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W Samling af Afgerelser

RETTENS DOM (Syvende Afdeling)

20. september 2017 *

»EU-varemaerker - indsigelsessag - ansegning om EU-figurmaerket BADTORO - de zldre
EU-ordmeerker og det eeldre nationale figurmaerke TORO - relativ registreringshindring - risiko for
forveksling - lighed mellem tegnene - lighed mellem varerne og tjenesteydelserne - artikel 8, stk. 1,

litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009«
I sag T-350/13,

Jordi Nogues, SL, Barcelona (Spanien), ved advokaterne ]. Fernindez Castellanos, M.]. Sanmartin
Sanmartin og E. Lopez Parés,

sagsoger,
mod

Den Europiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) forst ved V. Melgar og J.
Crespo Carrillo, derefter ved J. Crespo Carillo, som befuldmeegtigede,

sagsogt,
den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten,
Grupo Osborne, SA, El Puerto de Santa Maria (Spanien), ved advokat ]J.M. Iglesias Monrav4,

angdende en pastand om annullation af afgerelse truffet den 16. april 2013 af Andet Appelkammer ved
EUIPO (sag R 1446/2012-2) vedrerende en indsigelsessag mellem Grupo Osborne og Jordi Nogues,

har
RETTEN (Syvende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, M. van der Woude, og dommerne 1. Ulloa Rubio og A. Marcoulli
(refererende dommer),

justitssekreteer: ekspeditionssekreteer J. Palacio Gonzélez,
under henvisning til steevningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 2. juli 2013,

under henvisning til EUIPO’s svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 24. september
2013,

* Processprog: spansk.
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under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den
7. oktober 2013,

under henvisning til kendelse af 18. december 2013 om udszettelse af sagen,
under henvisning til Rettens skrivelse af 1. marts 2016, hvorved parterne blev informeret om, at Retten
havde faet kendskab til afgerelse truffet af EU-varemeerkedomstol nr. 1 i Alicante (Spanien), og at

retsforhandlingernes skriftlige del er afsluttet,

under henvisning til anmodningen om forening af neerveerende sag med sag T-386/15 i henhold til
artikel 50, stk. 1, i Rettens procesreglement og til parternes bemeerkninger hertil,

under henvisning til afgerelse af 13. maj 2016 om afslag pa forening af neerveerende sag med
sag T-386/15,

efter retsmodet den 15. december 2016,
under henvisning til kendelse af 15. februar 2017 om genabning af retsforhandlingernes mundtlige del,

under henvisning til EUIPO’s og intervenientens indleeg, som blev indleveret til Rettens Justitskontor
henholdsvis den 1. og den 6. marts 2017,

afsagt folgende

Dom

Tvistens baggrund

Den 1. december 2010 indgav sagsegeren, Jordi Nogues, SL, en ansegning om registrering af et
EU-varemeerke til Den Europeeiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) i medfor af
Rédets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemeerker (EUT 2009, L 78, s. 1).

Varemeerket, der blev sogt registreret, er folgende figurtegn:

De varer og tjenesteydelser, som varemerkeansggningen vedrerte, henhgrer under klasse 25, 34 og 35 i
Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrerende international klassificering af varer og tjenesteydelser til
brug ved registrering af varemeerker, som revideret og eendret, og svarer for hver enkelt af disse klasser
til folgende beskrivelse:

— klasse 25: »bekleedningsgenstande, fodtej og hovedbekleedning«

— Kklasse 34: »tobak; artikler for rygere; teendstikker«
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— Kklasse 35: »importvirksomhed; eksport; handelsrepraesentation; salg i forretninger og via globale
computernetveerk af bogartikler og papirhandlervarer, bekleedningsgenstande, husholdnings- og
kokkenredskaber samt beholdere, dekorationsgenstande, artikler til rygere og gaveartikler;
annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration;
forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver«.

EU-varemaerkeansogningen blev offentliggjort i EF-Varemcerketidende nr. 9/2011 af 14. januar 2011.

Den 12. april 2011 rejste intervenienten, Grupo Osborne, SA, indsigelse i medfer af artikel 41 i
forordning nr. 207/2009 mod registreringen af det ansegte varemeerke for de varer og tjenesteydelser,
der er neevnt i preemis 3 ovenfor.

Indsigelsen var stottet pa folgende zeldre varemzerker:

— det eldre spanske figurmeerke, der blev indgivet den 15. juli 2010 og registreret den 13. december
2010 under nr. 2939631 for »cigaretteendere og artikler for rygere« i klasse 34, som gengivet

nedenfor:
L

— det eldre EU-ordmeerke TORO, der blev indgivet den 13. september 2002 og registreret den
5. august 2010 under nr. 2844264 for »bekleedningsgenstande, fodtej og hovedbekleedning; beelter«
i klasse 25

— det eeldre EU-ordmeerke TORO, der blev indgivet den 23. juni 2000 og registreret den 3. januar
2007 under nr. 1722362 for »annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse;
forretningsmeessig administration; kontorarbejde; detailsalg af neeringsmidler og drikke, fornsevnte
tjenesteydelser og/eller varer ikke i forbindelse med tyre« i klasse 35

— det @ldre spanske ordmaerke EL TORO, der blev indgivet den 17. juni 1998 og registreret den
8. oktober 2003 under nr. 2169043 for »bekleedningsgenstande til herrer, damer eller bern og fodtgj
(bortset fra ortopeaediske sko); hovedbekleedning« i klasse 25

— det eldre spanske figurmeerke, der blev indgivet den 16. marts 2010 og registreret den 22. juni 2010
under nr. 2919417 for tjenesteydelserne »detailsalg i forretninger og via globale computernetveerk af
alle slags artikler« i klasse 35, som gengivet nedenfor:

L

Den begrundelse, der blev anfort til stotte for indsigelsen, var risikoen for forveksling i henhold til
artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

Den 7. juni 2012 gav indsigelsesafdelingen medhold i indsigelsen i det hele. Den konkluderede, at der
forela en risiko for forveksling vedrerende alle de varer, der var omfattet af det ansogte varemeerke,
henset til de eeldre EU-ordmerker nr. 2844264 og nr. 1722362 og det eldre spanske figurmaerke
nr. 2939631.

Den 1. august 2012 indgav sagsegeren en klage til EUIPO i henhold til artikel 58-64 i forordning
nr. 207/2009 over indsigelsesafdelingens afgorelse.
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Ved afgorelse af 16. april 2013 (herefter »den anfeegtede afgorelse«) afslog Andet Appelkammer ved
EUIPO sagsogerens klage. Det fandt navnlig, at de varer, der var omfattet af de omtvistede tegn,
delvist var af samme art, delvist lignede hinanden. Selv. om mange spanske registrerede varemeerker
indeholder ordet »toro«, konkluderede appelkammeret desuden under hensyn til de eeldre
varemeerkers normale seerpreeg, betydningen af den feelles bestanddel »toro«, der indebar en fonetisk,
begrebsmeessig og i mindre grad visuel lighed, og under alle omstendigheder under hensyn til den
manglende fredelige sameksistens af de omtvistede tegn pa det spanske marked, at der forela en risiko
for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/20009.

Parternes pdstande

Sagsegeren har nedlagt folgende pastande:

— Den anfegtede afgorelse annulleres.

— EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
EUIPO og intervenienten har nedlagt folgende péastande:
— Frifindelse.

— Sagsegeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Retlige bemcerkninger

Sagsogeren har til stotte for segsmalet anfort et enkelt anbringende om tilsideseettelse af artikel 8,
stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Det er sagsegerens opfattelse, at appelkammeret med urette
antog, at der foreligger en risiko for forveksling mellem de omtvistede tegn.

Indledende bemcerkninger

Hvis indehaveren af et eeldre varemeerke rejser indsigelse, er det varemeerke, der soges registreret ifolge
artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 udelukket fra registrering, safremt der i
offentlighedens bevidsthed inden for det omrade, hvor det eldre varemeerke er beskyttet, er risiko for
forveksling, fordi det ansegte varemeerke er identisk med eller ligner det eldre varemeerke, eller de
varer eller tjenesteydelser, som de to varemeerker omfatter, er af samme eller lignende art. Risikoen
for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at veere en forbindelse med det eeldre
varemeerke. I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 207/2009, skal der ved eldre
varemaerker forstas varemserker, som er registreret i en medlemsstat, hvis ansegningsdato ligger for
datoen for EU-varemerkeansggningen.

Ifolge fast retspraksis udger risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pageeldende varer
eller tjenesteydelser hidrerer fra den samme virksomhed eller fra gkonomisk forbundne virksomheder,
en risiko for forveksling. Ifolge denne retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for
forveksling under hensyntagen til den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de omhandlede
tegn og varer eller tjenesteydelser, og under hensyn til alle relevante faktorer i sagen, navnlig at
ligheden mellem tegnene og ligheden mellem de pageldende varer og tjenesteydelser star i et
indbyrdes atheengighedsforhold (jf. dom af 9.7.2003, Laboratorios RTB mod KHIM - Giorgio Beverly
Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, preemis 30-33 og den deri neevnte
retspraksis).
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Ved anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 kreeves det, for at der kan
foreligge en risiko for forveksling, bade, at de omtvistede tegn er identiske eller ligner hinanden, og at
de varer eller tjenesteydelser, som tegnene omfatter, er af samme eller lignende art. Der er i denne
henseende tale om kumulative betingelser (jf. dom af 22.1.2009, Commercy mod KHIM - easyGroup
IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, preemis 42 og den deri neevnte retspraksis).

Ifolge retspraksis skal der i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling tages hensyn
til gennemsnitsforbrugeren af de pageeldende varer, som er almindeligt oplyst, rimeligt opmeerksom og
velunderrettet. Der skal ogsa tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugerens opmeerksomhedsniveau kan
variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (jf. dom af 13.2.2007,
Mundipharma mod KHIM - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, preemis 42 og den
deri neevnte retspraksis).

Nar det eeldre varemeerke er beskyttet i hele Den Europeeiske Union, skal opfattelsen af de omtvistede
tegn hos forbrugerne af de omhandlede varer og tjenesteydelser pa dette omrade tages i betragtning.
Det bemeerkes imidlertid, at det for at afsla registrering af et EU-varemeerke er tilstreekkeligt, at en
relativ registreringshindring som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 er til
stede i en del af Unionen (jf. i denne retning dom af 14.12.2006, Mast-Jdgermeister mod KHIM -
Licorera Zacapaneca (VENADO med ramme m.fl.), T-81/03, T-82/03 og T-103/03, EU:T:2006:397,
preemis 76 og den deri neevnte retspraksis).

Hvad angar definitionen af den relevante kundekreds i den foreliggende sag, fandt appelkammeret, at
varerne i klasse 25 og 34 var rettet mod den brede offentlighed, og at tjenesteydelserne i klasse 35 var
rettet bade mod den brede offentlighed og mod en specialiseret kundekreds. Appelkammeret udledte
heraf, at risikoen for forveksling skulle vurderes under hensyn til en gennemsnitsforbrugers opfattelse
af tegnene, idet denne bade udgjorde en del af den brede offentlighed og af en specialiseret
kundekreds, navnlig en spansk forbruger, for sa vidt som indsigelsen bla. var stettet pa spanske
varemeerker.

Denne fastleeggelse af den relevante kundekreds, der desuden ikke er blevet anfegtet af sagsogeren,
skal bekreeftes af de samme grunde som dem, der er anfort i den anfeegtede afgorelse.

Hvad angar sammenligningen af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede tegn, er
parterne med rette enige om, at de i klasse 25 og 35 omhandlede varer og tjenesteydelser er af samme
art, og at de omhandlede varer i klasse 34 dels er af samme art, dels ligner hinanden.

Det er i lyset af disse betragtninger, at sagsogerens argumentation vedrerende tilsideseettelse af
artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 skal undersoges, henset til den vurdering, som
appelkammeret anforte i den anfeegtede afgorelse.

Sammenligning af de omtvistede tegn

Det fremgar af retspraksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for sa vidt angar den
visuelle, fonetiske og begrebsmeessige lighed af de omtvistede tegn skal veere stottet pa det
helhedsindtryk, disse giver, idet der bl.a. skal tages hensyn til deres seerpreegede og dominerende
bestanddele. Den opfattelse af varemerkerne, som gennemsnitsforbrugeren har af de omhandlede
varer eller tjenesteydelser, spiller en afgerende rolle i helhedsvurderingen af den neevnte risiko.
Gennemsnitsforbrugeren opfatter i denne henseende normalt et varemeerke som en helhed og
undersoger ikke dets forskellige detaljer (jf. dom af 12.6.2007, KHIM mod Shaker, C-334/05 P,
EU:C:2007:333, preemis 35 og den deri neevnte retspraksis).
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Endvidere kan vurderingen af ligheden mellem to varemeerker ikke begreenses til, at der alene tages
hensyn til én bestanddel i et sammensat varemeerke, og til at sammenligne denne bestanddel med et
andet varemeerke. Sammenligningen skal tveertimod foretages ved at undersege de omtvistede
varemeerker, hvorved hvert varemerke betragtes i sin helhed, hvilket ikke udelukker, at det
helhedsindtryk, som et sammensat varemzerke fremkalder i erindringen hos den relevante kundekreds,
under visse omsteendigheder kan veere domineret af en eller flere af varemeerkets bestanddele (jf. dom
af 12.6.2007, KHIM mod Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, preemis 41 og den deri nzevnte
retspraksis). Det er kun, nar alle de andre varemeerkebestanddele er uden betydning, at bedemmelsen
af ligheden kan foretages alene pa grundlag af den dominerende bestanddel. Dette kan navnlig veere
tilfeeldet, nar denne bestanddel i sig selv kan preege det billede af dette varemeerke, som den relevante
kundekreds har i erindringen, siledes at alle varemeerkets andre bestanddele er uden betydning i
helhedsindtrykket af det (jf. i denne retning dom af 20.9.2007, Nestlé mod KHIM, C-193/06 P, ikke
trykt i Sml., EU:C:2007:539, preemis 43).

I den foreliggende sag konkluderede appelkammeret, at der foreld et overordnet helhedsindtryk af
lighed mellem de omtvistede tegn, henset til deres verbale og begrebsmeessige sammenfald pa grund
af udtrykket »toro«, som var let genkendeligt i det ansegte varemzerke, og som for det forste udgjorde
den eneste bestanddel i det eldre EU-ordmeerke og den eneste ordbestanddel i det eeldre spanske
figurmeerke, for det andet havde seerpreeg og for det tredje ikke havde en sekundeer stilling i det
ansegte varemeerke. For sa vidt angar de eeldre varemeerker, der udelukkende var ordmeerker, var det
appelkammerets opfattelse, at ligheden blev understreget af den omsteendighed, at udtrykket »toro«
bevarede en selvsteendig adskillelsesevne i det ansegte varemzerke.

De scerpreegede og dominerende bestanddele i de omtvistede tegn

I den foreliggende sag folger det bl.a. af den anfaegtede afgorelses punkt 31, 32 og 42, at ingen af de
bestanddele, der indgar i det ansegte varemerke, dominerer det visuelle indtryk af dette efter
appelkammerets opfattelse, mens det eldre spanske figurmeerke er domineret af ordbestanddelen
»toro«. Som anfert ovenfor i premis 25 var det endvidere appelkammerets opfattelse, at
ordbestanddelen »toro« havde en selvsteendig adskillelsesevne i det ansogte varemeerke.

Sagsogeren har kritiseret appelkammeret for at have foretaget en fragmenteret og uretmeessig
sammenligning af de omtvistede tegn. Appelkammeret gengav siledes den »opfindsomme helhed« af
det ansegte varemeerke forkert, idet dette med urette fandt, at der ikke var nogen bestanddel, der
dominerede det visuelle indtryk, og at udtrykket »toro« ikke havde en sekundeer stilling, selv om
udtrykket er placeret underst i tegnet under en original grafisk bestanddel af klart storre storrelse, hvis
betydning ikke skal undervurderes. Sagsegeren har ligeledes gjort geeldende, at appelkammeret med
urette anvendte den retspraksis, der folger af dom af 6. oktober 2005 Medion (C-120/04,
EU:C:2005:594), selv. om omstendighederne i det foreliggende tilfzelde er veesentligt anderledes,
navnlig for sa vidt som udtrykket »toro« ikke fremgar selvsteendigt af det ansegte varemeerke. Herved
tilsidesatte appelkammeret princippet om sammenligning af helhedsindtrykket.

EUIPO og intervenienten har bestridt disse argumenter.

For det forste bemzerkes, at safremt et varemzerke er sammensat af ord- og figurbestanddele — selv om
de forstneevnte i princippet har mere seerpreeg end de andre, fordi gennemsnitsforbrugeren lettere
henviser til de omhandlede varer ved at citere varemeerkenavnet end ved at beskrive dettes
figurbestanddel — folger det ikke deraf, at et varemaerkes ordbestanddele altid skal anses for at have
mere saerpreeg end figurbestanddelene. 1 et tilfeelde med et sammensat varemeerke kan
figurbestanddelen nemlig indtage en placering, der svarer til ordbestanddelens placering (dom af
6.10.2015, Monster Energy mod KHIM - Balaguer (icexpresso + energy coffee), T-61/14, ikke trykt i
Sml., EU:T:2015:750, premis 37). De iboende egenskaber ved det omtvistede varemeerkes
figurbestanddel og ordbestanddel samt disse bestanddeles respektive placeringer skal derfor
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underseges med henblik pa at identificere den dominerende bestanddel (jf. i denne retning dom af
16.1.2008, Inter-lkea mod KHIM - Waibel (idea), T-112/06, ikke trykt i Sml., EU:T:2008:10,
preemis 49).

I den foreliggende sag er figurbestanddelen i det ansogte varemeerke en fantasitegning af en tyr med
store horn og et misforngjet blik. For det forste overstiger dens fremtreedende storrelse i det ansegte
varemeerke klart ordbestanddelens sterrelse. For det andet er figurbestanddelen placeret oven pa
ordbestanddelen. For det tredje er den afbildede tyr massiv, sort og seerdeles original. Det kan pa den
baggrund antages, at den fantasifulde og store figurbestanddel vil kunne vende den relevante
kundekreds’ opmerksomhed bort fra ordbestanddelen, der er placeret nedenunder. Sagsegeren har
derfor med rette gjort geldende, at appelkammeret i den anfegtede afgerelses punkt 31 med urette
fastslog, at ingen af det ansegte varemeerkes sammensatte bestanddele dominerede det visuelle
indtryk. Derfor indtager det ansegte varemeerkes ordbestanddel, herunder udtrykket »toro«, en
sekundeer stilling i det ansegte varemeerke.

Som konstateret af appelkammeret i den anfegtede afgorelses punkt 31 er ordbestanddelen imidlertid
gengivet i blokbogstaver. Trods figurbestanddelens betydelige storrelse er ordbestanddelen klart synlig.
Pa det grundlag kan figurbestanddelens dominerende karakter i det ansggte varemeerke ikke medfore,
at ordbestanddelen »badtoro« bliver ubetydelig i helhedsindtrykket af varemeerket (jf. analogt dom af
8.9.2010, Kido mod KHIM - Amberes (SCORPIONEXO), T-152/08, ikke trykt i Sml., EU:T:2010:357,
preemis 66, og af 23.4.2015, Iglotex mod KHIM - Iglo Foods Group (IGLOTEX), T-282/13, ikke trykt i
Sml., EU:T:2015:226, preemis 53 og 54).

Hvad for det andet angar appelkammerets anvendelse af dom af 6. oktober 2005, Medion (C-120/04,
EU:C:2005:594), bemeerkes, at ifolge den retspraksis, der kan udledes af den pageeldende dom, skal
den felles bestanddel i de omtvistede tegn, selv om den ikke kan antages at dominere
helhedsindtrykket, tages i betragtning ved bedemmelsen af ligheden mellem disse tegn, for sa vidt som
bestanddelen i sig selv udger det eeldre varemeerke og bevarer en selvsteendig adskillelsesevne i det
varemeerke, der er sammensat bl.a. af denne bestanddel, og som soges registreret. I tilfeelde af, at en
feelles bestanddel har bevaret en selvsteendig adskillelsesevne i det sammensatte tegn, kan det
helhedsindtryk, som dette tegn skaber, nemlig forlede offentligheden til at tro, at de pégeeldende varer
eller tjenesteydelser hidrerer fra i hvert fald ekonomisk forbundne virksomheder, og i sa fald skal det
fastslas, at der foreligger en risiko for forveksling (dom af 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714,
preemis 38).

Undersogelsen af, om en af bestanddelene i et sammensat tegn har en selvsteendig adskillelsesevne, har
saledes til formal at afgere, hvilke af de neevnte bestanddele der opfattes af den relevante kundekreds
(jf. dom af 28.1.2016, Novomatic mod KHIM - Simba Toys (African SIMBA), T-687/14, ikke trykt i
Sml., EU:T:2016:37, preemis 135 og den deri neevnte retspraksis).

Domstolen har med hensyn hertil preeciseret, at en bestanddel af et sammensat tegn ikke bevarer en
sadan selvsteendig adskillelsesevne, hvis denne bestanddel sammen med den anden eller de andre af
tegnets bestanddele samlet set udger en enhed, der har en anden betydning end de nzevnte
bestanddele hver for sig (dom af 8.5.2014, Bimbo mod KHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305,
preemis 25).

Det bemeerkes ligeledes, at selv om gennemsnitsforbrugeren normalt opfatter et varemerke som en
helhed og ikke foretager en undersogelse af dets enkelte detaljer, forholder det sig ikke desto mindre
saledes, at gennemsnitsforbrugeren i sin opfattelse af et ordmeerke vil identificere de ordbestanddele,
som for ham har en konkret betydning eller minder om ord, som han kender (jf. i denne retning dom
af 13.2.2007, RESPICUR, T-256/04, EU:T:2007:46, preemis 57, og af 13.2.2008, Sanofi-Aventis mod
KHIM - GD Searle (ATURION), T-146/06, ikke trykt i Sml., EU:T:2008:33, preemis 58).
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Som appelkammeret anferte i den anfeegtede afgorelses punkt 35, vil den spansktalende kundekreds og
den del af Unionens offentlighed, der forstar betydningen af ordet »toro«, identificere dette udtryk i
ordbestanddelen. Dette udtryk er den eneste bestanddel eller den eneste ordbestanddel i de eeldre
varemeerker, hvorpa indsigelsen stottes.

I denne henseende bemzerkes for det forste i modseetning til appelkammerets konklusioner, at det
ansegte varemeerkes ordbestanddel indtager en sekundzer stilling i tegnet.

Desuden bemeerkes, at udtrykket »toro« er placeret underst i tegnet, og at udtrykket »bad« star foran.
Det kan her indskydes, at forbrugere i almindelighed heefter sig ved den forste del af et ord (jf. i denne
retning dom af 17.3.2004, El Corte Inglés mod KHIM — Gonzilez Cabello og Iberia Lineas Aéreas de
Espaiia (MUNDICOR), T-183/02 og T-184/02, EU:T:2004:79, preemis 81, og af 16.3.2005, L’Oréal
mod KHIM - Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, EU:T:2005:102, preemis 64 og 65).

Endvidere bestar det ansogte varemeerke af en eneste ordbestanddel, nemlig udtrykket »badtoro«, skabt
ved sammenstillingen af udtrykkene »bad« og »toro«. Den omstendighed, at der ikke er nogen
adskillelse mellem de to udtryk, forsteerker opfattelsen af ordbestanddelen som en enhed, der i det
mindste af en del af den spansktalende kundekreds og den kundekreds, der forstar udtrykket »toro«,
forstds som »ondskabsfuld eller slem tyr« (jf. analogt dom af 29.9.2011, Procter & Gamble
Manufacturing Cologne mod KHIM - Natura cosméticos (NATURAVIVA), T-107/10, ikke trykt i
Sml,, EU:T:2011:551, preemis 34). I den forbindelse henviser ordbestanddelen netop til
fantasigengivelsen af en tyr, der sandsynligvis under hensyn til dennes dominerende stilling i det
anspgte varemeerke og dens saeregenhed, siledes som anfert ovenfor i preemis 30, vil veere den
bestanddel, som den relevante kundekreds vil genkende og bevare i erindringen, snarere end dyret i sig
selv. Det folger heraf, at ordbestanddelen »badtoro« vil blive teenkt pa sammen med figurbestanddelen,
idet de samlet udger en logisk enhed, der adskiller sig fra den benzevnelse af dyret alene, der er
gengivet i de eldre varemeerker.

Det folger heraf, idet det bemeerkes, at forbrugere almindeligvis opfatter et varemeerke som en helhed
og ikke foretager en undersogelse af dets enkelte detaljer, at det ma antages, at forbrugerne ikke
almindeligvis vil opfatte ordet »toro« som et selvsteendigt ord eller erindre det som en del af det
anseogte varemeerke, nar det ikke har tilstreekkelig tiltreekningskraft (jf. analogt dom af 24.5.2012,
Grupo Osborne mod KHIM - Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), T-169/10, ikke trykt i Sml,,
EU:T:2012:261, preemis 42). Dermed har sagsegeren med rette gjort geldende, at det var med urette, at
appelkammeret fastslog, at udtrykket »toro« bevarede en selvstendig adskillelsesevne i det ansogte
varemeerke.

Vurderingen af ligheden mellem de omtvistede tegn skal bedemmes i lyset af disse betragtninger.

Den visuelle lighed

Sagsogeren har gjort geeldende, at de omtvistede tegn i modseetning til appelkammerets konklusion
ikke har nogen visuel lighed.

EUIPO og intervenienten har anfeegtet sagsegerens argumenter.

Appelkammeret var i det foreliggende tilfeelde af den opfattelse, at de omtvistede tegn pa grund af
sammenfaldet af ordbestanddelen »toro« havde en vis grad af lighed, om end svag, henset til, at det
ansegte varemeerke indeholdt ordbestanddelen »bad« placeret foran ordbestanddelen »toro«, og at der
enten forelad forskelle mellem de omtvistede tegns figurbestanddele, eller at de eldre varemeerker
manglede en figurbestanddel.
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Det bemeerkes i denne henseende, at appelkammeret fejlagtigt tog udgangspunkt i, at udtrykket »toro«
ikke havde en sekunder stilling. Appelkammeret tillagde sammenfaldet af udtrykket »toro« i de
omtvistede tegn en serlig betydning uden forst at overveje, om den relevante kundekreds ville huske
udtrykket »toro« som en selvsteendig del af det ansegte varemeerke.

Selv om de omtvistede tegn har udtrykket »toro« til feelles, udviser de mange forskelle. I forhold til de
eeldre EU-ordmeerker TORO udviser det anseogte varemeerke saledes en meget forskellig struktur. Det
indeholder nemlig en dominerende figurbestanddel, der gengiver en fantasifuld og original tyr stidende
pa en ordbestanddel, der er sammensat af ordet »toro« og den foranstdende bogstavgruppe »bad«, der
tilsammen danner en enkelt ordbestanddel.

I forhold til det eldre spanske figurmeerke udviser det ansegte varemeerkes struktur ligeledes
veesentlige forskelle, idet det forstneevnte er sammensat af en figurbestanddel og en dominerende
ordbestanddel ved siden af. Det ansogte varemeerke er derimod sammensat af en dominerende
figurbestanddel og en sekundeer ordbestanddel underneden. Selv om de to figurbestanddele gengiver en
tyr, er de veesentligt forskellige. Det eeldre spanske varemeerke gengiver nemlig det sorte, klassiske og
fulde omrids af en tyr i profil. Figurbestanddelen i det ansegte varemeerke er derimod en fantasifuld
sort tyr, set forfra. Den har tre ben, horn og hvide fremstdende gjne. Endelig er de tegn, hvorpa
indsigelsen stottes, delvist forskellige ved deres ordbestanddel.

Pa denne baggrund har den omstendighed, at de eldre varemeerker og det ansegte varemeerke
indeholder ordet »toro«, kun ringe betydning for sammenligningen af helhedsindtrykket, selv om dette
udtryk, saledes som anfort i preemis 40 ovenfor, ikke har bevaret en selvsteendig adskillelsesevne i det
ansepgte varemeerke i modseetning til, hvad appelkammeret konkluderede. Det bemzerkes i denne
forbindelse, at det visuelle indtryk af to varemeerker, der har samme bestanddel til felles, kan veere
forskelligt, navnlig ndr sammenligningen vedrerer dels et ordmerke som de eldre EU-varemeerker,
dels et sammensat varemeerke som det ansegte varemeerke, der er sammensat af en steerk
figurbestanddel og en ordbestanddel, der er delvist forskellig, og som giver et anderledes visuelt
indtryk end bestanddelen »toro« alene (jf. i denne retning dom af 8.12.2011, Aktieselskabet af
21. november 2001 mod KHIM - Parfums Givenchy (only givenchy), T-586/10, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2011:722, preemis 33, og af 17.5.2013, Rocket Dog Brands mod KHIM - Julius-K9 (JULIUS K9),
T-231/12, ikke trykt i Sml.,, EU:T:2013:264, preemis 34).

Under disse omstendigheder bemzerkes, at de omtvistede tegn samlet set hgjst udviser en meget svag
grad af visuel lighed, henset til de ovenfor detaljerede forskelle mellem dem og under hensyn til de
respektive bestanddeles veegt og udtrykket »toro«’s manglende selvsteendige adskillelsesevne.

Den fonetiske lighed

Sagsogeren har gjort geeldende, at appelkammeret under hensyn til udtrykket »bad« foran udtrykket
»toro« med urette konkluderede, at de omtvistede tegn fonetisk lignede hinanden. Sagsegeren har gjort
geldende, at disse tegn indeholder et forskelligt antal bogstaver, at deres struktur medferer en rytme
og en folgeraekke af forskellige lyde, og at udtrykket »badtoro« har en fremmed og ny konsonans for
de spanske forbrugere.

EUIPO og intervenienten har anfegtet disse argumenter.
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Det bemeerkes herom, at de omtvistede tegn adskiller sig fra hinanden fonetisk ved tilleegsstavelsen
»bad«, men at de har de to stavelser »to« og »ro« til feelles. I denne forbindelse er sammensetningen
af bogstaverne »d« og »t«, der er fremmed for den spanske kundekreds, ikke tilstreekkelig til, at det kan
undgas, at det fonetiske indtryk af samtlige omtvistede tegn under hensyntagen til sammenfaldet af
udtrykket »toro« har en middel grad af lighed, saledes som appelkammeret med rette fastslog.

Den begrebsmeessige lighed

Pa et begrebsmzessigt plan har sagsegeren kritiseret appelkammeret for ikke at have taget hensyn til
den omstendighed, at det ansegte varemeerke i modseetning til de eeldre varemeerker, hvor udtrykket
»toro« henviser til dyret, formidler et »sammensat« pafund bestidende af en maskot, der sender en
generel besked til kundekredsen om udfordring og oprer, og af dennes navn, der udgeres af
nydannelsen »badtoro«. Ifelge sagsegeren er udtrykkene »bad« og »toro« derfor uadskillelige.

EUIPO og intervenienten har anfegtet sagsogerens argumenter.

Det bemezerkes indledningsvis, at den begrebsmzessige lighed ifelge retspraksis udspringer af den
omsteendighed, at to varemeerker anvender billeder, hvis meningsindhold er det samme (dom af
11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, preemis 24, og af 21.4.2010, Peek & Cloppenburg og
van Graaf mod KHIM - Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T-361/08, EU:T:2010:152,
preemis 63).

I den foreliggende sag fremgar det af den anfeegtede afgorelse, at appelkammeret i det veesentlige
stottede sig pa, at udtrykket »toro« indgik i de omtvistede tegn. Appelkammeret fastslog nemlig af
denne grund, at disse tegn var delvist identiske pa det begrebsmeessige plan i forhold til den
kundekreds, der forstod betydningen af ordet »toro« uatheengigt af, om den forstod udtrykket »bad«.
Appelkammeret har derudover bemzerket, at det ansegte varemeerke ligeledes var sammenfaldende
med det eldre spanske figurmeerke pa grund af det grafiske motiv, der gengav en tyr. Appelkammeret
konkluderede deraf, at for den del af kundekredsen, der forstod betydningen af udtrykket »toro«,
udviste de omtvistede tegn veesentlige ligheder. Derimod konkluderede appelkammeret, at den del af
kundekredsen, der ikke forstod meningen af ordet »toro«, ville opfatte de omtvistede tegn som
veerende forskellige, safremt den forstod betydningen af ordet »bad«.

Det bemerkes for det forste, at disse konklusioner er stottet pad en fejlagtig forudseetning om, at
udtrykket »toro« i det ansogte varemeerke ikke har sekundeer karakter. Den omstendighed, at
appelkammeret konkluderede, at for den del af kundekredsen, der ikke forstod udtrykket »toro«, ville
det ansegte varemeerke og det eldre spanske figurmeerke blive opfattet som veerende forskellige, selv
om de hver iser indeholder gengivelsen af en tyr, understreger den seerlige betydning, som
sammenfaldet af udtrykket »toro« i de to tegn er blevet tillagt.

I denne forbindelse skal det i lighed med, hvad appelkammeret har gjort, for det forste bemeerkes, at
det ansogte varemaerke ikke har nogen begrebsmaeessig lighed med de sldre EU-ordmeerker TORO for
den del af kundekredsen, der ikke forstar betydningen af udtrykket »toro«.

For sd vidt angar den spanske kundekreds eller den kundekreds, der forstir betydningen af ordet
»toro«, vil denne som anfert ovenfor i preemis 36 identificere ordbestanddelen i det ansegte
varemeerke som veerende sammensat af dels udtrykket eller bogstavgruppen »bad«, dels udtrykket
»toro«, dvs. den preecise betegnelse for dyret pa spansk. Saledes vil den pégeeldende kundekreds
opfatte det sidstneevnte udtryk som en henvisning til det dyr, der neevnes, og i givet fald gengives i de
eeldre varemeerker, hvilket bringer de omtvistede tegn teettere pa hinanden begrebsmaeessigt.
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Selv om denne feelles henvisning til begrebet tyr fremgar af de omtvistede tegn, ligner den gengivne tyr
i det ansogte varemeerke, siledes som sagsegeren har gjort geeldende, imidlertid mere en maskot eller
et andet individ end det dyr, der blot neevnes eller gengives i de eldre varemeerker. I modseetning til
beneevnelsen »toro« og det klassiske omrids af en tyr, der er gengivet i det eeldre figurmeerke, er tyren
i det ansogte varemeerke siledes blevet menneskeliggjort, navnlig ved dens gjne, der, siledes som
sagsogeren har gjort geeldende, formidler ondskabsfuldhed eller mistillid. Desuden er dyret gengivet pa
en meget fantasifuld made med horn af overdimensioneret storrelse og kun tre ben. Med hensyn til
tyrens udtryk, gengivet pa denne made, kan ordbestanddelen »badtoro« opfattes som dens navn.

Det kan pa det grundlag antages, at figurbestanddelen og ordbestanddelen i det ansegte varemeerke
samlet set formidler et begreb, der fijerner sig fra det klassiske begreb tyr i egenskab af et dyr. Det er
derfor vigtigt at seette den begrebsmeessige lighed mellem de omtvistede varemeerker i perspektiv, idet
den hgjst skal anses for at veere middel og ikke veesentlig, som appelkammeret med urette fastslog.

Det folger af det ovenstaende, at appelkammeret stottede sin analyse af ligheden mellem de omtvistede
tegn pa en fejlagtig konstatering af, at det ansogte varemeerkes figurbestanddel ikke var dominerende,
hvorved det overvurderede indvirkningen pa kundekredsen af tilstedeveerelsen i de to tegn af udtrykket
»toro«. Pa det grundlag skal det under hensyn til den omsteendighed dels, at figurbestanddelen pa
grund af dens dominerende stilling og seeregenhed er den bestanddel, der tiltreekker den relevante
kundekreds’ opmeerksomhed, dels, at udtrykket »toro« ikke har en selvsteendig adskillelsesevne i det
ansegte varemeerke, konkluderes, at de omtvistede tegn har en meget svag grad af visuel lighed, en
middel grad af fonetisk lighed og en vis grad af begrebsmeessig lighed. Folgelig er graden af lighed
mellem de omhandlede tegn overordnet set svag (jf. analogt dom af 17.2.2011, Annco mod KHIM -
Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T-385/09, EU:T:2011:49, preemis 38).

Appelkammeret konkluderede derfor med urette, at de omtvistede tegn overordnet set lignede
hinanden.

Risikoen for forveksling

Det bemeerkes, at der bestar en risiko for forveksling, nar graden af lighed mellem de omhandlede
varemerker og graden af lighed mellem de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af disse
varemeerker, kumulativt er tilstreekkelig hgj (dom af 23.10.2002, Matratzen Concord mod KHIM -
Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, preemis 45, og af 11.1.2013, Kokomarina
mod KHIM - Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), T-568/11, ikke trykt i Sml,
EU:T:2013:5, preemis 48).

Endvidere bemeerkes, at gennemsnitsforbrugeren af den omhandlede kategori af varer ifolge retspraksis
kun sjeeldent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem de forskellige varemeerker,
men ma stole pa det ufuldsteendige billede, han har i erindringen (dom af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, preemis 26).

Sagsogeren har i det foreliggende tilfeelde anfeegtet appelkammerets konklusioner for sa vidt angar
risikoen for forveksling og gjort geeldende, at det har undladt at tage hensyn til, at de eeldre
varemeerkers serpreeg var nedsat, idet udtrykket »toro« henviste til det siledes fremstillede dyr,
hvilket seerligt gor sig geeldende i Spanien, hvor tyren er et nationalt symbol, der ikke kan geres til
genstand for en enkelt erhvervsdrivendes eneret. Appelkammeret tog endvidere ikke hensyn til det
anspgte varemerkes »hgje grad af iboende seerpreeg«, nar henses til dettes originalitet og den
omsteendighed — der kan betegnes som velkendt — at bade den grafiske gengivelse og navnet pa det af
sagsogeren opfundne individ er genstand for intellektuel beskyttelse. Det tog heller ikke hensyn til den
relevante kundekreds’ kendte forbrugeradfeerd. Endelig har sagsegeren paberabt sig domme, der er
afsagt af de spanske EU-varemerkedomstole, senest dom af 18. januar 2017 afsagt af Tribunal
Supremo (gverste domstol, Spanien).
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I denne henseende fastslog appelkammeret i den anfeegtede afgorelses punkt 57, at risikoen for
forveksling, herunder risikoen for, at der antages at veere en forbindelse mellem de omtvistede tegn, var
uundgéelig, henset til det overordnede indtryk af lighed mellem de omtvistede tegn og til, at de af disse
tegn omfattede varer og tjenesteydelser var af samme art, og under hensyntagen til princippet om den
indbyrdes atheengighed mellem de faktorer, der indgar i risikoen for forveksling.

Det bemeerkes i denne forbindelse, at de omhandlede varer og tjenesteydelser enten er af samme eller
lignende art, og at de omtvistede tegn i modseetning til, hvad appelkammeret konkluderede, alene har
en svag grad af lighed overordnet set.

I forbindelse med en helhedsvurdering af de omtvistede tegn er de visuelle, fonetiske og
begrebsmeessige forskelle mellem dem, som er en folge af den dominerende stilling og fantasifulde
karakter af den gengivne tyr og af udtrykket »bad« foran udtrykket »toro« i det ansegte varemzerke
samt af den logiske enhed, der folger af ord- og figurbestanddelen samlet set, tilstreekkelige til at
antage, at den relevante kundekreds, nar den star over for de neevnte tegn, ikke vil forbinde disse med
hinanden, idet hverken den dominerende figurbestanddel eller ordbestanddelen i det ansegte
varemaerke er sammenfaldende med den eneste bestanddel eller en af bestanddelene i de eeldre
varemeerker. Det er pa dette grundlag meget lidt sandsynligt, pa trods af, at de omfattede varer og
tienesteydelser er af samme eller lignende art, at disse, nar de er forsynet med det ansogte varemeerke,
i forbrugernes gjne ser ud, som om de hidrerer fra den virksomhed, der er indehaver af de eeldre
varemeerker, eller fra en virksomhed, der er gkonomisk forbundet med sidstneevnte (jf. i denne retning
og analogt dom af 18.12.2008, Torres mod KHIM — Bodegas Penalba Lopez (Torre Albéniz), T-287/06,
EU:T:2008:602, preemis 74).

Det folger heraf, uden at det derved er nedvendigt at treeffe afgerelse om de andre argumenter, som
sagsogeren har anfort, at der skal gives medhold i anbringendet om, at EUIPO, da det anerkendte, at

der foreld en risiko for forveksling mellem de omtvistede tegn, tilsidesatte bestemmelserne i artikel 8,
stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, og dermed skal den anfegtede afgerelse annulleres.

Sagsomkostninger

I henhold til artikel 134, stk. 1, i Rettens procesreglement paleegges det den tabende part at betale
sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt pastand herom.

EUIPO har tabt sagen, og sagsegeren har ikke nedlagt pastand om, at intervenienten péleegges at betale
sagsomkostningerne, hvorfor EUIPO ber palegges at bzere sine egne omkostninger og betale
sagsogerens omkostninger i overensstemmelse med dennes péstand.

Intervenienten, der ikke har faet medhold i sine pastande, beerer sine egne omkostninger.

Pa grundlag af disse preemisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Syvende Afdeling):

1) Afgorelsen truffet den 16. april 2013 af Andet Appelkammer ved Den Europeiske Unions
Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1446/2012-2) annulleres.

2) EUIPO beerer sine egne omkostninger og betaler de af Jordi Nogues, SL afholdte
omkostninger.

3) Grupo Osborne, SA berer sine egne omkostninger.

12 ECLL:EU:T:2017:633



DOM AF 20.9.2017 — SAG T-350/13
JORDI NOGUES MOD EUIPO — GRUPO OSBORNE (BADTORO)

Van der Woude Ulloa Rubio Marcoulli
Afsagt i offentligt retsmede i Luxembourg den 20. september 2017.

Underskrifter
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