TORRES MOT HARMONISERINGSBYRAN — BODEGAS PENALBA LOPEZ (TORRE ALBENIZ)
FORSTAINSTANSRATTENS DOM (sjitte avdelningen)
den 18 december 2008 *

I mal T-287/06,

Miguel Torres, SA, Vilafranca del Penedés (Spanien), foretritt av advokaterna
E. Armijo Chévarri, M. Baz de San Ceferino och A. Castan Pérez-Gdémez,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), féretridd av O. Mondéjar Ortuiio och J. Garcia
Murillo, béda i egenskap av ombud,

svarande,

* Rittegangssprak: spanska.
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varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnd, som
intervenerat vid forstainstansrétten, var

Bodegas Peinalba Lopez SL, Aranda de Duero (Spanien), foretritt av advokaterna
J. Calderén Chavero, T. Villate Consonni och M. Yafiez Manglano,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra
overklagandendmnd den 27 juli 2006 (drende R 597/2004-2) om ett invdndnings-
forfarande mellan Miguel Torres, SA, och Bodegas Peiialba Lopez SL,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (sjitte avdelningen)

sammansatt av ordfésranden A.W.H. Meij (referent) samt domarna D. Svaby och
V. Vadapalas,

justitiesekreterare: handldggaren K. Andov4,

med beaktande av ansdkan, som inkom till forstainstansrattens kansli den
11 oktober 2006,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga, som ingavs till forstainstans-
rattens kansli den 30 januari 2007,
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med beaktande av intervenientens svarsinlaga, som inkom till forstainstansrittens
kansli den 22 januari 2007,

med beaktande av den dndrade sammanséttningen av forstainstansrittens avdelningar,

med beaktande av att en annan domare utsetts for att komplettera avdelningen,
eftersom en av dess ledamaoter fatt forhinder,

efter forhandlingen den 10 januari 2008,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Maria del Pilar Pérez Albéniz Iglesias ingav den 1 juni 1999 en ansdkan om registrering
av ett gemenskapsvarumarke till Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyréan) i enlighet
med radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvaru-
mérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i 4ndrad
lydelse.
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2 Det sokta varumairket utgors av nedanstdende figurkénnetecken:

(Cl

3 De varor och tjanster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 32, 33 och
39 i Nice6verenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjénster vid
varumdrkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilldgg, och motsvarar
foljande beskrivning:

— Kilass 32: ”Ol; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker;
fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat for framstéllning av drycker”.

— Klass 33: "Viner”.

— Klass 39: "Lagring, distribution, transport, férvaring, emballering och paketering av
olika slags gods”.

+  Under forfarandet vid harmoniseringsbyrén 6verlats varumirkesansokan till interve-
nienten, Bodegas Penalba Lopez SL. Detta bolag begransade ansokan till att endast gilla
varor i klass 33 och tjénster i klass 39.
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Ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 72/00 av den
11 september 2000.

Den 11 december 2000 framstéllde s6kandebolaget, Miguel Torres, SA, en invindning
mot ansokan om registrering av gemenskapsvarumérke med stod av artikel 8.1 b
i férordning nr 40/94.

Invindningen grundade sig pa foljande dldre registreringar:

— registrering som gemenskapsvarumirke (nr 2783) avseende nedan é&tergivna
figurmaérke, av den 1 februari 1999, for varor i klass 33 (alkoholhaltiga drycker (ej
ol)):

TORRES

gii

— registrering som gemenskapsvarumirke (nr 376681) avseende nedan atergivna
figurmérke, av den 27 september 1999, for varor i klass 33 (alkoholhaltiga drycker
(¢ 6D):
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— registrering som gemenskapsvarumirke (nr 376947) avseende nedan &tergivna
figurmairke, av den 14 september 1999, for varor i klass 33 (alkoholhaltiga drycker

(¢ 6D):

TOR!
QUART

— registrering som gemenskapsvarumirke (nr 462267) avseende ordmirket VINA
LAS TORRES, av den 3 februari 1999, for varor i klass 33 (alkoholhaltiga drycker (ej
ol)),

— registrering som gemenskapsvarumérke (nr 466839) avseende ordmarket GRAN
TORRES, av den 1 februari 1999, for varor i klass 33 (alkoholhaltiga drycker (ej 61)),

— registrering som gemenskapsvarumirke (nr 466896) avseende ordmaérket
TORRES 10, av den 12 februari 1997, for varor i klass 33 (alkoholhaltiga drycker
(ej o1)),

— registrering som gemenskapsvarumirke (nr 466912) avseende ordmaérket
5 TORRES, av den 1 februari 1999, for varor i klass 33 (alkoholhaltiga drycker (ej
ol)),
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— registrering i Spanien (nr 2234398) avseende nedan atergivna figurmérke, av den
20 september 1999, for varor i klass 33 (alkoholhaltiga drycker (ej 6l)):

— registrering i Spanien (nr 18132) avseende nedan étergivna figurmérke, av den
7 januari 1911, for varor i klass 33 (viner):

— registrering i Spanien (nr 35802) avseende nedan étergivna figurmérke, av den
8 april 1920, f6r varor i klass 33 (brandy, brannvin och likorer (ej viner)):
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— registrering i Spanien (nr 149441) avseende nedan atergivna figurmérke, av den
13 oktober 1947, for varor i klasserna 30, 32 och 33 (viner, 6nologi, muster, 61 och
vinéger):

— registrering i Spanien (nr 1677345) avseende nedan atergivna figurmarke, av den
5 oktober 1992, for varor i klass 33 (alkoholhaltiga drycker (ej 6l) och sarskilt
brandy):

— registrering i Spanien (nr 1751690 ) avseende nedan éatergivna figurmirke, av den
20 juli 1993, for varor i klass 33 (alkoholhaltiga drycker (ej 61) och sérskilt brandy):
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— registrering i Spanien (nr 1677346) avseende nedan atergivna figurmérke, av den
3 mars 1995, for varor i klass 33 (alkoholhaltiga drycker (ej 61) och sérskilt brandy):

— registrering i Spanien (nr 1718386) avseende nedan atergivna figurmarke, av den
5 april 1994, for varor i klass 33 (brandy):

— registrering i Spanien (nr 1787982) avseende nedan atergivna figurméirke, av den
3 april 1996, for varor i klass 33 (alkoholhaltiga drycker (ej 6l)):

Las Murallas

PRASE ¢ TN L
™
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— registrering i Spanien (nr 397808) avseende nedan atergivna figurmérke, av den
11 maj 1963, for varor i klasserna 1, 30, 32 och 33 (mousserande viner, 6nologi,
viner, must, 6l, vindger och vinsten fér behandling av viner):

— registrering i Spanien (nr 400056) avseende nedan atergivna figurmérke, av den
17 januari 1963, for varor i klass 33 (alla typer av viner, €j vita bordsviner, extra torra,
med samma karaktiristik som Rhenviner):

[Tomnm

— registrering i Spanien (nr 529931) avseende nedan atergivna figurmérke, av den
2 september 1968:
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— registrering i Spanien (nr 592542) avseende nedan atergivna figurmérke, av den
21 september 1971, f6r varor i klass 33 (viner):

— registrering i Spanien (nr 592543) avseende nedan atergivna figurmérke, av den
8 januari 1972, for varor i klass 33 (viner):

— registrering i Spanien (nr 1119998) avseende nedan atergivna figurmaérke, av den
20 juni 1986, for varor i klass 33 (alkoholhaltiga drycker (ej 61)):
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— registrering i Spanien (nr 1119999) avseende nedan atergivna figurmérke, av den
5 februari 1987, for varor i klass 33 (viner):

— registrering i Spanien (nr 1172809) avseende nedan atergivna figurmérke, av den
5 januari 1989, for varor i klass 33 (alkoholhaltiga drycker (ej 61)):

— registrering i Spanien (nr 1938607) avseende nedan atergivna figurmaérke, av den
5 mars 1996, for varor i klass 33 (alkoholhaltiga drycker (ej 61) och sérskilt brandy):
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— registrering i Spanien (nr 715533 ) avseende nedan atergivna figurmairke, av den
11 november 1976, for varor i klass 33 (spritdrycker och likorer):

— registrering i Forenade kungariket (B 857391) avseende nedan éatergivna
figurmaérke, av den 3 december 1963, for varor i klass 33 (viner):

— registrering i Irland (B 87182) avseende nedan atergivna figurmirke, av den
17 juli 1974, for varor i klass 33 (viner):

TORRES

aig
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— registrering i Sverige (nr 238430) avseende nedan atergivna figurmérke, av den
31 juli 1992, for varor i klass 33 (samtliga varor, sirskilt viner, mousserande viner,
brandy och likorer):

MIGUEL. TORRES

— registrering i Finland (nr 33633) avseende nedan atergivna figurmirke, av den
22 augusti 1977, {or varor i klass 33 (viner, alkohol och likérer):

TORRES

Zi3

— registrering i Forenade kungariket (nr 113347) avseende nedan é&tergivna
figurmérke, av den 17 oktober 1995:

MIGUEL TORRES

B3

— registrering i Danmark (nr 1373) avseende nedan atergivna figurmérke, av den
11 april 1964

TORRES

EZE
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Invédndningen grundade sig pa samtliga varor som omfattas av de éldre réttigheterna
och framstilldes endast mot varorna “viner” i klass 33 som omfattas av det sokta
varumarket.

I beslut av den 18 maj 2004 bifoll invindningsenheten invindningen pa grundval av en
jamforelse mellan det sokta varumirket och det dldre gemenskapsfigurmirket
TORRES nr 2783 (nedan kallat det édldre varumirket). Den ansag darvid att det
forelag en risk for forvaxling mellan de motstaende varumérkena dels pa grund av att de
avsedda varorna var identiska, dels pa grund av vissa visuella (atergivandet av ett torn
och ordet torres) och fonetiska (stavelserna to och rre) likheter, dels pa grund av att det
aldre varumairket var valként.

Den 16 juli 2004 6verklagade intervenienten invindningsenhetens beslut.

Genom beslut av den 27 juli 2006 (nedan kallat det angripna beslutet) upphévde andra
overklagandendmnden vid harmoniseringsbyran invindningsenhetens beslut och
motiverade detta med att villkoret att de motstdende varumérkena ska likna varandra
inte var uppfyllt och att det séledes inte forelag ndgon risk for forvixling dem emellan.

I detta avseende anforde oOverklagandendmnden i beslutet bland annat foljande.
Placeringen av ordet torre i borjan av det sokta varumirket medf6r inte att den blir
dominerande jamfért med ovriga bestandsdelar i detta varumérke. Det sokta
varumadrkets sarskiljningsformaga foljer nimligen av den logiska och begreppsmassiga
enhet som bildas genom kombinationen av de tva orden torre och albéniz, varvid det
sistndimnda ordet kénnetecknar tornet och séledes dr dominerande i varumairket
(punkterna 28 och 29 i det angripna beslutet). Den omstindigheten att ett dldre
varumiérke ar vélkdnt stirker visserligen dess sdrskiljningsformaga, men denna
omstidndighet okar i vilket fall som helst inte sérskiljningsféormégan hos en identisk
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eller liknande bestindsdel i ett sammansatt varumérke, s att bestandsdelen blir
dominerande i helhetsintrycket av det varumaérket, nar denna bestandsdel tillsammans
med §vriga bestandsdelar skapar en odelbar logisk och begreppsmissig enhet som helt
kan sérskiljas fran och inte kan forknippas med det dldre varumairket, som &r valként
(punkt 30 i det angripna beslutet). Vidare &r helhetsintrycket av de motstaende
varumdrkena olika, och den omsténdigheten att bestandsdelen torre 6verensstimmer
med det dldre varumérket i fonetiskt hinseende uppvigs av bestindsdelen albéniz.
I begreppsmaissigt hinseende kommer omsittningskretsens uppfattning att variera
beroende pa om den kénner till betydelsen av ordet torre eller inte. For dem som forstar
betydelsen av detta ord finns det ndmligen en begreppsmissig skillnad, medan det for
dem som inte uppfattar ndgon betydelse i ordet torre inte dr relevant huruvida de liknar
varandra i begreppsmassigt hdnseende (punkterna 35-37 i det angripna beslutet).

Parternas yrkanden

Sokandebolaget har yrkat att forstainstansritten ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta réittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansrétten ska

— ogilla talan, och
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— forplikta sokandebolaget att ersitta rattegangskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att forstainstansréitten ska

— ogilla talan, och

— forplikta sokandebolaget att ersitta rittegangskostnaderna.

Riittslig bed6mning

Parternas argument

Sokandebolaget har till stod for sin talan aberopat en enda grund, ndmligen
asidosittande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

Sokandebolaget har gjort gillande att 6verklagandendmnden gjorde sig skyldig till tre
fel nar den tillimpade de regler som utvecklats i réttspraxis avseende tolkningen av
denna bestimmelse. For det forsta tog den inte hénsyn till att de dldre varumérkena var
vilkdnda vid faststdllandet av den dominerande bestdndsdelen i det sokta varumérket
och vid bedémningen av risken for forvixling. For det andra baserade den inte denna
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bedomning pad omsittningskretsens (den genomsnittliga konsumenten i Europeiska
unionen) uppfattning, utan endast pa uppfattningen hos en mindre grupp
konsumenter (spanska, italienska och portugisiska konsumenter). For det tredje tog
den inte hansyn till att sckandebolagets varumérken utgér en "varumérkesfamilj” eller
en "varumarkesserie”.

Denna grund vilar pa fyra premisser. For det forsta forstiarker den omsténdigheten att
kénnetecknet TORRES ar vilkdnt inom hela Europeiska unionen sirskiljnings-
féormagan hos den bestandsdel som ar gemensam i de motstaende kénnetecknen sa att
denna blir dominerande. For det andra liknar de motstaende kénnetecknen varandra
fonetiskt och visuellt, med hdnsyn till deras sérskiljande och dominerande
bestindsdelar. For det tredje forstirker den omstdndigheten att kénnetecknet
TORRES ér vilkdnt, utéver omstédndigheten att varorna é&r identiska, de éldre
varumdrkenas ius prohibendi vid beddmningen av risken for forvaxling. For det
fjarde okar risken for forvixling om det finns en varumérkesfamilj som innehéller
orddelen torres och den grafiska bestandsdelen forestéllande ett eller flera torn.

Med avseende pa den forsta premissen har sokandebolaget for det forsta gjort géllande
att den relevanta konsumenten, mot bakgrund av att kéinnetecknet TORRES ér vélként
och inarbetat inom Europeiska unionen, uppfattar bestindsdelen torre i det sokta
varumérket som den dominerande bestandsdelen i helhetsintrycket av detta
varumirke.

Sokandebolaget har, med hanvisning till spansk réttspraxis och doktrin, gjort géllande
att pd samma sitt som den omsténdigheten att ett dldre varumérke ar vélkant forstérker
dess skydd och dess sidrskiljningsformaga, forstirker denna omsténdighet ocksa
sarskiljningsforméagan hos den identiska eller liknande bestindsdelen i ett sokt
sammansatt varumarke.
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For det andra har sokandebolaget anfort att 6verklagandendmndens pastaende att det
sokta varumérket utgor en odelbar logisk och begreppsmassig enhet endast ér relevant
i Spanien, Portugal och Italien, dir de motstadende varumérkenas betydelse forstés eller
kan forstas. I de 6vriga linder dér varuméarket TORRES ocksa &r registrerat har orden
torre och albéniz ingen sdrskild betydelse och skulle séledes med svérighet kunna anses
bilda en egen logisk och begreppsmaissig enhet.

Sokandebolaget har i detta avseende betonat att 6verklagandendmndens standpunkt
vad giller det sokta varumérkets logiska och begreppsmaéssiga enhet motsiger dess
standpunkt i punkt 29 i det angripna beslutet. I denna punkt hidvdade 6verklagande-
ndmnden att det &r ordet albéniz som utmérker det torn som avbildas och som séledes
har en dominerande och sérskiljande roll i det sokta varumirket. De flesta relevanta
konsumenter forstar ndmligen inte betydelsen av detta ord och associerar det inte heller
med den spanska musikern Albéniz.

For det tredje har sokandebolaget gjort gillande att argumentet att det é&ldre
varumdrket inte dr identiskt med bestandsdelen torre pa grund av att denna saknar
bokstaven s dr ett svagt argument, eftersom bokstaven s anger plural och inte pa nigot
satt dndrar den huvudsakliga betydelsen.

Sokandebolaget har slutligen anfort att placeringen av en av bestandsdelarna i ett
sammansatt varumarke visserligen inte &r ett avgdrande kriterium vid faststéllandet av
den dominerande bestdndsdelen, men att deras placering i vart fall har betydelse for hur
de uppfattas av de konsumenter som forstar ordet torres eller for dem som kénner igen
det. Dessa konsumenter har en benégenhet att forkorta det sokta varumairket och att
lagga huvudsaklig vikt vid ordet torre. Att de dldre varuméarkena TORRES ér vilkénda
och att ordet torre dr placerat i borjan av det sokta varumérket dr omstdandigheter som
foranleder den relevanta konsumenten att lagga sérskilt stor vikt vid ordet torre.
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Vad giller den andra premissen har s6kandebolaget gjort en faktisk jamforelse mellan
de motstadende kdnnetecknen och hirvid, av processekonomiska skél, hénvisat till de
kdnnetecken som invéndningsenheten och overklagandendmnden jamforde i sina
respektive beslut. Av dessa jamforelser har s6kandebolaget dragit slutsatsen att de
motstdende kinnetecknen liknar varandra i fonetiskt och visuellt hinseende, utan att
for den skull uppvisa nagra begreppsmissiga skillnader som skulle kunna neutralisera
dessa likheter.

I visuellt hinseende har s6kandebolaget gjort géllande att pa grund av vinets sérskilda
natur bestdms helhetsintrycket av varumirkena f6r denna vara huvudsakligen av deras
orddelar, och att figurdelarna kommer i andra hand. Likheten mellan de motstaende
varumdrkena, som foljer av den gemensamma orddelen torre(s), neutraliseras saledes
inte av den grafiska bestdndsdelen (bilden av ett torn) i det s6kta varumérket. Pa denna
senare punkt har sokandebolaget hinvisat till forstainstansréttens réttspraxis och
konstaterat att mer eller mindre alla etiketter for drycker i klass 33 som finns pé
marknaden har dekorativa bestandsdelar som ar svara att komma ihdg nér varan
efterfragas.

Sokandebolaget har vidare gjort géllande att bilden av ett torn i det sokta varumairket
ockséd forekommer i samtliga sokandebolagets dldre varumérken, och att vissa, pa
samma sétt som det sokta varumaérket, endast innehaller bilden av ett enda torn.
Sokandebolaget har dessutom erinrat om att figurdelen i sig forstirker den
gemensamma orddelen torre(s) genom att den aterger bilden av ett torn.

I fonetiskt hédnseende har sokandebolaget angett att det sokta varumarket inrymmer
mer eller mindre hela det dldre varuméirket, med undantag av endast den sista
bokstaven s. Sokandebolaget hdvdar att den omsténdigheten att stavelserna to och rre
(s) 6verensstimmer, som forstarks av att de placerats i borjan av de bada motstdende
varumdrkena, ger dem storre attraktionskraft dn stavelserna al, bé och niz. Dessutom ar
stavelserna to och rre(s) de stavelser som ar svarast att uttala for den relevanta
konsumenten, pa grund av de tva r:en, och séledes de stavelser som rimligen borde
uppmirksammas mest av denna konsument.
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Sokandebolaget har gjort gillande att den begreppsmissiga skillnaden varken
neutraliserar de fonetiska eller, i mindre man, de visuella likheterna mellan de
motstdende varumirkena. Eftersom majoriteten av de relevanta konsumenterna (de
osterrikiska, de tyska, de nederlédndska, de engelska, de belgiska, de danska, de franska
etcetera) inte kénner till betydelsen av ordet torre, eller dess pluralform torres, &r en
begreppsmaissig jamforelse av kidnnetecknen av ringa betydelse. Den enda begrepps-
massiga betydelse som de motstaende kidnnetecknen skulle kunna fa i dessa lander vore
just betydelsen av det édldre varumérket och detta pa grund av att varumaérket &r
etablerat, vilkdnt och forekommer inom de relevanta omradena samt pé grund av att
det dr fraga om ett uttryck som anger de aktuella varornas kommersiella ursprung.

I detta hdnseende har sokandebolaget tillagt att det visserligen ar riktigt att den
begreppsméssiga bestandsdelen dr viktig for de spanska, de italienska och de
portugisiska konsumenterna i jaimforelsen mellan de motstidende varumérkena, men
att det sétt pa vilket denna grupp konsumenter uppfattar varumérkena i begrepps-
massigt hianseende, pa vilket sitt det 4n ma vara, inte paverkar bedomningen av hur
varumadrkena uppfattas av den stora majoriteten av konsumenter. Sokandebolaget har,
med hénvisning till férstainstansrittens rattspraxis, gjort gillande att det i princip
racker att det foreligger en risk for forviaxling i en del av Europeiska gemenskapen for att
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 ska kunna tillimpas.

Sokandebolaget har slutligen hénvisat till forstainstansrittens réttspraxis och gjort
gillande att de aktuella varumérkena — vart och ett betraktat som en helhet — vid en
forstabedomning normalt ska anses likna varandraiden mening som avsesiartikel 8.1 b
i forordning nr 40/94, nir ett av de tva ord som tillsammans utgor ett ordmérke &r
identiskt i visuellt och fonetiskt avseende med det enda ord som utgor det éldre
ordmirket. Detsamma géller da dessa ord, var for sig eller gemensamt, inte har ndgon
innebord i begreppsmaissigt hinseende for omséttningskretsen.

Vad for det forsta giller helhetsbedomningen av risken for forvixling anser
sokandebolaget att erkdnnandet av att kédnnetecknet TORRES é&r vilkint i hela
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Europeiska unionen innebédr att varumérkena TORRES har ett storre skydd och en
hogre sarskiljningsformaga, att det finns en storre risk for forvixling och att det dldre
varumdrket och det sokta varumairket ska jamforas mer noggrant.

For det andra innebdr den omsténdigheten att de varor som omfattas av de motstdende
varumirkena dr identiska ett stod for uppfattningen att de motstaende kédnnetecknen
liknar varandra, eftersom dessa varumirken forekommer inom samma produktions-,
forséljnings- och konsumtionssektor.

Sokandebolaget har dessutom gjort géllande att det inte, som 6verklagandendmnden
har gjort, kan pastas att vinkonsumenter &r specialiserade konsumenter som utan
problem kan skilja mellan varumérkena, eftersom vin édr en vara som konsumeras av
personer fran alla samhallskikt och fran olika kulturella nivaer. Det finns konsumenter
som é&r specialiserade, men det finns ocksa konsumenter som koper ett vin for att de
kénner igen mirket.

Enligt sokandebolaget kan 6verklagandendmnden inte heller frankdnna de spanska
domstolarnas avgoranden i mal liknande det nu aktuella fallet all verkan.

Sokandebolaget havdar slutligen att risken for forvéixling mellan det s6kta varumarket
och sokandebolagets édldre varumirken har erkénts pd gemenskapsniva i ett liknande
fall, dir fragan var huruvida varumérket TORRES och ursprungsbeteckningen i form av
uttrycket “torres vedras” kunde existera parallellt.
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Oberoende av resultatet av jamforelsen mellan det sokta varumérket och de éldre
varumdrkena har s6kandebolaget dessutom gjort géllande att risken for forvixling
mellan de motstaende varumirkena okar till f6ljd av att det finns en varumérkesfamilj
eller en varumérkesserie, som innehaller orddelen torres och bilden av ett eller flera
torn.

Dessa varumirken bestdr namligen av tvd gemensamma bestdndsdelar, nidrmare
bestdmt ordet torres och bilden av ett eller flera torn. Vissa av dem innehaller dessutom
ytterligare en bestandsdel for att identifiera den aktuella varan. Sékandebolaget betonar
saledes att bestindsdelen torre och bilden av ett torn i det sokta varumairket pa ett
naturligt sétt far konsumenten att tro att detta varumérke ingér i s6kandebolagets
varumadrkesfamilj.

Sokandebolaget anser, med hénvisning till forstainstansrittens dom av den
23 februari 2006 i mal T-194/03, Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyran —
Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (REG 2006, s. I1-445), att det har bevisat att
de tva villkor som krévs for att forekomsten av en varumérkesfamilj ska anses paverka
risken for forvaxling dr uppfyllda i férevarande fall. Dessa villkor &r for det forsta att alla
varumérkena som ingér i denna familj och som invindningen grundar sig pa anvénds
och forekommer pa marknaden och for det andra att det s6kta varumaérket innehaller
ett grundldggande varumairkeselement som foérenar varumérkesfamiljen.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har bestritt sokandebolagets argument.
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Forstainstansréttens bedomning

Enligt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 ska det varumérke som ansokan géller, efter
invdndning fran innehavaren av ett dldre varumairke, inte kunna registreras om det — pa
grund av att det &r identiskt med eller liknar det dldre varumérket och de varor eller
tjanster som omfattas av varumirkena dr identiska eller av liknande slag — foreligger en
risk for att allménheten forvéixlar dem inom det omrade dér det dldre varumérket dr
skyddat.

Enligt fast rattspraxis foreligger risk for forvaxling om det finns risk for att allmanheten
kan tro att de aktuella varorna eller tjinsterna kommer fran samma foretag eller,
i forekommande fall, fran féretag med ekonomiska band. Vid prévningen av huruvida
det foreligger risk for forvéxling ska det goras en helhetsbedomning med utgangspunkt
i hur omsittningskretsen uppfattar de aktuella kdnnetecknen och varorna eller
tjiansterna och mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet
(domstolens dom av den 22 juni 1999 i mél C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
REG 1999, s. I-3819, punkt 17, och forstainstansréittens dom av den 9 juli 2003
i mal T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrdn — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. I1-2821, punkterna 30 och 31).

Vid denna helhetsbedomning ska sérskilt beaktas i hur hog grad varumaérket ér ként pa
marknaden liksom graden av likhet mellan varumérkena och mellan de aktuella
varorna eller tjansterna. Vid bedomningen foreligger i detta avseende ett visst samspel
mellan de faktorer som beaktas. Lig varu- eller tjinsteslagslikhet kan séledes
kompenseras av hog varumairkeslikhet och omvint (domstolens dom av den
29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 17, och domen
i det ovanndmnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19).

Dessutom dr den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de aktuella varorna
och tjansterna har av varumirkena av avgérande betydelse vid helhetsbedomningen av
risken for forvixling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumérke
som en helhet och &dgnar sig inte at att underska varumarkets olika detaljer (domen
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i det ovanndmnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). I samband med denna
helhetsbedomning forviantas genomsnittskonsumenten av varorna i fraga vara normalt
informerad samt skiligen uppmirksam och medveten. Det ska dven beaktas att
genomsnittskonsumentens uppmérksamhet kan variera beroende pa vilket varu- eller
tjansteslag det &r fraga om (domen i det ovanndmnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 26).

[ forevarande fall bestir omsittningskretsen av genomsnittskonsumenter i de
medlemsstater dér det dldre kidnnetecknet dr skyddat.

Parterna har inte bestritt att de aktuella varorna ar identiska.

Det foljer av réttspraxis att helhetsbedomningen av risken for forvéxling ska, vad géller
varumdrkenas visuella likhet, ljudlikhet eller begreppsmissiga likhet, grunda sig pa det
helhetsintryck som varumérkena ger med hénsyn sérskilt till deras sdrskiljande och
dominerande bestandsdelar (se fOrstainstansrittens dom av den 11 juli 2006
i mal T-247/03, Torres mot harmoniseringsbyran — Bodegas Muga (Torre Muga), €j
publicerad i réttsfallssamlingen, punkt 45 och dér angiven réttspraxis).

Enligt fast rattspraxis kan dessutom ett sammansatt varumérke anses likna ett annat
varumdrke som dr identiskt med eller liknar en av bestdndsdelarna i det sammansatta
varumirket endast om denna bestdndsdel dr den dominerande bestindsdelen i det
helhetsintryck som det sammansatta varumairket ger. Detta &r fallet nidr denna
bestandsdel i sig kan dominera omséttningskretsens minnesbild av varumairket, pa ett
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sadant sétt att gvriga bestdndsdelar ér forsumbara for helhetsintrycket (se domen i det
ovannidmnda malet Torre Muga, punkt 46 och dir angiven réttspraxis).

Det dr emellertid inte enbart en av bestdndsdelarna i ett sammansatt varumérke som
ska beaktas och jamféras med ett annat varumérke. Tvirtom ska en sddan jamforelse
goras genom att de aktuella varumérkena undersoks vart och ett for sig i deras helhet (se
domen i det ovanndmnda malet Torre Muga, punkt 47 och dir angiven rittspraxis).

I forevarande fall bestar det dldre varumairket av ordet torres, skrivet med versaler och
placerat under en vapenskold pa vilken tre torn avbildas. Det sokta varumirket, 4 sin
sida, bestar av bilden av ett torn under vilket uttrycket torre albéniz star skrivet i kursiv
stil och med ett speciellt typsnitt.

Vid bedémningen av de omtvistade kidnnetecknen har s6kandebolaget framfort flera
argument i syfte att visa att ordet torre dr den dominerande bestandsdelen i det sokta
varumirket. Mot bakgrund av hur denna friga inverkar pa bedémningen av likheten
mellan kénnetecknen ska dessa argument bedomas innan de motstaende kénne-
tecknen jamfors.

— Huruvida bestandsdelen torre 4r dominerande i det sokta varumarket

Vad giller den inverkan som erkdnnandet av att kinnetecknet TORRES ér ként skulle
kunna ha pa undersokningen av vilken som &r den dominerande bestandsdelen i det
sOkta varumairket, och séiledes pa likheten mellan de motstaende varumirkena, anser
forstainstansratten att den omstidndigheten att ett édldre varumérke &r valként

II - 3846



53

54

55

TORRES MOT HARMONISERINGSBYRAN — BODEGAS PENALBA LOPEZ (TORRE ALBENIZ)

i forekommande fall kan forstirka sérskiljningsformagan hos den identiska eller
liknande bestédndsdelen i ett sammansatt varumérke pa sa sétt att denna blir den
dominerande bestandsdelen i det varumarket.

Sa forhaller det sig emellertid inte i forevarande fall.

Forstainstansratten ska forst behandla s6kandebolagets péstidende att de omstén-
digheterna att de éldre varumdrkena TORRES ér vilkdnda inom Europeiska unionen
och att ordet torre dr placerat i borjan av det sokta varumarket medfor att den relevanta
konsumenten riktar sérskild uppmérksamhet at detta ord och bortser fran Gvriga
bestdndsdelar i det s6kta varumaérket. I detta avseende ska det papekas att den inbordes
placeringen av de olika bestandsdelarna i det sammansatta varumaérket visserligen kan
beaktas i andra hand vid bedomningen av huruvida en eller flera bestandsdelar i ett
sammansatt varumirke dr dominerande (forstainstansriattens dom av den
23 oktober 2002 i mal T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran —
Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. 1I-4335, punkt 35). Denna inbérdes
placering kan emellertid under inga omstandigheter fa till f6ljd att en bestandsdel i ett
varumdrke blir dominerande och att 6vriga bestandsdelar i detta varumirke blir
forsumbara for helhetsintrycket.

I forevarande fall anser forstainstansritten att den omstdndigheten att ordet torre ar
placerat forst i det sokta varumérket inte medfor att det ord som &r placerat pa andra
plats, ndrmare bestamt albéniz, blir forsumbart for det helhetsintryck som varumarket
ger, sdrskilt i fonetiskt och begreppsmaéssigt hdnseende. Tvirtom dr den avgorande
faktorn for det sokta varumérkets sarskiljningsforméga kombinationen av orden torre
och albéniz, som tillsammans bildar en egen logisk och begreppsmissig enhet. Aven om
det édldre varumarket ar vélkant, kan det inte bortses fran de 6vriga bestdndsdelarna
i det sokta varumarket.
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Det saknas anledning att anta att en normalt informerad och skaligen uppmérksam och
medveten genomsnittskonsument systematiskt skulle ignorera det andra ledet i ett
varumérkes orddel till den grad att konsumenten endast kom ihag det forsta ledet
i varumairket, sasom s6kandebolaget har gjort gillande.

Detta ér i synnerhet fallet i sektorn for alkoholhaltiga drycker, dar konsumenterna &r
vana vid att varorna ofta kdnnetecknas av varumirken som bestar av flera orddelar
(domen i det ovanndmnda malet Torre Muga, punkterna 52 och 53).

I forevarande fall dr det dldre vilkdnda kidnnetecknet TORRES inte identiskt med
bestandsdelen torre i det sokta varumaérket, eftersom det senare inte slutar pa ett s.
Vidare ska hénsyn tas dels till att orddelen torre i det sokta varumaérket ofta anvénds for
att kdnneteckna de aktuella varorna, dels till att detta ord kombineras med
bestandsdelen albéniz pa ett sddant sitt att dessa tillsammans bildar en logisk och
begreppsmaéssig enhet som &r avgorande for det sokta varumarkets formaga att sérskilja
de varor som det kdnnetecknar. Mot bakgrund av dessa omsténdigheter kan ordet torre
inte anses medfora att de 6vriga bestdndsdelarna i det sammansatta varumirket blir
forsumbara for det helhetsintryck som varumérket ger, &ven om denna bestandsdel har
en viss likhet med kédnnetecknet TORRES, som har en hog sérskiljningsformaéga (se, for
ett liknande resonemang, domen i det ovanndmnda malet Torre Muga, punkt 57).

Forstainstansrétten 6vergar nu till att prova pastdendet att det finns en motsigelse
mellan & ena sidan 6verklagandendmndens konstaterande att uttrycket i det sokta
varumirket bildar en egen logisk och begreppsmaissig enhet och & andra sidan
overklagandendmndens konstaterande att ordet albéniz &dr dominerande och
sarskiljande i det sokta varumaérket. Forstainstansritten anser i detta avseende att
omsittningskretsen kommer att uppfatta det sokta varumarket som en syntaktisk enhet
oberoende av hur denna ordkombination uppfattas. For den delen av omsittnings-
kretsen som forstar betydelsen av dessa ord eller detta uttryck, nirmare bestdmt den
spanska, den portugisiska eller den italienska delen, dr ordet torre sannolikt mindre
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betydelsefullt och det andra ledet i det sokta varumérket mer dominerande, eftersom
detta led utgor ett sdrdrag och vicker associationer till en plats eller en person.

Mot bakgrund av det ovan anforda gjorde sig 6verklagandendmnden i samband med
jamforelsen mellan de omtvistade kdnnetecknen saledes inte skyldig till felaktig
rattstillampning ndr den underlédt att fastsla att ordet torre &r den dominerande
bestandsdelen i det intryck som det sokta varumérket ger.

— Den visuella likheten

Aven om det av jaimférelsen mellan de motstiende kinnetecknen framgar att de fem
forsta bokstdverna i den enda bestdndsdelen i kidnnetecknet TORRES och bestands-
delen torre i det sokta varumairket Overensstaimmer i visuellt hianseende, har
overklagandendmnden med ritta konstaterat att vart och ett av de omtvistade
kénnetecknen visuellt sett ger olika helhetsintryck.

Forstainstansritten noterar inledningsvis att bestindsdelen torre i det sokta
varumirket inte dr identisk med kdnnetecknet TORRES, eftersom detta slutar pa ett
s, som anger plural.

Medan det dldre varumérket bestér av ordet torres, skrivet med versaler och placerat
under en vapenskold pa vilken tre torn avbildas, bestir det sokta varumirket av
atergivandet av ett torn under vilket uttrycket torre albéniz &r skrivet i kursiv stil och
med ett speciellt typsnitt.
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Sasom sokandebolaget har gjort gillande kan figurdelen i det sokta varumairket
visserligen anses ha en underordnad roll i forhallande till orddelen, som pé ett mycket
béttre sétt kan sdrskilja varorna och tilldra sig konsumenternas uppmaérksambhet.
I vilket fall som helst &r orddelen torre albéniz i det sokta varumaérket emellertid i sig
tillrackligt sérskiljande i forhallande till kinnetecknet TORRES for att konsumenten
ska uppfatta de visuella skillnaderna som storre dn likheterna. Denna bedémning
paverkas inte av den av sokandebolaget anférda omstdndigheten att omséttnings-
kretsens uppmaérksamhet riktas minst lika mycket mot det forsta ledet i orddelen i det
sokta varumaérket som mot det andra ledet i orddelen.

— Den fonetiska likheten

I fonetiskt hinseende ska det noteras att det dldre kidnnetecknet bestar av ett enda ord,
som har tva stavelser, to och rres, medan det sokta varumérket bestér av tva ord, som
tillsammans har fem stavelser, nidrmare bestdimt to, rre, al, bé och niz. Den
omsténdigheten att det sokta varumérket inrymmer praktiskt taget hela det éldre
varumirket, med undantag endast av den sista bokstaven s, kan under dessa
forhallanden inte véga tyngre dn de fonetiska skillnaderna mellan kénnetecknen nér
dessa beddms var for sig i sin helhet. Overklagandenimnden har saledes med ritta
ansett att de bada omtvistade kdannetecknen i fonetiskt hinseende ér klart olika.

Denna bedomning kan inte péverkas av sokandebolagets Ovriga argument i detta
avseende.

Aven om det inte kan fornekas att de motstaende varumirkena i en del klart liknar
varandra, neutraliseras icke desto mindre denna omstdndighet av att de béda
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kénnetecknen &r vésentligt olika i fonetiskt hdnseende, vare sig det giller antalet
uttalade stavelser eller forekomsten av ordet albéniz.

I detta avseende saknas skil att godta sokandebolagets argument att Overens-
stimmelsen mellan stavelserna to och rre(s), vilken pastatts framhdvas genom deras
placering i borjan av de bada motstdende varumérkena, ger dem en stOrre
attraktionskraft, vilket dessutom forstarks av att stavelserna to och rre(s) ar svérare
att uttala én det andra ordet i det sokta varumairket. Sdsom framgér av punkt 55 ovan
bildar orden torre och albéniz en egen logisk och begreppsmaissig enhet. Det har
emellertid inte framforts nagra uppgifter som kan leda till slutsatsen att denna enhet
forsvagas visentligt nér att den uttalas. Sokandebolaget har inte heller anfort nagot till
stod for sitt argument att stavelserna "to” och rre(s) dr svérare att uttala for den
relevanta konsumenten pa grund av de tvé r:en. Det ska i detta avseende papekas att ord
med dubbla r forekommer inom de flesta av de relevanta linderna, vilket innebar att det
inte har bevisats att denna bokstavskombination &r svar att uttala. Det ska dessutom
papekas att stavelsen bé i ordet albéniz ar klart accentuerad och den skulle séledes inte
kunna gd obemairkt forbi i den ljudmissiga helhet som uppstar nédr det sokta
varumadrket uttalas. Samma sak géller den sista stavelsen niz.

— Den begreppsmassiga likheten

Vad giller den begreppsmissiga likheten ska étskillnad goras mellan & ena sidan
intrycket av de omtvistade kdnnetecknen i linder dér konsumenterna forstar
betydelsen av ordet torre, det vill sdga i Spanien, Italien och Portugal, och & andra
sidan intrycket av dessa kédnnetecken i de 6vriga landerna.
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Vad giller de ldnder didr konsumenterna forstar betydelsen av ordet torre, anser
forstainstansritten att 6verklagandendmnden inte gjorde nagot fel nér den fann att
ordet torres och uttrycket torre albéniz vacker olika associationer. Medan ordet torres,
atminstone for den spanska omsattningskretsen, for tankarna till torn, i plural,
associeras det andra ordet i det s6kta varumérket med den kidnde spanske musikern.
Aven om det finns en viss likhet medfor det flitiga anvindandet av ordet torre for att
kénneteckna de aktuella varorna i Spanien, Italien och Portugal att konsumenterna
i dessa ldnder i vart fall inte ignorerar bestandsdelen albéniz i det sokta varumirket och
siledes dr mer uppmérksamma p& den begreppsmaissiga skillnaden mellan de
omtvistade kdnnetecknen.

I de lénder dér betydelsen av ordet torre inte &r kidnd &ér den begreppsmaéssiga likheten
dédremot av begransad betydelse, sasom sokandebolaget och harmoniseringsbyrén har
papekat.

I detta avseende har sdkandebolaget gjort géllande att majoriteten av de europeiska
konsumenterna inte forstar betydelsen av ordet torre och att uppfattningen hos en
minoritet av omsittningskretsen inte kan liggas till grund for slutsatsen att de
motstdende kénnetecknen dr olika i begreppsmaissigt hidnseende. Det ska dock
framhéllas att den omstédndigheten att jamforelsen mellan de omtvistade kédnnetecknen
ar av begrénsad betydelse i begreppsmaéssigt hénseende for en majoritet av landerna
i Europeiska unionen inte utgor hinder for att beakta skillnaderna i begreppsmaéssigt
hénseende i de lander i vilka omséttningskretsen kdnner till betydelsen av detta ord.

Mot bakgrund av det ovan anférda finner forstainstansratten att det var riktigt av
overklagandendmnden att fastslé att skillnaderna mellan de omtvistade kédnnetecknen
ar overvigande for samtliga berérda konsumenter i visuellt och fonetiskt hinseende
och for de spanska, italienska och portugisiska konsumenterna i begreppsmaissigt
hénseende. Det framgar ndmligen av jaimforelsen mellan de omtvistade kdnnetecknen
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att dessa ger olika helhetsintryck. Enbart den omstindigheten att de forsta fem
bokstédverna i det dldre varumaérket och bestandsdelen torre i det sokta varumérket
Overensstimmer paverkar inte konstaterandet att skillnaderna mellan kénnetecknen
véger tyngre én de svaga likheterna i helhetsintrycket.

— Helhetsbedomningen av risken for forvixling

Mot bakgrund av skillnaderna mellan de motstaende kdnnetecknen var det riktigt av
overklagandendmnden att fastslé att det inte foreligger nagon risk for forvixling mellan
dem, trots att de berérda varorna dr av samma slag. Vid en helhetsbedomning av de
aktuella varumirkena &r nadmligen de visuella, fonetiska och begreppsmissiga
skillnaderna mellan de motstdende kdnnetecknen tillrackliga for att férhindra — trots
att de varor som avses dr av samma slag och hor till samma produktions- och
forséljningssektor — att likheterna mellan de motstaende kdnnetecknen orsakar risk for
forvixling hos konsumenten (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovan-
nimnda maélet Torre Muga, punkt 71 och dér angiven rittspraxis).

Denna slutsats paverkas inte av att kinnetecknet TORRES é&r valkiant inom samtliga de
relevanta linderna. Aven om risken fér férvixling enligt fast rittspraxis ar storre ju
hogre sarskiljningsformaga det dldre varumarket har, forutsétter en risk for forvaxling
att kinnetecknen ar identiska eller liknar varandra. Att ett varumarke ar vélkant dr en
omsténdighet som — utan att i sig ge upphov till en risk for forvixling — ska beaktas vid
bedomningen av huruvida likheten mellan kidnnetecknen eller mellan varorna och
tjdnsterna dr tillrackligt stor for att det ska uppsté en forvixlingsrisk (se domen i det
ovannidmnda malet Torre Muga, punkt 72 och dir angiven réttspraxis).
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Aven om o6verklagandenimnden i forevarande fall har erkint att kinnetecknet
TORRES ér ként i Spanien eller till och med &ven i andra medlemsstater dir det ar
skyddat, framgar det emellertid av jamforelsen mellan de omtvistade kdnnetecknen att
helhetsintrycket av det sokta varumarket skiljer sig mycket fran helhetsintrycket av det
dldre varumairket. Under dessa omstindigheter kan det dldre kinnetecknets hoga
sarskiljningsformaga, som foljer av att omsattningskretsen pa marknaden kidnner till
det, inte i sig leda till en annan slutsats dn att det inte foreligger nagon risk for
forvaxling.

Denna slutsats péverkas inte heller av s6kandebolagets hénvisning till ursprungs-
beteckningen, som innehéller uttrycket torres vedras. Enligt bolaget har gemenskaps-
lagstiftaren narmare bestdmt erként att en beteckning som innehaller orden torres och
vedras skulle kunna forvixlas med varumérkena TORRES trots forekomsten av det
andra ordet, vedras. I syfte att undvika denna risk har gemenskapslagstiftaren infort
artikel 23a i kommissionens forordning (EEG) nr 3201/1990 av den 16 oktober 1990 om
nirmare bestimmelser for beskrivning och presentation av vin och druvmust
(EGT L 309, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 3, volym 35, s. 41). I detta avseende
ska det papekas att den forordning som sokandebolaget har hinvisat till avser
bestammelser om kvalitetsviner som framstillts i specificerade omraden (kvalitetsviner
fso) och om beskrivning och presentation av vin, ndrmare bestamt markning. Det &r
visserligen riktigt att gemenskapslagstiftaren har erként att det finns en mojlig risk for
forvaxling mellan vissa vilkdnda varumarken och ett nytt kvalitetsvin fso, och denne
har saledes faststéllt hur namnet pa den specificerade regionen ska anges pa etiketten.
Sokandebolagets hanvisning till detta fall kan likvél inte anses vara ett seridst argument
for att visa att det i forevarande fall foreligger en risk for forvixling och att ett sokt
varumirke som innehaller ordet torre saledes inte ska kunna registreras.

Vad slutligen géller sokandebolagets kritik mot att 6verklagandendmnden har franként
de spanska domstolarnas avgoranden all verkan, ska det pépekas att lagenligheten av
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overklagandendmndernas beslut endast ska beddomas pa grundval av foérordning
nr 40/94, sasom den tolkas av gemenskapsdomstolen (forstainstansrittens dom av den
9 oktober 2002 i mal T-36/01, Glaverbel mot harmoniseringsbyrén (en glasskivas yta),
REG 2002, s. II-3887, punkt 34).

— DPastaendet att det finns en varumérkesfamilj

Vad giller sokandebolagets argument att dess dldre varuméirken utgor en varumér-
kesfamilj eller en varumérkesserie, som skulle kunna 6ka risken for forvaxling med det
sokta varumirket, papekar forstainstansritten att en sdédan mojlighet godtagits i det
ovanndmnda malet BAINBRIDGE och bekriftats genom domstolens dom av den
13 september 2007 i mal C-234/06 P, 1l Ponte Finanziaria, REG 2007, s. I-7333).

Enligt denna réttspraxis foreligger en varumérkesfamilj eller varumérkesserie nir de
dldre varumérkena antingen &terger samma sarskiljande del, i sin helhet, med tillagg av
ett grafiskt inslag eller av ett ordinslag som skiljer dessa at eller nér de innehéller samma
prefix eller suffix som det ursprungliga varumairket (domen i det ovanndmnda malet
BAINBRIDGE, punkt 123). I ett sddant fall kan ndmligen en forvéxlingsrisk uppkomma
genom att det sokta varumairket kan associeras med de éldre varumérken som ingér
i serien. Detta kan vara fallet nir det s6kta varumérket uppvisar sddana likheter med de
senare att konsumenterna kan komma att tro att de tillhér samma serie och foljaktligen
att de varor det kdnnetecknar har samma kommersiella ursprung som dem som
omfattas av de é&ldre varumirkena eller &r besliktade med dessa. En sadan
forvaxlingsrisk mellan det sokta varumirket och den dldre varumairkesserien, som
kan leda till forvaxling av det kommersiella ursprunget hos de varor som de omtvistade
kédnnetecknen betecknar, kan férekomma &ven ndr jaimforelsen mellan det sokta
varumérket och de édldre varumérkena vart och ett for sig inte visar pa en direkt
forvaxlingsrisk (domen i det ovanndmnda malet BAINBRIDGE, punkt 124). I fraga om
varumdrkesfamiljer och varumaérkesserier foljer risken for forvixling av det faktum att
konsumenten kan ta miste pa ursprunget for de varor och tjanster som omfattas av det
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sokta varumirket och att konsumenten felaktigt tror att det varumérket ingar
i varumérkesfamiljen eller varumérkesserien (domen i det ovanndmnda malet Il Ponte
Finanziaria, punkt 63).

Enligt ndamnda réttspraxis kan en risk for forvixling som beror pé forekomsten av en
varumadrkesfamilj emellertid endast dberopas om tva villkor samtidigt &r uppfyllda. For
det forsta ska de dldre varumérken som ingar i varumérkesfamiljen eller varumérkes-
serien anvidndas pad marknaden. For det andra ska det sokta varumirket inte endast
likna varumérkena i serien, utan éven uppvisa sddana egenskaper att det kan antas
tillhora samma serie. S& kan inte anses vara fallet ndr exempelvis den gemensamma
bestandsdelen i de dldre varumairkena i serien anvinds med en annan placering 4n den
som den vanligen har i serien, eller med en annan semantisk innebérd, i det sokta
varumadrket (domen i det ovanndmnda malet BAINBRIDGE, punkterna 125-127).

I forevarande fall ska det inledningsvis papekas att den bestandsdel som ér gemensam
for de éldre ord- och figurmérken som invéndningen grundar sig pa bestir av ordet
torres och/eller avbildandet, i olika former, av flera torn som i de flesta fall ar tre till
antalet, vilket sokandebolaget bekriftat under den muntliga forhandlingen. Av detta
foljer att den bestandsdel som béde i verbalt och figurativt hédnseende ar konstant i de
dldre varumarkena bestar av forekomsten av flera torn.

Det ska vidare konstateras att de dldre varumairkena, utéver ordet torres i plural och/
eller avbildandet av tre torn, inte uppvisar nigra sirskilda eller konstanta egenskaper
som skulle kunna fi den relevanta konsumenten att associera det sokta varumirket
med samtliga dldre varumérken, betraktade som en varumérkesfamilj eller varu-
mérkesserie, och saledes att ta miste pa ursprunget for de varor och tjanster som
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omfattas av det sokta varumairket. Kdnnetecknet Torre Albéniz skiljer sig genom sin
ovan beskrivna siregenhet bade i verbalt och figurativt hinseende fran de éldre
varumdrkena och i synnerhet genom det sirskiljande tillagget av bestdndsdelen albéniz.

Eftersom det andra villkoret som ndmnts i punkt 81 ovan inte ar uppfyllt saknas det skl
att godta sokandebolagets argument att det finns en familj av dldre varumérken, och det
ar inte heller n6dvéndigt att i detta ssmmanhang préva huruvida det forekommer négra
dldre varumirken pa marknaden. Hérav foljer att det var riktigt av 6verklagande-
niamnden att fastsla att den relevanta konsumenten inte skulle kunna uppfatta ordet
torre som en del av varumaérkesfamiljen TORRES.

Av det ovan anférda foljer att 6verklagandendmnden inte gjorde fel nar den slog fast att
det inte foreligger nagon risk for forvixling mellan de omtvistade kédnnetecknen.

Talan ska saledes ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i réttegangsreglerna ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och intervenienten
har yrkat att sokandebolaget ska forpliktas att ersétta rattegangskostnaderna. Eftersom
sokandebolaget har tappat mélet, ska harmoniseringsbyrdns och intervenientens
yrkande bifallas.
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Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (sjitte avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Miguel Torres, SA, ska ersitta rittegangskostnaderna.

Meij Svéby Vadapalas

Avkunnad vid offentligt sasmmantrdde i Luxemburg den 18 december 2008.

Underskrifter
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