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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 31 maj 2017*

"EU-varumérke — Invdndningsforfarande — Ansokan om registrering som EU-varumairke av
figurmérket SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Det éldre EU-ordmirket VINA SOL —
Relativt registreringshinder — Forfang for sérskiljningsformagan — Avsaknad av kdnneteckenslikhet —

Artikel 8.5 i forordning (EG) nr 207/2009”
I mal T-637/15,

Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, Coral Gables, Florida (Amerikas forenta stater, foretritt av
advokaten F. Terrano,

klagande,
mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretradd av J. Crespo Carrillo, i egenskap
av ombud,

motpart,
varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s 6verklagandendamnd, tillika intervenient vid tribunalen, var
Miguel Torres, SA, Vilafranca del Penedes (Spanien), foretritt av advokaten J. Giiell Serra,
angdende ett overklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra 6verklagandendmnd den
3 september 2015 (drende R 356/2015-2) om ett invindningsférfarande mellan Miguel Torres och
Alma-The Soul of Italian Wine,
meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Prek samt domarna F. Schalin (referent) och M.]. Costeira,
justitiesekreterare: handldggaren M. Marescaux,
med beaktande av 6verklagandet som inkom till tribunalens kansli den 16 november 2015,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 20 januari 2016,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den
17 februari 2016,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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efter forhandlingen den 11 januari 2017,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, som ér klagande i mélet, ingav den 4 mars 2011 en ansdkan om
registrering av EU-varumadrke till Europeiska unionens immaterialrdttsmyndighet (EUIPO) i enlighet
med radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumiérken (EUT L 78,
2009, s. 1).

Det sokta varumadrket utgors av nedanstdende figurkannetecken:

SorTosSoLe

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klass 33 i Niceéverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med
dndringar och tillagg, och motsvarar foljande beskrivning: "Viner”.

Ansokan om registrering av EU-varumairke offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 64/2011 av den 1 april 2011.

Den 30 juni 2011 framstéllde intervenienten, Miguel Torres, SA, med stod av artikel 41 i férordning
nr 207/2009, en invindning mot registrering av det sokta varumérket for de varor som angetts ovan i
punkt 3.

Intervenienten aberopade i sin invidndning de registreringshinder som anges i artikel 8.1 b och 8.5 i
forordning nr 207/2009, och som grund angavs f6ljande édldre varumarken:

— EU-ordmirket VINA SOL, for vilket registreringansékan getts in den 12 februari 1997 och som
registrerats den 29 oktober 1998 under nummer 462523, varpa registreringen fornyats den
5 mars 2007 for “alkoholhaltiga drycker (férutom 6l)”, i klass 33;

— det spanska ordmirket VINA SOL, for vilket registreringansdkan getts in den 9 maj 1944 och som
registrerats den 13 januari 1947 under nummer 152231, varpa registreringen fornyats den
11 september 2007 for "samtliga vinkategorier, forutom vitt bordsvin, extra torrt, med egenskaper
som liknar Rhen-vinernas”, i klass 33;

— det spanska ordmirket VINA SOL, for vilket registreringansékan getts in den 25 maj 1973 och som

registrerats den 21 mars 1977 under nummer 715524, varpa registreringen férnyats den
25 mars 2003 for "brandy”, i klass 33.
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Invindningen, dir endast registreringshindret i artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 aberopades, hade
foljande dldre varumérken som grund:

— det nedan atergivha spanska figurmairket, for vilket registreringansokan getts in den
26 oktober 2007 och som registrerats den 6 maj 2008 under nummer 2796505 for "alkoholhaltiga
drycker (férutom ol)”, i klass 33;

:

— EU-ordmirket SOL, for vilket registreringansokan getts in den 17 oktober 2007 och som
registrerats den 2 maj 2010 under nummer 6373971 for "alkoholhaltiga drycker (férutom o6l)”, i
klass 33.

Genom beslut av den 30 oktober 2012 bifoll invindningsenheten invdandningen, med beaktande av det
dldre EU-ordmairket SOL. Som skal for sitt beslut angav invdindningsenheten att det forelag risk for
forvaxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009.

Den 21 december 2012 o6verklagade klaganden invindningsenhetens beslut till EUIPO med stod av
artiklarna 58-64 i férordning nr 207/20009.

Genom beslut av den 10 september 2013 (nedan kallat beslutet av den 10 september 2013) faststéllde
EUIPO:s andra overklagandendmnd invindningsenhetens beslut och avslog registreringsansékan i dess
helhet. Overklagandenimnden angav emellertid att den av processekonomiska skil — trots att
invdndningsenheten hade bifallit invindningen med stod av artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 —
skulle prova invdndningen utifrdn den grund som anges i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, med
beaktande av det i#ldre EU-ordmirket VINA SOL (nedan kallat det #ldre varumirket).
Overklagandenimnden ansdg att omsittningskretsen utgoérs av en normalt informerad och skiligen
uppmirksam och medveten genomsnittskonsument i Europeiska unionen. Ndmnden ansag att for
spansk-, fransk- och portugisisksprakiga konsumenter liknar de motstdende varumirkena varandra i
medelhog grad, eftersom den dominerande bestandsdelen i det dldre varumirket ”sol” och den
dominerande bestindsdelen i det sokta varumairket “sole” liknar varandra extremt mycket; for
italienska konsumenter liknar de motstaende varumarkena varandra dock bara i ringa grad.

Enligt overklagandendmnden var det dldre varumairket kidnt i unionen for viner. Med beaktande av
likheten mellan de motstaende varumaérkena, av det dldre varumairkets sarskiljningsformaga, av att det
dldre varumirket &r kdnt och av att de motstiende varumirkena avser samma varuslag, fann
overklagandendmnden att det fanns ett samband mellan de motstdende kénnetecknen f6r en
betydande del av omsittningskretsen, det vill sdga for spansk-, italiensk-, fransk- och
portugisisksprakiga konsumenter. Namnden ansag att det forelag risk for urvattning, det vill sdga en
risk for att anvindningen av det sokta varumirket &ar till forfang for det &ldre varumirkets
sarskiljningsformaga utan skilig anledning, i den mening som avses i artikel 8.5 i forordning
nr 207/2009. Namnden kom fram till att i och med att villkoren i artikel 8.5 i férordning nr 207/2009
var uppfyllda savitt avser spansk-, italiensk-, fransk- och portugisisksprakiga konsumenter, utgjorde det
tillrackliga skal for att bifalla invdndningen.

Klaganden 6verklagade den 21 november 2013 beslutet av den 10 september 2013, med yrkande om att
tribunalen skulle ogiltigforklara beslutet. I dom av den 25 september 2014, Alma-The Soul of Italian
Wine/harmoniseringskontoret — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE)
(T-605/13, ej publicerad, EU:T:2014:812), ogiltigforklarade tribunalen namnda beslut.
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Tribunalen angav foljande i domen. Det fanns ingenting i beslutet av den 10 september 2013 som
visade huruvida overklagandendmnden hade beaktat den bevisning som klaganden aberopat till
styrkande av att orden ”"sol” och ”sole” i de motstaende varumirkena hade lag sarskiljningsformaga.
Inte heller fanns det nagonting i ndmnda beslut som gjorde det mojligt att forsta varfor
overklagandendmnden eventuellt hade ansett att bevisningen var ovidkommande. Enligt tribunalen
hade 6verklagandendmnden saledes inte motiverat ndmnda beslut i tillracklig utstrackning, och det var
inte mojligt att avgora huruvida 6verklagandendmnden hade beaktat ndmnda bevisning nir den kom
fram till att dessa ord var de dominerande bestandsdelarna i varumirkena och darmed till att
varumdrkena liknade varandra.

Till foljd av tribunalens dom om ogiltigforklaring, foretog EUIPO:s andra 6verklagandendmnd en ny
provning av drendet. I beslut av den 3 september 2015 (nedan kallat det o6verklagade beslutet)
faststillde andra oOverklagandendmnden beslutet av den 10 september 2013 och avslog
registreringsansokan i dess helhet.

Overklagandenimnden angav dirvid féljande. Med beaktande av skrivningarna i domen om
ogiltigforklaring av beslutet av den 10 september 2013, hade overklagandenidmnden att bedéma
klagandens bevisning avseende fragan huruvida konsumenterna i unionen uppfattade att ordet "sun”
(pa olika sprak) och atergivningarna av solen eventuellt hade lag sdrskiljningsformaga savitt avser
aktuella vinprodukter; detta skulle kunna vara relevant vid jamforelsen av de motstaende
kénnetecknen utifran deras dominerande och sérskiljande bestandsdelar. Bevisningen kunde enligt
overklagandendmnden delas in i tre kategorier: i) utdrag fran flera webbplatser tillhorande olika
foretag som till konsumenter i unionen séljer vin med varumirken som innehéller orden ”sol”, "sole”,
”soleil” och ”sun” samt olika bilder pa solen, ii) férteckningar 6ver registrerade EU-varumirken for
varor i klass 33, innehallande dessa ord eller bilder, och iii) ett tidigare beslut som meddelats av
invandningsenheten den 26 mars 2004.

Overklagandenimnden kom fram till att det dldre varumirket fortfarande var kint inom unionen for
viner den dag da registreringsansokan for det omstridda varumirket gavs in. Klaganden hade
namligen inte bestritt denna bedomning som gjorts i beslutet av den 10 september 2013. Prévningen
av  klagandens bevisning gav dessutom enligt Overklagandendimnden vid handen att
omsittningskretsen var densamma for de varor som avses med de motstaende kdnnetecknen, att en
del av omséttningskretsen uppfattade att de motstaende kdnnetecknen liknade varandra, att det éldre
varumairket hade sdrskiljningsforméga, att det enligt en betydande del av omsdttningskretsen fanns ett
samband mellan de motstdende kdnnetecknen, att anvindningen av det sokta varumirket var till

forfang for det édldre varumarkets sdrskiljningsformaga och att det inte fanns nagon skilig anledning
for anvdandningen av det sokta varumairket.

Forfarandet och parternas yrkanden

Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det 6verklagade beslutet,

— forplikta EUIPO att ersdtta rattegangskostnaderna.
EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
— ogilla 6verklagandet,

— forplikta klaganden att ersitta réttegdngskostnaderna.
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Rittslig bedomning

Klaganden har aberopat tre grunder till stod for sitt overklagande. Den forsta grunden avser
asidosdttande av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009. Klaganden har som andra grund gjort gillande
asidosdttande av artikel 64.1 i ndmnda forordning. Den tredje grunden avser asidosittande av
artikel 8.1 b i samma forordning.

Tribunalen kommer forst att prova den forsta grunden, dar klaganden gjort gillande att
overklagandendmnden &sidosatte artikel 8.5 i forordning nr 207/2009. Tribunalen kommer dérefter
att, i forekommande fall, prova den andra och den tredje grunden.

Klaganden har till stod for den forsta grunden gjort gillande att EUIPO gjorde en felaktig bedomning
da den fann att orden "sol” och ”sole” inte hade nigot direkt samband med de aktuella varorna
eftersom dessa ord enligt EUIPO inte beskrev vare sig vin, egenskaper hos vin, vinsort eller den
avsedda anvdndningen for vin.

Klaganden anser att EUIPO:s bedomning i denna del ar felaktig. Det dr ndmligen ett notoriskt faktum
att det finns ett samband mellan solen och vin. Orden "sol” och "sole” hanvisar uppenbarligen till
vinets ursprung, vilket styrks av den forteckning som &beropats i malet 6ver EU-varumirken som
avser varor i klass 33 och som innehaller orden ”sol”, “sole”, "soleil” eller "sun” eller bilder pa solen.
Dessa ord eller bilder har saledes endast en mycket lag sirskiljningsformaga nir det géller vin. Den
aktuella forteckningen ger dessutom vid handen att det pa unionsmarknaden finns varumérken for vin

” »

vilka samexisterar och vilka innehaller orden ”sol”, "sole”, "soleil” eller ”sun” eller bilder pa solen.

Klaganden har &ven bestritt att det dldre varumarket blivit kant till f6ljd av att det anvéants i unionen.
Aven om det antas att varumairket blivit kint till f6ljd av att det anvints, anser klaganden i vart fall att
de kumulativa rekvisiten i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 inte &r uppfyllda. De motstaende
kénnetecknen liknar ndmligen inte varandra, eftersom den likhet som dr resultatet av att orden ”sol”
och ”sole” finns i dessa kénnetecken — vilka ord har mycket lag sdrskiljningsforméga — inte kan
overviaga de skillnader som kénnetecknen uppvisar. Detta innebar att anvdndningen av det sokta
varumarket inte ar till forfang for det dldre varumarkets séarskiljningsforméga. Klaganden har slutligen
anfort att det finns skalig anledning till att registrera och anvinda det sokta varumaérket; det ska vara
mojligt att hénvisa till solen for ett varumairke for vin, vilket manga andra vinproducenter gor.

EUIPO har anfort att den bevisning som &beropats i bilagorna 1-3 till 6verklagandet, vilka ingavs
under det administrativa forfarandet, inte foranleder EUIPO att gora nagon annan bedémning dn den
som gjorts i det overklagade beslutet, det vill sdga att ordet "sol” — sdsom dominerande bestandsdel i
det dldre varumirket — inte kan anses vara beskrivande och att det dérmed inte saknar
sirskiljningsférmaga; detta innebér att omsittningskretsen uppfattar det éldre varumirket VINA SOL
som ett varumarke.

EUIPO har slutligen anfort att — med beaktande av dels likheten mellan de motstaende kdnnetecknen
pa grund av ordet "sol” i det forsta och ordet ”sole” i det andra, dels att det dldre varumarket &ér ként
med avseende pa viner — en betydande del av omsittningskretsen uppfattar ett samband mellan de
aktuella kannetecknen, i det att det sokta varumaérket far denna del av omsattningskretsen att tinka pa
det dldre varumairket. Det sokta varumairket ar till forfang for det dldre varumarket i det att det édldre
varumdrkets kvalitetsrykte skadas och att forsiljningsvolymen for de varor som forsetts med det dldre
varumarket mojligen minskar.

Intervenienten har for sin del gjort gillande att det &r styrkt att ordet ”sol” har sérskiljningsformaga i
forhallande till vin. Den omstandigheten att de aktuella varorna ér av exakt samma slag, att det &ldre
varumirket dr ként (det dr ett av de mest kdnda vinmirkena i Europa) och att de motstdende
varumérkena sasom sdrskiljande och dominerande bestandsdel har ordet "sol” och ordet "sole”, jamte
sjdlva idén med solen, ricker saledes enligt intervenienten for att det ska anses att konsumenterna, i
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vart fall i Spanien, Frankrike och Portugal, uppfattar ett samband mellan de motstdende varumérkena.
De andra rekvisiten i artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 — det vill sdga att det dldre varumairket &r
kant samt att anvdndning av det sokta varumadrket utan skalig anledning &r till forfang for det &ldre
varumirkets sérskiljningsforméga — ar uppfyllda, vilket innebédr att det sokta varumirket, om det
registreras, kommer att snylta pa det dldre varumairkets renommé. Registreringsansokan ska séledes
enligt intervenienten avslas.

Tribunalen gor inledningsvis foljande preciseringar. Tribunalen ska i malet préva om det 6verklagade
beslutet ar lagenligt utifran de skil som anges i beslutet, men dven — i det att skélen i det 6verklagade
beslutet delvis utgors av hénvisningar till de skdl som inledningsvis angavs i beslutet av den
10 september 2013 — utifran innehallet i sistnamnda beslut som det hénvisas till (se, analogt, dom av
den 20 mars 1959, Nold/Hoga myndigheten, 18/57, EU:C:1959:6, s. 116), men endast i den man som
innehallet inte paverkats av domen av den 25 september 2014, SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO
il SOLE (T-605/13, ej publicerad, EU:T:2014:812).

I artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 foreskrivs foljande: Efter invandning fran innehavaren av ett édldre
varumérke enligt punkt 2 i samma artikel, fir det varumérke som ansokan om registrering avser inte
registreras om det ér identiskt med eller liknar det dldre varumirket och avses bli registrerat for varor
eller tjanster som inte liknar dem for vilka det dldre varumarket &r registrerat, niar — i fraga om ett
aldre EU-varumérke — det ar kint i unionen, eller, ndr — i frdga om ett dldre nationellt varumirke —
det dr kint i medlemsstaten i fraga, och anvidndningen av det varumirke som anstkan avser utan
skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det &ldre varumarkets
sarskiljningsférmaga eller renommé.

For att det mer omfattande skyddet for det dldre varumérket enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009
ska kunna tillampas, fordras att flera villkor &r uppfyllda. For det forsta maste det dldre varumarket och
det sokta varumairket vara identiska eller likna varandra. For det andra ska det éldre varumérket vara
kdnt inom unionen, om det ar ett dldre EU-varumarke, eller i den berérda medlemsstaten, om det &r
ett dldre nationellt varumarke. For det tredje maste anvdndningen av det sokta varumairket utan skalig
anledning riskera att dra otillborlig fordel av, eller vara till forfing for, det dldre varumairkets
sarskiljningsformaga eller renommé. Eftersom dessa villkor dr kumulativa, ricker det att ett av dem
inte ar uppfyllt for att bestimmelsen inte ska kunna tillimpas (dom av den 22 mars 2007,
Sigla/harmoniseringskontoret — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, punkterna 34 och 35;
se dven, for ett liknande resonemang, dom av den 25 maj 2005, Spa
Monopole/harmoniseringskontoret — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04,
EU:T:2005:179, punkt 30).

Nir det giller det tredje rekvisitet i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, erinrar tribunalen om féljande.
Det dr normalt sett styrkt att en anvindning é&r till forfang for det é&ldre varumarkets
sarskiljningsformaga — vilket dven kallas “risk for urvattning” — nér anvindningen av det sokta
varumirket far till foljd att det dldre varumérket forlorar sin forméga att vicka en omedelbar
association till de varor for vilka det registrerats och anvinds (se, for ett liknande resonemang, dom av
den 11 december 2014, Coca-Cola/harmoniseringskontoret — Mitico (Master), T-480/12,
EU:T:2014:1062, punkt 83 och dér angiven rattspraxis).

Domstolen har preciserat vilka faktorer som kan vara relevanta vid helhetsbedomningen av om
omsittningskretsen uppfattar att det foreligger ett samband mellan de motstdende varumérkena.
Bland dessa faktorer har domstolen namnt, for det forsta, graden av likhet mellan de motstiende
varumdrkena, for det andra, arten av de varor eller tjdnster for vilka vart och ett av de motstiende
varumérkena &r registrerat, inbegripet dels hur nirliggande eller olikartade dessa varor eller tjanster
ar, dels omsédttningskretsen, for det tredje, i hur hog grad det dldre varumaérket ar kant, for det fjarde,
graden av ursprunglig eller till foljd av anvindning forvarvad sarskiljningsformaga hos det éldre
varumairket och, for det femte, forekomsten av risk for forvixling hos allmdnheten (se, analogt, dom
av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 42).

6 ECLL:EU:T:2017:371



32

33

34

35

36

37

38

DOM AV DEN 22.5.2017 — MAL T-637/15
ALMA-THE SOUL OF ITALIAN WINE MOT EUIPO — MIGUEL TORRES (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE)

Tribunalen kommer i forevarande mal att forst jamfora de aktuella varorna och avgréinsa
omsattningskretsen. Dérefter kommer tribunalen att préva det andra rekvisitet, det vill sdga om det
dldre varumarket ar kdnt inom unionen, eftersom fragan om i hur hog grad det varumarket &ar kant
paverkar helhetsbedomningen av de omstédndigheter som kan bidra till att det anses foreligga ett
samband mellan de motstdende varumirkena. Tribunalen kommer sedan att prova det forsta
rekvisitet, det vill séga om de motstdende varumérkena kan anses likna varandra eller vara identiska.

De varor som omfattas av de motstaende varumdrkena

Skyddet enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 har visserligen utformats for att tillimpas i
forhallande till varor eller tjanster av olika slag, men det kan dven tillimpas nédr de varor eller tjanster
som avses med de motstaende varumirkena &r av samma eller liknande slag (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 11 juli 2007, Milhens/harmoniseringskontoret — Minoronzoni (TOSCA
BLU), T-150/04, EU:T:2007:214, punkt 54 och dér angiven réttspraxis).

De varor som omfattas av de motstdende varumairkena ingar i klass 33. Det sokta varumaérket avser vin
medan det dldre varumairket avser alkoholhaltiga drycker (forutom o6l). Tribunalen anser saledes att
varorna dr av samma slag, eftersom vin ingar bland alkoholhaltiga drycker, vilket for oOvrigt inte
bestritts av parterna (se, for ett liknande resonemang, dom av den 24 november 2005,
Sadas/harmoniseringskontoret — LT] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420,
punkt 34 och dér angiven réttspraxis).

Omsdittningskretsen

Vad avser omsdttningskretsen kan det bara anses foreligga ett samband mellan de motstiende
varumirkena - vilket dr en forutsattning for att det ska anses vara fraga om missbruk enligt artikel 8.5
i férordning nr 207/2009 - om de omsittningskretsar som berérs av de varor eller tjanster for vilka
nidmnda varumérken har registrerats (eller for vilka registreringsansokan getts in) dr identiska eller om
den ena omsittningskretsen “6verlappar” den andra i viss man (dom av den 9 mars 2012, Ella Valley
Vineyards/harmoniseringskontoret — HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118,
punkt 23; se, analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655,
punkterna 46—49).

Vid helhetsbedomningen av risken for forvixling dr det en normalt informerad samt skiligen
uppmairksam och medveten genomsnittskonsument av det ifrdgavarande varuslaget som ska beaktas.
Det ska dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmairksamhet kan variera beroende pa vilket
varu- eller tjansteslag det dr fraga om (se dom av den 13 februari 2007,
Mundipharma/harmoniseringskontoret — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46,
punkt 42 och dér angiven rattspraxis).

Under det forsta forfarandet vid Overklagandenimnden gjorde klaganden gédllande att
omsdttningskretsen betriffande de aktuella varorna var mer uppmérksam dn vad som normalt é&r
fallet, vilket bestritts av EUIPO.

Tribunalen finner i denna del att omsdttningskretsen for "viner” — som omfattas saval av det sokta
varumirket som av det dldre varumirket — utgdrs av den breda allmdnheten inom unionen. Av
rattspraxis framgar ndmligen att eftersom vin vanligtvis salufors generellt i alltifran varuhusens
livsmedelsavdelningar till restauranger och kaféer, ér det fraga om gidngse konsumentvaror, for vilka
omsattningskretsen utgoérs av en normalt informerad och skiligen uppméirksam och medveten
genomsnittskonsument av dagligvaror (se dom av den 9 mars 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS,
T-32/10, EU:T:2012:118, punkt 25 och dir angiven rattspraxis).
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Mot denna bakgrund ska omséttningskretsen betriaffande de varor som omfattas av de motstaende
varumirkena anses utgoras av den breda allménheten inom unionen som visar prov pa en medelhog
uppmarksamhetsniva. I forevarande fall "6verlappar” omséttningskretsarna saledes varandra i den
mening som avses i rittspraxis (se punkt 35 ovan).

Overklagandenimnden gjorde saledes inte nagon felaktig bedémning nir den avgridnsade
omsittningskretsen.

Rekvisitet att det dldre varumdrket ska vara kdnt

I det 6verklagade beslutet — vilket i denna del hénvisar till skilen i beslutet av den 10 september 2013
— angav Overklagandendmnden att det dldre varumérket var kdnt inom unionen for “viner”, vid den
tidpunkt da registreringsansokan for det sokta varumaérket gavs in, det vill siga den 4 mars 2011.

Klaganden har gjort gillande att intervenientens bevisning antingen ar otillracklig, eller saknar
bevisvirde, for att styrka att det dldre varumarket blivit ként till f6ljd av att det anvénts inom unionen.

EUIPO och intervenienten har bestritt klagandens argument.

Tribunalen gor i denna del foljande bedomning. Ett dldre varumairke ska, for att uppfylla kravet pa att
vara kédnt, kdnnas till av en betydande del av omsittningskretsen for de varor eller tjédnster som
omfattas av varumirket. Vid bedomningen av detta villkor ska samtliga relevanta omstidndigheter
beaktas, ndmligen bland annat det dldre varumairkets marknadsandel, i hur stor omfattning, hur linge
och pa hur stort geografiskt omrade varumérket har anvidnts och hur stora investeringar som har
gjorts for att marknadsfora det. Néar varumirket &r kidnt inom en visentlig del av det berdrda
territoriet krdvs inte att varumérket ar kidnt av en viss procentandel av den salunda definierade
omsittningskretsen eller att varumérket &r kint i hela det berdrda territoriet (se dom av den
9 mars 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, punkt 31 och dir angiven
rattspraxis).

I motsats till vad som gjorts géllande av klaganden, finner tribunalen att det utifran intervenientens
bevisning har styrkts att det dldre varumairket blivit kdnt inom unionen. Denna bevisning utgors dels
av utmirkelser som tilldelats bade intervenienten och de varor som silts under varumirket VINA
SOL, dels av en forklaring som intervenientens direktor lamnat under ed angéende forséljningsvolym
och forsdljningsvirde for dessa varor mellan &ren 2003 och 2010 i olika medlemsstater inom unionen,
déribland Belgien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Lettland,
Litauen, Malta, Nederlinderna, Osterrike, Polen, Portugal, Ruminien, Slovakien, Finland, Sverige och
Forenade kungariket, dels av forklaringar som limnats under ed av lokala distributorer, dels av
tidningsartiklar samt av en broschyr fran det storsta spanska flygbolaget som nédmner den vara som
forsetts med varumirket VINA SOL.

Under den aktuella perioden salde intervenienten bland annat mer &n 41 miljoner flaskor i Spanien,
mer &n 15 miljoner flaskor i Forenade kungariket och mer dn 3 miljoner flaskor i Tyskland. Detta
visar att de aktuella varorna, forsedda med det éldre varumairket, i stor utstrickning har saluforts i en
betydande del av unionen.

I likhet med vad som gjorts gillande av EUIPO, anser tribunalen dessutom att bevisvardet av skriftliga
intyg som lamnats av tredje man pa grundval av ett av berérd part framtaget standardformuldr inte i
sig kan anses paverka tillforlitligheten och trovirdigheten hos dessa dokument och inte heller paverka
deras bevisvirde (se, for ett liknande resonemang, dom av den 16 september 2013, Avery
Dennison/harmoniseringskontoret — Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T-200/10, ej
publicerad, EU:T:2013:467, punkt 73).
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Slutligen finner tribunalen att en samlad bedomning av den aktuella bevisningen ger vid handen att
bevisningen inte 4r osammanhéngande.

Klaganden har séledes inte styrkt att overklagandendmnden gjorde en felaktig bedomning da den ansag
att det édldre varumarket var kdnt inom unionen.

Rekvisitet att de motstdaende kinnetecknen ska vara identiska eller likna varandra

Vid provningen av fragan om de motstaende kénnetecknen liknar varandra eller dr identiska, ska det
dldre varumarket jamforas med det sokta varumairket for att pa sa sétt utréna i hur stor utstrackning
som de eventuellt liknar varandra.

Det ska erinras om att for att rekvisitet i artikel 8.5 i férordning nr 207/2009, att varumairkena ska likna
varandra, ska vara uppfyllt, dr det inte nodvandigt att det styrks att det finns en risk for att
omsittningskretsen forvaxlar det dldre, kinda varumidrket med det sokta varumirket. Det racker att
graden av likhet mellan dessa bada varumairken far till f6ljd att omsattningskretsen far uppfattningen
att det finns ett samband dem emellan (se, analogt, dom av den 18 juni 2009, L'Oréal m.fl., C-487/07,
EU:C:2009:378, punkt 36 och dér angiven réttspraxis). Ju mer de motstdende varumérkena liknar
varandra, desto storre dr sannolikheten att omsittningskretsen med anledning av det sokta varumérket
kommer att tdnka pa det dldre, kinda varumairket (se, analogt, dom av den 27 november 2008, Intel
Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 44).

Helhetsbedomningen av sambandet mellan de motstaende varumirkena ska, vad géller de motstaende
kdannetecknens visuella likhet, fonetiska likhet eller begreppsmassiga likhet, grunda sig pa det
helhetsintryck som kannetecknen astadkommer med hidnsyn sdrskilt till deras sérskiljande och
dominerande bestiandsdelar (dom av den 16 maj 2007, La Perla/harmoniseringskontoret — Worldgem
Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, ej publicerad, EU:T:2007:142, punkt 35,
och dom av den 25 mars 2009, L’Oréal/harmoniseringskontoret — Spa Monopole (SPALINE),
T-21/07, ej publicerad, EU:T:2009:80, punkt 18).

Det sokta varumaérket ér ett sammansatt varumidrke som bestar av bade figur- och ordelement. Vid
bedomningen av om tva varumirken liknar varandra kan man dérfor inte endast beakta en
bestandsdel i ett sammansatt varumérke och jamfora den med ett annat varumiérke. Jamforelsen ska
tvartom goras genom att de motstdende varumairkena, betraktade vart och ett for sig, undersoks i sin
helhet. Detta utesluter emellertid inte att omséttningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som
ett sammansatt varuméirke dstadkommer under vissa forhallanden kan domineras av en eller flera av
varumirkets bestdndsdelar (se, analogt, dom av den 15 december 2009, Trubion
Pharmaceuticals/harmoniseringskontoret - Merck (TRUBION), T-412/08, ej publicerad,
EU:T:2009:507, punkt 35 och dér angiven rattspraxis). Det ska dérvid preciseras att det enligt
rattspraxis ar tillatet att under vissa forhallanden jamfora de bestandsdelar som inte d4r dominerande,
men mindre betydande, utan att de for den skull &r forsumbara (beslut av den 14 april 2016,
Roland/EUIPO, C-515/15 P, ej publicerat, EU:C:2016:298, punkt 31).

Det dr mot bakgrund av dessa principer som tribunalen kommer att préva om 6verklagandendmnden
gjorde en felaktig bedomning nédr den kom fram till att — med beaktande av i vilken utstrickning som
det dldre varumaérket var kidnt — de motstdende kénnetecknen liknade varandra tillrdackligt mycket for
att omsattningskretsen skulle kunna uppfatta ett samband mellan kdnnetecknen. Tribunalen kommer
forst att gora en provning av de motstdende kénnetecknens sirskiljande och dominerande
bestandsdelar.
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De motstdaende kinnetecknens sdrskiljande och dominerande bestdandsdelar

Savitt gillde det dldre varumairket, ansdg Overklagandendmnden att ordet “vifia” for den spanska
allmanheten, liksom for den portugisiska, italienska och franska allmdnheten, avsdg vinrankor.
Overklagandenimnden angav #ven foljande. Omsittningskretsen uppfattar med litthet denna
hénvisning till varuursprunget, och denna hanvisning innebar att det aktuella ordet far en beskrivande
karaktdr. Ordet "vifa” ska saledes anses ha lag sdrskiljningsformaga och kan inte anses vara den
dominerande bestandsdelen i varumérket. Det andra ordet i varumérket ddremot, det vill sdga ordet
”sol”, kan inte anses beskrivande eller sakna sarskiljningsformaga, inte ens om man antar — vilket
gjorts gillande av klaganden — att solen dr av avgorande betydelse for vinrankors tillvixt och ddrmed
for vinproduktion och att ordet dérfor ska anses innebéra en direkt anspelning pa vin. De handlingar
som aberopades av klaganden foranledde inte ndgon annan bedomning én den som gjorts i beslutet av
den 10 september 2013. Overklagandenimnden slog siledes fast att "aven om [ordet ’sol’] har en
sarskiljningsformaga som &r nagot ligre dn en medelhog sadan, ska ordet anses skyddsvart i skalig
utstrackning”. Namnden slog dven fast att det &ldre varumérket ”inte helt saknade
sarskiljningsformaga”.

Savitt gillde det sokta varumairket, ansag overklagandendmnden att den beskrivande bestandsdelen i
varumdrket, det vill sdga &tergivningen av solen, inte skulle anses vara dominerande for det
helhetsintryck som mirket astadkom. Overklagandenimnden ansag vidare att spansk-, portugisisk-
och fransksprékiga konsumenter uppfattade ordelementet “sole” (som for tankarna till solen) som den
dominerande bestandsdelen, och att &vriga konsumenter i unionen — inbegripet italiensksprikiga
konsumenter som forstar dess innebord — uppfattade uttrycket ”sotto il sole” som den dominerande
bestandsdelen, da det ar ett ordelement, skrivet med ett storre typsnitt, i ett figurmaérke.

Tribunalen anser att 6verklagandendimndens bedomning i detta avseende delvis ar felaktig.

Vad for det forsta géller bedomningen av det dldre varumairket, ska det beaktas att varumirket ar
sammansatt av tva korta ord, ndmligen ”vifia” och ”sol”. Bada dessa ord ska, sasom é&ven
overklagandendmnden ansdg, anses ha endast lag sarskiljningsformaga, d&ven om ”sol”, som inte &r
beskrivande, till skillnad fran "vifia” som av omsittningskretsen kan uppfattas som en hanvisning till
begreppet “vinrankor” och diarmed till "vin”, har nagot hogre sirskiljningsformaga dven om den é&r
ldgre dn genomsnittet, vilket skulle kunna innebéra att "sol” &r dominerande.

Klagandens bevisning — det vill sdga bilagorna 1-3 som getts in under det administrativa forfarandet,
betriffande vilka det i beslutet av den 10 september 2013 inte ndmns att de beaktats av
overklagandendmnden vid dennas bedomning, men som beaktats i det 6verklagade beslutet — ger vid
handen att slutsatserna av denna bedomning ska é@ndras nagot.

Bilaga 2 &beropades under det administrativa forfarandet och den avser bilderna pa en sol. Denna
bilaga dr foga relevant for bedomningen av det éldre varumairket, som ar ett ordmarke.

Bilagorna 1 och 3 aberopades under det administrativa forfarandet och de innehaller dels utdrag fran
webbplatser dir konsumenter inom unionen erbjuds att kopa viner med varumirken innehallande
orden ”sol”, ”"sole”, ”"soleil” och ”sun” jamte olika bilder pa solen, dels en forteckning over
EU-varumirken som registrerats for varor i klass 33 och som innehéller dessa ord eller atergivningar,
sasom exempelvis SOL DE MALAGA, COLORES DEL SOL, PIEDRA DEL SOL, CITA DEL SOL, SOL
ROJO, REY SOL eller SOL DES ESPANA. Av bilagorna 1 och 3 framgar att EU-varumirken som pa ett
eller annat sitt hénvisar till solen samexisterar.

Det ér riktigt — i likhet med vad EUIPO gjort géllande med hanvisning till rattspraxis frain domen av
den 16 september 2009, Zero Industry/harmoniseringskontoret — zero Germany (zerorh+) (T-400/06,
ej publicerad, EU:T:2009:331, punkt 73) — att den omstidndigheten i sig att flera varumirken som
avser de aktuella varorna innehaller ett och samma ord inte ér tillfyllest for att det ska anses styrkt att
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denna bestandsdel fatt lag sarskiljningsformaga med anledning av att den anvénts flitigt pa berort
omrade; denna bedomning géller &ven da de varor som avses med varumairkena i sig dr av samma slag
eller har ett samband. Det som ska beaktas dr ndmligen den verkliga anvandningen av varumairkena pa
marknaden, inte den abstrakta samexistensen av varumérken som innehaller en gemensam bestdndsdel
i registret (se, for ett liknande resonemang, dom av den 24 november 2005,
GfK/harmoniseringskontoret — BUS (Online Bus), T-135/04, EU:T:2005:419, punkt 68). Tribunalen
delar emellertid klagandens bedémning att de uppgifter som finns i bilaga 1 som aberopats under det
administrativa forfarandet — det vill siga utdrag fran flera webbplatser diar olika foretag till
konsumenter inom unionen séljer viner med varumairken innehallande orden ”sol”, "sole”, "soleil” och
"sun” jamte olika bilder pa solen — ger vid handen att unionskonsumenten i allminhet, och
omsattningskretsen i synnerhet, ofta och i konkreta situationer konfronteras med sddana varumérken.
Detta innebdr att det inte dr frimmande for vederbdrande att associera sol och vin med varandra. Det
ar redan utifran den av klaganden aberopade bevisningen mdgjligt att komma fram till denna slutsats,
utan att det dérvid dr nodvandigt att prova om det &r ett notoriskt faktum att det finns ett samband
mellan solen och vin, vilket gjorts gillande av klaganden.

Sasom &ven angetts i punkt 27 i det 6verklagade beslutet, finner tribunalen att det skydd som foljer av
att det édldre varumairket registrerats som EU-varumirke skulle ga forlorat om det — forutom inom
ramen for ett ogiltighetsforfarande — ansags att det inte har nagon sirskiljningsforméga. Tribunalen
anser emellertid att ordet ”"sol” — &dven om det inte helt saknar sérskiljningsforméga — har lag
sarskiljningsformaga, samt att det ordet, om det associeras med ordet "vina” som sjalvt har lag
sarskiljningsformaga, endast ger det éldre varumairket lag sarskiljningsformaga.

Tribunalen goér denna bedomning av det dldre varumirket redan utifran de bevis som ursprungligen
aberopades vid overklagandendmnden och som provats i punkterna 59-62 ovan. Det saknas dérvid
anledning att beakta de handlingar som &beropats for forsta gangen vid tribunalen och som
intervenienten har yrkat ska avvisas sasom otillaiten bevisning.

Vad for det andra giller bedomningen av det sokta varumadrket, erinrar tribunalen om féljande. Det
sokta varumdrket utgors av ett figurelement med rund form som representerar solen, och solen
aterges genom den kontrastverkan som astadkoms med hjilp av olika punkter. Ovanfor detta
figurelement finns ett forsta ordelement som bestar av orden "sotto il sole italiano”, skrivha med
versaler men i liten storlek. Under figurelementet finns ett andra ordelement som bestar av orden
"sotto il sole” i latt stiliserad skrift i stor storlek, dar ordet "il” har skrivits kursivt.

Enligt rattspraxis giller foljande: ndr ett varumirke dr sammansatt med ord- och figurelement, &r
ordelementet i princip mer sérskiljande dn figurelementet, eftersom genomsnittskonsumenten lattare
refererar till den ifrdgavarande varan genom att ange namnet &n genom att beskriva varumarkets
figurelement (se dom av den 9 september 2008, Honda Motor Europe/harmoniseringskontoret — Seat
(MAGIC SEAT), T-363/06, EU:T:2008:319, punkt 30 och dir angiven réttspraxis). I likhet med vad
som angetts av Overklagandenimnden i punkt 43 i beslutet av den 10 september 2013, ar
omsittningskretsen bendgen att komma ihag de bestindsdelar som for honom eller henne betyder
nagot. Det édr darfor sannolikt att italiensksprakiga, men dven spansk-, portugisisk- och franskspréikiga
konsumenter, i ordelementet ”sotto il sole italiano” kommer att forsta inte bara ordet "sole” utan éven
ordet ”"italiano” som en hdnvisning till Italien som en mojlig plats f6r vinproduktion. Det &r for 6vrigt
sannolikt att ordet "italiano” kommer att forstds av en majoritet av unionskonsumenterna, eftersom
ordet hénvisar till Italien dven pa ett betydande antal av unionsspraken.

Det dr visserligen riktigt att ordelementet i den 6vre delen av det sokta varumairket &r skrivet med
mindre bokstdver én de som anvénds i ordelementet i den nedre delen av mérket. Men i och med att
bokstéverna i den 6vre delen av mirket inte &r stiliserade sa dr de ocksa mer lasbara, vilket underldttar
lasningen ddrav. En vinkonsument som stills infor det sokta varumaérket, &ven om han eller hon &r
uppmirksam i medelhog grad, kommer att dgna en viss uppmérksamhet at vinets ursprungsangivelse
som anges pa varumirket (se, for ett liknande resonemang, dom av den 9 mars 2012, ELLA VALLEY
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VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, punkt 45). Mot denna bakgrund anser tribunalen att den
dominerande bestandsdelen i det sokta varumirket inte endast utgors av ordet "sole” utan av
associationen av orden ”sole” och ”italiano”, utan att de andra bestindsdelarna for den skull ar
férsumbara.

Overklagandenimndens bedémning av de motstidende kinnetecknens sirskiljande och dominerande
bestandsdelar ér saledes delvis felaktig. Helhetsbedomningen av om det finns ett samband mellan de
motstdende varumirkena ska goras med utgdngspunkt i dels att det dldre varumirkets dominerande
bestandsdel utgors av ordet "sol” som har lag sérskiljningsféormaga och att om ordet "sol” associeras
med ordet “via” sa har det dldre varumairket i sig endast lag sarskiljningsformaga, dels att det sokta
varumérkets dominerande bestandsdel utgors av ordet ”sole” i forening med ordet ”italiano”.

Den visuella jamforelsen

Nar det giller den visuella beddmningen liknar de motstaende kdnnetecknen varandra endast i ringa
omfattning. Det dldre varumairket bestidr endast av tva ord, medan det sokta varumirket bestar av tva
ordelement med fyra respektive tre ord samt en stiliserad bild av solen i mitten som uppvisar en klar
grad av originalitet. Det sokta varumairkets figurelement, bestaende i en atergivning av solen, ar vidare
i viss utstrackning originellt, vilket dven far inverkan pa kannetecknet sett som en helhet.

De motstaende kidnnetecknen sammanfaller med varandra endast i s& matto att bokstavsfoljden ”s”, 70"
och ”1” finns i bada kdnnetecknen, en gang i det dldre varumiérket och tva génger i det sokta
varumairket. Denna omstiandighet kan inte anses uppviga de flera olikheter som de bada kidnnetecknen
uppvisar.

Den fonetiska jamforelsen

Aven i fonetiskt hinseende anser tribunalen att de motstidende kinnetecknen uppvisar storre olikheter
dn likheter. De bada varumirkenas skillnad i lingd — dar det dldre varumérket bestar av tva mycket
korta ord om tva respektive en stavelse, medan det sokta varumérket bestar av fyra olika ord och
ordelementet "sotto il sole” redan i sig har fem stavelser — innebédr att de uttalas pa mycket olika sétt
nér det giller bade klang och rytm.

Dessa omstidndigheter neutraliserar till fullo den eventuella likhet som kan finnas med anledning av att
ordet "sole” finns i det sokta varumaérket och ordet "sol” i det dldre varumaérket.

Den begreppsmdssiga jamforelsen

Tribunalen delar i denna del klagandens bedomning att de motstdende kidnnetecknen inte heller i
begreppsmassigt hénseende liknar varandra i tillrdckligt hog grad for att omséttningskretsen ska
kunna se ett samband mellan dem.

For den del av omsittningskretsen som forstar det spanska uttrycket “"vifia sol” och det italienska
uttrycket 7sotto il sole italiano”, innebdr det forsta uttrycket “vinrankor i solen”, medan
sammansdttningen av orden ”sole” och ”italiano” betyder “italiensk sol”, och det andra uttrycket
betyder "under den italienska solen”, vilket innebér att det hénvisar till att det vin som forsetts med
det sokta varumirket kommer fran Italien.

Den omstdndigheten i sig att bdda kdnnetecknen hdnvisar till solen kan inte anses innebéra att de

motstiende kinnetecknen liknar varandra i begreppsmissigt hinseende. Aven om det ildre
varumirket uppvisar en viss grad av fantasi i det att det hénvisar till ett vin som kommer fran
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“vinrankor i solen”, vilket dven ar att anse som lovordande, s hanvisar det sokta varumarket till vinets
ursprung och var det produceras. Den innebord som kommer till uttryck i vart och ett av
kannetecknen ir siledes inte densamma.

Slutsats ndr det gidller fragan om det finns ett samband mellan de motstaende kinnetecknen med
beaktande av att de liknar varandra

Jamforelsen av de motstdende kdnnetecknen ger vid handen att de i visuellt hidnseende liknar varandra
i ringa utstrickning, att de i fonetiskt hénseende ligger nédra varandra men att denna likhet
neutraliseras samt att de i begreppsmaissigt hinseende inte liknar varandra. En helhetsbedomning far
saledes till resultat att kinnetecknen ska anses likna varandra i ringa utstrickning.

Niar det giller de andra relevanta faktorer som oOverklagandendmnden beaktat, papekar tribunalen
foljande. Aven om &verklagandenimnden i det 6verklagade beslutet gjorde en korrekt bedémning av
omsittningskretsens sammansittning och i vilken utstrackning det dldre varumirket var kant for
viner, ar det for ovrigt sa att det dldre varumaérkets sarskiljningsformaga ar lag.

Mot bakgrund av dessa overviaganden, och mot bakgrund av 6vervdgandena i punkterna 33-75 ovan,
finner tribunalen — till skillnad fran vad 6verklagandendmnden kom fram till — foljande. Graden av
likhet mellan kdnnetecknen, tillsammans med de andra relevanta faktorer som anges i punkt 35 i det
overklagade beslutet, ndmligen omsittningskretsens sammanséttning, i vilken utstrackning det éldre
varumirket dr kint for viner jamte det dldre varumairkets sdrskiljningsformaga, riacker inte for att
omsdttningskretsen ska anses kunna associera dem, det vill siga kunna uppfatta ett samband mellan
dem i den mening som avses i artikel 8.5 i forordning nr 207/20009.

Helhetsbedomningen av om omsittningskretsen uppfattar ett samband mellan de motstiende
varumairkena, sdsom krévs enligt réttspraxis angaende rekvisiten i artikel 8.5 i férordning nr 207/2009
(se punkt 31 ovan), ska saledes leda till slutsatsen att det — sérskilt med tanke pa de skillnader som
kdannetecknen uppvisar — inte finns nagon risk for att omsittningskretsen kan uppfatta ett sadant
samband.

Ett av villkoren for att artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 ska vara tillimplig, ndmligen att de
motstdende varumirkena liknar varandra eller till och med ar identiska och att man mot den
bakgrunden i omséttningskretsen uppfattar ett samband mellan ndmnda varumaérken, &dr saledes inte

uppfyllt.

Villkoren for att artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 ska vara tillimplig ar kumulativa, och det réacker
att ett av dem inte dr uppfyllt for att bestimmelsen inte ska kunna tillimpas. Mot denna bakgrund
bifaller tribunalen 6verklagandet och ogiltigforklarar det overklagade beslutet pa den forsta grunden.
Det saknas dérvid anledning att prova de bada andra grunderna.

Inom ramen f{or ett Overklagande vid unionsdomstolen mot ett beslut meddelat av EUIPO:s
overklagandendmnd, dr EUIPO skyldig att vidta de atgdrder som kravs for att f6lja unionsdomstolens
dom. EUIPO kan i det avseendet vara foranledd — mot bakgrund av att tribunalen ogiltigférklarat det
overklagade beslutet i det att det &sidosatte bestimmelserna i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 —
att prova lagenligheten av inviandningsenhetens beslut av den 30 oktober 2012 mot bakgrund av att
invindningsenheten ursprungligen hade bifallit invindningen pa grundval av artikel 8.1 b i forordning
nr 207/2009, eftersom skélen till invdndningsenhetens beslut i det avseendet, av processekonomiska
skal, inte blivit foremal for nagon prévning.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 134.1 i tribunalens rattegangsregler ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats.

Klaganden har yrkat att EUIPO ska forpliktas att ersdtta rattegangskostnaderna. Eftersom EUIPO har
tappat malet, ska klagandens yrkande bifallas.

Med tillaimpning av artikel 138.3 i réittegangsreglerna ska intervenienten béra sina réttegangskostnader.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (andra avdelningen)
foljande:
1) Det beslut som meddelades av andra overklagandenimnden vid Europeiska unionens
immaterialrittsmyndighet (EUIPO) den 3 september 2015 (dirende R 356/2015-2)
ogiltigforklaras.

2) EUIPO ska bidra sina rittegangskostnader och ersitta de rittegangskostnader som
uppkommit for Alma-The Soul of Italian Wine LLLP.

3) Miguel Torres, SA ska béra sina egna riattegangskostnader.
Prek Schalin Costeira
Avkunnad vid offentligt sammantridde i Luxemburg den 31 maj 2017.

Underskrifter
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