PLUS v. SMHV — BALZ JA HILLER (TURKISH POWER)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

22 paivand kesdkuuta 2005°

Asiassa T-34/04,

Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, kotipaikka Miihlheim (Saksa), edustajanaan
asianajaja B. Piepenbrink,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamieheniin G. Schneider,

vastaajana,

* Oikeudenkayntikieti: saksa.
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TUOMIO 22.6.2005 — ASIA T-34/04

jossa muina asianosaisina SMHV:n valituslautakunnassa olivat

Joachim Bilz ja Friedmar Hiller, kotipaikka Stuttgart (Saksa),

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n toisen valituslautakunnan 25.11.2003
tekemiistid paitoksesti (asia R 620/2002-2), joka koski Tengelmann Warenhandels-
gesellschaft -yhti6n ja Bélzin ja Hillerin vilista vditemenettelyd,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEENTUOMIOISTUIN (neljés jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekd tuomarit P. Lindh ja
V. Vadapalas,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 28.1.2004
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 18.6.2004
toimitetun vastineen,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssé ja 24.2.2005 pidetyssa istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Joachim Bilz ja Friedmar Hiller tekivit 26.9.2000 sisimarkkinoiden harmonisointi-
virastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) kuviomerkin rekistersintia yhteison
tavaramerkiksi koskevan hakemuksen yhteisén tavaramerkistd 20 paivana joulu-
kuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L. 11, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna, perusteella.

Tavaramerkki, jonka rekisterintid haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:

Turkish™

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintid haettiin, ovat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten koske-
vaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukscen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 25, 28, 32, 33 ja 34 kuuluvia eri
tavaroita.
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Tavaramerkkia koskeva hakemus julkaistiin Yhteison tavaramerkkilehden 14.5.2001
ilmestyneessa numerossa 43/01.

Tengelmann Warenhandelsgesellschaft -yhtio teki 6.8.2001 paivitylld kirjeelld
véitteen titd rekisterdintihakemusta vastaan ja viitti, ettd rekisterditavaksi haetun
merkin ja kyseisen yhtidn aikaisemman sanamerkin POWER, joka on rekisterdity
Saksassa 14.4.1994 seuraavia luokkaan 34 kuuluvia tavaroita varten: “tupakka;
tupakointivilineet eli nuuskarasiat, sikari- ja savukeimulkkeet, sikari- ja savukeko-
telot, tuhkakupit, kaikki edelld mainitut tavarat, jotka eivit ole jalometallista,
jalometalliseoksesta tai niilld paillystettyjd, piipputelineet, piippurassit, sikarileik-
kurit, piiput, sytyttimet, kannettavat laitteet savukkeiden kadrimiseen, savukepaperi,
savukkeiden suodattimet; tulitikut”, valilld on olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artik-
lan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

Viite tehtiin tiettyji yhteison tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa mainittuja
tavaroita eli seuraavia luokkaan 34 kuuluvia tavaroita vastaan: “tupalka, tupakointi-
vilineet, tulitikut”.

Viiteosasto hylkisi timén viitteen 27.5.2002 tekemilladn padtokselld silld perus-
teella, ettd tarkasteltavana olleiden kahden merkin vililld ei ollut sekaannusvaaraa.

Viitteentekiji valitti tistd paatoksestd 25.7.2002 SMHV:n toiselle valituslautakun-
nalle ja esitti, ettd rekisterditéviiksi haetusta merkistd syntyvdan kokonaisvaikutel-
maan vaikutti maaradvisti erottava osa power, kun taas sen muilta osilta puuttui
erottamiskyky. Viitteentekiji arvioi, ettd koska hallitseva osa power oli mukana
molemmissa tavaramerkeissd, véite olisi pitdnyt hyviksya.
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Plus Warenhandelsgesellschaft mbH -yhtié rekistersitiin 1.10.2003 Saksan tavara-
merkkirekisteriin aikaisemman kansallisen tavaramerkin POWER uutena haltijana.

SMHV:n toinen valituslautakunta hylkisi valituksen 25.11.2003 tekemillddn
pditokselld (jaljempani riidanalainen p#ités) silli perusteella, ettdi asianomaisella
alueella ei ollut sekaannusvaaraa kyseisten kahden merkin ulkoasuun, lausuntata-
paan ja merkityssisaltéon liittyvien erojen vuoksi. Se katsoi viitteentekijin
nikemyksen vastaisesti, ettd rekistervitiviksi haetun merkin sanaosaa Turkish ja
siind olevaa leijonan piiti esittdvid kuvio-osaa ei voitu jittii huomioimatta ja etti
vaikka leijonan paélld viitattiin voiman kisitteeseen, kyse ei ollut pelkists timin
kasitteen vilittimisesta. Valituslautakunta totesi lisiksi, ettd myoskaan osaa Turkish
el voitu jittdd huomioon ottamatta, koska silli oli merkitysti ulkoasun ja
lausuntatavan kannalta, ja ettd ilmaisun Turkish Power yleismerkitys oli eri kuin
sanan power.

Asian kisittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

Téssd tilanteessa kantaja, jolle aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin kuuluvat

oikeudet ovat siirtyneet, nosti valituslautakunnan piitoksesti esilld olevan kanteen.

Kantaja vaatii, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péitoksen
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— toissijaisesti mydntdd kantajalle tilaisuuden tdydentdé kirjallisesti kohtuullisen
ajan kuluessa niitd seikkoja, jotka ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin
katsoo tosiseikkojen ja niiden oikeudellisten vaikutusten osalta riittdméttémiksi

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Suullisessa péikisittelyssid kantaja peruutti yhden aikaisemmin esittiménsé vaati-
muksen, joka koski sitd, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin méaéréisi
poistamaan haetun tavaramerkin rekisterista.

SMHYV vaatii, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Kanteen tutkittavaksi ottaminen

SMHYV huomauttaa, etti vaikka aikaisempi tavaramerkki on siirtynyt kantajalle, se ei
ollut asianosaisena valituslautakunnassa kiydyssé menettelyssdé. SMHV arvioi
kuitenkin, ettd asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 4 kohtaa on tulkittava siten, ettd
kisite "valituslautakunnan menettelyn osapuolet”, jotka voivat ajaa kannetta
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa, kattaa myds yhteison tavaramerkiksi
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rekisterditaviksi haetun merkin kanssa kilpailevan tavaramerkin haltijan oikeuden-
omistajat.

On selvdd — ja tdta ei ole sitd paitsi kiistetty — ettd kansallisen tavaramerkin
aikaisempi haltija Tengelmann Warenhandelsgesellschaft -yhtio luovutti kyseisen
tavaramerkin kantajalle SMHV:ssi kiiydyn menettelyn aikana. Tami aiheuttaa sen,
ettd kantaja tulee luovuttajayhtion sijaan valituslautakunnassa kiytivin menettelyn
asianosaiseksi.

Kantajalla on niin ollen asiavaltuus nostaa kanne riidanalaisen paitoksen
kumoamiseksi.

Pédidasia

Ensimmdiinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja toteaa, ettd rekisterdintihakemuksessa tarkoitetut luokkaan 34 kuuluvat
tavarat "tupakla, tupakointivilineet ja tulitikut” ovat osittain samoja tai hyvin
samankaltaisia kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat.
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Sana power on aikaisemman tavaramerkin ainoa osa, ja silli on kantajan mukaan
vahva erottamiskyky laajan tavaramerkkind kiyton johdosta. Aikaisempaa tavara-
merkkia ei kantajan mukaan kéyteté pelkistidin kuvailemaan tavaroita siltd osin kuin
asianomaisten kuluttajien ja taloudellisten toimijoiden piiri ei pidé sanaa power —
toisin kuin mahdollisesti sellaisia sanoja kuin full flavour tai light taikka gold —
viittauksena kyseessd olevien tupakoitsijoille tarkoitettujen tavaroiden ominaisuu-
teen.

Sana power on kantajan mukaan lisiksi rekisteroitdviksi haetun merkin ainoa
tunnusomainen osa, silli saksan ja englannin kielen kielioppisdéntjen mukaan
ainoastaan substantiiveja, eikd adjektiiveja, kéytetddn viittaamaan esineisiin.
Englanninkieliselld adjektiivilla Turkish ei siis ole merkitystd merkkien vertailussa,
silli kyseiselld adjektiivilla ainoastaan osoitetaan asianomaisille asiakkaille, ettd
kyseessi olevat tavarat ovat turkkilaisia alkuperiltaén, ja kohdeyleisé ei voi mieltdd
titd adjektiivia siten, etté silla yksiloiddén yritys, josta niméd tavarat ovat perdisin.

Kun kyseessi olevia tavaroita ei myydi itsepalveluliikkeissd, ostajan on lausuttava
tavaramerkin nimi, mikid on yksinkertaisin tapa osoittaa tavara. Rekister6itdviksi
haetun merkin graafisella ulkoasulla ei kuitenkaan ole kantajan mukaan mitdén
merkitystd, kun vertaillaan kyseistd kahta merkkid lausuntatavan osalta.

Sanojen Turkish ja power viliin sijoitettu kuva leijjonan péésté ei kantajan mukaan
itsessain vaikuta ulkoasun osalta rekisteroitiviksi haetun merkin luomaan yleis-
vaikutelmaan, koska silld ainoastaan vahvistetaan osan power, jonka asianomaiset
asiakkaat tuntevat kantajan tavaramerkkind, merkitysta.

I - 2410



23

24

26

27

PLUS v. SMHV — BALZ JA HILLER (TURKISH POWER)

Kantajan mulaan on siis olemassa sekaannusvaara, kun otetaan yhtiiltd huomioon
se, ettd kyseiset kaksi merkkis, joiden hallitseva osa on sama, muistuttavat toisiaar,
ja toisaalta se, millaisen yleisvaikutelman ne luovat saksalaisen yleison keskuudessa,
koska yleis6 voi luulla, ettd kyseessd olevat tavarat ovat periisin samasta yrityksesti
tai taloudellisessa etuyhteydessi olevista yrityksista.

SMHYV toteaa ensinnikin, ettd koska aikaisempi tavaramerkki on suojattu Saksassa,
vertailukohtana on pidettdvi saksalaisen yleisén, jonka valituslautakunta katsoi
perustellusti olevan tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja
huolellinen, kisitystd kyseisistd kahdesta merkisti.

Toiseksi SMHV huomauttaa, ettd aikaisemmalla tavaramerkilld suojataan kaikkia
tavaroita, joita viite koskee ja joita ovat “tupakka, tupakointivilineet, tulitikut”, ja
ettd kyseisten merkkien kattamat tavarat ovat siis samoja.

SMHV muistuttaa kolmanneksi, etti kyseisten merkkien samankaltaisuutta
koskevan arvioinnin on perustuttava niiden ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssi-
sallon vastaavuuteen ja ettd niitd on tarkasteltava kokonaisuutena, koska niiden
hallitsevat ja erottavat osat ovat ratkaisevia.

Sanalla power, joka on aikaisemman tavaramerkin ainoa osatekiji, ei SMHV:n
mukaan kuvailla ainuttakaan kyseessd olevista tavaroista. Vaikka valituslautakunta
arvioi, ettd timan osan erottamiskyky on melko heikko, kun otetaan huomioon
kyseessd olevat tavarat, se oletti viitteentekijin edun mukaisesti, ettd timin
tavaramerkilla oli keskinkertainen erottamiskyky.
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Rekistervitaviksi haettu merkki muodostuu SMHV:n mukaan osista Turkish ja
power sekd kyseiset osat erottavasta kuvio-osasta, joka esittdd leijonan paati.
Kyseisen merkin erottavia osia koskevan arvioinnin on SMHV:n mukaan perus-
tuttava siihen, ettd sekd osa power ettd kuvio-osa eli lejjonan paa ja myos adjektiivi
Turkish ovat erottavia eivitkd kuvailevia ja ettd kyseisestd merkistd syntyy
kokonaisuutena tarkasteltuna eri vaikutelma kuin tavaramerkistd POWER.

Valituslautakunta totesi SMHV:n mukaan riidanalaisen paétoksen 26 kohdassa, ettd
on mahdollista, ettd osa saksalaisyleisostd mieltid sanan Turkish viittaukseksi
tavaroiden maantieteelliseen alkuperdiin. Se totesi kuitenkin myds, ettd kokonai-
suutena Turkish Powerilla on eri semanttinen sisélté kuin osalla power erikseen
tarkasteltuna. Osaa Turkish ei siis voida SMHV:n mukaan jittdd huomioimatta
samankaltaisuutta arvioitaessa.

Kantaja viittis SMHV:n mukaan virheellisesti, ettd ainoastaan substantiiveilla, eiké
adjektiiveilla, voidaan luonnehtia tavaramerkkid. Argumentti, jonka mukaan
adjektiiveja Liytetdin madritelméllisesti aina kuvailuun, on paikkansapitéva
ainoastaan silti osin kuin kyse on niiden kieliopillisesta tehtdvéstd. Sen sijaan kun
adjektiivia kidytetdéin tavaramerkissi, se ei ole SMHV:n mukaan luonnostaan
kuvaileva. Se, onko adjektiivi tavaramerkkioikeudessa tarkoitetulla tavalla kuvaileva,
riippuu sen merkityksesti sekd tavaramerkilld varustetuista tavaroista ja palveluista.

Valituslautakunta totesi SMHV:n mukaan riidanalaisen péitoksen 26 kohdassa, ettd
saksalainen kuluttaja mieltdd yhdistelmdn Turkish Power kokonaisuutena, johon
sisaltyy muitakin sivumerkityksid kuin pelkka viittaus turkkilaista alkuperd oleviin
tuotteisiin, joiden tavaramerkki on Power. Sanamerkin Turkish Power kahden
osatekijin liheisen yhteyden vuoksi kyseiselld sanamerkilld on sanaan power nihden
itsendinen suggestiivinen vaikutus, koska se vie ajatukset turkkilaiseen kulttuuriin ja
historiaan.
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Juomiin liittyvd Indian Summer -niminen tavaramerkki on SMHV:n mukaan
merkityssisillon osalta aivan erilainen kuin samoja tavaroita varten oleva
tavaramerkki, jolle on annettu nimeksi Summer. Kantaja ei SMHV:n mielesti voi
vedota menestyksekkadsti yhteisdjen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen
asiassa T-10/03, Koubi vastaan SMHV — Flabesa (CONFORFLEX), 18.2.2004
antamaan tuomioon (Kok. 2004, s. 1I-719), koska Lkyseisessi asiassa sanaan
conforflex ei nimenomaan liittynyt selvdd yleiskisitetti. Kisitteelli conforflex ei
ollut SMHV:n mukaan mitaén itsengistd merkitystd, koska kuluttaja yhdistii osan
confor suoraan tavaroihin.

Ulkoasun osalta ainoastaan rekistergitiviksi haetun merkin osa power on SMHV:n
mukaan sama kuin aikaisemmassa tavaramerkissi. Kokemus on osoittanut, etti
tavaramerkkien, jotka ovat osittain kuviomerkkeja, alkupiissi olevat osat ovat
tarkedmpid, koska yleison huomio kiinnittyy yleensi niihin osiin.

SMHV:n mukaan valituslautakunta huomautti, etti rekistersitiviksi haetun merkin
kuvio-osa, joka muodostuu suuresta karjuvan leijonan padstd, jonka harja on
tyylitelty, ei ole ainoastaan voiman kiisitteen téydellinen ja merkitykseton valittsja.
Koska karjuva leijona ilmentda tiettyd aggressiivisuutta, pdén tyylin ja sen tyylitellyn
luonteen ansiosta haetun tavaramerkin omaleimaisuus kiinnittida enemmin
huomiota kuin sanaan power sisiltyvd viesti. Tiltd osin rekisterditaviksi haettu
merkki saa SMHV:n mukaan karjuvan leijonan piin lisiamiselli myos erityisen
suggestiivisen merkityksen, joka on eri kuin osalla power erikseen tarkasteltuna.

Kyseiset kaksi merkkid eroavat toisistaan merkityssisillon osalta, koska sanalla
power on itsessddn eri merkitys ja vaikutus kuin sanamerkilli Turkish Power, joka
on varustettu leijonan paalli. SMHV:n mukaan sill, etti merkit vastaavat toisiaan
osan power osalta, ei yksiniddn voida perustella merkityssisillon samankaltaisuutta.

Kokonaisuudessaan kyseiset kaksi merkkida ovat siis korkeintaan tietyssa miidrin
ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia.
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Niiden erityispiirteiden tutkimisesta seuraa SMHV:n mukaan, ettd tavarat ovat
samoja ja ettd merkit vastaavat toisiaan sanaosan power osalta. SMHYV toteaa myds,
ettd rekisterditiviksi haetussa merkissd on sana, joka on sellaisenaan erottamisky-
kyinen, ettd kyseiset kaksi merkkié kisitetdaan merkityssisillon osalta eri tavoin ja
ettd rekistersitaviksi haettuun merkkiin liittyy erottava kuvio-osa.

SMHYV katsoo siis, ettei sekaannusvaaraa ole.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara
on olemassa, jos yleiso saattaa luulla, ettd kyseessi olevien kahden merkin kattamat
tavarat ovat perdisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisessa etuyh-
teydessi olevista yrityksistd, ja titd sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja
huomioon on otettava kaikki tekijit, joilla on merkitystd kyseisessd yksittdistapauk-
sessa.

Tami sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijéiden
tiettya Lkeskindistd riippuvautta ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuutta ja
niilld varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta, ja tavaramerkeilld
varustettujen tavaroiden tai palvelujen véhdisen samankaltaisuuden saattaa korvata
tavaramerkkien merkittdvi samankaltaisuus ja péinvastoin (asia T-388/00, Institut
fir Lernsysteme v. SMHV — Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002,
Kok. 2002, sivu 11-4301, 46 kohta).

Kyseessi olevista merkeistd syntyvadn kokonaisvaikutelmaan perustuvassa selkaan-
nusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon erityisesti tavaramerkkien
erottavat ja hallitsevat osat (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio
11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6191, 23 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 25 kohta).
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Sekaannusvaara on sitd suurempi, miti erottamiskykyisempi aikaisempi tavara-
merkki on (ks. vastaavasti em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 20 kohta).

Yleisesti ottaen kaksi tavaramerkkii ovat samankaltaisia, kun ne ovat asianomaisen
yleisén ndkékulmasta ainakin osittain samanlaisia yhden tai useamman merkityk-
sellisen seikan (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany
(MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. 11-4335, 30 kohta) eli ulkoasuun,
lausuntatapaan ja merkityssisiltéon liittyvin seikan, osalta.

Téssi tapauksessa kyseiset kaksi merkkia kattavat tavarat, joita viite koskee ja joita
ovat "tupakka, tupakointivilineet, tulitikut”. Kyseessi olevia tavaroita on siis
pidettivd samoina, kuten SMHV onkin vastineessaan todennut.

Aikaisempi kansallinen tavaramerkki POWER on rekisterdity Saksassa, joka
muodostaa siten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen
kannalta merkityksellisen alueen.

Koska ailaisempi tavaramerkki on suojattu Saksassa, sekaannusvaaraa arvioitaessa
vertailukohtana on pidettdvi sitd, miten saksalaisyleisé ymmirtad tavaramerkin.
Téltd osin viiteosasto ja valituslautakunta totesivat, ilman etti kantaja olisi tati
kiistanyt, ettd luokkaan 34 kuuluvien tavaroiden ostajat ovat merkkiuskollisuutensa
vuoksi yleensd hyvin tarkkaavaisia ostoksia tehdesséén.
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Niiden huomautusten valossa on tutkittava, tekiké valituslautakunta oikeudellisen
virheen, kun se totesi, ettd kun otetaan huomioon kyseisten kahden merkin kattamat
tavarat, rekisterditiviksi haettu kuviomerkki ja aikaisempi sanamerkki olivat
riittéivin  erilaiset, jotta voitiin katsoa, ettei asianomaisen saksalaisen yleison
keskuudessa ole sekaannusvaaraa.

On selvid, ettd asianomainen saksalainen yleis6 pystyy ymmértiméén sekd kyseisille
kahdelle merkille yhteisen sanaosan power ettd ainoastaan rekisteréitavaksi haetussa
merkissé olevan sanan Turkish.

Aikaisempi kansallinen tavaramerkki on sanamerkki, kun taas kilpailevan merkin
osalta rekisterdinti yhteisén tavaramerkiksi haettiin kuviomerkille, joka muodostuu
kahdesta sanasta eli Turkish ja power, joita erottaa karjuvan leijonan liekehtivihar-
jainen péi.

Sana power on yhtaikaa aikaisemman tavaramerkin ainoa osa ja yksi rekisteroité-
viksi haetun merkin kolmesta osatekijésta.

Kun otetaan huomioon, ettd kyseessd olevat tavarat ovat samoja, ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd siind tapauksessa, ettd ndiden kahden merkin
yhteisti osatekijia power olisi pidettivi rekisterditdviksi haetun merkin hallitsevana
osana, olisi todettava, etti asianomaisen saksalaisen yleisén keskuudessa on
sekaannusvaara.

Kyseiset kaksi merkkii on ulkoasun osalta helppo erottaa toisistaan, koska
ainoastaan rekisterditiviksi haettu merkki on useampiosainen merkki, jossa sanaosa
Turkish Power yhdistyy kuvio-osaan, joka on karjuvan lejjonan liekehtiviharjainen
pai,
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Koska kuvio-osa sijaitsee keskella, rekistersitiviksi haetun merkin ulkoasu on tiysin
erilainen kuin aikaisemman kansallisen tavaramerkin.

Kuvio-osa on rekisterditaviksi haetun merkin sanaosiin nihden jopa hallitsevassa
asemassa kokonsa, omaperiisyytensi ja kuvan tyylitellyn luonteen vuoksi, joten
tarkasteltavana olevat kaksi merkkid ovat ulkoasun osalta hyvin selvisti erilaisia.

Titd eroa korostaa vield se, ettd osaan power on lisitty sana Turkish, joka toimii
powerin vastimena, koska se sijaitsee rekisterditdviksi haetun merkin alussa ja
vastakkaisella puolella graafista osaa rekisterditiviksi haetun merkin lopussa
sijaitsevaan osaan power niihden.

Koska osa Turkish on rekisterditaviksi haetun merkin alussa, asianomainen yleiso
havaitsee sen vilittémasti, ja osa power jid taka-alalle kyseisten henkildiden
nakoémuistissa.

Kyseisiin kahteen merkkiin sisiltyy myds huomattavia lausuntatapaan liittyvi eroja.
Vaikka kuvio-osalla ei luonnollisesti ole tiltd osin mitdin merkitysti, rekisterditi-
viksi haetun merkin sanaosa Turkish kuitenkin myotivaikuttaa kiistatta esilla
olevien kahden merkin erottamiseen toisistaan lausuntatavan osalta.

Télté osin kantaja ei ole osoittanut, ettd saksalainen kohdeyleiso jattiisi kokonaan
pois sanaosan Turkish, kun se viittaa rekistersitiviksi haettuun merkkiin suullisesti.
Kyseisen sanaosan selvd samankaltaisuus englanniksi ja saksaksi lausuttuna on
painvastoin omiaan auttamaan asianomaisia henkil6itd sen mieleen painamisessa ja
lausumisessa, varsinkin kun se on perusosa, jonka asianomaiset henkilot ensimmii-
send nikevit rekister6itaviksi haetusta merkista.
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Kun kyseessi olevia tavaroita ostetaan muualta kuin itsepalveluliikkeistd, ostotoi-
menpiteen vilttimittdmind edellytyksend on, kuten kantajakin on todennut,
rekisterditiviksi haetun merkin kahden foneettisen osatekijin lausuminen.

Merkityssisillon osalta se, ettd adjektiivi Turkish on ennen substantiivia power,
seuraa luonnostaan englannin kielen kielioppisaénnéistd, joten asianomainen yleiso,
jonka kieleen sisiltyy sama s#nto, ei vilttdmattd mielld osaa Turkish térkedmméksi,
toisin kuin SMHYV vaittad.

Lisaksi valituslautakunta totesi itse, ettd kyseiset merkit ovat merkitykseltian
samankaltaisia, koska ne molemmat sisdltavit voiman kisitteen, joten tietyt ostajat
voivat mieltds osan Turkish viittaukseksi kyseessé olevien tavaroiden maantieteelli-
seen alkuperdén.

Kuvio-osa, joka esittdd leijonan pddtd, on kuitenkin edelld mainittujen kyseisen
kuvan esitystapaan liittyvien ominaisuuksien vuoksi omiaan kumoamaan suurelta
osin kyseisen kahden merkin merkityssisllon suhteellisen samankaltaisuuden, joka
seuraa niiden yhteisestd osatekijdstd power.

Karjuvan leijjonan p#alld lisitd#n nimittdin voiman kisitteeseen, joka sisdltyy
aikaisemman kansallisen tavaramerkin sanaosaan power, erillinen aggressiivinen
sivumerkitys.
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Lisdksi kuten SMHYV on perustellusti todennut kirjelmissain, Turkish Powerilla on
sanaan power ndhden itsendinen suggestiivinen vaikutus, koska sanamerkki saa
asianomaisen saksalaisen yleison yhdistiméan sanamerkin kattamat tuottcet
turkkilaiseen kulttuuriin ja historiaan.

Valituslautakunta totesi siis perustellusti, etti rekistersitiviksi haetun merkin kuvio-
osassa ei ollut kyse pelkistd voiman kisitteen vilittimisesta.

Liséksi edelld todetut ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvit erot kyseisen kahden
merkin vililld heikentivit merkityssisillon suhteellisen samankaltaisuuden vaiku-
tusta, joka johtuu yhteisestd osasta power.

Erityisesti on korostettava, ettd silli, kuinka samankaltaisia kaksi merkkia ovat
merkityssisillon osalta, ei ole erityisti merkitysti siina tapauksessa, etti asianomai-
nen yleis6 niakee ostamassaan tavarassa olevan tavaramerkin nimen.

Kahden merkin merkityssisillon samankaltaisuuden merkitys vihenee myés silloin,
kun — kuten tdsséd tapauksessa — asianomainen yleisé joutuu lausumaan merkin
muodostavan sanaosan kokonaisuudessaan, kun se ostaa kyseessi olevia tavaroita
muista jakelukanavista kuin itsepalveluliikkeisti.

Niin on erityisesti siksi, ettd asianomaista yleis6d on tissd tapauksessa pidettiva,
kuten edelld todettiin, uskollisena perinteisille merkeilleen ja niin ollen hyvin
tarkkaavaisena kyseessi olevia tavaroita valitessaan.
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Valituslautakunta ei tehnyt téltd osin arviointivirhettd, kun se totesi, ettd
kokonaisuutena tarkasteltuna merkin Turkish Power merkitys poikkesi aikaisem-
man kansallisen tavaramerkin ainoaan sanaosaan power sisltyvistd viestistd.

Vaikuttaa siis siltd, ettei osa power ole, toisin kuin kantaja vaittdd, rekisterditéviksi
haetun merkin hallitseva osatekiji eikd se vaikuta médradvisti kyseisestd merkistd
syntyvdin kokonaisvaikutelmaan niin, ettd voitaisiin katsoa, ettd saksalaisen
kohdeyleison keskuudessa on sekaannusvaara.

Kaikesta edelld esitetysti seuraa, ettd vaikka kyseisen kahden merkin kattamat
tavarat ovat samoja ja vaikka niilli on yhteinen sanaosa power, valituslautakunta
saattoi laillisesti todeta, ettd kun otetaan huomioon todetut erot kyseessd olevien
kahden merkin ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisdllon osalta, asianomainen
saksalainen yleis6, joka on huolellinen, hyvin tarkkaavainen ja perinteisille
merkeilleen uskollinen, ei voi luulla, ettd kyseessd olevat tavarat ovat perdisin
samasta yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessd olevista yrityk-
sistd.

Aikaisemman kansallisen tavaramerkin erottamiskyvylld, jonka kantaja pyrkii
paittelemddn myyntitilastoistaan, ei ndin ollen voida kyseenalaistaa valituslauta-
kunnan sekaannusvaarasta tekemaé arviota.

SMHV:ssa kdydyn menettelyn asiakirjoista ei myoskddn ilmene, ettd SMHV:n
instansseilla olisi ollut kiytossddn tavaramerkilli POWER varustettujen savukkeiden
myyntitilastoja, jotka kantaja mainitsi kannekirjelméissdén osoittaakseen, ettd sen
kansallinen tavaramerkki on yleisesti tunnettu. Liséksi jotkin esitetyistd tiedoista
liittyviit ajanjaksoon, joka on myshempi kuin valituslautakuntaan tehdyn valituksen
perusteet sisaltivin kirjelmdn toimittamisajankohta.
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Kyseiset tilastot voivat ndin ollen vaikuttaa riidanalaisen péaatoksen lainmukaisuu-
teen ainoastaan siind tapauksessa, ettdi SMHV:n oli viran puolesta otettava ne
huomioon (asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002,
s. 11-5301, 46 kohta).

Tilanne ei ole kuitenkaan tillainen esilld olevassa tapauksessa, silld asetuksen N:o
40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosassa sidadetddn, ettd rekister6innin suhteellisia
hylkdysperusteita koskevassa menettelyssd, kuten tdssd tapauksessa, SMHV:n
tutkimus rajoittuu osapuolten esittdmiin perusteisiin ja vaatimuksiin.

Ensimmadinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan virheellistd soveltamista, on siis hylattava.

Toinen kanneperuste, joka koskee kantajan immateriaalioikeuksien menettdmistd

Kantaja viittidd, ettd yhteis6lld ei ole toimivaltaa vieda sille kuuluvia immateriaali-
oikeuksia altistamalla kantajan aikaisempi tavaramerkki jdljittelylle ja vadrennoksille,
jotka toteutetaan, kuten rekisterditdviksi haetun merkin tapauksessa, kantajan
merkkid lainaamalla.

Kantajan mukaan sitd estetddn laittomasti, kansallisen lainsdaddantonséd vastaisesti
kdyttimistd immateriaalioikeuksia, jotka se on asianmukaisesti hankkinut kotipaik-
kavaltiossaan.
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SMHYV katsoo, etti viitteelld ei ole asian kannalta merkitystd, koska hallinnollisessa
menettelyssi on tarkoitus méirittdd, voidaanko haettu yhteison tavaramerkki
rekisterdidi, ja kyseinen menettely ei koske lainkaan aikaisemman tavaramerkin

patevyytta,

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa ainoastaan, ettd kantajan aikaisempi
kansallinen tavaramerkki ei voi missddn tapauksessa menettdd pétevyyttidn
rekisterditdviksi haetun merkin mahdollisella rekisterdimiselld yhteison tavaramer-
kiksi.

Edelld esitetystd nimittdin seuraa, ettd kyseessd olevalla rekisterdinnilld ei voida
aiheuttaa saksalaisen yleisén keskuudessa sekaannusvaaraa yhteison tavaramerkiksi
rekisterditiviksi haetun kuviomerkin ja kantajan aikaisemman kansallisen sana-
merkin valilla.

Kantaja vetoaa siis virheellisesti aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiinsa
liittyvien immateriaalioikeuksien menettdmiseen.

Toinen kanneperuste on siis hylattéva.

Kaikesta edell4 esitetysti seuraa, ettd kanne on hylittivd kokonaisuudessaan.

Koska ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi, ettd silla on riittévisti tietoja,
kantajan toissijaisia vaatimuksia ei ole syytd hyviksya.
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Oikeudenldiyntikulut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka havidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Koska kantaja on hédvinnyt asian, se on siis velvoitettava korvaamaan SMHV:n
oikeudenkdyntikulut tdmén vaatimusten mukaisesti.

Niilla perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hyldtidn.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Legal Lindh Vadapalas

Julistettiin Luxemburgissa 22 péivini kesikuuta 2005,

H. Jung H. Legal

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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