ndmligen med att pdpeka att det semantiska innehéallet i ordmirket,
vilket utgér det ifrdgavarande varumirkets huvudsakliga och dominerande
bestdndsdel, f6r konsumenten beskriver en egenskap hos tjinsten som rér dess
marknadsvirde. Denna egenskap, som inte anges nirmare, hirrdr fran en uppgift
av reklamkaraktir som malgruppen i férsta hand kommer att uppfatta som just
reklam snarare dn som en upplysning om tjinsternas kommersiella ursprung (se,
for ett liknande resonemang, domen i det ovannimnda milet REAL PEOPLE,
REAL SOLUTIONS, punkterna 29 och 30). Dessutom ir endast det férhéllandet
att det semantiska innehdllet i ordmirket best buy inte omfattar nigra
upplysningar om de ifrdgavarande tjinsternas art inte tillrackligt for att
kinnetecknet skulle kunna anses ha sirskiljningsférmaga.

Sokandebolaget har nojt sig med att hivda att termen buy ir oprecis och vag. For
ovrigt har bolaget inte angett pd vilket annat sitt milgruppen skulle kunna
uppfatta det ifrdgavarande ordmirket dn som en angivelse av en férmanlig
relation mellan tjdnsternas pris och marknadsvirde. Sokanden har heller inte
uttalat sig om huruvida ordmirket skulle kunna anviindas pd nigot annat sitt 4n
som reklam. I motsats till vad sdkanden har hivdat kan ordmairkets betydelse
likaval hdnfora sig till en bestimd tjinst som sidan som till distributionen av de
varor eller tjinster som den ifrdgavarande tjinsten avser att gynna.
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Vidare ricker det inte med att de tvd bestdndsdelarna i ordmirket best buy ar
placerade vid sidan av varandra och att en artikel i strukturen har utelimnats ( *a
best buy” eller ”the best buy”) vare sig for att det skall anses ha uppstitt en
lexikalisk nybildning som skulle kunna medféra sirskiljningsférmaga, eller for att
ordmiirket skall anses vara originellt, vilket i vilket fall som helst inte utgér ett
kriterium vid bedomningen av ett kdnneteckens sirskiljningsférmaga (se, for ett
liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den S april 2001 i mal
T-87/00, Bank fiir Arbeit und Wirtschaft mot harmoniseringsbyrdn (EASY-
BANK), REG 2001, s. II-1259, punkt 40).

Nir det giller frigan hur malgruppen uppfattar etikettens form och firg skall det
papekas, sdsom Sverklagandendmnden angav i punkt 19 i det omtvistade beslutet,
att prisetiketter i firg dr vanligt forekommande i handeln fér alla slags varor och
tjdnster. Mot denna bakgrund ir sékandens pastiende att en sidan etikett dr
frapperande fér malgruppen utan relevans.

Det skall papekas att det inte riicker med att en bestindsdel sisom ® ir placerad
vid sidan av andra bestindsdelar for att ett varumirke sett i sin helhet skall anses
ha sdrskiljningsférméaga.

Eftersom det varumirke som ansdkan avser dr sammansatt av de bestindsdelar
som diskuteras ovan skall det goras en helhetsbedémning av det ifrdgavarande
varumdrket for att bedoma dess sirskiljningsformdaga.

Med hénsyn till de bestdndsdelar som anges ovan konstaterar forstainstansritten
att det ifrdgavarande varumirket som helhet endast bestar av delar som sedda var
for sig saknar sirskiljningsformdga for marknadsféringen av de relevanta
tjinsterna. Dessutom foreligger inget samspel mellan dessa olika delar som skulle
kunna medf6ra att varumirket som helhet hade sirskiljningsférmaga.
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Formen pa en etikett kan ndmligen inte pdverka inneborden av de dominerande
ordbestindsdelarna. I stillet for att tillfora en sirskiljande bestdndsdel forstirker
detta figurelement tvirtom ordbestdndsdelarnas reklamkaraktir i malgruppens
medvetande.

Det varumirke som ansdkan avser saknar siledes sirskiljningsformiga i
forhallande till ifrdgavarande tjdnster,

Vad betriffar de tidigare registreringarna i Tyskland och Frankrike har sékanden
inte varit i stdnd att uttala sig om rickvidden av dessa under forhandlingen.
Hirvid skall papekas att dessa registreringar varken avser ett kinnetecken som ar
helt identiskt med det nu relevanta kinnetecknet, eller liknande varor eller
tjdnster.

Vidare dr hédnvisningen till nationella registreringar i icke engelsksprakiga
medlemsstater i férevarande fall utan relevans, sisom harmoniseringsbyran med
ritta har gjort gillande. I dessa stater kan kinnetecknet ha sirskiljningsformaga
utan att fallet n6dvindigtvis dr detsamma inom hela gemenskapen.

Slutligen erinrar forstainstansritten om att det framgdr av fast rittspraxis att
gemenskapsordningen f6ér varumirken ir ett sjilvstindigt system och att
lagenligheten av de beslut som fattas av &verklagandenimnderna enbart skall
bedémas pa grundval av férordning nr 40/94 (forstainstansrittens dom av den
5 december 2000 i mal T-32/00, Messe Miinchen mot harmoniseringsbyrin
(electronica), REG 2000, s. 11-3829, punkt 47, och av den 27 februari 2002 i
mal T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrin (STREAMSERVE),
REG 2002, s. 1I-723, punkt 66).

Foljaktligen dr sokandens argument avseende enbart den omstindigheten att det
finns registreringar som har gjorts i Tyskland och Frankrike verkningslosa.
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Med hinsyn till det ovan anférda konstaterar forstainstansritten att det
varumirke som ansokan avser saknar sirskiljningsférméga i en visentlig del av
gemenskapen. Talan kan siledes inte vinna bifall pd den grunden att artikel 7.1 b i
férordning nr 40/94 har dsidosatts.

Under dessa omstindigheter saknas dirfor skil att prova grunden att artikel 7.1 ¢
i forordning nr 40/94 har asidosatts. Enligt fast rittspraxis dr det tillrickligt att ett
av de absoluta registreringshindren 4r tillimpligt for att ett kinnetecken inte skall
kunna registreras sisom gemenskapsvarumairke (f6rstainstansrittens dom av den
8 juli 1999 i mal T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran (Baby-
dry), REG 1999, s. II-2383, punkt 29, och av den 12 januari 2000 i mal T-19/99,
DKV mot harmoniseringsbyrdn (COMPANYLINE), REG 2000, s. II-1, punkt
30).

Talan skall siledes ogillas.

Rittegingskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansriittens riittegdngsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Sokanden har
tappat mélet och skall dérfor bira sin rittegdngskostnad och ersdtta harmoni-
seringsbyrans rittegdngskostnad i enlighet med dennas yrkande.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Forwood Pirrung Meij

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 4 juli 2003.

H. Jung N. Forwood

Justitiesekreterare Ordférande
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