DOM AV DEN 11 5. 2010 — MAL T-237/08

TRIBUNALENS DOM (tredje avdelningen)
den 11 maj 2010*

I mal T-237/08,

Abadia Retuerta, SA, Sardén de Duero (Spanien), foretrétt av advokaterna X. Fabrega
Sabaté och M-1. Curell Aguila,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster
och modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av J. Crespo Carrillo, i egenskap
av ombud,

svarande,

* Rittegangssprak: spanska.
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ABADIA RETUERTA MOT HARMONISERINGSBYRAN (CUVEE PALOMAR)

angéende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyréns forsta 6verkla-
gandendmnd den 2 april 2008 (drende R 1185/2007-1) om registrering av ordmirket
CUVEE PALOMAR som gemenskapsvarumaérke,

meddelar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordféranden J. Azizi samt domarna E. Cremona och S. Frimodt Niel-
sen (referent),

justitiesekreterare: forste handldggaren J. Palacio Gonzalez,

med beaktande av ans6kan som inkom till forstainstansréttens kansli den 19 juni 2008,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansréttens kansli den 18 sep-
tember 2008,

efter forhandlingen den 24 november 2009,
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foljande

Dom

Tillampliga bestammelser

De internationella bestdmmelserna

Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialritter (nedan kallat TRIPs-avta-
let), vilket utgor bilaga 1 C till avtalet om upprittande av Virldshandelsorganisatio-
nen (WTO), ingicks den 15 april 1994 i Marrakech och godkindes genom radets
beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingéende p& gemenskapens vagnar
— vad betréffar frigor som omfattas av dess behorighet — av de avtal som &r resultatet
av de multilaterala férhandlingarna i Uruguayrundan (1986-1994) (EGT L 336, s. 1;
svensk specialutgéva, omrade 11, volym 38, s. 3).
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I artikel 23 i TRIPs-avtalet, vilken har rubriken Tilldggsskydd for geografiska
ursprungsbeteckningar for vin och sprit’, féreskrivs f6ljande:

”1. Medlemmarna skall tillhandahalla berdrda parter réttsliga forfaranden for att for-
hindra att en geografisk ursprungsbeteckning for vin eller sprit anvinds for vin som
inte har sitt ursprung i det av den geografiska ursprungsbeteckningen angivna omraé-
det eller for sprit som inte har sitt ursprung i det av den geografiska ursprungsbe-
teckningen angivna omrédet, d&ven om varornas riktiga ursprung anges eller om den
geografiska ursprungsbeteckningen anvinds i dversittning eller tillsammans med
uttryck sdsom ’slag”typ”stil’efterbildning’ eller liknande.

2. Registrering av varumirke for vin som innehéller eller bestar av en geografisk
ursprungsbeteckning for vin eller registrering for sprit som innehaller eller bestar
av en geografisk ursprungsbeteckning for sprit, skall vigras eller ogiltigforklaras,
antingen pa eget initiativ, om medlemmens lagstiftning medger detta, eller efter
framstéllning av berord part, med avseende pa vin eller spritdrycker som inte har
detta ursprung.

3. Betriffande likalydande geografiska ursprungsbeteckningar for vin, skall varje
beteckning skyddas med forbehall for bestimmelserna i artikel 22.4. Varje medlem
skall faststélla de praktiska villkor under vilka likalydande beteckningar skall sarskil-
jas frén varandra, under beaktande av behovet av att se till att berérda producenter
behandlas lika och att konsumenterna inte vilseleds.
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4. For att underlétta skydd for geografiska ursprungsbeteckningar for vin skall for-
handlingar inledas i TRIPS-rddet om upprittandet av ett multilateralt system for
anmélan och registrering av geografiska ursprungsbeteckningar for sddana viner som
ar beréttigade till skydd i de medlemsldnder som &r anslutna till systemet.”

[ artikel 24.5 i TRIPs-avtalet foreskrivs f6ljande:

”Om ansdkan om varumarke har ingetts eller ett sidant har registrerats i god tro eller
om rittigheter i ett varumirke erhallits genom anvéndning i god tro ...

(b) innan den geografiska ursprungsbeteckningen erhallit skydd i dess ursprungsland,

skall atgédrder som beslutats for att genomfora bestimmelserna i denna avdelning inte,
under dberopande av att ett varumaérke &dr identiskt lika med eller liknar en geografisk
ursprungsbeteckning, hindra ett varumaérkes rétt till registrering eller dess giltighet
eller rdtten att anvénda ett varumérke”

De gemenskapsrdttsliga bestimmelserna

Artikel 7.1 j i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemen-
skapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2,
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s. 3) infordes genom radets forordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 om
andring av forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirken for genomférande
av de avtal som ingatts inom ramen for Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83; svensk
specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 37). I nimnda artikel, nu artikel 7.1 j i radets
forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken
(EUT L 78, s. 1) foreskrivs foljande:

"Foljande far inte registreras: ... j) Varumirken for viner som innehéller eller bestar
av en geografisk beteckning som identifierar vin ... nir dessa viner ... inte har detta
ursprung”’

I fjarde skalet i forordning nr 3288/94 anges foljande:

"I artikel 23.2 i TRIP[s]-avtalet foreskrivs om vigran och ogiltighet for varumirken
som innehaller eller bestér av falska geografiska beteckningar for vin och sprit utan
att det &r ett villkor att de dr av sddan karaktér att de vilseleder allmdnheten. En ny
punkt j méste darfor laggas till i artikel 7.1 i forordning (EG) nr 40/94.”

I artikel 50.1 och 50.2 i radets forordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999
om den gemensamma organisationen av marknaden for vin (EGT L 179, s. 1), i den
lydelse som ér tillamplig i malet, anges foljande:

”1. Medlemsstaterna skall vidta alla atgérder som ar nodvindiga for att, pa de vill-
kor som anges i artiklarna 23 och 24 i [TRIPs-]avtalet, gora det mojligt for berorda
parter att férhindra anvdndningen i gemenskapen av geografiska beteckningar som
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identifierar de produkter som anges i artikel 1.2 b [i forordning nr 1493/1999] i fraga
om produkter som inte harror fran den plats den geografiska beteckningen anger,
dven om produktens verkliga ursprung anges eller den geografiska beteckningen
anvinds i 6versatt text eller &tf6ljs av uttryck som ’art; 'typ, ‘sort, ‘kopia’ eller liknande.

2. I denna artikel avses med geografisk beteckning en beteckning som identifierar
en produkt sasom hirrorande fran ett territorium i ett tredjeland som &r medlem i
[WTO] eller fréan en region eller en ort inom detta territorium och om en viss kvalitet,
ett visst anseende eller ndgon annan bestdimd egenskap hos produkten huvudsakligen
kan tillskrivas dess geografiska ursprung”

I artikel 52.1 forsta stycket i forordning nr 1493/1999 foreskrivs foljande:

"Om en medlemsstat anvinder namnet pa ett specificerat omrade for att beteckna
ett kvalitetsvin fso eller, i forekommande fall, ett vin avsett for framstéllning av ett
sadant kvalitetsvin fso, far detta namn inte anvéndas for att beteckna produkter fran
vinsektorn som inte hérror fran det omradet och/eller produkter fran vinsektorn som
inte hérror fran det omradet och/eller produkter som inte betecknas med det namnet
i enlighet med bestdmmelserna i relevanta gemenskapsregler eller nationella regler.
Detta skall dven gilla om en medlemsstat har anvént namnet pa en kommun eller en
del av sddan eller en mindre ort endast for att beteckna ett kvalitetsvin fso eller, i fore-
kommande fall, ett vin avsett for framstéllning av ett sddant kvalitetsvin fso.”

I artikel 54 i férordning nr 1493/1999 féreskrivs f6ljande:

”1. Med kvalitetsviner framstillda i specificerade omriden (kvalitetsviner fso), skall
avses viner som uppfyller bestimmelserna i denna avdelning samt de gemenskaps-
bestaimmelser och nationella bestimmelser som antas i detta avseende.
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4. Medlemsstaterna skall till kommissionen 6verlimna den forteckning 6ver kvali-
tetsviner fso som de har godkint, med angivande av, for vart och ett av dessa kva-
litetsviner fso, ndrmare uppgifter om de nationella bestimmelser som reglerar
framstdllningen av dessa viner.

5. Kommissionen skall offentliggéra forteckningen i C-serien av [Europeiska gemen-
skapernas officiella tidning]”

En férteckning 6ver kvalitetsviner framstéllda i specificerade omraden (kvalitetsviner
fso) offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning for forsta gdngen
av kommissionen den 19 februari 1999 (EGT C 46, s. 113) i enlighet med artikel 54.4
i forordning nr 1493/1999. I denna forteckning — vilken upphévde och ersatte den
forteckning som tidigare hade offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning den 15 november 1996 (EGT C 344, s.110) i enlighet med réadets forordning
(EEG) nr 823/87 av den 16 mars 1987 om sirskilda bestimmelser om kvalitetsvin
framstallt inom specificerade omraden (EGT L 84, s. 59) — omnidmns, vad avser Spa-
nien, den kontrollerade ursprungsbeteckningen "valencia’, samt hinvisas till minis-
terbeslut av den 13 juni 1987 (Boletin oficial del Estado (BOE av den 3 juli 1987), den
11 mars 1991 (BOE av den 14 mars 1991) och av den 29 november 1995 (BOE av den
8 december 1995).

En ny forteckning 6ver kvalitetsviner fso offentliggjordes av kommissionen i Europe-
iska unionens officiella tidning den 14 april 2004 (EUT C 90, s. 1). I denna férteckning
omndmns, vad avser Spanien och regionen Valencia, underomrédet Clariano samt
ministerbeslut av den 19 oktober 2000 (BOE nr 264 av den 3 november 2000) och
ministerbeslut APA/1815/2002 (BOE nr 169 av den 16 juli 2002).
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Nya forteckningar offentliggjordes dérefter av kommissionen ar 2006 (EUT C41,s. 1)
och ar 2007 (EUT C 106, s. 1). Dessa forteckningar innehaller samma omnédmnanden,
vad géller regionen Valencia och underomréidet Clariano, och samma hénvisningar
till de ministerbeslut som omnamns i EUT C 90 av den 14 april 2004.

Nationell lagstiftning

Genom ministerbeslut av den 19 oktober 2000 godkindes den nya férordningen om
den kontrollerade ursprungsbeteckningen “valencia” och dess kontrollorgan (nedan
kallad ursprungsbeteckningsforordningen). Beslutet och forordningen offentliggjor-
des i Boletin oficial del Estado den 3 november 2000. I artikel 2.1 och 2.2 i ursprungs-
beteckningsférordningen foreskrivs foljande:

”1. Forevarande kontrollerade ursprungsbeteckning ska ge det skydd som avses i
artikel 81 i lag nr 25/1970 av den 2 december 1970 och i 6vrig tillamplig lagstiftning.
Skyddet omfattar uttrycket "Valencia’ och samtliga bendmningar pa de underomra-
den, trakter, kommuner, orter och egendomar i de produktions- och mognadslag-
ringsomraden som anges i artikel 4.

2. Det ir forbjudet att for andra viner anvéinda namn, varumaérken, ord, uttryck eller
kénnetecken som, genom sin fonetiska eller grafiska likhet med dem som skyddas
genom den kontrollerade ursprungsbeteckningen, kan forvixlas med de viner som
avses i forevarande forordning, aven om de foregas av uttrycken 'typ; stil; ‘buteljerat
i, ’kallarlagrat i, och andra liknande uttryck”
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I artikel 4.1 i ursprungsbeteckningsférordningen foreskrivs foljande:

"Det produktionsomridde som skyddas genom den kontrollerade ursprungsbeteck-
ningen 'valencia’ bestar av de markomraden i provinsen Valencia som kontrollorga-
net bedémer vara lampliga for produktion av de vindruvssorter som anges i artikel 5.
Det omfattar de underomraden och kommuner som anges nedan: ... underomradet
Clariano: ... Palomar ..”

Artikel 4.1 i ndmnda férordning éndrades genom ministerbeslut APA/1815/2002 av
den 4 juli 2002 (BOE nr 169 av den 16 juli 2002, s. 25958). Ordet "Palomar” i bestdm-
melsen ersattes av orden "el Palomar”.

Bakgrund till tvisten

Sokandebolaget, Abadia Retuerta, SA, ingav den 27 november 2006 en ansdkan om
registrering av gemenskapsvarumadrke till harmoniseringsbyran i enlighet med for-
ordning nr 40/94.

Det sokta varumirket utgérs av ordkannetecknet CUVEE PALOMAR.
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De varor som registreringsansokan avser omfattas av klass 33 i Nicegverenskommel-
sen om internationell klassificering av varor och tjénster vid varumarkesregistrering
av den 15 juni 1957, med dndringar och tillagg, och motsvarar féljande beskrivning:
viner.

Granskaren avslog ansdkan genom beslut av den 5 juni 2007 med motiveringen att
det forelag ett absolut registreringshinder enligt artikel 7.1 j i férordning nr 40/94 for
det sokta varumaérket.

Sokandebolaget 6verklagade granskarens beslut.

Genom beslut av den 2 april 2008 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog for-
sta overklagandendmnden 6verklagandet och forpliktade sokandebolaget att ersitta
kostnaderna for forfarandet.

Overklagandenimnden papekade att eftersom gemenskapen #r part i TRIPs-avtalet
ska den, i enlighet med rittspraxis (se domstolens dom av den 16 november 2004
i mél C-245/02, Anheuser-Busch, REG 2004, s. I-10989, punkt 42 och dir angiven
rittspraxis), i mojligaste man tolka sin varumérkeslagstiftning mot bakgrund av detta
avtals lydelse och syfte (punkt 13 i det angripna beslutet).

Overklagandendmnden preciserade att det framgar av en jaimforelse mellan bestim-
melserna i artiklarna 22.3 och 23.2 i TRIPs-avtalet att den senare bestimmelsen, vars
lydelse inférlivats i artikel 7.1 j i forordning nr 40/94 utgor en specialbestimmelse
enligt vilken det dr forbjudet att registrera geografiska beteckningar som identifierar
vin och sprit. Det ér enligt 6verklagandendmnden fraga om ett absolut och ovillkorligt
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forbud, eftersom det inte krévs att anvindningen av den geografiska beteckningen i
varumdrket ska kunna leda till att allménheten vilseleds om det verkliga ursprunget,
vilket diremot uttryckligen krévs for att det allménna forbudet mot registrering enligt
artikel 22.3 i TRIPs-avtalet ska kunna tillimpas (punkterna 16 och 17).

Overklagandenimnden konstaterade att el Palomar #r namnet pd en kommun i
underomradet Clariano och att den enligt tillimpliga gemenskapsréttsliga och natio-
nella bestaimmelser utgor ett produktionsomrade som skyddas genom den kontrolle-
rade ursprungsbeteckningen "valencia” (punkterna 19 och 20 i det angripna beslutet).

Overklagandendmnden ansag att det foreligger en betydande likhet mellan namnet
pa kommunen el Palomar, vilket skyddas genom den kontrollerade ursprungsbeteck-
ningen “valencia’, och ordet "palomar’, som ingér i det sokta varumirket (punkt 26 i
det angripna beslutet).

Overklagandenimnden fann att namnet foljaktligen inte far anvindas enligt arti-
kel 2.2 i ursprungsbeteckningsforordningen, som godkénts genom ministerbeslut av
den 19 oktober 2000, eftersom ansdkan om registrering som gemenskapsvarumirke
inte gjorts for att identifiera viner frdn ndmnda omrade (punkt 26 i det angripna
beslutet).

Overklagandenimnden papekade vidare att &ven om kommunens officiella namn ir el
Palomar, sa dr det bestandsdelen Palomar som identifierar detta specificerade omrade
och som utgor den visentliga bestandsdelen i ursprungsbeteckningen. Denna iden-
tifiering kan inte anses bero pa huruvida artikeln "el” inkluderas eller ej. Den aktuella
kommunen angavs dessutom med namnet Palomar, utan artikel, i ministerbeslutet av
den 19 oktober 2000 (punkt 29 i det angripna beslutet).
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Overklagandenimnden angav att eftersom det skydd som ges av den kontrollerade
ursprungsbeteckningen utstréicks till att omfatta namn pa kommuner — i forevarande
fall el Palomar — och till ord som genom sin likhet kan medféra en forvixling, vilket
ar fallet med ordet "palomar” som ingar i det sokta varumérket, medfér den omstan-
digheten att ordet aterfinns i det sokta gemenskapsvarumaérket att detta enligt de till-
lampliga bestdmmelserna uppfattas som en geografisk beteckning som identifierar
vin. Da de aktuella varorna inte hade detta ursprung ansag 6verklagandendmnden att
det sokta varumaérket enligt artikel 7.1 j i forordning nr 40/94 inte kunde registreras
som gemenskapsvarumaérke for vin, eftersom det inneholl en falsk geografisk beteck-
ning (punkt 30 i det angripna beslutet).

Slutligen preciserade 6verklagandendmnden att denna bedomning &ven édger tillamp-
ning med avseende pé den dndrade beskrivningen av de varor som omfattas av anso-
kan, ndmligen "vin fran en vingard kdnd som 'Pago Palomar’ i kommunen Sarddn de
Duero (Valladolid, Spanien) ” Enligt 6verklagandendamnden &r ndmnda inskrankning
inte tillriacklig for att undanréja invdndningen, eftersom inskrdankningen endast for-
stirker det forhallandet att det sokta varumaérket innehaller en geografisk beteckning
som inte motsvarar det geografiska ursprunget hos de varor det betecknar, vilket stri-
der mot de bestimmelser som avses i artikel 7.1 j i forordning nr 40/94 (punkt 31 i det
angripna beslutet).

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokandebolaget har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och
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— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rattegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— forplikta skandebolaget att ersitta rattegdngskostnaderna.

Rittslig bedomning

Parternas argument

Sokandebolaget har &beropat en enda grund till stod for sin talan. Grunden avser
asidosdttande av artikel 7.1 j i férordning nr 40/94.

Sokandebolaget har for det forsta gjort gillande att artikel 7.1 j i forordning nr 40/94
ska tolkas restriktivt, eftersom den innehaller ett forbud mot registrering. Bolaget
anser foljaktligen att denna bestdmmelse inte ér tillimplig i forevarande fall, eftersom
det sékta varumirket CUVEE PALOMAR inte innehéller namnet pa den kontrolle-
rade ursprungsbeteckningen el Palomar.
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Enligt artikel 4.1 i ursprungsbeteckningsforordningen, i dess lydelse enligt minister-
beslut APA/1815/2002, dr ndmligen kommunens namn el Palomar och inte Palomar.

Sokandebolaget har for det andra pastatt att den omstandigheten att de organ som
har till uppgift att skydda den kontrollerade ursprungsbeteckningen “valencia” inte
har gjort nigra invindningar mot det sokta varumérket visar att det inte finns nagon
motséttning mellan ndmnda varumaérke och namnet pa kommunen.

Sokandebolaget har for det tredje gjort gillande att kommunen el Palomar har en
befolkning pé lite mer &n 500 invanare. Det ar foljaktligen fraga om en mycket liten
kommun som &r helt okénd for den spanska och europeiska genomsnittskonsumen-
ten, som inte kinner till att viner med den kontrollerade ursprungsbeteckningen
"valencia” produceras i el Palomar. Namnet el Palomar ar foljaktligen ett helt oként
geografiskt namn for omséttningskretsen.

Sokandebolaget har anfort att réttspraxis avseende artikel 7.1 c i férordning nr 40/94
[nu artikel 7.1 c i férordning nr 207/2009] i tillimpliga delar dven &ger tillimpning
pé det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 j i forordning nr 40/94.
Enligt denna rattspraxis ska, i fall som géller varumérken som bestar av namn som
betecknar okdnda geografiska platser, det absoluta registreringshinder som avses i
artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 inte tillimpas (domstolens dom av den 4 maj 1999
i de forenade malen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999,
s. [-2779, punkterna 31-33).

Sokandebolaget har for det fjarde hiavdat att artikel 7.1 j i forordning nr 40/94 ska
tolkas pé sa sitt att det for att ett absolut registreringshinder ska kunna tillimpas ar
nodvéndigt att det sokta varumaérket innehaller eller bestar av en felaktig geografisk
beteckning.
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Enligt s6kandebolaget innehaller eller bestar det sokta varumirket CUVEE PALO-
MAR emellertid inte av en felaktig geografisk beteckning. Varumérket anger i stillet
det geografiska ursprunget for sokandebolagets vin. Uttrycket palomar i varumir-
ket CUVEE PALOMAR betecknar nimligen vingdrden Palomar, som funnits sedan
1800-talet och som hor till egendomen Retuerta, som &gs av sokandebolaget, i den
spanska kommunen Sardén de Duero (Valladolid).

Det dr enligt sokandebolaget uppenbart att bolaget i egenskap av dgare till egendomen
Palomar ér i sin fulla rétt att identifiera viner som framstéllts ddr med varumaérket
CUVEE PALOMAR. Av detta skil accepterade sokandebolaget den 16 februari 2007,
i syfte att avhjdlpa de problem som lag till grund for harmoniseringsbyrans invénd-
ningar och att undvika alla misstag vad géller det geografiska ursprunget for bolagets
varor, att begrdnsa sin ansokan till att avse "vin fran en vingard kdnd som 'Pago Palo-
mar’ i kommunen Sardén de Duero (Valladolid, Spanien)”.

Sokandebolaget anser att varumirkesansdkan CUVEE PALOMAR fdljaktligen inte
innebdr nagon falsk geografisk beteckning, eftersom vingarden Palomar finns och till-
hor foretaget Abadia Retuerta, SA och varumairket darfor inte omfattas av det abso-
luta registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 j i forordning nr 40/94.

Sokandebolaget har for det femte gjort géllande att det kan visas att namnet pa vin-
garden Palomar, som tillhor bolaget, i likhet med vad som angetts i punkt 38 ovan,
har anvénts sedan 1800-talet, vilket &r avsevért tidigare 4n da kommunen el Palomar
erkdndes som produktionsomrade som skyddas genom den kontrollerade ursprungs-
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beteckningen "valencia’, vilket skedde ar 2000. Foljaktligen utgor avslaget pé registre-
ringsansokan av varumirket CUVEE PALOMAR ett asidosittande av den allminna
rattsprincip som omfattas av det latinska uttrycket prior tempore, potior iure. Sokan-
debolaget har papekat att ministerbeslutet av den 19 oktober 2000, genom vilket
kommunen el Palomar erkéndes som produktionsomrade som skyddas genom den
kontrollerade ursprungsbeteckningen "valencia’, till och med &r fran ett senare datum
dn det spanska varumirket nr 2.085.129 CUVEE EL PALOMAR, vilket ér fran 1997.

Sokandebolaget har for det sjétte havdat att ordet palomar har flera betydelser. Enligt
Real Academia Espafolas ordbok betyder det: ”1. substantiv. Duvslag 2. adjektiv.
Anvinds om en sorts snortrdd: Tunnare och hardare tvinnad an vanlig trad”

Sokandebolaget anser att denna omsténdighet bidrar till att forsvaga den karaktér av
geografisk beteckning som namnet pd kommunen el Palomar péstas ha.

Sokandebolaget anser att nir det kédnnetecken som varumérket bestar av utéver sin
geografiska betydelse &ven har en annan betydelse som ar mer framtradande, ska dess
huvudbetydelse beaktas. Nar denna bedéomning har gjorts ska de relevanta réttsliga
bestdammelserna tillampas pa kénnetecknet. Enligt sokandebolaget har ordet "palo-
mar” en huvudbetydelse som samtliga konsumenter kénner till, ndmligen duvslag.

Sokandebolaget har gjort géllande att ordet palomars pastddda geografiska betydelse
har tunnats ut genom dess andra betydelser och att det darfor kan utgora ett varumérke.
Bolaget anser foljaktligen att det gjorts en felaktig tolkning av artikel 7.1 j i férord-
ning nr 40/94 i det angripna beslutet. Skyddet for ett formodat kollektivt intresse —
vilket motiverar att varumérken som sammanfaller med geografiska beteckningar
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inte kan registreras — kan ndmligen enligt bolaget inte leda till en sédan orimlig situa-
tion att ans6kan om registrering av varumérken som har en annan betydelse eller som
i forvarande fall betecknar det omréade fran vilket de aktuella varorna kommer avslas.

Sokandebolaget har for det sjunde gjort gillande att det dr innehavare av flera gemen-
skapsvarumirken (PAGO PALOMAR, ABADIA RETUERTA CUVEE PALOMAR)
som betecknar viner i klass 33 samt ett spanskt varumirke (CUVEE EL PALOMAR)
som innehaller namnet pd kommunen el Palomar i sin helhet.

Bolaget har i detta avseende &beropat ordalydelsen i artikel 24.5 i TRIPs-avtalet (se
punkt 3 ovan).

Enligt sokandebolaget hiarror det spanska varumirket nr 2.085.129 CUVEE EL PALO-
MAR frén 1997 och ér foljaktligen édldre én det skydd som namnet p4 kommunen el
Palomar ges inom ramen for den kontrollerade ursprungsbeteckningen “valencia’,
vilken reglerades ar 2000.

Sokandebolaget anser dirfor att giltigheten av varumirkena CUVEE EL PALOMAR
(registrerat 1997) och CUVEE PALOMAR (vilket s6kts i god tro av bolaget) inte kan
ifragasittas enbart pa grund av att dessa varumaérken liknar en geografisk beteckning
som erkants efterat.

Sokandebolaget har vidare papekat att varumirket CUVEE EL PALOMAR iven
skyddas i flera linder i Europeiska unionen genom det internationella varumaérket
nr 699.977, vilket registrerades den 23 september 1998.
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Vad avser dverklagandendmndens bedomning att dldre registreringar saknar bety-
delse eftersom nationella beslut enligt fast réttspraxis inte dr bindande for harmoni-
seringsbyran och inte medfor att denna inte ska tillimpa gemenskapslagstiftningen
pa det nidmnda fallet, har sokandebolaget invédnt att 6verklagandendmnden inte
har beaktat att tva av de éldre registreringarna (ndmligen gemenskapsvaruméarkena
nr 4.827.978 PAGO PALOMAR och nr 5.501.978 ABADIA RETUERTA CUVEE
PALOMAR) har prévats av harmoniseringsbyran och att det saledes inte ar fragan
om nationella beslut.

Sokandebolaget anser att det forhallandet att de tyska, spanska, franska, italienska,
och osterrikiska varumirkesmyndigheterna samt varumirkesmyndigheten i Foren-
ade kungariket har beviljat registrering av varumiarket CUVEE EL PALOMAR borde
ha beaktats av harmoniseringsbyran som ett tydligt exempel pé att gemenskapsvaru-
mirket CUVEE PALOMAR inte omfattas av nagot absolut registreringshinder. Detta
i an hogre grad da harmoniseringsbyran har registrerat gemenskapsvarumérkena
PAGO PALOMAR och ABADIA RETUERTA CUVEE PALOMAR.

Sokandebolaget har fér det attonde gjort géllande att harmoniseringsbyrén har regist-
rerat varumirken som CUVEE MEDITERRANEO, CUVEE DU GOLFE DE SAINT-
TROPEZ och CUVEE OCCITANE.

Enligt sokandebolaget har emellertid dessa varumairken ett direkt och uppenbart
samband med en geografisk plats som ér kidnd inom vinodlingskretsar, eftersom den
europeiska allminheten vanligtvis kan identifiera Medelhavet, Saint-Tropez-bukten
och Occitanien.

Hirav foljer enligt s6kandebolaget att ett avslag p& ansdkan om registrering som
gemenskapsvarumérke av varumirket CUVEE PALOMAR strider mot likhetsprinci-
pen och utgor ett godtyckligt beslut av harmoniseringsbyran.
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Slutligen har s6kandebolaget under forhandlingen anfort att den forteckning Gver
kvalitetsviner fso som offentliggjordes av kommissionen i Europeiska unionens offi-
ciella tidning ar 2007 inte innehéaller namnet el Palomar, utan dér hénvisas endast till
nationella bestimmelser dir detta uttryck féorekommer. Enligt bolaget utgér emel-
lertid offentliggérandet av forteckningen i Europeiska unionens officiella tidning ett
villkor for att geografiska ursprungsbeteckningar som skyddas enligt nationell lag-
stiftning ska kunna aberopas i ett invdndningsforfarande. Eftersom den geografiska
beteckningen el Palomar inte har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tid-
ning kan den foljaktligen inte dberopas i ett invindningsforfarande.

Under forhandlingen har sokandebolaget vidare gjort géllande att forteckningen
offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning forst ar 2007, det vill saga
efter det att ansokan hade gjorts den 27 november 2006. Enligt bolaget 4r det emel-
lertid kommissionens offentliggérande av forteckningen i Europeiska unionens offici-
ella tidning som medfort att geografiska ursprungsbeteckningar som skyddas enligt
nationell lagstiftning kan aberopas i ett invindningsforfarande. For det fall tribunalen
finner att det ér tillrdckligt att en forteckning i vilken varken nationella bestimmelser
eller uttrycket el Palomar anges ska anses vara tillrackligt for att uttrycket ska anses
ha offentliggjorts, har foljaktligen detta offentliggérande skett efter der att varumar-
kesansokan gjordes och dérfor kan ndmnda geografiska ursprungsbeteckning inte
aberopas i ett invindningsforfarande.

Harmoniseringsbyran har bestritt dessa argument och anser att 6verklagandendmn-
den gjorde en riktig beddmning av de faktiska omsténdigheterna och av gillande ritt
i det angripna beslutet.

Tribunalens bedoémning

I artikel 7.1 j i forordning nr 40/94 foreskrivs att varumérken for viner som innehéller
eller bestar av en geografisk beteckning som identifierar vin inte far registreras nir
dessa viner inte har detta ursprung.
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For att tillimpa denna bestimmelse dr det nodvindigt att faststélla rdckvidden av
uttrycket "geografisk beteckning som identifierar vin”.

Uttrycket geografisk beteckning som identifierar vin definieras inte i forordning
nr 40/94.

Det ska emellertid papekas att artikel 7.1 j i forordning nr 40/94 inférdes genom for-
ordning nr 3288/94.

I det fjarde skalet i forordning nr 3288/94 anges ndmligen f6ljande: "I artikel 23.2 i
TRIP[s]-avtalet foreskrivs om végran och ogiltighet for varumirken som innehéaller
eller bestar av falska geografiska beteckningar for vin och sprit utan att det &r ett
villkor att de &r av sddan karaktdr att de vilseleder allménheten. En ny punkt j méste
darfor laggas till i artikel 7.1 i forordning (EG) nr 40/94”.

Det ska erinras om att eftersom gemenskapen dr part i TRIPs-avtalet ska den i mojli-
gaste man tolka sin varumarkeslagstiftning mot bakgrund av detta avtals lydelse och
syfte (se domen i det ovan i punkt 21 ndimnda mélet Anheuser-Busch, punkt 42 och
dér angiven rittspraxis).

En bestaimmelse i ett avtal som gemenskapen har ingatt med tredjeland ska enligt fast
rattspraxis anses vara direkt tillimplig om den, med hénsyn till dess ordalydelse samt
till avtalets syfte och art, innebér en klar och precis skyldighet vars fullgérande eller
verkningar inte dr beroende av utfirdandet av ytterligare réttsakter (domstolens dom
av den 14 december 2000 i de férenade malen C-300/98 och C-392/98, Dior m.fl,
REG 2000, s. [-11307, punkt 42).
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Domstolen har emellertid redan slagit fast dels att WTO-avtalet med bilagor, med
hénsyn till deras beskaffenhet och systematik, i princip inte ingar bland de regler med
stod av vilka domstolen prévar lagenligheten av gemenskapsinstitutionernas rattsak-
ter inom ramen for en talan om ogiltigférklaring (domen i de ovan i punkt 65 nimnda
forenade malen Dior m.fl., punkt 42), dels att bestimmelserna i TRIPs-avtalet, vilket
utgdr en bilaga till WTO-avtalet, inte ger upphov till réttigheter fér enskilda som
dessa kan gora gillande infor domstol med stéd av gemenskapsritten (domen i de
ovan i punkt 65 nimnda forenade malen Dior m.fl., punkt 43).

Det framgar av ndimnda réittspraxis att bestimmelserna i TRIPs-avtalet visserligen
inte har direkt effekt, men att varumaérkeslagstiftningen, i forevarande fall artikel 7.1 j
i forordning nr 40/94, i mojligaste man ska tolkas mot bakgrund av detta avtals lydelse
och syfte.

Uttrycket “geografisk beteckning som identifierar vin” i artikel 7.1 j i forordning
nr 40/94 skiljer sig i den franska sprakversionen fran uttrycket i den ovan i punkt 2
angivna artikel 23 i TRIPs-avtalet.

Enligt slutakten, som innefattar resultaten av de multilaterala handelsférhandling-
arna i Uruguayrundan, undertecknad i Marrakech den 15 april 1994 (EGT L 336,
s. 253; svensk specialutgava, omrade 11, volym 38, s. 255 ), vilken avfattats pé franska,
engelska och spanska, ar emellertid ytterligare tva sprakversioner giltiga.
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I den engelska versionen av dessa bestimmelser anvénds orden "geographical indica-
tion identifying wines” i saval artikel 23 i TRIPs-avtalet som artikel 7.1 j i férordning
nr 40/94.

I den spanska versionen av artikel 23 i TRIPs-avtalet anvénds orden "indicacién geo-
grafica que identifique vinos” och i den spanska versionen av artikel 7.1 j i forordning
nr 40/94 anvinds orden "indicacién geogréfica que identifique el vino”

I artikel 7.1 j i férordning nr 40/94 avses foljaktligen geografiska beteckningar som
identifierar vin och inte geografiska beteckningar "som é&r avsedda att identifiera vin”
["destinées a identifier les vins”].

Hur geografiska beteckningar vad géller vin faststills och vilket skydd de ges anges i
forordning nr 1493/1999, vilken ér tillimplig i tiden (ratione temporis), med avseende
pa forevarande mal.

Uttrycket geografisk beteckning som identifierar vin i artikel 7.1 j i forordning
nr 40/94 ska ldsas mot bakgrund av relevanta gemenskapsbestimmelser vad géller
faststéllande av geografiska beteckningar nir det géller vin och det skydd de ges. Det
ska foljaktligen lasas mot bakgrund av forordning nr 1493/1999, vilken éven syftar till
att sikerstilla att gemenskapslagstiftningen star i 6verensstimmelse med bestimmel-
serna i TRIPs-avtalet, vilket framgar av skilen 56 och 80 i denna foérordning.
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Artikel 50.1 i férordning nr 1493/1999 avser skyddet for geografiska beteckningar
ifraga om produkter som hérror frén tredjeland vid tillimpningen av artiklarna 23
och 24 i TRIPs-avtalet.

I artikel 50.2 i forordningen definieras emellertid uttrycket geografiska beteckningar
endast med avseende pa tillimpningen av artikel 50.1.

Det dr foljaktligen nodvéndigt att faststdlla vilken betydelse uttrycket geografiska
beteckningar har enligt férordning nr 1493/1999 med hjélp av andra bestdmmelser i
férordningen.

I artikel 47.1 i férordning nr 1493/1999 foreskrivs foljande:

"I detta kapitel och i bilagorna VII och VIII éterfinns regler om beteckning, bendm-
ning och presentation av vissa av de produkter som omfattas av denna forordning
samt dven skydd av vissa beteckningar, begrepp och termer”

Enligt artikel 47.2 e i forordning nr 1493/1999 omfattar de regler som avses i for-
sta stycket bland annat bestimmelser som reglerar anviandning av geografiska
beteckningar.
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I punkt A i bilaga VI till forordning nr 1493/1999 foreskrivs foljande:

”1. Med specificerat omrade avses ett eller flera vinodlingsomraden dir viner med

2.

sdrskilda kvalitetsegenskaper framstills och vars namn anvinds for att beteckna
kvalitetsviner fso.

Varje specificerat omrade skall vara exakt avgrdnsat, si langt som mojligt pa
grundval av enskilda vingérdar eller vinarealer. Denna avgransning skall genom-
foras av de berérda medlemsstaterna och skall géras med hédnsyn till de faktorer
som paverkar kvaliteten av de viner som framstélls i de berérda regionerna, till
exempel jordménen, klimatet och den enskilda vingardens eller vinarealens ldge.

De specificerade omradena betecknas med sitt geografiska namn ...

Det geografiska namn som betecknar ett specificerat omrade skall vara tillrickligt
precist och allmént kint som forknippat med produktionsomrédet, sa att, med
beaktande av den aktuella situationen, forvaxlingar undvikes.”

I punkt B 1 c forsta strecksatsen i bilaga VII i forordning nr 1493/1999 foreskrivs

foljande:

"Miérkningen av produkter framstéllda i gemenskapen far kompletteras med nedan-
stdende uppgifter pa villkor som skall faststillas: ... For kvalitetsviner fso: ... Angi-
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vande av en geografisk enhet mindre d4n det omrade som specificerats i enlighet med
bestimmelserna i producentmedlemsstaten”

I artikel 52.1 forsta stycket i forordning nr 1493/1999 preciseras att om en medlems-
stat anviander namnet pa ett specificerat omrade for att beteckna ett kvalitetsvin fso
far detta namn inte anvindas for att beteckna produkter fran vinsektorn som inte
harror fran det omradet och/eller produkter fran vinsektorn som inte hérrdr fran
det omradet och/eller produkter som inte betecknas med det namnet i enlighet med
bestimmelserna i relevanta gemenskapsregler eller nationella regler. Detta ska &ven
gilla om en medlemsstat har anviant namnet pa en kommun eller en del av sadan eller
en mindre ort endast for att beteckna ett kvalitetsvin fso.

Medlemsstaterna har med andra ord, enligt férordning nr 1493/1999, befogen-
het att anvdnda namnet pa en kommun eller en del av sddan eller en mindre ort for
att beteckna ett kvalitetsvin fso. I ett sadant fall kan namnet inte anvéndas for att
beteckna produkter fran vinsektorn vilka inte hirror fran denna kommun eller en
del av en siddan eller en mindre ort och/eller produkter som inte betecknas med det
namnet i enlighet med bestdmmelserna i relevanta gemenskapsregler eller nationella
regler.

Det ankommer séledes, inom ramen for tillimpningen av férordning nr 1493/1999,
pa medlemsstaterna att inom sina respektive territorier bestimma vilka geografiska
beteckningar som ska skyddas.

I artikel 2.1 i ursprungsbeteckningsforordningen, vilken antagits av den span-
ska lagstiftaren, foreskrivs att skyddet omfattar uttrycket "valencia” och samtliga
bendmningar pad underomraden, trakter, kommuner, orter och egendomar i de pro-
duktions- och mognadslagringsomraden som anges i artikel 4.
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I artikel 4.1 i ndmnda foérordning, i dess lydelse enligt ministerbeslut APA/1815/2002
av den 4 juli 2002, foreskrivs att det produktionsomrade som skyddas genom den
kontrollerade ursprungsbeteckningen ”valencia” bland annat bestar av underomradet
Clariano, i vilket bland annat ingér en kommun med namnet el Palomar.

Namnet el Palomar utgér saledes en geografisk beteckning for ett kvalitetsvin fso
i den mening som avses i den spanska lagstiftningen och féljaktligen i artikel 52 i
forordning nr 1493/1999, vilket sokandebolaget inte har bestritt. Vidare har s6kande-
bolaget under férhandlingen bekréftat att det inte har bestritt giltigheten av nimnda
lagstiftning infor spansk domstol.

Eftersom namnet el Palomar 4r en geografisk beteckning for ett kvalitetsvin fso utgor
det foljaktligen en geografisk beteckning som identifierar vin i den mening som avses
iartikel 7.1 i forordning nr 40/94.

Sokandebolaget har vidare inte hdvdat att den geografiska beteckningen el Palomar
inte anvénds for att identifiera ett vin som framstéllts i kommunen med samma namn.
Bolaget har ndmligen begriansat sig till att hdvda sin ritt att anvinda namnet Palomar
trots forekomsten av den geografiska beteckningen el Palomar.

Sokandebolaget har ddremot bestritt att den geografiska beteckningen el Palomar
kan &beropas i ett invindningsforfarande, eftersom el Palomar, eller ens Palomar, inte
anges i den forteckning som offentliggjordes av kommissionen i Europeiska gemen-
skapernas officiella tidning med stod av artikel 54.5 i forordning nr 1493/1999.
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I artikel 54.4 och 54.5 i férordning nr 1493/1999 foreskrivs i detta avseende dels att
medlemsstaterna till kommissionen ska 6verlamna den forteckning 6ver kvalitetsvi-
ner fso som de har godként, med angivande av, for vart och ett av dessa kvalitetsviner
fso, ndrmare uppgifter om de nationella bestimmelser som reglerar framstéllningen
av dessa viner, dels att kommissionen ska offentliggéra forteckningen i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning (C-serien).

Ursprungsbeteckningsférordningen offentliggjordes i BOE den 3 november 2000.
Ministerbeslut APA/1815/2002 offentliggjordes i BOE den 16 juli 2002.

Vidare offentliggjordes en forteckning 6ver kvalitetsviner fso i enlighet med arti-
kel 54.5 i férordning nr 1493/1999 for forsta gangen i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning den 19 februari 1999 (EGT C 46, s. 113).

Sasom angetts ovan i punkt 10 offentliggjorde kommissionen en ny férteckning 6ver
kvalitetsviner fso i Europeiska unionens officiella tidning den 14 april 2004. I denna
forteckning omnédmns, vad avser Spanien och regionen Valencia, underomradet Cla-
riano, ministerbeslut av den 19 oktober 2000 och ministerbeslut APA/1815/2002. Det
anges dven ndr dessa tva beslut offentliggjordes i BOE.

Sasom angetts i punkt 11 ovan offentliggjordes direfter nya forteckningar av kom-
missionen i Europeiska unionens officiella tidning ar 2006 och ar 2007. Dessa forteck-
ningar innehaller, vad giller regionen Valencia och underomradet Clariano, samma
hénvisningar som den forteckning som offentliggjordes av kommissionen ar 2004.
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Sokandebolaget kan sdledes inte hidvda att forteckningen Over kvalitetsviner fso,
i vilken den geografiska beteckningen Clariano och de relevanta bestémmelserna i
spansk ritt angavs, offentliggjordes for forsta gangen i Europeiska unionens officiella
tidning ar 2007.

Gemenskapens skydd for geografiska beteckningar, vilket inrédttades genom férord-
ning nr 1493/1999, grundar sig pa de geografiska beteckningarna sdsom de faststélls i
medlemsstaternas lagstiftningar med iakttagande av relevanta bestimmelser i férord-
ningen. Detta skydd uppkommer namligen inte till f6ljd av ett sjéilvstandigt gemen-
skapsforfarande eller ens genom ett forfarande dar av medlemsstaterna erkdnda
geografiska beteckningar godkinns genom en tvingande gemenskapsrittsakt.

De enda skyldigheter som f6ljer av artikel 54.4 och 54.5 i forordning nr 1493/1999
ar for medlemsstaterna att till kommissionen 6verlamna den forteckning 6ver
kvalitetsviner fso som de har godként, med angivande av, for vart och ett av dessa
kvalitetsviner fso, nirmare uppgifter om de nationella bestimmelser som reglerar
framstéllningen av dessa viner, och f6r kommissionen att offentliggora forteckningen
i C-serien — och inte i L-serien — av Europeiska unionens officiella tidning.

Skyddet for geografiska beteckningar har sin grund i medlemsstaternas lagstiftningar.
Maojligheten att gentemot tredje man gora géllande nationella atgirder genom vilka
en medlemsstat anvinder namnet pa ett specificerat omrade, eller namnet pa en
kommun eller en del av sadan eller en mindre ort for att beteckna ett kvalitetsvin fso i
enlighet med artikel 52.1 forsta stycket i forordning nr 1493/1999, f6ljer dirfor av att
dessa bestimmelser offentliggors i officiella tidningen i den medlemsstat som antar
dem.

Det &r emellertid utrett att ursprungsbeteckningsférordningen ”valencia”
samt ministerbeslut APA/1815/2002 offentliggjordes i BOE ar 2002, det vill
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sdga innan ansdkan om registrering som gemenskapsvarumirke gjordes den
27 november 2006.

Det foljer dven av det forhallandet att skyddet for geografiska beteckningar har sin
grund i medlemsstaternas lagstiftningar att offentliggérandet av forteckningen dver
kvalitetsviner fso och hdnvisningarna till nationella bestimmelser i C-serien av Euro-
peiska unionens officiella tidning endast utgor en atgard for att informera allménhe-
ten om det skydd for geografiska beteckningar som var och en av medlemsstaterna
har infort i sin nationella lagstiftning.

Det sitt pa vilket kommissionen har offentliggjort de uppgifter som 6verlamnats av
Konungariket Spanien forefaller visserligen vara foga effektivt nir det géller att for-
sdkra sig om att allmédnheten informeras fullt ut, eftersom namnet pa de kommuner
som omfattas av en geografisk beteckning, bland annat vad géller regionen Valencia
och underomradet Clariano — ddribland namnet pd kommunen el Palomar — inte
anges i den forteckning som offentliggjorts av kommissionen.

Detta sitt att offentliggéra de nationella uppgifterna dr emellertid i 6verensstimmelse
med bestdmmelserna i artikel 54.5 i férordning nr 1493/1999. Sittet innebér inte
heller att geografiska beteckningar som skyddas enligt den spanska lagstiftningen,
déribland den geografiska beteckningen el Palomar, inte atnjuter det skydd som de
tillerkdnns enligt forordning nr 1493/1999.

Det ska for fullstindighetens skull dven péapekas att enligt artikel 8 i avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Republiken Sydafrika om handel med vin (EGT L 28,
2002, s. 4) skyddas de geografiska beteckningar som omnémns i bilaga II till avtalet,
vad giller viner med ursprung i gemenskapen.
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I bilaga II (Forteckning 6ver geografiska beteckningar) till avtalet, punkt A ("Geogra-
fiska beteckningar fo6r viner med ursprung i Europeiska gemenskapen”), III (”Viner
med ursprung i Konungariket Spanien”), 1 ( [kvalitetsviner fso] ), 1.2.48 ("Det speci-
ficerade omradet Valencia”), d ("Underomradet Clariano”), anges namnet Palomar.

Namnet Palomar forekommer éven i bilagorna till avtalet mellan Europeiska gemen-
skapen och Schweiziska edsforbundet om handel med jordbruksprodukter (EGT
L 114, 2002, s. 132).

Dessa avtal ingicks innan artikel 4.1 i ursprungsbeteckningsforordningen dndrades
genom ministerbeslut APA/1815/2002 av den 4 juli 2002, varigenom namnet el Palo-
mar infordes i stillet for namnet Palomar.

Namnet Palomar forekommer éven i bilagorna till det avtal mellan Europeiska gemen-
skapen och Australien om handel med vin som ingicks 1994 (EGT L 86, s. 3; svensk
specialutgava, omrade 3, volym 5, s. 148), vilket ger vid handen att det skydd som Ko-
nungariket Spanien gett den geografiska beteckningen el Palomar ar dldre d4n bestam-
melserna i forordningen om den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”valencia” och
kontrollorganets verksambhet, i dess lydelse enligt ministerbeslut APA/1815/2002 av
den 4 juli 2002.

Efter denna provning ska det erinras om att enligt artikel 7.1 j i forordning nr 40/94
far inte varumaérken for viner som innehaller eller bestar av en geografisk beteckning
som identifierar vin registreras nér dessa viner inte har detta ursprung.

Det dr ostridigt att det vin som sokandebolagets ans6kan om registrering som
gemenskapsvarumirke av ordkinnetecknet CUVEE PALOMAR avser inte hirrér
fran kommunen el Palomar som anges i ursprungsbeteckningsférordningen, vilken
offentliggjordes i BOE innan ansdkan om registrering gjordes.
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Det sokta varumairket bestar foljaktligen av en geografisk beteckning for ett kvali-
tetsvin fso, trots att det vin for vilket ansGkan gjorts inte har detta ursprung.

Overklagandenimnden gjorde foljaktligen en riktig bedomning nir den fann att det
forelag ett absolut registreringshinder enligt artikel 7.1 j i férordning nr 40/94.

Denna slutsats paverkas inte av sokandebolagets argument till stod for sin enda grund.

Sokandebolaget har for det forsta pastétt att eftersom en del av bolagets egendom bér
namnet Palomar utgér detta namn, i det sokta varumairket, inte en falsk eller felaktig
beteckning.

Det saknar emellertid betydelse att detta namn inte ar felaktigt, eftersom det enda
villkoret for att det absoluta registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 j i férord-
ning nr 40/94 ska tillimpas &r att vinet innehaller eller bestar av en geografisk beteck-
ning som identifierar vin nér detta vin inte har detta ursprung.

Sokandebolaget har medgett att den del av dess egendom som kallas Palomar inte lig-
ger i kommunen el Palomar, vilken anges i ursprungsbeteckningsférordningen.

Sokandebolagets argument ska foljaktligen underkinnas.

Sokandebolaget har for det andra hévdat att det for att det absoluta registrerings-
hinder som foreskrivs i artikel 7.1 j i forordning nr 40/94 ska kunna tillimpas ar
nodvéndigt att det sokta varumadrket innehaller eller bestar av en felaktig geografisk
beteckning for viner som har ett annat ursprung édn det som konsumenterna forknip-
par med denna geografiska beteckning.
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I fjéarde skilet i forordning nr 3288/94 preciseras emellertid att det i artikel 23.2 i
TRIPs-avtalet foreskrivs om vigran och ogiltighet for varumérken som innehaller
eller bestar av falska geografiska beteckningar for vin och sprit utan att det ar ett vill-
kor att de ska vara av sddan karaktér att de vilseleder allménheten.

Foljaktligen ska det absoluta registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 j i férord-
ning nr 40/94 tillampas utan att det dr nodvéndigt att faststélla huruvida de varu-
mirken for vilka registrering sokts kan vilseleda allménheten eller om de medfér en
forvaxlingsrisk vad avser varans ursprung.

Sokandebolagets argument i detta avseende ska dérfor underkénnas.

Sokandebolaget har for det tredje hivdat att det sokta varumérket inte innehaller
namnet el Palomar, vilket skyddas enligt spansk ritt, utan endast ordet "palomar”
Enligt bolaget maste det emellertid vara fraga om total homonymi for att det absoluta
registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 j i férordning nr 40/94 ska kunna till-
lampas. Eftersom det varumairke for vilket registrering sokts inte innehaller artikeln
"el” kan det inte végras registrering av harmoniseringsbyran.

For det fall sokandebolagets argument godtogs, skulle detta exempelvis medfora att
ett varumirke som Baux de Provence eller Clos Vougeot kunde registreras, trots
att det finns geografiska beteckningar for kvalitetsvinerna fso Les Baux de Pro-
vence och Clos de Vougeot.
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Det dr emellertid uppenbart att en sddan tolkning av artikel 7.1 j i férordning nr 40/94
skulle strida mot syftet med den nationella lagstiftningen och gemenskapslagstift-
ningen, namligen att skydda geografiska beteckningar for kvalitetsviner fso.

For att det absoluta registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 j i férordning
nr 40/94 ska kunna tillimpas &r det tillrickligt att dessa varumérken innehéller eller
bestar av sadana bestandsdelar att det med sékerhet &r mojligt att identifiera den
aktuella geografiska beteckningen. Hérvidlag ér det inte nodvéndigt att ta hénsyn till
de bestdmda eller obestdmda artiklar som eventuellt kan inga i den.

Denna bedémning kan endast dndras om den geografiska beteckningen bestar av ett
ortsnamn som innehéller en artikel som inte kan skiljas frin namnet och som ger det
en egen och sjilvstindig betydelse.

I férevarande fall har emellertid namnet el Palomar inte nagon egen och sjalvsténdig
betydelse som sérskiljer det fran namnet Palomar.

Det varumirke for vilket registrering sokts, det vill siga CUVEE PALOMAR, inne-
haller eller bestar saledes av bestandsdelar som gor det mojligt att med sékerhet iden-
tifiera den geografiska platsen el Palomar, ndmligen ordet "palomar”.

Sokandebolagets argument, enligt vilket artikeln ”el” har avgorande betydelse for
huruvida det absoluta registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 j i férordning
nr 40/94 ska tilldimpas i det aktuella fallet, kan foljaktligen inte godtas.

Sokandebolaget har for det fjarde gjort gillande att det maste beaktas att namnet el
Palomar, vilket skyddas som kontrollerad ursprungsbeteckning enligt spansk ratt, ar
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oként for allménheten eller omsattningskretsen samt att det har flera betydelser, vilket
gor att det endast kan fungera som geografisk beteckning i begransad utstridckning.

Ansokan om registrering av det sokta varumairket ska emellertid avslas pa den enda
grunden att nimnda varumairke innehaller eller bestar av en geografisk beteckning
som identifierar vin nér vinet inte har detta ursprung. Hérav foljer att for tillamp-
ningen av det absoluta registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 j i forordning
nr 40/94 saknar det betydelse att det namn som skyddas som kontrollerad ursprungs-
beteckning &r oként for allménheten eller omséttningskretsen samt att det har flera
betydelser, vilket gor att dess karaktér av geografisk beteckning forsvagas.

Hérav foljer dven att sokandebolaget inte kan vinna framgang med sitt argument att
rattspraxis avseende artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 ska tillimpas analogt. I denna
riattspraxis har domstolen slagit fast att det absoluta registreringshindret i denna
bestaimmelse inte ska tillimpas nér varumérket bestér av ett namn pa en okénd geo-
grafisk plats.

Denna rittspraxis dr ndmligen inte tillimplig pa det absoluta registreringshinder som
foreskrivs i artikel 7.1 j i forordning nr 40/94, eftersom det enligt denna bestammelse
inte ska goras nagon analys av en eventuell risk for forvixling.

Det dr namligen tillriackligt for att ansokan ska avslas att ett varumérke som identi-
fierar vin innehaller eller bestar av en geografisk beteckning nér vinet inte har detta
ursprung.

For det femte, vad giller sokandebolagets argument att de organ som har till uppgift
att skydda den kontrollerade ursprungsbeteckningen "valencia” inte har gjort nigra
invdndningar mot det sokta varumaérket, ska det erinras om att ansékan om regist-
rering av gemenskapsvarumaérke inte offentliggjorts, eftersom ansokan har avslagits.
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Tredje man, déribland kontrollorganet for den kontrollerade ursprungsbeteckningen
och centrala och sjilvstindiga myndigheter, har dirfor inte uppmanats att yttra sig
avseende det sokta varumarket.

Aven om dessa organ hade haft méjlighet att invinda mot det sékta varumirket och
underlatit att géra en sddan invindning, skulle denna omstandighet i vilket fall som
helst inte kunna leda till slutsatsen att varumaérket kan registreras oaktat bestimmel-
serna i artikel 7.1 j i forordning nr 40/94.

For det sjétte, vad géller sokandebolagets argument att registreringen av det sokta
varumirket endast utgor en forldngning pa gemenskapsniva av de nationella och
internationella registreringar som bolaget innehar, erinrar tribunalen om att enligt
fast réttspraxis ska fragan huruvida ett kdnnetecken kan registreras som gemen-
skapsvarumairke endast beddmas pa grundval av den relevanta gemenskapslagstift-
ningen. Harmoniseringsbyran och, i forekommande fall, gemenskapsdomstolarna, ar
inte bundna av ett beslut som fattats av en medlemsstat, eller ett tredjeland, enligt
vilket ett kidnnetecken kan registreras som nationellt varumirke (forstainstansrit-
tens dom av den 27 februari 2002 i mal T-106/00, Streamserve mot harmoniserings-
byrén (STREAMSERVE), REG 2002, s. I1-723, punkt 47, och av den 22 juni 2005 i
mél T-19/04, Metso Paper Automation mot harmoniseringsbyran (PAPERLAB),
REG 2005, s. [1-2383, punkt 37).

Registreringar i medlemsstaterna utgor endast en omstdndighet som kan beaktas i
samband med registreringen av ett gemenskapsvarumairke, och det sokta varumar-
ket ska bedémas pa grundval enbart av relevanta gemenskapsbestaimmelser. Harav
foljer att harmoniseringsbyrén inte &r skyldig att stélla samma krav och gora samma
bedémning som den behoriga varumirkesmyndigheten i det land dér varumaérket
ursprungligen registrerats. Ej heller foreligger nadgon skyldighet att registrera det
sOkta varumirket pa grundval av ett registreringsbeslut fran den spanska varumir-
kesmyndigheten (se, for ett liknande resonemang, domstolens dom av den 25 okto-
ber 2007 i mal C-238/06 P, Develey mot harmoniseringsbyran, REG 2007, s. I-9375,
punkterna 66—73).
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Foljaktligen kan innehav av nationella och internationella registreringar inte hin-
dra att en ans6kan om registrering av gemenskapsvarumairke avslds med st6d av
gemenskapsbestammelserna.

Harav f6ljer att sokandebolagets argument i detta avseende ska underkénnas.

For det sjunde, vad géller skandebolagets invindning om att det inte kan anses fore-
ligga nagot registreringshinder for varumirket CUVEE PALOMAR, eftersom harmo-
niseringsbyran har registrerat bolagets varumirken PAGO PALOMAR och ABADIA
RETUERTA CUVEE PALOMAR, ska det erinras om att enligt fast rittspraxis ska
overklagandendmnderna fatta beslut enligt forordning nr 40/94 betriffande regist-
rering av ett kidnnetecken som gemenskapsvarumérke inom ramen fér en normbun-
den behorighet, och de har saledes inte ndgon befogenhet att foreta skonsmassiga
beddmningar. Fragan huruvida dessa beslut ar lagenliga ska darfor enbart bedomas
pé grundval av denna forordning, sasom den tolkas av gemenskapsdomstolarna, och
inte mot bakgrund av 6verklagandendmndernas tidigare beslutspraxis (se domsto-
lens dom av den 26 april 2007 i mal C-412/05 P, Alcon mot harmoniseringsbyrén,
REG 2007, s. I-3569, punkt 65 och dir angiven réttspraxis).

Harav foljer att sokandebolagets invéindning inte kan godtas.

Sokandebolaget har for det attonde havdat att artikel 7.1 j i forordning nr 40/94 ska
tolkas mot bakgrund av relevanta bestimmelser i TRIPs-avtalet och sérskilt dess
artikel 24.5. Eftersom bolaget dr innehavare av det spanska varumirket CUVEE EL
PALOMAR sedan 1997 maste det tas hinsyn till dess tidsmaéssiga foretridde i forhal-
lande till det skydd som namnet pd kommunen el Palomar ges inom ramen for den
kontrollerade ursprungsbeteckningen "valencia’, vilken reglerades ar 2000.

Sokandebolaget anser att erkdnnandet av den kontrollerade ursprungsbeteckningen
ar 2000 darfor enligt artikel 24.5 i TRIPs-avtalet inte medfor att det tidigare regist-

II - 1624



145

146

147

148

ABADIA RETUERTA MOT HARMONISERINGSBYRAN (CUVEE PALOMAR)

rerade nationella varumirket CUVEE EL PALOMAR blir ogiltigt. Vidare méjliggor
forekomsten av detta dldre nationella varumaérke registrering, som det ansokts om i
god tro, av varumirket CUVEE PALOMAR, eftersom denna ansékan om registrering
inte kan avslas av det enda skélet att detta varumérke innehaller en geografisk beteck-
ning som erkénts efter registreringen av det nationella varumérket.

Enligt den réttspraxis som angetts i punkterna 64—67 ovan ger visserligen inte
bestammelserna i TRIPs-avtalet upphov till rittigheter for enskilda som dessa kan
gora gillande infor domstol med stéd av gemenskapsritten, men férordning nr 40/94
ska likval i mojligaste man tolkas mot bakgrund av detta avtals lydelse och syfte.

Enligt artikel 24.5 i TRIPs-avtalet ska, om ans6kan om varumérke har ingetts eller ett
saddant har registrerats i god tro eller om rittigheter i ett varumérke erhallits genom
anvéindning i god tro innan den geografiska ursprungsbeteckningen erhéllit skydd
i dess ursprungsland, atgiarder som beslutats for att genomfora bestimmelserna i
avdelning 1 i TRIPs-avtalet — bland dem artikel 24 — inte, under &beropande av att
ett varumadrke &r identiskt med eller liknar en geografisk ursprungsbeteckning, hin-
dra ett varumaérkes ritt till registrering eller dess giltighet eller rétten att anvdnda ett
varumarke.

Denna bestimmelse forutsitter emellertid att ans6kan om varumirke har ingetts
eller ett sddant har registrerats i god tro innan den geografiska ursprungsbeteck-
ningen erholl skydd i dess ursprungsland eller att det sokta varumaérket varit foremal
for anvindning i god tro innan den geografiska ursprungsbeteckningen erholl skydd
i dess ursprungsland.

I forevarande fall ingavs ansékan om registrering som gemenskapsvarumirke av
CUVEE PALOMAR ar 2006, det vill séiga efter det att den geografiska beteckningen
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el Palomar hade erhéllit skydd i sitt ursprungsland genom ursprungsbeteckningsfor-
ordningen, i dess lydelse enligt ministerbeslut APA/1815/2002 av den 4 juli 2002.

Sokandebolaget har vidare inte visat att namnet CUVEE PALOMAR hade anvints i
god tro av bolaget innan den geografiska ursprungsbeteckningen el Palomar erholl
skydd i sitt ursprungsland.

Aven om s6kandebolaget kunde géra gillande ett tidsmassigt foretride vad giller dess
varumirke CUVEE EL PALOMAR, vilket registrerades 1997 i Spanien, kan emeller-
tid detta foretrdde, i forekommande fall, endast goras gillande med avseende pa det
befintliga varumirket och inte for att registrera nya varumaérken, vilka inte fanns nir
det beslutades att ge skydd till den geografiska beteckningen, som ocksa bestar av
denna geografiska beteckning.

Sokandebolaget kan foljaktligen inte dberopa artikel 24.5 i TRIPs-avtalet for att géra
gillande att det sokta varumaérket ska registreras.

Tribunalen ska for fullstindighetens skull ange att kommissionen i Europeiska gemen-
skapernas officiella tidning den 19 februari 1999 offentliggjorde en forteckning 6ver
kvalitetsviner fso med stod av bestimmelserna i artikel 1.3 i forordning nr 823/87. 1
denna forteckning omnéamns férordningen om den kontrollerade ursprungsbeteck-
ningen "valencia” och dess kontrollorgan av den 13 juni 1987, i dess lydelse enligt
ministerbeslut av den 29 november 1995, vilket offentliggjordes i BOE den 8 decem-
ber 1995. I denna forordning i dess dndrade lydelse anges emellertid kommunen
Palomar som en del av underomradet Clariano, vilket utgor en del av det geografiska
omrade som skyddas av den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”valencia” Harav
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foljer att kommunen Palomar ar 1995, det vill siga fore registreringen av det natio-
nella varumirket CUVEE EL PALOMAR, utgjorde en geografisk beteckning som
skyddades enligt nationell rétt och enligt gemenskapsrétten.

For det nionde, vad avser sokandebolagets argument att harmoniseringsbyran har
registrerat saidana varumérken som CUVEE MEDITERRANEOQO, CUVEE DU GOLFE
DE SAINT-TROPEZ och CUVEE OCCITANE och att det foljaktligen inte foreligger
nagra hinder fér registrering av varumirket CUVEE PALOMAR, anser tribunalen att
bolaget inte har visat, eller ens hévdat, att Mediterraneo, Golfe de Saint-Tropez och
Occitane ar skyddade geografiska beteckningar som identifierar vin.

Sokandebolagets argument saknar dven i detta fall relevans och ska darfor
underkénnas.

Talan ska mot denna bakgrund ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rattegdngsreglerna ska tappande part forpliktas att ersdtta rétte-
gangskostnaderna, om detta har yrkats.

Eftersom sokandebolaget har tappat maélet, ska harmoniseringsbyréns yrkande
bifallas.
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Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Abadia Retuerta, SA ska ersitta riattegangskostnaderna.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Avkunnad vid offentligt sammantrédde i Luxemburg den 11 maj 2010.

Underskrifter
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