PLUS MOT HARMONISERINGSBYRAN — BALZ OCH HILLER (TURKISH POWER)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 22 juni 2005 "

I mal T-34/04,

Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Miihlheim (Tyskland), foretritt av advo-
katen B. Piepenbrink,

sOkande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), féretridd av G. Schneider, i egenskap av ombud,

svarande,
* Rattegangssprak: tyska.
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varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans éverklagandendmnd var

Joachim Bilz och Friedmar Hiller, Stuttgart (Tyskland),

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra
overklagandenidmnd den 25 november 2003 (drende R 620/2002-2) om ett
invindningsforfarande mellan bolaget Tengelmann Warenhandelsgesellschaft, &
ena sidan, och Bilz och Hiller, & andra sidan,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN(fjirde avdelningen)

sammansatt av ordféranden H. Legal samt domarna P. Lindh och V. Vadapalas,

justitiesekreterare: byradirekt6éren C. Kristensen,

med beaktande av ans6kan som inkom till forstainstansrittens kansli den 28 januari
2004,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den 18 juni
2004,

med beaktande av det skriftliga forfarandet och efter att forhandling hallits den
24 februari 2005,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Joachim Balz och Friedmar Hiller ingav den 26 september 2000 en ansékan om
registrering av ett figurmirke som gemenskapsvarumirke till Byran fér harmoniser-
ing inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) (harmoniser-
ingsbyran) med st6d av radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993
om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17,
volym 2, s. 3), i 4ndrad lydelse.

Det varumirke som ansokan om registrering avsag dr det nedan atergivna
kannetecknet:

Turkish‘ﬁ Power

De produkter som ansdkan om registrering avsag ingér i klasserna 3, 25, 28, 32, 33
och 34 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjanster vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med &ndringar och tillagg.
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Ansékan om registrering offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 43/01 av den 14 maj 2001.

Bolaget Tengelmann Warenhandelsgesellschaft framstillde genom skrivelse av den
6 augusti 2001 en invindning mot registreringsansékan och hivdade att det forelag
en risk for férvixling i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 av
det sOkta kinnetecknet och bolagets dldre tyska ordmirke POWER, vilket
registrerades den 14 april 1994 for foljande varor: tobak, artiklar for rokare,
inkluderande snusdosor, cigarr- och cigarettetuier, askkoppar (ej bestiende av adla
metaller, legering eller ytskikt av ddla metaller), pipfodral, piprensare, cigarrsnop-
pare, pipor, tindare, cigarettrullare i fickformat, cigarettpapper, cigarettfilter;
tindstickor, vilka ingér i klass 34.

Invindningen avsag en del av de produkter som specificerades i ansdkan om
registrering, namligen "tobak, artiklar for rokare, tdndstickor”, vilka ingér i klass 34.

Invindningsenheten avslog invindningen den 27 maj 2002 med motiveringen att det
inte forelag nagon risk for forvixling av de tva kdnnetecken som var foremal for
provning.

Den invindande parten 6verklagade den 25 juli 2002 beslutet till harmoniserings-
byrans andra 6verklagandenimnd och gjorde gillande att det helhetsintryck som det
sokta kdannetecknet ger domineras av den sérskiljande bestandsdelen power, medan
kdnnetecknets o6vriga bestindsdelar saknar sirskiljningsformaga. Enligt den
invindande parten borde invindningen ha bifallits eftersom den dominerande
bestandsdelen power forekommer i bdda varumirkena.
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Bolaget Plus Warenhandelsgesellschaft mbH skrevs den 1 oktober 2003 in i det tyska
varumdrkesregistret sdsom innehavare av det dldre nationella varumérket POWER.

Harmoniseringsbyrans andra o6verklagandenamnd ogillade 6verklagandet genom
beslut av den 25 november 2003 (nedan kallat det omtvistade beslutet), med
motiveringen att det inte forelag nagon forvixlingsrisk inom det relevanta territoriet
med hinsyn till de visuella, fonetiska och begreppsmaissiga skillnader som finns
mellan de tvd motstiende kinnetecknen. Overklagandenimnden ansag till skillnad
fran den invindande parten att det inte kan bortses fran det sokta kidnnetecknets
orddel Turkish och dess figurdel, som utgors av ett lejonhuvud, och att d&ven om
lejonhuvudet utgor en anspelning pa begreppet styrka ror det sig inte om en ren
férmedling av detta begrepp. Dessutom framholl 6verklagandendmnden att det inte
heller kunde bortses fran bestdndsdelen Turkish, eftersom den var av visuell och
fonetisk betydelse och eftersom innebérden av orden Turkish power skiljer sig fran
innebérden av ordet power.

Forfarandet och parternas yrkanden

Mot denna bakgrund har sékanden, som overtagit rittigheterna till det nationella

aldre varumirket, vickt forevarande talan mot 6verklagandendmndens beslut.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet,
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— i andra hand ge sokanden mojlighet att inom en skilig frist komplettera de
uppgifter som forstainstansritten finner otillrackliga vad giller omstidndighe-
terna och deras rittsliga foljder, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta réittegangskostnaderna.

Under forhandlingen éterkallade stkanden sitt tidigare framstéllda yrkande att
forstainstansritten skulle forordna om att registreringen av det sokta varumérket
skulle havas.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rattegangskostnaderna.

Huruvida talan kan tas upp till sakprévning

Harmoniseringsbyrdn har pépekat att sokandebolaget, trots att det har Overtagit
rattigheterna till det nationella aldre varumairket, inte var part i forfarandet vid
overklagandendamnden. Harmoniseringsbyran anser dock att artikel 63.4 i forord-
ning nr 40/94 skall tolkas sa, att begreppet "var och en som varit part i forfarandet
vid 6verklagandendmnden”, som har ratt att 6verklaga beslut till férstainstansritten,
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aven omfattar den som har eftertratt en varumirkesinnehavare i dennes ritt nar
varumarket star i konflikt med ett kannetecken som avses i en ansdkan om
registrering av gemenskapsvarumairke.

Det ir utrett, och for 6vrigt obestritt, att den tidigare innehavaren av det nationella
varumirket, bolaget Tengelmann Warenhandelsgesellschaft, dverldt varumérket till
sokanden under den tid da forfarandet vid harmoniseringsbyran pagick. Denna
omstindighet medfor att sokanden har eftertritt det verlatande bolaget i dennes
egenskap av part i forfarandet vid 6verklagandendmnden.

Under dessa férhallanden har sokanden ritt att vicka talan om ogiltigférklaring av
det omtvistade beslutet.

Riittslig bedomning

Forsta grunden: dsidoséttande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har anfort att de i registreringsansokan angivna produkterna, vilka ingar i
klass 34 och omfattas av beskrivningen “tobak, artiklar f6r rokare och tandstickor”,
till viss del &r identiska med eller mycket lika de produkter som det dldre varumérket
avser.
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Ordet power utgor det dldre varumirkets enda bestandsdel. Varumirket har en
sdrskiljningsformaga som forstirks av att det anvinds som varumiérke i stor
omfattning. Det &dldre varumirket anvédnds inte endast for att beskriva produkterna,
eftersom den grupp av konsumenter och néringsidkare som produkterna riktar sig
till inte betraktar ordet power som en angivelse av en egenskap hos de ifragavarande
produkterna for rokare, till skillnad fran uttryck som full flavour, light eller gold, som
kan innehalla sadana angivelser.

Ordet power utgoér dessutom det sokta kidnnetecknets enda karaktiristiska
bestandsdel, eftersom det endast dr substantiv, och inte adjektiv, som anvinds f6r
att ange saker enligt tyska och engelska grammatikregler. Det engelska adjektivet
Turkish saknar sledes intresse vid en jamforelse av kinnetecknen, eftersom det
endast ger kunderna information om att produkterna i fraga ar av turkiskt ursprung
och omsittningskretsen inte kan uppfatta det som en angivelse av det foretag fran
vilket de hérror.

I de fall dir de ifrdgavarande produkterna inte siljs i sjalvbetjaningsbutiker &r
koparen tvungen att uttala namnet pa varumérket, vilket dr det enklaste sittet att
ange produkten. Vid en ljudmissig jamforelse av de tvd motstdende kinnetecknen
har den grafiska atergivningen av det sokta kidnnetecknet ingen betydelse.

Bilden av ett lejonhuvud som placerats mellan orden Turkish och power paverkar
inte i sig det allménna visuella intryck som det sokta kdnnetecknet ger eftersom den
endast anvinds for att forstirka inneborden av bestindsdelen power, vilken &r kind
av den berdrda omsittningskretsen som sékandens varumérke.
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Med hénsyn till dels likheten mellan de tvd motstaende kidnnetecknen, vars
dominerande bestandsdelar &r identiska, dels det allméinna intryck de ger den tyska
allménheten, foreligger det saledes en forvixlingsrisk, eftersom allménheten skulle
kunna forledas att tro att produkterna i fraga hérrér frdn samma foretag eller foretag
med ekonomiska band.

Harmoniseringsbyran har anfort att eftersom det édldre varumérket atnjuter skydd i
Tyskland, skall bedémningen ske med beaktande av hur den tyska allménheten
uppfattar de motstaende kinnetecknen. Overklagandenimnden faststillde med ritta
att den tyska allmédnheten 4r normalt informerad samt skiligen uppmaérksam och
medveten.

Harmoniseringsbyran har vidare papekat att samtliga produkter som invindningen
avser, namligen “tobak, artiklar for rokare, tandstickor”, omfattas av det &ldre
varumirkets skydd och att de produkter som de motstiende kinnetecknen avser
sdledes dr identiska.

Harmoniseringsbyrén har erinrat om att bedomningen av huruvida de motstaende
kénnetecknen liknar varandra skall goras utifrin deras visuella, ljudmaéssiga och
begreppsmissiga likheter, och att det skall géras en helhetsbedémning av
kénnetecknen varvid deras dominerande och sirskiljande bestindsdelar skall
tillmétas avgorande betydelse.

Ordet power, som ér det dldre varumirkets enda bestandsdel, &r inte beskrivande for
nagon av de berérda produkterna. Trots att 6verklagandendmnden anséag att denna
bestindsdel har en relativt svag sérskiljningsféorméga med hénsyn till de berérda
produkterna, utgick ndmnden till den invindande partens fordel fran att dennes
varumirke har en medelstark sérskiljningsformaga.
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Det sokta kinnetecknet bestar av delarna Turkish och power samt den figurdel som
skiljer dem at och som forestiller ett lejonhuvud. Utgdngspunkten fér bedémningen
av kdnnetecknets sirskiljande bestindsdelar skall vara att savil bestandsdelen power
och figurdelen, lejonhuvudet, som adjektivet Turkish &r sérskiljande och inte
beskrivande, och att kinnetecknet vid en helhetsbedémning ger ett annat intryck an
varumérket POWER.

I punkt 26 i det omtvistade beslutet medgav dverklagandendmnden att det dr méjligt
att en del av den tyska allminheten uppfattar bestindsdelen Turkish som en
angivelse av produkternas geografiska ursprung. Namnden papekade dock dven att
hela uttrycket Turkish Power formedlar ett annat semantiskt innehall &n
bestindsdelen power ensam. Det kan séiledes inte bortses fran bestindsdelen
Turkish vid bedomningen av likheten.

Sokanden har felaktigt pastatt att det endast dr substantiv och inte adjektiv som kan
vara karaktiristiska for ett varumérke. Pastadendet att adjektiv per definition alltid
anvéinds i beskrivande syfte dr endast riktigt om man talar om deras grammatiska
funktion. Ett adjektiv som anvénds i ett varumirke dr diaremot inte av naturen
beskrivande. Huruvida ett adjektiv dr beskrivande enligt varumarkesritten beror pa
dess innebo6rd och vilka produkter och tjanster som omfattas av varumirket.

Overklagandenimnden slog i punkt 26 i det omtvistade beslutet fast att den tyska
konsumenten uppfattar ordkombinationen Turkish Power som en helhet som inte
bara utgér en hanvisning till produkter som omfattas av varumérket power som &r
av turkiskt ursprung, utan dven har andra bibetydelser. Tack vare det starka
sambandet mellan de tva bestindsdelarna ger syntagmen Turkish Power en
suggestiv effekt som é&r sjalvstindig i forhallande till ordet power, eftersom den
frammanar en kénsla som &r knuten till den turkiska kulturen och historien.
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Ett varumérke med namnet Indian Summer for drycker skulle begreppsmassigt sett
skilja sig totalt fran ett varumérke med namnet Summer f6r samma produkter.
Soékanden kan inte med framgdng aberopa fOrstainstansrittens dom av den
18 februari 2004 i mal T-10/03, Koubi mot harmoniseringsbyran — Flabesa
(CONFORFLEX) (REG 2004, s. II-719), eftersom ordet conforflex, som var i fraga i
detta mal, inte i sig motsvarade nagot uppenbart allmént begrepp. Begreppet
conforflex hade ingen egen inneboérd, och konsumenten associerade séaledes
bestandsdelen confor direkt till produkterna.

Visuellt dr det endast bestandsdelen power i det s6kta kinnetecknet som &r identiskt
med det dldre varumérket. Erfarenheten har visat att de bestindsdelar som é&r
placerade forst i varumérken som till viss del bestar av figurtecken &r av storre
betydelse, eftersom dessa i allmdnhet drar till sig allmdnhetens uppmérksambhet.

Overklagandenimnden framhéll att det sokta kinnetecknets figurdel, som bestar av
det stora, rytande lejonhuvudet forsett med en omsorgsfullt utformad harman, utgor
mer dn en fullstindig och irrelevant formedling av begreppet styrka. Det rytande
lejonet formedlar en viss aggressivitet, och med hénsyn till stilen p& och den
omsorgsfulla utformningen av huvudet skall det sokta varumirket anses ha en egen
inneboérd som gar utéver det budskap som férmedlas av ordet power. Tillférandet av
ett rytande lejonhuvud ger ocksid det sGkta kénnetecknet en sirskild suggestiv
innebord, som skiljer sig fran inneborden av bestandsdelen power ensam betraktad.

De tvd motstdende kidnnetecknen skiljer sig at begreppsmissigt eftersom ordet
power som sadant inte har samma innebord och effekt som syntagmen Turkish
Power tillsammans med ett lejonhuvud. Att kdnnetecknen Gverensstimmer med
varandra vad giller bestandsdelen power riacker inte for att det skall anses foreligga
begreppsmaissig likhet.

Sammantaget foreligger det saledes pa sin hojd endast vissa visuella och fonetiska
likheter mellan de tva motstaende kidnnetecknen.
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Det framgar av undersokningen av dessa sédrskilda aspekter att produkterna &r
identiska och att kédnnetecknen o6verensstimmer med varandra vad betraffar
orddelen power. Harmoniseringsbyran konstaterar dessutom att det sokta
kdnnetecknet innehédller ett ord som i sig har sirskiljningsformaga, att de tva
kdnnetecknen begreppsmissigt uppfattas pa olika sitt och att det foreligger en
sdrskiljande figurdel.

Harmoniseringsbyran har saledes gjort gillande att det inte foreligger nagon
forvixlingsrisk.

Forstainstansrittens bedémning

Det ror sig om en forvaxlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94 om det finns en risk att allmdnheten kan tro att varorna som de tvé
motstaende kdnnetecknen avser kommer fran samma foretag eller i forekommande
fall fran foretag med ekonomiska band. Vid prévningen av huruvida det foreligger
forvixlingsrisk skall en helhetsbedémning goras av samtliga relevanta faktorer i det
enskilda fallet.

Denna helhetsbedémning f6rutsitter att det foreligger ett visst samspel mellan de
faktorer som beaktas, diribland varumairkenas likhet och likheten mellan de varor
eller tjinster som de avser. Om ifrdgavarande varor eller tjinster inte liknar varandra
i sarskilt hog grad kan detta kompenseras av att varumérkena i hog grad liknar
varandra eller omvint (forstainstansriattens dom av den 23 oktober 2002 i mal
T-388/00, Institut fiir Lernsysteme mot harmoniseringsbyrain — Educational
Services (ELS), REG 2002, s. 11-4301, punkt 46).

Helhetsbedémningen av risken for forvixling, som grundar sig pa det helhetsintryck
som de motstdende kiannetecknen astadkommer, skall i synnerhet géras med hansyn
till deras sérskiljande och dominerande bestindsdelar (se analogt domstolens dom
av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23,
och av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Llyod Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-
3819, punkt 25).
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Risken for forvaxling okar i forhédllande till det &dldre varumérkets sérskiljnings-
formaga (se analogt domen i det ovanndmnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 20).

Allmaént sett ar tva varumérken likartade om det ur omséttningskretsens synvinkel
forekommer atminstone delvis likhet mellan dem med avseende pa en eller flera
relevanta omstindigheter (forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i
mal T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrain — Hukla Germany
(MATRATZEN), REG 2002, s. I1-4335, punkt 30), nimligen de visuella, ljudmissiga
och begreppsmissiga likheterna.

Invindningen avser produkter som bidda de motstdende kidnnetecknen avser,
namligen “tobak, artiklar for rékare, tandstickor”. Produkterna i fraga skall saledes
betraktas som identiska, vilket harmoniseringsbyran har konstaterat i sin svarsinlaga.

Det aldre nationella varumarket POWER ér registrerat i Tyskland. Det ar saledes
Tyskland som utgér det territorium som skall beaktas vid tillimpningen av
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Eftersom det dldre varumirket &tnjuter skydd i Tyskland skall foérvixlingsrisken
bedémas utifran hur den tyska allménheten uppfattar varumirket. Invindningsen-
heten och o6verklagandeniamnden har papekat, utan att detta har bestridits av
sokanden, att koparna av produkter som ingar i klass 34 i allmdnhet &r mycket
uppmirksamma vid sina inkép péa grund av sin varumérkeslojalitet.
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Det dr mot bakgrund av dessa iakttagelser som forstainstansritten skall prova om
overklagandendamnden inte har gjort sig skyldig till en felaktig rattstillampning
genom att sld fast att det foreldg tillrickliga skillnader mellan det sokta
figurkdnnetecknet och det édldre ordmirket for att utesluta att det skulle uppsté
en risk for forvixling hos den tyska omsittningskretsen, med hinsyn till de
produkter som de tvd motstiende kdnnetecknen avser.

Det ér utrett att den tyska omsittningskretsen ar kapabel att forsta savil den orddel
som de tvd motstdende kinnetecknen har gemensamt, ndmligen power, som ordet
Turkish, vilket enbart forekommer i det sdkta kiannetecknet.

Det aldre nationella varumarket 4r ett ordmérke. Det konkurrerande kiannetecknet
ar daremot foremal for en ansdkan om att det skall registreras som ett
gemenskapsfigurmirke bestdende av de tva orden Turkish och power, vilka skiljs
at av ett rytande lejonhuvud med flammande harman.

Ordet power utgér savil det aldre varumarkets enda bestandsdel som en av de tre
bestandsdelarna i det sokta kinnetecknet.

Med hinsyn till att de ifragavarande produkterna &r identiska anser forstain-
stansritten att det skall anses foreligga en risk for forvixling hos den tyska
omsittningskretsen for det fall den bestindsdel som de tvd kinnetecknen har
gemensamt, namligen ordet power, skall betraktas som den dominerande
bestdndsdelen i det sokta kdannetecknet.

De tva motstiende kidnnetecknen ar visuellt litta att skilja at, eftersom det enbart ar
det sokta kinnetecknet som utgér ett sammansatt kiannetecken dir syntagmen
Turkish Power forenas med en figurdel i form av ett rytande lejonhuvud med
flammande hérman.
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P& grund av figurdelens centrala placering ger den det sokta kdnnetecknet ett helt
annat utseende dn det dldre nationella varumaérket.

Figurdelen dominerar till och med orddelarna i det sokta kidnnetecknet. Det beror pé
figurdelens storlek, originalitet och atergivningens omsorgsfulla utformning. Séaledes
foreligger det tydliga visuella skillnader mellan de tva kdnnetecknen.

Dessa skillnader forstiarks ytterligare genom att delen power har kombinerats med
ordet Turkish, som utgér en kontrapunkt till power, eftersom det &r placerat i borjan
av det sokta kinnetecknet och pad den motsatta sidan av den grafiska delen i
forhéllande till ordet power som &r placerat i slutet av det sokta kdnnetecknet.

Genom att bestdndsdelen Turkish &r placerad i borjan av det sokta kénnetecknet
kan den uppfattas omedelbart av omséttningskretsen. Det innebér att bestandsdelen
power hamnar i bakgrunden i de berérdas visuella minne.

De tva motstdende kiannetecknen innehaller ocksa patagliga ljudmassiga skillnader.
Figurdelen saknar visserligen av naturliga skl betydelse i detta avseende, men
orddelen Turkish i det s6kta kidnnetecknet bidrar obestridligen till att fonetiskt skilja
de tva kinnetecknen at.

Sokanden har inte visat att den tyska omsittningskretsen helt utelimnar orddelen
Turkish nér den skall ange det sokta kdnnetecknet muntligt. Den tydliga likhet som
foreligger mellan denna orddel pé engelska och dess tyska motsvarighet gor det
tvartom annu lattare for de berorda att memorera och uttala orddelen, eftersom den
utgor den bestandsdel i det sokta varumérket som ses allra forst.
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Nar produkterna i fraga kops pa andra forsaljningsstillen 4n sjalvbetjaningsbutiker
ar det en ndédvandig forutsittning for kopet att det sokta kénnetecknets bada
fonetiska bestdndsdelar uttalas, vilket sokanden for 6vrigt har framhallit.

Vad betréaffar det begreppsmaissiga planet papekar forstainstansritten att placeringen
av adjektivet Turkish fore substantivet power dr en naturlig foljd av de engelska
grammatikreglerna. Det innebdr att omséttningskretsen, vars sprak innehéller
samma regel, inte nédvindigtvis bildar begrepp utifran bestandsdelen Turkish i
forsta hand, till skillnad fran vad harmoniseringsbyran har héavdat.

Dessutom har 6verklagandendmnden sjalv medgett att de motstiende kinnetecknen
liknar varandra till innebodrden, eftersom de bada innehéller begreppet styrka, vilket
medfor att vissa kopare skulle kunna uppfatta bestindsdelen Turkish som en
angivelse av produkternas geografiska ursprung.

Figurdelen i form av ett lejonhuvud kan dock, pa grund av de ovanndmnda sirdrag
som utmiérker atergivningen av detta, i stor utstrickning forta verkan av den
begreppsmissiga, relativa likhet mellan det tvd motstiende kiannetecknen som foljer
av att de bada innehéller bestandsdelen power.

Det rytande lejonhuvudet tillfor ndmligen en sérskild bibetydelse, aggressivitet, till
begreppet kraft, vilket férmedlas av orddelen power i det dldre nationella
varumdrket.
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Dessutom har Turkish Power en suggestiv effekt, vilket harmoniseringsbyran med
ratta har papekat i sina skrivelser, som &r oberoende av ordet power, eftersom
syntagmen far den tyska omsittningskretsen att koppla samman de berérda
produkterna med den turkiska kulturen och historien.

Overklagandenimnden har siledes med ritta slagit fast att figurdelen av det sékta
kénnetecknet inte endast utgor en formedling av begreppet styrka.

Dessutom bidrar de ovanndmnda visuella och fonetiska skillnaderna mellan de tva
motstaende kidnnetecknen till att férsvaga verkan av den begreppsmassiga, relativa
likhet som foljer av att bada kiannetecknen innehéller bestindsdelen power.

Det skall sdrskilt framhallas att den begreppsmissiga likheten mellan tvé
kénnetecken dr av mindre betydelse for det fall omséttningskretsen ser namnet pé
varumirket pa den produkt som kops.

Betydelsen av den begreppsmissiga likheten mellan tvd kinnetecken &r likasd
mindre nér, sdsom hér dr fallet, omséttningskretsen ar tvungen att uttala hela den
syntagm som utgbér kidnnetecknet nidr produkterna forvdrvas genom andra
distributionskanaler dn sjélvbetjaningsbutiker.

Detta giller i 4n hogre grad eftersom omsittningskretsen, sdsom har angetts ovan, i
det forevarande fallet skall anses vara lojal mot de varumérken som de vanligtvis
viljer och séaledes vara mycket uppmaérksam vid valet av produkter.
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I denna del har 6verklagandendmnden inte gjort sig skyldig till nagon felaktig
rattstillimpning genom att sla fast att inneborden av kdnnetecknet Turkish Power
sett i sin helhet skiljer sig frdn det budskap som det nationella dldre varumirkets
enda orddel power formedlar.

Det framgér séledes inte att bestandsdelen power, sasom stkanden har hivdat, skulle
utgora den dominerande bestindsdelen i det sokta kinnetecknet eller att den skulle
vara avgorande for det allmédnna intryck som kidnnetecknet ger, vilket skulle tyda pa
att det uppstatt en risk for forvixling hos den tyska omsittningskretsen.

Av vad anforts foljer att, trots att de tvd motstdende kinnetecknen avser identiska
produkter och att de bida innehéller orddelen power, har 6verklagandenimnden
haft fog for att, med hansyn till de visuella, fonetiska och begreppsmassiga skillnader
som har konstaterats mellan det tvd motstaende kdnnetecknen, sla fast att den tyska
omsittningskretsen, som adr medveten, mycket uppmaérksam och lojal mot de
varumairken som den vanligtvis véljer, inte kan forledas att tro att produkterna i fraga
hérror fran samma foretag eller foretag med ekonomiska band.

Under dessa forhallanden kan o6verklagandendamndens bedémning av risken for
férvaxling inte underkdnnas med hanvisning till det dldre varumérkets séarskilj-
ningsférmaga, som sokanden anser sig kunna utléisa av sin forséljningsstatistik.

For ovrigt framgar det inte av handlingarna i forfarandet vid harmoniseringsbyran
att byrans prévningsorgan har forfogat 6ver den forséljningsstatistik for cigaretter
med varumirket POWER som s6kanden ndmnt i ansokan till stod for pastaendet att
det dldre varumirket dr allmént kdnt. Dessutom &r vissa av uppgifterna hinforliga
till referensperioder som infoll efter inlimnandet av skrivelsen innehallande
grunderna for 6verklagandet till 6verklagandendmnden.
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Under dessa forhallanden skulle statistiken i fraga endast kunna péverka lagenlig-
heten av det omtvistade beslutet om harmoniseringsbyran hade haft en skyldighet
att pa eget initiativ beakta den (forstainstansrittens dom av den 12 december 2002 i
mal T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyran (ECOPY), REG 2002, s. II-5301,
punkt 46).

Sa dr emellertid inte fallet har eftersom det framgar av artikel 74.1 in fine i
forordning nr 40/94 att harmoniseringsbyrans prévning i drenden om relativa
registreringshinder, sasom det forevarande, skall vara begransad till vad parterna
aberopat och yrkat.

Talan kan saledes inte vinna bifall pa den forsta grunden, namligen att artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 tillampats felaktigt.

Andra grunden: sokanden berévas sina immateriella rdttigheter

Sokandebolaget har havdat att gemenskapen inte dr behorig att beréva det dess
immateriella rattigheter, genom att lamna bolagets dldre varumérke utan skydd mot
varumirkesintrang bestiende i att det sokta kidnnetecknet anvinder bolagets
kannetecken.

Sokanden forhindras pa ett rittsstridigt sétt, och i strid med nationell ritt, att utéva
sina immateriella réittigheter som det har forvarvat pa regelritt sitt i den stat dér det
ar etablerat.
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Harmoniseringsbyrdn anser att anmérkningen saknar relevans eftersom det
administrativa forfarandet syftar till att det skall faststillas huruvida det sokta
gemenskapsvarumairket kan registreras, och eftersom det inte handlar om det
nationella dldre varumirkets giltighet.

Enligt forstainstansritten racker det att framhaélla att sokandens nationella dldre
varumirke inte i nigot fall skulle kunna forlora sin giltighet genom en eventuell
registrering av det s6kta kidnnetecknet som gemenskapsvarumairke.

Det framgéar ndmligen av det ovan anforda att registreringen i fraga inte kan ge
upphov till en risk for att den tyska allmédnheten skall forvixla det sokta
gemenskapsfigurmérket med sékandens nationella dldre ordmérke.

Sokandebolaget hade siledes inte fog for att ange att det skulle berévas de
immateriella rattigheterna till sitt nationella dldre varumdrke.

Talan kan séledes inte vinna bifall p4 den andra grunden.

Av vad anforts foljer att talan skall ogillas i sin helhet.

Forstainstansritten anser sig forfoga over tillrdckliga uppgifter, och den bifaller
déarfor inte sokandens andrahandsyrkande.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i fOrstainstansrittens rittegingsregler skall tappande part
forpliktas att ersétta rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats.

Harmoniseringsbyran har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersitta rattegangs-
kostnaderna. Eftersom sékanden har tappat malet skall byrins yrkande bifallas.

Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

f6ljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Soékanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Legal Lindh Vadapalas

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 22 juni 2005.

H. Jung H. Legal

Justitiesekreterare Ordférande
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