DOM AV DEN 3.9.2010 - MAL T-472/08

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)
3 september 2010*

[ mal T-472/08,

Companhia Muller de Bebidas, Pirassununga (Brasilien), foretritt av advokaterna
G. Da Cunha Ferreira och I. Bairrao,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster
och modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av A. Folliard-Monguiral, i egen-
skap av ombud,

svarande,

* Rittegangssprak: engelska.
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varvid den andra parten i forfarandet infor 6verklagandendmnden vid harmonise-
ringsbyran var

Missiato Industria e Comercio Ltda, Santa Rita Do Passa Quatro (Brasilien),

angéende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans forsta 6ver-
klagandendmnd den 4 juli 2008 (drende R 1687/2007-1) om ett invindningsfor-
farande mellan Companhia Muller de Bebidas och Missiato Industria e Comercio
Ltda,meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden I. Pelikdnova (referent) samt domarna K. Jirimée och
S. Soldevila Fragoso,

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av ansokan som inkom till forstainstansriattens kansli den 22 okto-
ber 2008,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till foérstainstansrittens kansli den
9 mars 2009,

med beaktande av repliken som inkom till forstainstansrittens kansli den 12 maj 2009,
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med beaktande av att parterna inte hade framstéllt nagon begéran om att det skulle
héllas muntlig férhandling inom en manad fran delgivningen av underrattelsen om
att det skriftliga forfarandet hade avslutats, varfor forstainstansrétten, pa grundval av

referentens rapport och med tillimpning av artikel 135a i rattegangsreglerna, beslu-
tade att avgora malet utan muntligt forfarande,

med beaktande av att det skriftliga férfarandet aterupptagits,

med beaktande av tribunalens skriftliga fragor till parterna,

med beaktande av parternas yttranden som inkom till tribunalens kansli den 1 och
10 mars 2010,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Missiato Industria e Comercio Ltda ingav den 2 december 2003 en ansGkan om re-
gistrering av gemenskapsvarumirke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets
férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvaruméirken
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(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade
lydelse (ersatt av rddets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om ge-
menskapsvarumirken (EUT L 78, s. 1)).

Det sokta varumaérket utgors av det nedan atergivna figurkédnnetecknet:

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klass 33 i Nice6verenskommel-
sen om internationell klassificering av varor och tjénster vid varumarkesregistrering
av den 15 juni 1957, med dndringar och tillagg, och motsvarar féljande beskrivning:
"Alkoholhaltiga drycker (ej 6l)"
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Denna ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 39/2004,
den 27 september 2004.

Med stod av artikel 42 i forordning nr 40/94 (nu artikel 41 i férordning nr 207/2009)
invinde sokanden, Companhia Muller de Bebidas, den 27 december 2004 mot re-
gistreringen av det sokta varumairket for de varor som angavs i registreringsansokan.
Invindningen grundades bland annat pa f6ljande éldre rattigheter (nedan kallade de
aldre varumairkena):

— Det nedan atergivna portugisiska figurmérke betréffande vilket ansékan om re-
gistrering ingavs den 19 april 1991 och som registrerades den 30 mars 1993 under
nr 273105 for alkoholhaltiga drycker i klass 33 i Nice6verenskommelsen:
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— Det nedan atergivna portugisiska figurmérke betréffande vilket ansékan om re-
gistrering ingavs den 10 augusti 1998 och som registrerades den 21 augusti 2001
under nr 331952 f6r alkoholhaltiga drycker i klass 33 i Nice6verenskommelsen:
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— Det nedan atergivna danska figurmédrke betrédffande vilket ansékan om regist-
rering ingavs den 30 juni 1995 och som registrerades den 10 november 1998
under referensnummer VR 199803649 for likor pa sockerrdrsbas i klass 33 i
Nice6verenskommelsen:

CaRl SILTIALEE]
LT

Al ACEE

II - 3917



DOM AV DEN 3.9.2010 - MAL T-472/08

— Den nedan étergivna serie figurmérken i Forenade kungariket betréffande vilken
ansokan om registrering ingavs den 11 oktober 2000 och som registrerades sam-
ma dag under nr 2248316 for alkoholhaltiga drycker pa sockerrorsbas i klass 33 i
Nice6verenskommelsen:

RER L]

— Det nedan étergivna spanska figurmarke som registrerades den 22 oktober 2001
under nr 2354943 for alkoholhaltiga drycker pa sockerrorsbas (ej 6l) i klass 33 i
Nicedverenskommelsen:
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— Det nedan atergivna osterrikiska figurmirke betréffande vilket ansékan om re-
gistrering ingavs den 29 juni 1995 och som registrerades den 18 december 1995
under nr 161564 for alkoholhaltiga drycker péa bas av destillerade sockerror i klass
33 i Nicedverenskommelsen:

— Det nedan atergivna figurmirke som é&r vilkdnt i Portugal for alkoholhaltiga
drycker i klass 33 i Nice6verenskommelsen:
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— Ordmirket CACHACA 51 som édr vilként i Portugal for alkoholhaltiga drycker i
klass 33 i Nicedverenskommelsen.
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Vid invdndningsenheten hévdade sokanden att risk for forvaxling mellan de motsta-
ende varumérkena forelag i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94
(nu artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009). Sokanden stodde sig hérvid dven pa tva va-
rumérken som pastods vara vilkdnda i Portugal i den mening som avses i artikel 8.2 ¢
i forordning nr 40/94 (nu artikel 8.2 c i férordning nr 207/2009).

Invindningsenheten avslog invidndningen genom beslut av den 4 september 2007.
Sokanden 6verklagade detta beslut till harmoniseringsbyran den 29 oktober 2007 i
enlighet med artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94 (nu artiklarna 58—64 i férord-
ning nr 207/2009).

Forsta 6verklagandendmnden avslog 6verklagandet genom beslut av den 4 juli 2008
(nedan kallat det angripna beslutet). Overklagandenimnden anslét sig till de argu-
ment som invindningsenheten hade utvecklat och fann att skillnaderna mellan de
motstaende varumairkena innebar att risk for forvéxling inte forelag i den mening
som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet i den mén detta innebar faststéllelse av in-
viandningsenhetens beslut att bifalla registreringsansokan, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta riattegdngskostnaderna.
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I skrivelse som inkom till tribunalens kansli den 10 mars 2010 aterkallade sokanden
sitt yrkande om dndring av det angripna beslutet och om ogiltigforklaring av registre-
ringen av det sokta varumarket.

Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— forplikta s6kanden att ersdtta rattegangskostnaderna.

Huruvida handlingar som ingetts forst vid tribunalen kan lidggas till grund for
provningen i sak

Sokanden har, i bilagorna 9-11 till sin ansokan, bifogat handlingar som innehéaller
forklaringar under ed, till stod for pastaendet att de dldre ord- och figurmérkena
CACHACA 51 och Cachacga 51 dr vilkédnda i Portugal (se ovan punkt 5).

Harmoniseringsbyran har hdvdat att dessa handlingar skulle innebéra att foremalet
for tvisten vid 6verklagandendmnden éndrades.

Handlingarna i bilagorna 9-11 till ansokan, som getts in forst vid tribunalen, kan
inte beaktas. Talan vid tribunalen syftar ndmligen till att réitten ska prova lagenlighe-
ten av 6verklagandendmndernas beslut, i den mening som avses i artikel 63 i férord-
ning nr 40/94 (nu artikel 65 i férordning nr 207/2009), och tribunalen ska darfor inte
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bedoma de faktiska omsténdigheterna pa nytt mot bakgrund av handlingar som getts
in forst vid tribunalen. Ovanndmnda handlingar ska séledes avvisas utan att det ar
nodvéndigt att bedoma deras bevisvirde (se, for ett motsvarande synsatt, forstain-
stansrittens dom av den 24 november 2005 i mal T-346/04, Sadas mot harmonise-
ringsbyran — LT] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), REG 2005, s. 11-4891, punkt 19
och dér angiven rittspraxis).

Provning i sak

Till stod for sin talan om ogiltigférklaring av det angripna beslutet har skanden an-
fort en grund som sonderfaller i tva delar. Grundens forsta del avser asidoséttande av
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 och den andra delgrunden avser asidosdttande av
artikel 52.1 a i férordning nr 40/94 (nu artikel 53.1 a i férordning nr 207/2009).

1. Den andra delen av den grund som dberopats till stod for ogiltigforklaringen av det
angripna beslutet: Asidosdttande av artikel 52.1 a i forordning nr 40/94

Harmoniseringsbyran gjorde en riktig bedomning niar den anmaérkte att andra delen
av den grund som aberopats till stod for ogiltigforklaringen av det angripna beslutet,
vilken avser ett asidoséttande av artikel 52.1 a i forordning nr 40/94, inte har nagot
féremél. Denna bestimmelse innehéller ndmligen en foérteckning 6ver relativa ogil-
tighetsgrunder for registrerade gemenskapsvarumirken. Det sokta varumérket om-
fattas déarfor inte av denna bestammelse.
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Talan kan séledes inte provas, savitt avser den andra delen av den grund som abero-
pats till stod for ogiltigférklaringen av det angripna beslutet.

2. Den forsta delen av den grund som dberopats till stod for ogiltigforklaringen av det
angripna beslutet: Asidosdttande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94

Den forsta delen av den grund som éberopats till stod for ogiltigforklaringen av det
angripna beslutet avser ett asidosittande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94. S6-
kanden har klandrat 6verklagandendmnden for att felaktigt ha slagit fast att skillna-
derna mellan de motstiende kdnnetecknen var tillrackliga for att risk for forvaxling
inte skulle foreligga hos omséttningskretsen inom de ifragavarande omradena, inbe-
gripet Portugal. S6kanden hade gjort gillande att de dldre ord- eller figurméarkena
CACHACA 51 och Cachaga 51 var vilkdnda i Portugal.

Parternas argument

Till stod for den enda grundens forsta del avseende ésidosédttande av artikel 8.1 b i
férordning nr 40/94 har sokanden i huvudsak anfort sju anmérkningar. Enligt dessa
gjorde 6verklagandendmnden en felaktig tolkning av denna bestammelse och av fast
rittspraxis, enligt vilken helhetsbedomningen av de motstdende varumirkena ska
goras mot bakgrund av varumaérkenas sirskiljande och dominerande bestdndsdelar.
Overklagandenimndens bedémning 4r darfér behiftad med flera fel.
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I sin forsta anmirkning har sokanden gjort géllande att 6verklagandendmnden gjorde
en felaktig bedomning genom att inte bedéma risken for forvaxling med avseende pa
den verkliga omsittningskretsen och i synnerhet genom att finna att omséattnings-
kretsen utgjordes av den stora allménheten.

I den andra anmérkningen har sékanden i huvudsak havdat att 6verklagandendmn-
den gjorde en felaktig bedomning genom att finna att de dominerande och sérskil-
jande bestandsdelarna i de dldre varumérkena utgjordes av cachaga och 51.

I den tredje anmirkningen har s6kanden hévdat att 6verklagandendmnden gjorde
en felaktig beddmning genom att finna att de motstaende varumairkena inte liknade
varandra i visuellt hdnseende.

I den fjirde anmérkningen har sékanden hdvdat att 6verklagandendmnden gjorde
en felaktig beddmning genom att finna att de motstaende varumairkena inte liknade
varandra i fonetiskt hdnseende.

I den femte anmérkningen har s6kanden hévdat att 6verklagandendmnden gjorde en
felaktig bedomning genom att finna att de motstdende varumaérkena inte liknade var-
andra i begreppsmiissigt hinseende.

I den sjatte anmérkningen har sokanden i huvudsak papekat att de ovanndmnda felen
inverkade pa det angripna beslutet i den man overklagandendmnden, pa grund av
dessa fel, felaktigt slog fast att risk for forvaxling inte forelag hos omsittningskretsen.
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I den sjunde anmérkningen anser sokanden slutligen att de handlingar som denne har
ingett &r tillrackliga for att styrka att de dldre ord- eller figurmérkena CACHACA 51
och Cachaga 51 é&r vilkidnda i Portugal eller &tminstone att de har hog sérskiljnings-
formaga i det landet. Overklagandenimnden gjorde en felaktig beddmning nir den
fann att det varumérke som skulle styrkas vara vilként var talet 51 och att det inte
hade styrkts att detta var vilként.

Harmoniseringsbyran har yrkat att talan ska ogillas, eftersom dverklagandendmnden
gjorde en riktig bedomning néar den fann att risk for forvéxling i den mening som av-
ses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 inte forelag i forevarande mal.

Tribunalens bedémning

Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 kan det sokta varumérket inte re-
gistreras efter invindning av innehavaren av ett dldre varumérke, om det — pé grund
av att det dr identiskt med eller liknar det dldre varumérket och de varor eller tjanster
som omfattas av varumirkena ér identiska eller dr av liknande slag — foreligger en risk
att allménheten forvixlar dem inom det omréade dér det dldre varumérket ar skyddat,
inbegripet risken for att varumérket associeras med det dldre varumarket.

Enligt fast réttspraxis foreligger risk for forvaxling om det finns risk for att allménhe-
ten kan tro att varorna eller tjdnsterna i friga kommer fran samma foretag eller i fore-
kommande fall fran féretag med ekonomiska band. Enligt samma réattspraxis ska det
vid provningen av huruvida det foreligger risk for forvaxling, utifran den uppfattning
som omsdttningskretsen har av de aktuella kinnetecknen samt av de aktuella varorna
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eller tjénsterna, goras en helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga relevanta fak-
torer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kédnneteckenslikheten och
likheten mellan de berdrda varorna eller tjinsterna (se forstainstansrattens dom av
den 9 juli 2003 i mal T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyran — Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 30-33
och dér angiven rittspraxis).

For att det ska foreligga risk for forvixling enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94
krévs savil att de motstaende varumirkena &r identiska eller liknar varandra som att
de varor eller tjdnster som avses dr identiska eller avliknande slag. Det &r fraga om ku-
mulativa villkor (se forstainstansrittens dom av den 22 januari 2009 i mal T-316/07,
Commercy mot harmoniseringsbyrdn — easyGroup IP Licensing (easyHotel),
REG 2009, s. II-43, punkt 42 och dir angiven réttspraxis).

Grundens forsta del avseende asidoséttande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94
ska i forevarande méal provas mot bakgrund av de principer som angetts ovan i
punkterna 28-30.

Omsittningskretsen

Enligt rittspraxis ska en normalt informerad och skiligen uppméarksam och medve-
ten genomsnittskonsument av det ifrdgavarande varu- eller tjdnsteslaget beaktas vid
helhetsbedomningen av risken for forviaxling. Det ska dven beaktas att genomsnitts-
konsumentens uppmaérksamhet kan variera beroende pa vilket varu- eller tjansteslag
det ér fraga om (se forstainstansréttens dom av den 13 februari 2007 i mal T-256/04,
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Mundipharma mot harmoniseringsbyran — Altana Pharma (RESPICUR), REG 2007,
s. I1-449, punkt 42 och dér angiven réttspraxis).

I punkt 20 i det angripna beslutet fann 6verklagandendmnden att omsattningskretsen
utgjordes av den stora allmidnheten och var sammansatt av genomsnittskonsumenter
i Portugal, Spanien, Férenade kungariket, Osterrike och Danmark som var normalt
informerade, skiligen uppmérksamma och medvetna.

Vad for det forsta géller det territorium som ska beaktas vid beddmningen av ris-
ken for forvaxling finner tribunalen, i likhet med vad 6verklagandendmnden, utan
att detta har bestritts, angav i punkt 20 i det angripna beslutet, att eftersom de éldre
varumdrkena ér nationella varumérken utgors detta territorium av de medlemsstater
i vilka de ovanndmnda varumérkena atnjuter skydd, det vill sdga Portugal, Spanien,
Forenade kungariket, Osterrike och Danmark.

Vad for det andra géller de konsumenter som utgoér omséttningskretsen har sokan-
den i sin forsta anmarkning gjort géllande att det angripna beslutet &r behéftat med
fel, eftersom det inte &r "allménheten i dess helhet” utan endast unga och medelal-
ders konsumenter som utgor de ifragavarande konsumenterna. S6kandeforetaget har
harvid anmarkt att det under forfarandet vid harmoniseringsbyrén styrkte att det ar
den ovanndmnda allménheten, med undantag av barn och dldre, som konsumerar
drycken cachaga.

I forevarande mal omfattas de varor som avses med det sokta varumérket och de éld-
re varumdrkena av klass 33, som i Nice6verenskommelsens mening omfattar "alko-
holhaltiga drycker (ej 61)". De dldre varumérken som registrerats i Danmark, Férenade
kungariket, Spanien och Osterrike har endast registrerats for "likér pa sockerrorsbas’,

II - 3927



37

38

39

DOM AV DEN 3.9.2010 - MAL T-472/08

"alkoholhaltiga drycker pa bas av destillerade sockerror” eller “alkoholhaltiga drycker
pa sockerrorsbas”

Sokandeforetaget har visserligen anmaérkt att det anviander endast de dldre varumar-
kena for att salufora ett sarskilt slags alkoholhaltiga drycker eller likorer som tillver-
kats i Brasilien pa sockerrorsbas, namligen cachaca och att det finns all anledning
att tro att Missiato Industria e Comercio kommer att saluféra cachaca under det
sokta varumirket, eftersom det foretaget redan salufor detta slags varor under detta
varumarke.

De rittigheter som skyddas eller kan skyddas av de motstdende varumérkena omfat-
tar samtliga varu- och tjansteslag for vilka dessa varumaérken atnjuter skydd och samt-
liga varuslag som anges i registreringsansokan. De affdrsbeslut som innehavarna av de
motstidende varumirkena fattar eller kan fatta utgér omstiandigheter som maéste skilj-
as fran de réttigheter som foljer av varumirkesrittigheterna. Dessa beslut beror nam-
ligen endast pa innehavarnas vilja och kan déarfor forandras. S& lange forteckningen
6ver de varor som avses med de motstaende varumirkena inte dndras kan dessa om-
standigheter inte inverka pa omsittningskretsen pa nagot sétt som ska beaktas vid be-
domningen av om risk for forvaxling foreligger i den mening som avses i artikel 8.1 b i
férordning nr 40/94 (se, for ett motsvarande synsitt, forstainstansriattens dom av den
13 april 2005 i mal T-286/03, Gillette mot harmoniseringsbyran — Wilkinson Sword
(RIGHT GUARD XTREME sport), ej publicerad i rattsfallssamlingen, punkt 33).

Med beaktande av att de varor med avseende pé vilka de dldre varumérkena &tnju-
ter skydd och de varor som anges i varumérkesansokan ar gangse konsumentvaror
(de &r namligen inte avsedda for specialister), gjorde dverklagandendmnden en riktig
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bedomning nir den i punkt 20 i det angripna beslutet angav att omsittningskretsen
utgdrs av genomsnittskonsumenter i Portugal, Spanien, Férenade kungariket, Os-
terrike och Danmark som var normalt informerade, skiligen uppméirksamma och
medvetna.

Alkoholhaltiga drycker, inbegripet alkoholhaltiga drycker pa sockerrérsbas, séljs vis-
serligen pa restauranger och barer, bland annat i form av cocktails sdsom caipirinha,
och vissa reklamkampanjer som avser dessa drycker riktar sig visserligen sarskilt till
unga och medelalders konsumenter. Emellertid saluférs dessa varor vanligtvis gene-
rellt, och de sidljs inte endast i specialbutiker utan aven i stormarknader, varfor de ar
tillgangliga for den stora allménheten (se, for ett motsvarande synsitt, forstainstans-
rattens dom av den 14 december 2006 i de forenade malen T-81/03, T-82/03 och
T-103/03, Mast-Jdgermeister mot harmoniseringsbyran — Licorera Zacapaneca (VE-
NADO med ram m.fl.), REG 2006, s. II-5409, punkt 82). Det foljer for 6vrigt av hand-
lingarna nr 1 och 2 som s6kanden ingett vid harmoniseringsbyran, och som ndmndes
i punkt 41 i det angripna beslutet, att varor som forsetts med de dldre portugisiska
varumdrkena salufors i livsmedelsdetaljhandeln, bland annat i stormarknader.

Betriffande sokandens argument att dverklagandendmnden inte uttryckligen angav
i det angripna beslutet att omséttningskretsen bestér uteslutande av vuxna konsu-
menter, ar det tillrackligt att anmérka att med hénsyn till allménintresset ér det i all-
minhet forbjudet att sélja alkoholhaltiga drycker till barn och att omséttningskretsen
for dessa varor dérfor redan pé grund av bestimmelser i lag dr begriansad till vuxna.
Det finns inte négon del av det angripna beslutet som ger anledning att tro att Gver-
klagandendmnden underldt att beakta lagenliga begrénsningar, i samband med ge-
nomsnittskonsumenternas alder i samtliga medlemsstater med avseende pa vilka den
beddomde huruvida risk for forvixling forelag eller att dess bedomning péaverkades.
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Tribunalen kan darfor inte godta sokandens forsta anmérkning avseende att dver-
klagandendmnden gjorde en felaktig bedomning med avseende pé definitionen av
omsittningskretsen i punkt 20 i det angripna beslutet.

Varuslagslikheten

Vid bedomningen av varu- eller tjdnsteslagslikheten ska, enligt fast réttspraxis, samt-
liga relevanta faktorer som éar kdnnetecknande for férhallandet mellan varorna eller
tjansterna beaktas, sérskilt deras art, avsedda &ndamal och anvandningsomrade samt
huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Aven andra faktorer kan
beaktas, som exempelvis de aktuella varornas distributionskanaler (se forstainstans-
rattens dom av den 11 juli 2007 i mal T-443/05, El Corte Inglés mot harmoniserings-
byran — Bolafios Sabri (PiraNAM disefio original Juan Bolanos), REG 2007, s. I1-2579,
punkt 37 och dér angiven réttspraxis).

Da de varor med avseende pé vilka det dldre varumairket atnjuter skydd inbegriper de
varor som anges i varumérkesansokan, ska dessa varor anses vara identiska (domen i
det ovan i punkt 14 ndimnda méalet ARTHUR ET FELICIE, punkt 34 och dir angiven
rattspraxis).

Sokanden har inte bestritt 6verklagandenidmndens bedomning, i punkterna 22 och 36
i det angripna beslutet, att de varor med avseende pa vilka det dldre varumaérket &t-
njuter skydd ar identiska med de varor som anges i varumarkesansokan, eftersom
de sistndmnda "inbegriper (eller inbegrips i) de varor for vilka de dldre varumérkena
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atnjuter skydd” Overklagandendmndens bedomning bor slés fast i enlighet med den
rittspraxis som anges ovan i punkt 44.

Kanneteckenslikheten

— Sérskiljande och dominerande bestandsdelar

Helhetsbedomningen av risken for forviaxling ska, vad giller de motstadende kénne-
tecknens visuella, fonetiska eller begreppsmassiga likhet, grunda sig pa det helhets-
intryck som dessa astadkommer med hénsyn bland annat till deras sirskiljande och
dominerande bestdndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de
ifragavarande varorna och tjénsterna har av varumérkena ar av avgorande betydelse
vid helhetsbedémningen av risken for forvixling. Genomsnittskonsumenten uppfat-
tar vanligtvis ett varumirke som en helhet och dgnar sig inte at att undersoka va-
rumirkets olika detaljer (se domstolens dom av den 12 juni 2007 i mal C-334/05 P,
harmoniseringsbyran mot Shaker, REG 2007, s. I-4529, punkt 35 och dir angiven
rattspraxis).

For att faststilla sdrskiljningsformagan hos en bestdndsdel i ett varumairke, ska det
goras en bedomning av huruvida bestandsdelen lampar sig som identifikationsmedel
for att faststélla att de varor med avseende pa vilka varumaérket har registrerats kommer
fran ett visst foretag och saledes for att sdrskilja dessa varor fran andra foretags. Vid
denna bedémning ska hiansyn bland annat tas till bestandsdelens inneboende egenska-
per mot bakgrund av frigan huruvida den &r beskrivande med avseende pé de varor
for vilka varumérket har registrerats (se forstainstansriattens dom av den 13 juni 2006 i
maél T-153/03, Inex mot harmoniseringsbyran — Wiseman (atergivningen av en kohud),
REG 2006, s.11-1677, punkt 35 och ddr angiven réttspraxis, och avden 13 december 2007
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i mal T-242/06, Cabrera Sanchez mot harmoniseringsbyran — Industrias Cérnicas Val-
le (el charcutero artesano) ej publicerad i réttsfallssamlingen, punkt 51).

Bedomningen av likheten mellan tva varumérken kan inte avse endast en bestandsdel
i ett ssmmansatt varumirke, vilken jaimfors med ett annat varumaérke. Jamforelsen
ska tvirtom goras genom att de aktuella varumaérkena, betraktade vart och ett for
sig, undersoks i sin helhet. Detta utesluter emellertid inte att omséttningskretsens
minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumérke ger under vissa for-
hallanden kan domineras av en eller flera av varumarkets bestdndsdelar (se domen i
det ovan i punkt 46 nimnda malet harmoniseringsbyran mot Shaker, punkt 41 och
ddr angiven rdttspraxis). Det dr endast ndr alla andra bestdndsdelar i varumarket &r
forsumbara som bedémningen av likheten kan grunda sig enbart p& den domineran-
de bestandsdelen (domen i det ovan i punkt 46 nimnda maélet harmoniseringsbyran
mot Shaker, punkt 42, och dom av den 20 september 2007 i mal C-193/06 P, Nestlé
mot harmoniseringsbyran, ej publicerad i réttsfallssamlingen, punkt 42). Detta kan
vara fallet bland annat nir denna bestandsdel i sig kan dominera omsittningskretsens
minnesbild av varumirket pa ett sddant sétt att ovriga bestdndsdelar ar forsumbara
for helhetsintrycket (domen i det ovanndmnda malet Nestlé mot harmoniseringsby-
ran, punkt 43). Domstolen har preciserat att den omsténdigheten att en bestandsdel
inte dr forsumbar inte innebér att den d4r dominerande, pd samma sitt som att den
omstidndigheten att en bestandsdel inte &r dominerande inte innebér att den &r for-
sumbar (domen i det ovanndmnda mélet Nestlé mot harmoniseringsbyran, punkt 44;).

Nar vissa bestdndsdelar i ett varumérke har beskrivande karaktér for de varor och
tjidnster med avseende pd vilka varumarket &r skyddat eller for de varor och tjénster
som avses i registreringsansokan, kan dessa bestandsdelar endast tillerkénnas lag el-
ler mycket lag sdrskiljningsformaga (se, for ett motsvarande synsitt, forstainstans-
rittens dom av den 12 september 2007 i mal T-363/04, Koipe mot harmoniserings-
byrédn — Aceites del Sur (La Espafola), REG 2007, s. II-3355, punkt 92, och domen i
det ovan i punkt 47 ndmnda malet el charcutero artesano, punkt 52 och dér angiven
rittspraxis). Sirskiljningsformaga kan oftast tillerkédnnas endast pa grund av att dessa
bestdndsdelar kombineras med andra bestdndsdelar i varumérket. P4 grund av att
de har lag eller mycket lag sirskiljningsforméga, anser omséttningskretsen i allméin-
het inte att beskrivande bestandsdelar i ett varumarke &r dominerande for helhetsin-
trycket av varumaérket, utom nér de pa grund av sin placering eller storlek dr sddana
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att de kan gora intryck pad omsittningskretsen som far en minnesbild av dem (se,
for ett motsvarande synsitt, forstainstansrittens dom i det ovan i punkt 47 nimnda
maélet el charcutero artesano, punkt 53 och dir angiven réttspraxis, och av den 12 no-
vember 2008 i mal T-7/04, Shaker mot harmoniseringsbyran — Limifiana y Botella
(Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), REG 2008, s. II-3085, punkt 44 och
dér angiven réttspraxis). Detta betyder emellertid inte att de beskrivande bestands-
delarna i ett varumérke med nédvéindighet dr férsumbara for helhetsintrycket av va-
rumadrket. Det ska hérvid unders6kas om andra bestandsdelar i varumairket i sig kan
dominera omsittningskretsens minnesbild av detta (se ovan punkt 48).

Det finns inte nagra hinder mot att kontrollera huruvida visuell likhet foreligger mel-
lan ett ordmérke och ett figurmirke, eftersom bada dessa slag av varumérken har
en grafisk form som gor visuella intryck méjliga (se forstainstansréttens dom av den
4 maj 2005 i mal T-359/02, Chum mot harmoniseringsbyran — Star TV (STAR TV),
REG 2005, s. II-1515, punkt 43 och ddr angiven rittspraxis).

I punkt 24 i det angripna beslutet fann 6verklagandendmnden att den dominerande
bestandsdelen i det éldre portugisiska ordmarket var ordet cachaca, eftersom det var
placerat forst och eftersom den forsta delen av ett kidnnetecken enligt réttspraxis van-
ligtvis gor storre intryck pa konsumenten én den avslutande delen.

I punkt 25 i det angripna beslutet fann dverklagandendmnden att de dominerande
bestdndsdelarna i de dldre figurmérkena utgjordes av det centralt placerade figurele-
ment som bestar av talet 51 i vitt inom en cirkel som ér till hélften inford i ett brett
band som loper 6ver kiannetecknet fran den ena sidan till den andra, samt av det ord
som dr inskrivet ovanfor detta figurelement. Detta ord utgors av ordet cachaca utom
i den portugisiska registreringen nr 273105, dir det utgors av ordet pirassununga. Att
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dessa bestandsdelar har dominerande karaktir foljer av deras placering och av att de
ar storre dn de Ovriga bestandsdelarna i de ifrdgavarande varumérkena.

I punkterna 26 och 27 i det angripna beslutet fann 6verklagandendmnden att ordet
cachaca var en sérskiljande bestandsdel i de varumérken som registrerats i Spanien,
Forenade kungariket, Osterrike och Danmark, eftersom konsumenterna i dessa lan-
der anser att det ordet &r ett fantasiord. Inom dessa omraden utgér det ovanndmnda
ordet dessutom den mest sérskiljande bestandsdelen i de ifrdgavarande kdanneteck-
nen, eftersom det i egenskap av ordelement gor storre intryck pa konsumenten én det
figurelement som atfoljer det. Omsittningskretsen har ndmligen inte bendgenhet att
analysera kdnnetecknen och har littare att hanvisa till ett kinnetecken med hjalp av
dess ordelement. Vidare dr den ursprungliga sérskiljningsformagan hos tal begran-
sad, eftersom dessa "i allménhet syftar pa kvantitet, tidsperioder, en bestéllning och
sa vidare av en vara och konsumenterna dérfor inte dr vana vid att se dem som va-
rumirken” Dessutom anvinds tvasiffriga tal vanligtvis for att ange vissa egenskaper
hos alkoholhaltiga drycker, sésom alkoholstyrka i volymprocent eller den nédvindiga
mognadstiden.

I punkterna 26-28 i det angripna beslutet fann 6verklagandendmnden for 6vrigt att
orden cachaca och pirassununga saknade sdrskiljningsformaga i Portugal. Genom-
snittskonsumenten i Portugal uppfattar dessa ord som beskrivande for det slags vara
som avses med de motstdende varumirkena, respektive for en "plats i Brasilien” som
motsvarar tillverkningsorten.

I punkterna 28 och 29 i det angripna beslutet fann 6verklagandendmnden att den
mest sdrskiljande dominerande bestindsdelen i de varumirken som registrerats i
Spanien, Forenade kungariket, Osterrike och Danmark var bestandsdelen cachaca.
Med hinsyn till den beskrivande innebord orden cachaga och pirassununga har for
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portugisiska konsumenter och till att sédrskiljningsformagan hos tvasiftriga tal dr be-
gransad med avseende pa alkoholhaltiga drycker, ligger sarskiljningsférmagan hos de
aldre portugisiska ord- och figurmérkena i kombinationen av "deras bestandsdelar”
eller i deras "mest dominerande bestandsdelar’, ndmligen cachaga 51 och Pirassun-
unga 51.

I den andra anmérkningen har s6kanden i huvudsak hévdat att 6verklagandendamn-
den gjorde en felaktig bedomning genom att finna att bestandsdelen cachaca var en
dominerande och sérskiljande bestdndsdel i de dldre varumérkena. Ordet cachaga
saknar ursprunglig sarskiljningsforméga pa grund av att det har beskrivande karaktir
och detta giller bade betriffande portugisiska konsumenter och konsumenter i Spa-
nien, Forenade kungariket, Osterrike och Danmark. Risken for forviaxling bor bedo-
mas endast med avseende pa bestdndsdelarna 51 och 61 nir de associeras eller kan
associeras med cachaca.

Tribunalen ska dérfor 6verga till jamforelsen mellan de motstaende varumérkena ge-
nom att identifiera eventuella dominerande och férsumbara bestidndsdelar, forst i vart
och ett av de aldre varumairkena och darefter i det sokta varumarket.

Det dldre portugisiska varumairket utgors av en kombination av tva bestandsdelar,
varav den forsta dr ordet cachaca och den andra 51.

Det har inte bestritts att den portugisiske genomsnittskonsumenten uppfattar ordet
cachacga som ett ordelement som &r rent beskrivande for en alkoholhaltig dryck, nam-
ligen en spritdryck pa sockerrorsbas.
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Talet 51 framstar som ett arbitrirt sifferelement i det dldre portugisiska ordmérket.
I punkt 27 i det angripna beslutet anség 6verklagandendmnden visserligen att den
ursprungliga sérskiljningsformégan hos tal, i synnerhet tvasiftriga tal, 4r begransad,
eftersom dessa vanligtvis anvinds for att ange vissa egenskaper hos varor, bland an-
nat hos alkoholhaltiga drycker och konsumenterna inte dr vana vid att uppfatta dem
som varumirken. Overklagandenimnden underlit emellertid att beakta att omsitt-
ningskretsen, sdsom sokanden har anfort, inte omedelbart kan uppfatta talet 51 som
beskrivande for en viss egenskap hos den ifrdgavarande varan, eftersom det i det dldre
portugisiska ordmaérket inte dr forbundet med nagon av de enheter som vanligtvis an-
véands for att méita en viss egenskap hos alkoholhaltiga drycker, sdsom alkoholstyrkan
i volymprocent, volymen eller den nédvindiga mognadstiden. Harmoniseringsbyran
har i sin svarsinlaga for 6vrigt anfort att “det virde som talen [51 och 61] syftar pa ar
oként”

Det ér visserligen riktigt att 6verklagandendmnden i punkt 24 i det angripna beslutet
betecknade ordet cachaga som den dominerande bestdndsdelen i det dldre portugi-
siska ordmirket och i punkterna 26-28 i samma beslut angav att detta ord saknade
ursprunglig sdrskiljningsformaga i Portugal, dér det uppfattades som beskrivande for
det slags vara som avses. I punkterna 28 och 29 i det angripna beslutet fann 6verkla-
gandendmnden inte desto mindre att bestandsdelen 51 inte var férsumbar for hel-
hetsintrycket av detta varumaérke, eftersom detta varumérkes sérskiljningsformaga
ligger i kombinationen av bestdndsdelarna cachaga och 51.

Det kan dérfor inte goras gillande att 6verklagandendmnden underlit att beakta be-
stdndsdelen 51 i det dldre portugisiska ordmaérket, vid bedomningen av huruvida risk
for forvaxling foreldg i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.
Overklagandenimnden kan inte heller klandras for att i samband med denna bedém-
ning dven ha beaktat bestandsdelen cachaga. Genomsnittskonsumenten i Portugal
uppfattar visserligen denna bestandsdel som beskrivande for det ifrdgavarande slaget
av vara, men i det dldre portugisiska ordmérket bibehéller denna bestdndsdel dnda
en sjalvstandig karaktar i forhallande till bestandsdelen 51 samt en viss kvarstaende
sarskiljningsforméga som foljer av att den kombinerats med bestandsdelen 51 och
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av att den sdsom den forsta delen av det dldre portugisiska ordmérket normalt gor
storre intryck pa konsumenten i visuellt och fonetiskt hinseende dn den avslutande
delen (se, for ett motsvarande synsitt, forstainstansrattens dom av den 17 mars 2004
i de férenade malen T-183/02 och T-184/02, El Corte Inglés mot harmoniseringsby-
ran — Gonzdlez Cabello et Iberia Lineas Aéreas de Espana (MUNDICOR), REG 2004,
s. II-965, punkterna 81 och 83).

Hirav foljer att 6verklagandendmnden i fraga om det dldre portugisiska ordmaérket
inte gjorde en felaktig bedomning genom att beakta bestdndsdelarna cachaca och 51
ndr den bedémde huruvida risk for férvixling forelag i den mening som avses i arti-
kel 8.1 b i férordning nr 40/94.

De éldre figurmirkena ar bildade genom att flera ord- och figurelement har
kombinerats.

Det har inte bestritts att de bestandsdelar som bildar dessa varumérken, forutom
bestandsdelen cachaga eller pirassununga och bestandsdelen 51 i vitt inom en cirkel
som dr till hilften inford i ett brett band som l6per 6ver kidnnetecknet fran den ena si-
dan till den andra, dr forsumbara for helhetsintrycket av varuméarkena och darfér kan
bortses frin vid bedomningen av huruvida risk for forviaxling foreligger i den mening
som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

Betriffande de édldre portugisiska figurmirkena har det inte bestritts att genomsnitts-
konsumenten i Portugal uppfattar orden cachaga och pirassununga som rent beskri-
vande for det slags vara som avses med de ifrdgavarande varumirkena, ndmligen en
spritdryck pa sockerrorsbas och tillverkningsorten som ér en ort i Brasilien.
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Av samma skl som anges ovan i punkt 60, méste talet 51 anses vara en arbitrér be-
standsdel i de édldre portugisiska figurmérkena.

I punkterna 25 och 29 i det angripna beslutet konstaterade 6verklagandendmnden att
helhetsintrycket av varumérkena dominerades av bestindsdelarna cachacga eller pi-
rassununga och 51 samt att varumérkenas sirskiljningsf6rmaga lag i kombinationen
av dessa bestandsdelar.

Det kan dérfor inte med framgéng hévdas att 6verklagandendmnden underlit att be-
akta bestdndsdelen 51 i vitt inom en cirkel som ér till hélften inford i ett brett band
som loper 6ver kidnnetecknet fran den ena sidan till den andra, vilken éterfinns i de
dldre portugisiska figurmérkena, vid beddmningen av huruvida risk for forvixling
foreldg i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94. Overklagan-
dendmnden kan for 6vrigt inte klandras for att i samband med den sistndmnda be-
domningen ha beaktat bestandsdelen cachaca eller pirassununga. Genomsnittskon-
sumenten i Portugal uppfattar visserligen denna bestidndsdel som beskrivande for det
ifragavarande slaget av vara eller for tillverkningsorten, men i de dldre portugisiska fi-
gurmirkena bibehaller denna bestandsdel 4ndé en sjélvstindig karaktér i forhallande
till bestandsdelen 51 samt en viss kvarstaende sérskiljningsforméga som f6ljer av att
den kombinerats med bestandsdelen 51 och av att ordet cachaca eller pirassununga
har placerats pa en plats i kiinnetecknen som atminstone motsvarar placeringen for
bestandsdelen 51. Bestdndsdelen cachaca eller pirassununga kan darfor inte, &ven om
detta giller endast i visuellt hédnseende, anses vara forsumbar i forhallande till den
sistndimnda bestandsdelen.

Hérav foljer att 6verklagandendmnden, i fraga om de dldre portugisiska figurmérke-
na, inte gjorde en felaktig beddmning genom att beakta savil bestandsdelen cachaca
eller pirassununga som bestandsdelen 51 i vitt inom en cirkel som ér till hilften inférd
i ett brett band som loper 6ver kdannetecknet fran den ena sidan till den andra och
intrycket av att dessa kombinerats, nir den bedémde huruvida risk for férvixling
forelag i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.
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Overklagandenimnden konstaterade i punkterna 27 och 29 i det angripna beslutet
att cachaca var den dominerande och mest sédrskiljande bestandsdelen i de dldre va-
rumirken som registrerats i Spanien, Férenade kungariket, Osterrike och Danmark,
med hénsyn till att denna bestdndsdel hade ordkaraktir och var fantasifull for kon-
sumenterna i dessa linder samt med hénsyn till att sérskiljningsformégan hos tva-
siffriga tal dr begransad med avseende pa alkoholhaltiga drycker. Léngre fram i det
angripna beslutet fann 6verklagandendmnden emellertid inte att bestandsdelen 51
var forsumbar for helhetsintrycket av de ovanndmnda varumaérkena, utan beaktade
vederborligen denna bestindsdel vid bedomningen av huruvida risk for forvéixling
foreldg i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94. Bland annat angav
overklagandendmnden i punkt 31 i det angripna beslutet att "konsumenterna i Spa-
nien, Danmark, Férenade kungariket och Osterrike i fonetiskt hinseende hanvisar till
de dldre varumirkena genom att kalla dem cachaca eller cachaga 51, eftersom det ar
fraga om tva dominerande och sirskiljande bestdndsdelar”.

Det kan dérfor inte med framgang goras gillande att 6verklagandendmnden underlit
att beakta bestandsdelen 51 i vitt inom en cirkel som ér till hélften inford i ett brett
band som l6per 6ver kinnetecknet fran den ena sidan till den andra i de éldre varu-
mirken som registrerats i Spanien, Férenade kungariket, Osterrike och Danmark, vid
bedémningen av huruvida risk for férvaxling foreldg i den mening som avses i arti-
kel 8.1 b i forordning nr 40/94. Overklagandenimnden kan fér 6vrigt inte klandras
for att i samband med den sistndmnda bedomningen dven ha beaktat bestandsdelen
cachaga. Aven om det sdsom sokanden har hivdat kan antas att omsittningskretsen i
Spanien, Danmark, Férenade kungariket och Osterrike, eller en betydande del av den,
uppfattar denna bestandsdel som en generisk term eller ett ord som dr nédvandigt for
att ange det slags vara som avses med de ifrigavarande varumérkena, bibehaller denna
bestindsdel énda en sjélvstandig karaktdr i vart och ett av dessa varumairken i forhal-
lande till bestdndsdelen 51 samt en viss kvarstdende sérskiljningsformaga som foljer
av att den kombinerats med bestandsdelen 51 och av att ordet cachaca har placerats
pa en plats i kinnetecknet som dtminstone motsvarar placeringen for bestdndsdelen
51. Bestandsdelen cachaca kan darfor inte, &ven om detta géller endast i visuellt han-
seende, anses vara forsumbar i forhéllande till den sistndamnda bestdndsdelen.

Sokanden saknar saledes grund for att hévda att 6verklagandendmnden gjorde en fel-
aktig bedémning i friga om de dldre varumirken som registrerats i Spanien, Férenade
kungariket, Osterrike och Danmark genom att beakta sévil bestdndsdelen cachaca
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som bestandsdelen 51 i vitt inom en cirkel som ir till hélften inford i ett brett band
som loper 6ver kidnnetecknet fran den ena sidan till den andra och intrycket av att
dessa kombinerats, nar den beddmde huruvida risk for forvaxling foreldg i den me-
ning som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

Av vad anforts foljer att sokanden saknar grund for att havda att 6verklagandendamn-
den gjorde en felaktig beddmning genom att med avseende pa samtliga éldre varu-
mirken beakta savil bestandsdelen cachaca eller pirassununga som bestandsdelen 51
ndr den bedomde huruvida risk for forvixling forelag i den mening som avses i arti-
kel 8.1 b i férordning nr 40/94. Sokandens andra anméarkning kan dérfor inte godtas.

Overklagandendmnden konstaterade i punkt 30 i det angripna beslutet att den sir-
skiljande och dominerande besténdsdelen i det s6kta varumérket utgjordes av det
centrala siffer- och figurelementet 61, med hénsyn framfor allt till att dess centrala
placering understrukits med tvd sockerrorsvixter som ramar in det pa 6mse sidor
och, vidare, till att 6vriga bestandsdelar uppfattas som dekorativa och sekundéra, an-
tingen for att de &r beskrivande (tunnan och de bada sockerrorsvixterna) eller for att
de ar sma (uttrycket a nossa alegria pa bandet uppfattas som en dekorativ teckenfor-
klaring). Det framgar emellertid av det angripna beslutet att dverklagandendmnden
inte ansag att de figurelement som utgoérs av tunnan och de bada sockerrérsvixterna
samt det ordelement som utgors av uttrycket a nossa alegria var féorsumbara for hel-
hetsintrycket av detta varumirke. Vid bedomningen av huruvida fonetisk likhet f6-
reldg mellan de motstdende varumérkena angav 6verklagandendmnden namligen, i
punkt 31 i det angripna beslutet, att "mojligheten [inte kunde] uteslutas att [det sokta
varumdrket] kallades [a nossa alegria], eftersom ... detta dr det enda ordelementet i
kénnetecknet” I punkt 34 i det angripna beslutet beaktade 6verklagandendmnden,
vid bedémningen av huruvida likhet i begreppsmassigt hdnseende forelag mellan de
motstdende varumirkena, pa samma sétt den omstandigheten att "talet 61 i det sokta
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varumdrket avser en tunna, som ér en bestindsdel som inte forekommer i nagot av
de aldre varuméirkena”

Sokanden har i forevarande forfarande gjort gillande att beddmningen av huruvi-
da risk for forvéxling foreligger i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning
nr 40/94 ska goras med avseende endast pa bestandsdelen 61 som &r dominerande for
helhetsintrycket av det sokta varumérket. Harmoniseringsbyran har & sin sida yrkat
att talan ska ogillas och anser att bide bestindsdelen 61 och de figurelement som
utgors av tunnan och de bada sockerrorsvixterna samt det ordelement som utgors
av uttrycket a nossa alegria, vilka inte dr forsumbara for helhetsintrycket av det sokta
varumdrket, ska beaktas vid bedomningen.

Overklagandenimnden kan inte klandras for att ha beaktat uttrycket a nossa alegria
i det sokta varumérket vid beddmningen av huruvida risk for forvaxling forelag i den
mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94. Detta uttryck, som dr det enda
i det sokta varumairket, har betydelse for att uttala detta varumérke och kan dér-
for inte anses vara férsumbart for helhetsintrycket av detta. Overklagandenimnden
gjorde pa samma sitt en riktig beddmning nér den beaktade vissa figurelement i det
sokta varumirket, sisom teckningen av en tunna. Aven om de i hog grad for tankarna
till alkoholhaltiga drycker pa sockerrérsbas som kan lagras pa ekfat och dédrmed har
mycket lag sirskiljningsforméga med avseende pé sddana varor, bibehaller tunnan
och de bada sockerrorsvixterna en sjalvstindig karaktér i det sokta varumérket samt
en viss kvarstdende sérskiljningsformaga, som foljer av att de kombinerats med be-
stdndsdelen 61 och av att de har placerats pa en plats i det ovanndmnda varumaérket
som dtminstone motsvarar placeringen fér bestandsdelen 61. Overklagandenimnden
har darfor gjort en riktig bedomning nér den i forevarande mal har gjort géllande att
dessa bestandsdelar inte kan anses vara forsumbara i forhallande till den sistndmnda
bestandsdelen, atminstone inte i visuellt hinseende.

Med beaktande av vad ovan anforts och den réttspraxis som angetts ovan i punkt 46,
ska bedomningen av likheten mellan det dldre portugisiska ordmaérket och det sokta
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varumérket goras mot bakgrund av helhetsintrycket av kombinationen av besténds-
delen cachaga f6ljd av bestdndsdelen 51, a ena sidan, och helhetsintrycket av kombi-
nationen av den centralt placerade bestandsdelen 61 i vitt, bestandsdelar som bestar
av teckningen av en tunna inramad av tva sockerrorsvixter pa émse sidor och den
bestandsdel som utgors av uttrycket a nossa alegria, & andra sidan. Betraffande forhal-
landet mellan de dldre figurméarkena och det s6kta varumaérket ska samma bedémning
goras pa grundval av helhetsintrycket av kombinationen av bestandsdelen cachaca el-
ler pirassununga och bestdndsdelen 51 i vitt inom en cirkel som ér till hélften inford
i ett brett band som l6per 6ver kinnetecknet fran den ena sidan till den andra, a ena
sidan, och helhetsintrycket av kombinationen av den centralt placerade bestindsde-
len 61 i vitt, de bestindsdelar som bestar av teckningen av en tunna inramad av tva
sockerrorsvixter pd 6mse sidor och den bestandsdel som utgérs av uttrycket a nossa
alegria, & den andra sidan.

— Den visuella likheten

Betriffande den visuella likheten mellan de motstaende varumérkena fann 6verkla-
gandendmnden i punkterna 32 och 33 i det angripna beslutet att dessa 6verensstimde
endast avseende bilden av siffran 1. Relativa visuella likheter mellan siffrorna 5 och 6,
som skrivits med ett ganska vanligt typsnitt, kunde inte beaktas med hénsyn till att
omsittningskretsen dr van vid att se siffror och vanligtvis urskiljer detaljer som skiljer
sig &t. Att bilden av siffran 1 6verensstimmer i de motstdende varumérkena ar, med
beaktande av att de dr av olika beskaffenhet och har olika struktur och uppbyggnad,
inte tillrackligt for att dessa ska dstadkomma helhetsintryck som liknar varandra.

I den tredje anmérkningen har sokanden hévdat att 6verklagandendmnden gjorde en
felaktig bedomning genom att finna att de motstadende varumairkena inte gav liknan-
de intryck i visuellt hinseende. Bestdndsdelarna 51 och 61 liknar varandra i visuellt
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hianseende, eftersom de innehaller tva siffror, varav den ena ar identisk, eftersom de
har jamforbar langd, eftersom bada har skrivits i vitt mot svart bakgrund i en cirkel-
form och eftersom siffrorna 5 och 6 foreter stora grafiska likheter. Genom ordelemen-
ten i det sokta varumaérket, som skrivits pa portugisiska, antyds dessutom att de varor
som avses med detta varumirke kommer fran ett portugisisktalande land, vilket 6kar
risken for forvixling.

Harmoniseringsbyran har i huvudsak anfort att den tredje anméarkningen inte kan
godtas. Harmoniseringsbyran har hivdat att de motstdende varumérkena till sin hel-
het ir olika i visuellt hinseende. Aven talen 51 och 61 skiljer sig at i visuellt hinseende
med hénsyn till att siffrorna 5 och 6 har olika form.

De bestandsdelar som dr mest sdrskiljande for helhetsintrycket av det sékta varu-
mirket dr bestdndsdelen 61 och de dekorativa figurelement som utgors av tunnan
och de bada sockerrorsvixterna. Bestdndsdelen a nossa alegria, som s6kanden har
hénvisat till, gér bara ett mycket svagt visuellt intryck med hansyn till att den é&r li-
ten, har en underordnad placering i kinnetecknet och ett alldagligt grafiskt utseende.
I de édldre varumérkena domineras det visuella helhetsintrycket av bestandsdelarna
cachaga eller pirassununga och 51 och i det dldre portugisiska ordmérket kan detta
helhetsintryck, beroende pé den grafiska utformningen av detta, domineras av dessa
bestandsdelar. I de éldre figurmérkena domineras det visuella helhetsintrycket av det
dekorativa figurelement som utgérs av ett brett band som 16per 6ver kidnnetecknet
fran den ena sidan till den andra.

De motstaende varumérkena skiljer sig at i visuellt hinseende genom ordelementen a
nossa alegria, cachacga och pirassununga samt i forekommande fall genom de dekora-
tiva figurelementen som dr atergivna pa ett enkelt och relativt alldagligt sitt. Daremot
6verensstammer dessa varumiérken i visuellt hinseende genom bilden av ett tvasiff-
rigt tal, varav den ena siffran, siffran 1, dr identisk. Visserligen skiljer sig vissa detaljer i
den grafiska utformningen av siffrorna 5 och 6 fran varandra, men dessa skillnader ar
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mindre uttalade dn skillnaderna mellan dessa och andra siffror. I de motstadende kin-
netecknen aterges dessutom de tvasiffriga talen, ndmligen 51 i de &ldre figurmérkena
och 61 i det sokta varumirket, pa liknande sétt med stora skrivtecken som &r centralt
placerade i vit firg som kontrasterar mot en mork bakgrund. Dessutom é&r formen pa
denna bakgrund relativt likartad i de bada kdnnetecknen, ndmligen rund i de &ldre
figurmérkena och oval motsvarande tunnans kontur i det s6kta varumarket.

Den visuella likheten mellan de motstaende varumirkena forefaller visserligen vara
liten med avseende pé det visuella helhetsintrycket av dessa varumirken, men den &r
tillrickligt markbar for att hela omsittningskretsen ska uppfatta den. Overklagande-
ndmnden gjorde séledes en felaktig bedomning nir den slog fast att de motstdende
varumdrkena inte liknade varandra i visuellt hinseende och dérmed ska sokandens
tredje anmérkning godtas.

— Den fonetiska likheten

Betridffande den fonetiska likheten mellan de motstaende varumérkena fann 6verkla-
gandendmnden i punkt 31 i det angripna beslutet att de dldre varumérkena kallades
cachacga, cachaca 51 respektive pirassununga 51 och att det sokta varumarket skulle
komma att kallas 61, men att det inte kunde uteslutas att det skulle komma att kall-
las a nossa alegria. Den omstiandigheten att siffran 1 ensam uttalas pa samma sétt dr
otillracklig for att de motstaende varumirkena ska anses likna varandra i fonetiskt
hinseende.
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I den fjirde anmérkningen har sokanden hévdat att 6verklagandendmnden gjorde en
felaktig bedomning genom att finna att de motstaende varumarkena inte gav ett myck-
et liknande intryck i fonetiskt hdnseende. Med hénsyn till att omséttningskretsen &r
van vid att i barer och restauranger géra muntliga bestillningar av den vara som avses
med de dldre varumirkena och till att Missiato Industria e Comercio anvénder och
dven i framtiden kan anvénda det inledande ordet cachaca for att identifiera sina va-
ror, kommer de motstidende varumirkena att bestillas under namnen cachaca 51 och
cachaca 61. Den fonetiska likheten mellan varumérkena ar storst pa de sprak, sdsom
spanska och portugisiska, pa vilka siffrorna 5 och 6 uttalas med samma inledande och
avslutande bokstédver (s respektive enta). Portugisiska och spanska konsumenter ut-
talar talen 51 och 61 pa ndstan samma sitt; sin-cu-enta y um respektive se-senta y um
betriffande de portugisiska konsumenterna och sin-cuenta e uno respektive se-senta
e uno betriffande de spanska konsumenterna. Skillnaden mellan kidnnetecknen vilar,
med avseende pa de spanska och portugisiska konsumenterna, endast pa att boksté-
verna incu respektive ess finns i mitten av talen, sisom omséttningskretsen uttalar
dessa. Den fonetiska skillnaden mellan vissa bestandsdelar i de motstaende varumar-
kena har mindre betydelse med hénsyn till att dessa bestandsdelar har en dekorativ
eller beskrivande funktion i de ifrdgavarande kédnnetecknen.

Harmoniseringsbyran har i huvudsak anfort att den fjarde anmérkningen inte kan
godtas. De fonetiska skillnaderna mellan de motstidende varumérkena dr hoérbara
dven om endast talen 51 och 61 i dessa varumirken beaktas. I Spanien gér de fo-
netiska skillnaderna mellan cincuenta y uno och sesenta y uno inte obemarkt forbi.
Skillnaderna dr d@nnu tydligare pa engelska mellan fifty one och sixty one, pa tyska
mellan einundfiinfzig och einundsechzig och pa danska mellan enoghalvtreds och
enogtres. Pa dessa sprak uttalas inledningen av orden 50 och 60 pa helt olika sitt. I
Spanien, Férenade kungariket, Osterrike och Danmark blir de fonetiska skillnaderna
mellan de motstdende varumirkena dnnu tydligare om ordet cachaca beaktas, efter-
som omsittningskretsen inte uppfattar inneborden av det ordet, samt om uttrycket
a nossa alegria beaktas med avseende pa Spanien, eftersom omsittningskretsen kan
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forsta inneborden av det uttrycket. Den fonetiska likheten mellan de motstédende va-
rumérkena dr pa sin hojd liten eller ytterst liten i Spanien och den dr dnnu mindre
i Forenade kungariket, Osterrike och Danmark. I Portugal 4r den fonetiska likhe-
ten mellan de motstdende varumairkena liten eller ytterst liten, eftersom de fonetiska
skillnaderna mellan sincuenta y um och sesenta y um inte gér obemarkt forbi och
eftersom det kan formodas att uttrycket a nossa alegria uttalas.

Det dr mest troligt att omséttningskretsen hénvisar till de motstaende varumérkena
genom att uttala den kombination som utgors av de ordelement i varumérkena, vilka
inte dr forsumbara for helhetsintrycket av dem. De édldre varumérkena kallas dérfor
cachaca 51 eller pirassununga 51, och det sokta varumarket kommer att kallas 61 eller
mojligen 61 a nossa alegria.

De motstadende varumérkena skiljer sig at i fonetiskt hinseende genom ordelementen
a nossa alegria, cachaca och pirassununga. Dessa varumérken 6verensstimmer déire-
mot delvis med avseende péa uttalet av sifferelementet. Det ska inledningsvis konsta-
teras att pa samtliga berdrda sprak uttrycker de ord som motsvarar talen 51 och 61
ett tillagg av en enhet till talen 50 och 60. De fonem som uttrycker detta tillagg till
tiotalen uttalas pa vart och ett av de berdrda spraken tydligt och pa samma sitt i
orden 51 och 61. Pa tyska och danska uttalas de fonem som motsvaras av einund res-
pektive enog i orden einundfiinfzig och einundsechzig respektive enoghalvtreds och
enogtres dessutom forst. I motsats till vad s6kanden har hévdat skiljer sig de motsta-
ende varumirkena emellertid i fonetiskt hanseende genom uttalet av de fonem som
motsvarar tiotalen 50 och 60. Pa spanska och portugisiska ar skillnaderna avsevirda
mellan uttalet av de fonem som motsvarar & ena sidan cinquenta och sessenta och
4 andra sidan cincuenta och sesenta. Dessa skillnader gér inte obemérkt forbi om-
sattningskretsen. I motsats till vad sokanden har hdvdat 6verensstimmer inte ens de
fonem som motsvarar bokstéverna c och s i Portugal och i storsta delen av Spanien
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med varandra i de ifrdgavarande orden. Harmoniseringsbyran har anfort att dessa
skillnader dn dnnu mer horbara pa engelska (fifty och sixty), tyska (fiinfzig och sech-
zig) och danska (halvtreds och tres). P4 dessa sprak uttalas inledningen av talen 50
och 60 pa helt olika stt.

Harav foljer att den fonetiska likheten mellan de motstéende varumérkena, dven om
den ar liten med avseende pa det fonetiska helhetsintrycket av dessa varumarken, ar
tillrackligt markbar for att hela omsittningskretsen ska uppfatta den. Overklagande-
ndmnden gjorde saledes en felaktig bedomning nér den slog fast att de motstaende
varumdrkena inte liknade varandra i fonetiskt hinseende, och darmed ska s6kandens
fjairde anmarkning godtas.

— Den begreppsmassiga likheten

Overklagandenimnden angav i punkt 34 i det angripna beslutet att begreppsmissig
likhet mellan de motstdende varumaérkena inte i nagot fall kan bygga pa annat én det
tvasiffriga talet i vart och ett av dessa. Eftersom dessa tal ar helt olika pa grund av
sina absoluta ursprungliga virden, som i sig ar olika, och eftersom talet 61 i det sokta
varumdrket avser en tunna, dr de motstdende varumirkena olika i begreppsmassigt
hénseende.

I den femte anmirkningen har sokanden hivdat att 6verklagandendmnden gjorde
en felaktig bedomning genom att finna att de motstdende varumirkena inte lik-
nade varandra i begreppsmissigt hinseende. Den sirskiljande bestandsdelen i
dessa varumirken utgors av ett tvasiffrigt tal, varav den andra siffran ar identisk.
Denna bestédndsdel associeras med samma slags vara, ndmligen en spritdryck pa
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sockerrorsbas som tillverkats i Brasilien, och med ordelement pa portugisiska. Dess-
utom foregés de ifrdgavarande talen av ordet cachaca eller kan foregés av det ordet. I
begreppsmassigt hanseende skiljer sig de motstaende varumaérkena dérfor inte avse-
virt fran varandra.

Harmoniseringsbyran har i huvudsak anfért att den fjarde anmérkningen inte kan
godtas. Byran har invént att de motstaende varumairkena skiljer sig avsevért fran var-
andra i begreppsmassigt hinseende. Eftersom det viarde som talen 51 och 61 syftar pa
ar oként, kan dessa tal svarligen bidra till ndgon begreppsmassig likhet eller skillnad
mellan de motstaende varumairkena. Figurelementet i det sokta varumérket, ndmli-
gen tunnan inramad av tva sockerrorsvaxter, har diremot ett rikt innehall i begrepps-
missigt hinseende. Detta giller sd mycket mer som det inte framgér av handlingarna
i drendet att manga aktorer anvéinder sig av detta slags grafiska bestandsdelar, i vilken
stiliserad form det vara m4, vid saluforing av alkoholhaltiga drycker. Figurelementet
i det sokta varumaérket bidrar saledes till att skilja de motstdende varumérkena at i
begreppsmassigt hinseende. Genom uttrycket a nossa alegria tillfogas en bestandsdel
som dstadkommer begreppsmaéssiga skillnader mellan de motstaende varumaérkena, i
synnerhet i Spanien. Den sprakliga inneborden av detta uttryck kan liggas pa minnet.
Detta giller sa mycket mer som det &r den enda bestandsdel i det sokta varumaér-
ket som har en klar spraklig innebérd. Genom uttrycket a nossa alegria samt orden
cachaca och pirassununga tillfogas ytterligare bestandsdelar som &stadkommer be-
greppsmassiga skillnader i Portugal.

Den bestandsdel som dr mest sirskiljande for helhetsintrycket av det s6kta varumir-
ket dr bestandsdelen 61, pa grund av att den &r arbitrdr i férhallande till det ifraga-
varande varuslaget. De dekorativa figurelement som utgors av tunnan och de bada
sockerrorsvaxterna samt uttrycket a nossa alegria har i sig endast 1ag sarskiljningsfor-
méga i begreppsmassigt hinseende, eftersom de i hog grad for tankarna till det ifraga-
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varande varuslaget, ursprungsorten (ett portugisiskspréakigt land) eller vissa av varans
egenskaper. Dessa figurelement tjédnar séledes endast till att ge omséttningskretsen
associationer till ett varuslag, dess ursprung, dess egenskaper och de mest sérskil-
jande bestdndsdelarna i det sokta varumairket. I de édldre varumirkena ér bestdnds-
delen 51 den mest sérskiljande pa grund av att den ar fritt utformad i forhéllande till
det ifrdgavarande varuslaget (se ovan punkterna 60 och 67). Genom det dekorativa
figurelement som utgors av ett brett band som l6per 6ver kinnetecknet fran den ena
sidan till den andra i de dldre figurmirkena betonas i begreppsmaéssigt hinseende as-
sociationen mellan talet 51 och det varuslag som avses med dessa varumérken. Denna
bestdndsdel framstar darfér som underordnad for helhetsintrycket i begreppsmassigt
hidnseende av dessa varumirken. Bestandsdelarna cachaca och pirassununga i de dld-
re portugisiska varuméirkena har endast lag sdrskiljningsforméga i begreppsmaissigt
hénseende, eftersom de i hog grad for tankarna till det ifragavarande varuslaget eller
tillverkningsorten. Dessa bestandsdelar tjanar darfor endast till att ge omséttnings-
kretsen associationer till ett varuslag, dess tillverkningsort och de mest sérskiljande
bestandsdelarna i de ifragavarande varumirkena. Aven om det, sasom dverklagande-
ndmnden fann i punkt 26 i det angripna beslutet, kan antas att den storsta delen av
omsittningskretsen i Spanien, Danmark, Férenade kungariket och Osterrike anser
att ordet cachaca ir ett fantasiord, vilket s6kanden har bestritt (se ovan punkt 72),
kan bestdndsdelen cachaga tillsammans med bestindsdelen 51 anses utgora en av de
mest sdrskiljande bestandsdelarna i de éldre figurmérken som registrerats i Spanien,
Forenade kungariket, Osterrike och Danmark.

De motstaende varumaérkena skiljer sig at i begreppsmaissigt hinseende genom ord-
elementen a nossa alegria, cachacga och pirassununga samt i forekommande fall ge-
nom de dekorativa figurelementen. Daremot 6verensstimmer dessa varumirken del-
vis i fraga om sifferelementen 51 och 61. Det foreligger knappast nagot tvivel om att
omsittningskretsen omedelbart uppfattar dessa bestdndsdelar som tal som gor det
mojligt att uppskatta och jamfora kvantiteter eller storleksforhallanden eller att ordna
dessa bestandsdelar i nummerordning. Av skél som angetts ovan i punkt 60 kan det
under de omstindigheter som foreligger i mélet inte anses att omsittningskretsen
omedelbart uppfattar att de ifrdgavarande talen avser vissa tydligt definierade egen-
skaper hos det varuslag som avses med de motstidende varuméirkena, sdsom alkohol-
styrka i volymprocent, volym eller den nédvindiga mognadstiden. Hérav foljer att
omsittningskretsen uppfattar talen som begrepp i sig utan att kunna ge dem nagon
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konkret, tydlig och bestdmd betydelse i forhallande till de ifrdgavarande varorna, vil-
ket harmoniseringsbyran har medgett (se ovan punkterna 60 och 93).

Som tal betraktade foreter bestandsdelarna 51 och 61 vissa likheter i begreppsmas-
sigt hdnseende. Béda &r ndmligen naturliga tal, udda tvasiffriga tal, varav den andra
siffran, det vill sdga siffran 1 for ental, ar identisk. De ifrdgavarande talen skiljer sig dér-
emot fran varandra genom siffran for tiotalen, det vill sdga 5 i de dldre varuméarkena
och 6 i det sokta varumirket. Den begreppsmiissiga skillnad mellan de motstéende
varumérkena som foljer av att siffrorna for tiotal ér olika mildras av att i den stigande
ordningen tiotal kommer talet 50, som motsvarar fem tiotal, omedelbart under talet
60, som motsvarar sex tiotal och att virdet 50 darfér uppfattas som relativt néralig-
gande virdet 60.

Den grad av begreppsmissig likhet som foreligger mellan a ena sidan de aldre fi-
gurmirken som registrerats i Spanien, Férenade kungariket, Osterrike och Dan-
mark samt & andra sidan det sokta varumirket, och som beror pa bestindsdelarna
51 och 61, mildras emellertid ndgot om den storsta delen av omséttningskretsen i
dessa linder, saisom harmoniseringsbyréan har anfort, verkligen uppfattar bestdndsde-
len cachaca som ett fantasiord och om denna bestiandsdel ddrmed tillsammans med
talet 51 utgor en av de mest sérskiljande bestdndsdelarna i de dldre figurméarken som
registrerats i Spanien, Férenade kungariket, Osterrike och Danmark.

Med beaktande av vad ovan anforts foljer att begreppsmassig likhet foreligger mel-
lan de dldre portugisiska varumérkena och det sokta varumérket samt att denna kan
anses vara medelstor. Den begreppsmaissiga likhet som foreligger mellan & ena sidan
de ildre figurmirken som registrerats i Spanien, Férenade kungariket, Osterrike och
Danmark samt 4 andra sidan det sokta varumirket ska enligt de antaganden som
gjorts anses vara medelstor till liten. Overklagandenimnden gjorde saledes en felaktig
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bedomning nér den slog fast att de motstdende varumirkena inte liknade varandra
i begreppsmassigt hanseende och ddrmed ska sokandens femte anmérkning godtas.

Risken for forvéxling

Vid helhetsbeddomningen av risken for forvaxling foreligger ett visst samspel mellan
de faktorer som beaktas, déribland varumirkeslikheten och varu- eller tjénsteslags-
likheten (se ovan punkt 29). Lag varu- eller tjansteslagslikhet kan séledes kompen-
seras av hog varumairkeslikhet och omvént (domstolens dom av den 29 septem-
ber 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 17, av den 22 juni 1999 i
mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 19, och forsta-
instansrittens dom i det ovan i punkt 40 nimnda mélet VENADO med ram m.fl,,
punkt 74).

I samband med helhetsbedomningen av risken for férvixling ska det erinras om att
genomsnittskonsumenten av varor av det ifrdgavarande varuslaget enligt rittspraxis
sdllan har mojlighet att gora en direkt jaimforelse mellan de olika varumérkena utan
maéste forlita sig pa en oklar minnesbild av varumérkena (domen i det ovan i punkt 99
ndmnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

De motstaende kidnnetecknens visuella, fonetiska och begreppsmaissiga sardrag va-
ger inte alltid lika tungt i samband med denna helhetsbedéomning. En bedémning
ska goras av de objektiva forhallanden under vilka varuméirkena kan forekomma
p& marknaden (se, for ett motsvarande synsitt, forstainstansrittens dom av den
3 juli 2003 i mal T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyran — Anheuser-Busch
(BUDMEN), REG 2003, s. [I-2251, punkt 57, och av den 6 oktober 2004 i de for-
enade malen T-117/03-T-119/03 och T-171/03, New Look mot harmoniseringsby-
ran — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection), REG 2004,
s. II-3471, punkt 49).
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Graden av fonetisk likhet mellan tva varumérken har mindre betydelse i fraga om
varor som salufors pa ett sddant sitt att omsittningskretsen vid kopet vanligtvis far
en visuell uppfattning av det varumirke som varorna omfattas av (forstainstansrét-
tens dom av den 14 oktober 2003 i mél T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmo-
niseringsbyran — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. 11-4335,
punkt 55, och av den 28 juni 2005 i mal T-301/03, Canali Ireland mot harmonise-
ringsbyrdn — Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), REG 2005, s. 11-2479,
punkt 55).

Overklagandenimndens slutsats i det angripna beslutet, att risk for forvixling mellan
de motstdende varumirkena inte foreldg, grundades pa den omsténdigheten att dessa
till sin helhet var olika, i visuellt, fonetiskt och begreppsmaéssigt hénseende.

Sasom tribunalen har konstaterat ovan i punkterna 84, 90 och 98, édr det angripna
beslutet behiaftat med fel, eftersom det innehaller slutsatsen att de motstaende va-
rumérkena inte liknar varandra i visuellt, fonetiskt och begreppsmissigt hinseende.
De ifragavarande konsumenterna far ndmligen visuella och fonetiska intryck av de
motstdende varumérkena som liknar varandra i liten méan och intryck som liknar
varandra i medelstor eller liten mén i begreppsméssigt hédnseende.

I den sjatte anmarkningen har s6kanden i huvudsak papekat att dessa fel inverkade pa
det angripna beslutet, i den man de ledde till att 6verklagandendmnden felaktigt slog
fast att risk for forvaxling inte foreldg hos omséttningskretsen. Unga och medelélders
konsumenter som vanligtvis konsumerar cocktails i barer, restauranger eller hemma
kommer ihdg den fonetiska likheten mellan bestdndsdelarna 61 och 51 som foregas
av ordet cachaca och figurelementet i det sokta varumirket utgor inte en del av den
oklara minnesbild av varumirkena som dessa forlitar sig pd. Aven om omsittnings-
kretsen har majlighet att skilja de motstdende varumaérkena at, innebér de likheter
som foreligger mellan dem i visuellt, fonetiskt och begreppsmaissigt hidnseende att

II - 3952



106

108

COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS MOT HARMONISERINGSBYRAN —
MISSIATO INDUSTRIA E COMERCIO (61 A NOSSA ALEGRIA)
omsittningskretsen kan tro att de varor som avses med dessa varumérken kommer
fran samma foretag.

Aven om det fonetiska intrycket av varumirken for drycker, sisom harmoniserings-
byran har angett, ibland har tillmitts 6verviagande betydelse (forstainstansrattens
dom av den 15 januari 2003 i mal T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniseringsbyran
— Karlsberg Brauerei (MYSTERY), REG 2003, s. I1-43, punkt 48), kan detta inte kom-
ma i fraga i forevarande mal. Sdsom angetts ovan i punkt 40 salufors dessa varor van-
ligtvis generellt, och de siljs inte endast i specialbutiker utan dven i stormarknader.
Sokanden har dessutom gjort géllande, och harmoniseringsbyran inte har bestritt,
att ndr de alkoholhaltiga drycker eller likorer pa sockerrérsbas som avses med de
motstaende varumarkena konsumeras i barer och restauranger, sker detta i allmanhet
som ingrediens i cocktails, sasom caipirinha. Detta innebér att dessa drycker vanligen
bestills muntligen under namnen f6r dessa cocktails och inte under dryckernas egen
beteckning.

Under dessa forhallanden ska det fonetiska intrycket av de motstaende varumérkena
tillmétas endast en underordnad betydelse for helhetsintrycket av dessa varumérken.
Intrycken i visuellt och begreppsmassigt hidnseende ér diremot 6vervigande for detta
helhetsintryck.

Det &r vdsentligt att beakta att de motstdende varumirkena i visuellt och begrepps-
massigt hdnseende vilar pa en association mellan alkoholhaltiga drycker eller likorer
pa sockerrorsbas och, sérskilt i friga om de dldre portugisiska varumérkena for
cachaga, ett bestamt tal, ndmligen 51 i de dldre varumérkena och 61 i det s6kta varu-
mirket, som inte omedelbart erinrar omséttningskretsen om en viss egenskap hos det
ifrdgavarande varuslaget. Detta tal dr i bada de motstdende varumirkena ett naturligt
tal och ett udda tvasiffrigt tal, varav den andra siffran, det vill séga siffran for ental,
utgors av siffran 1. De visuella och begreppsmassiga skillnader mellan de motstaende
varumirkena som foljer av de grafiska skillnaderna och skillnaderna avseende vérde
mellan talen 50 och 60 mildras av att den grafiska utformningen av siffran 5 &r mer lik
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den grafiska utformningen av siffran 6 dn den grafiska utformningen av andra siffror
och omvint. Skillnaderna mildras vidare av att talet 50 kommer omedelbart under
talet 60 i den stigande ordningen tiotal, och omséttningskretsen, som &r normalt in-
formerad och skiligen uppmérksam och medveten, uppfattar darfor virdet av dessa
tal som relativt naraliggande.

De dldre varumirkena och det sokta varumaérket har eller, i fraga om det édldre portu-
gisiska ordmarket, kan ha, det gemensamt i visuellt hinseende att de ingdende talen
aterges med stora, enkla skrivtecken som dr centralt placerade i vit firg som kontras-
terar mot en mork bakgrund.

Figurelementen i de motstaende figurmirkena har inte nagot bestamt begreppsmais-
sigt innehall och framstar for portugisiska konsumenter, pd samma sétt som ord-
elementen cachaca, pirassununga och a nossa alegria, i visuellt hinseende som be-
standsdelar som dr avsedda att forstdrka intrycket av sifferelementet, det vill sdga talet
51 eller 61, tillsammans med det ifrdgavarande varuslaget, det vill sdga alkoholhaltiga
drycker eller likorer pa sockerrorsbas som tillverkats i ett portugisisktalande land, i
forevarande fall Brasilien. Dessutom Overensstimmer vissa av figurelementen i de
motstdende figurmérkena, sdrskilt den runda eller ovala formen som motsvarar tun-
nans kontur och som har forsetts med talen 51 i de dldre figurmérkena respektive 61
i det sokta varumirket. Dessa figurelement kan, p4 samma sétt som ordelementen
for den portugisiska allménheten, inte i sig vara tillrdckligt sarskiljande for de dldre
figurmérkena och det s6kta varumarket, for att risk for forvixling inte ska foreligga i
den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.
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De fonetiska skillnaderna mellan de motstdende varumirkena ér visserligen méarkba-
ra, men av de skél som angetts ovan i punkterna 106 och 107 framstar de som relativt
underordnade i forevarande mal.

Aven om omsittningskretsen skulle ha férmaga att uppfatta vissa skillnader mellan de
motstidende varumirkena, foreligger det med beaktande av vad ovan anforts och med
hinsyn till att de varor som avses med de ovanndmnda varumirkena ar identiska,
en verklig risk for att omsittningskretsen skulle sétta dessa varumérken i samband
med varandra. Dessa skillnader framstar i forevarande mél inte som tillrackliga for
att omséttningskretsen, eller atminstone genomsnittligt uppmérksamma portugi-
siska genomsnittskonsumenter av alkoholhaltiga drycker, som maéste forlita sig pa en
oklar minnesbild av helhetsintrycket av dessa varumarken, inte ska tro att de varor
som avses med dessa varuméirken kommer fran samma foretag eller fran féretag med
ekonomiska band.

Overklagandenimnden gjorde siledes en felaktig bedomning nir den slog fast att
risk for forvéixling mellan de motstaende varumérkena inte forelag i den mening som
avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94. Diarmed ska s6kandens sjitte anméarkning
godtas.

Talan ska darfor bifallas pa den aberopade grunden, vilken avser &sidoséttande av ar-
tikel 8.1 b i férordning nr 40/94, och det saknas anledning att préva s6kandens sjunde
anmirkning avseende oriktig bedomning av bevisningen for att de dldre ord- och
figurmérkena CACHACA 51 och Cachaga 51 ér vilkdnda i Portugal eller &tminstone
att de har hog sérskiljningsformaga i det landet. Det angripna beslutet ska ddrmed
ogiltigforklaras.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rdttegangsreglerna ska tappande part forpliktas att ersétta rétte-
gangskostnaderna, om detta har yrkats. Sokanden har yrkat att harmoniseringsbyran
ska forpliktas att ersétta réittegdngskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyran har
tappat malet, ska sokandens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

foljande:

1) Detbeslut som fattats av forsta 6verklagandenimnden vid Byran for harmo-
niseringinom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) (har-
moniseringsbyran) den 4 juli 2008 (drende R 1687/2007-1) ogiltigforklaras.

2) Harmoniseringsbyran ska ersitta rittegangskostnaderna.

Pelikdnova Jiriméae Soldevila Fragoso

Avkunnad vid offentligt ssmmantrdde i Luxemburg den 3 september 2010.

Underskrifter
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