DOM AV DEN 13.7.2005 — MAL T-40/03

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (ﬁﬁrde avdelningen)
den 13 juli 2005 *

I mal T-40/03,

Julidn Murda Entrena, Elciego (Spanien), foretridd av advokaten 1. Temifo
Ceniceros,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumiirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av 1. de Medrano Caballero och
G. Schneider, bada i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans éverklagandenimnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var -

* Rittegingssprik: spanska.
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MURUA ENTRENA MOT HARMONISERINGSBYRAN ~— BODEGAS MURUA (JULIAN MURUA ENTRENA)

Bodegas Murua, SA, Elciego, foretritt av advokaten J. Gonzalez Aparicio,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrins andra
overklagandeniamnd den 9 december 2002 (drende R 599/1999-2), avseende ett
invindningsforfarande mellan Bodegas Murua, SA och Julidn Murua Entrena,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN
(fjarde avdelningen)

sammansatt av ordféranden H. Legal samt domarna P. Mengozzi och
I. Wiszniewska-Bialecka,

justitiesekreterare: avdelningsdirektéren J. Palacio Gonzalez,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den
10 februari 2003,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till férstainstansrittens kansli den
7 augusti 2003,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens
kansli den 23 juli 2003,

efter att férhandling hallits den 9 mars 2005,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 1 april 1996 en ansdkan om registrering av ett gemenskaps-
varumirke till Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken,
monster och modeller) (harmoniseringsbyrin) i enlighet med r3dets férordning
(EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11,
1994, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dndrad lydelse.

Registreringsansokan avsag det figurkdnnetecken som éterges nedan:
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De varor som registreringsansokan avsag ingér i klass 33 i Niceéverenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumirkesregistrering av
den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg, och motsvarar féljande beskrivning:
"viner”.

Denna ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 14/97 av
den 11 augusti 1997.

Bodegas Muria, SA (nedan kallat intervenienten) framstillde den 10 november 1997
en invindning i enlighet med artikel 42 i forordning nr 40/94 mot registreringen av
detta gemenskapsvarumirke.

Den grund som anfordes till stéd for invindningen ér den som anges i artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94. Invindningen grundades dels pid ordmirket MURUA, vilket
registrerades i Spanien den 20 december 1978 under nummer 865 063, dels pd det
internationella ordmirket MURUA, vilket registrerades den 20 mars 1984 under
nummer 482 779 och atnjuter skydd i Tyskland, Frankrike, Osterrike, Schweiz och i
Benelux-linderna. Bida varumirkena omfattar varor som beskrivs pa foljande sitt:
"alla typer av viner”, vilka ingar i klass 33.

Invindningsenheten godtog invindningen den 2 juli 1999 och beslutade att det
sokta varumirket inte skulle registreras.

Sokanden 6verklagade invindningsenhetens beslut hos harmoniseringsbyrin den
30 november 1999.
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Genom beslut av den 9 december 2002 (nedan kallat det ifrigasatta beslutet),
bekriftade harmoniseringsbyrans andra 6verklagandenimnd invindningsenhetens
beslut och avslog 6verklagandet.

Overklagandenimnden fastslog i huvudsak att de motstiende varumirkena avsig
identiska varor och att den orddel som dominerar det varumirke som sokts
registrerat var identisk med intervenientens ildre ordmirken, eftersom den
innehdller bestindsdelen Murtia sasom forsta efternamn. Hirigenom foreldg risk
for forvixling mellan de motstaende varumirkena,

Parternas argument

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifragasatta beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyrin och intervenienten att vardera ersitta hilften av
riattegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.
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Riittslig bedomning

Sokanden har till stod for sin talan dberopat en enda grund som avser asidosittande
av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

Parternas argument

Efter att ha anfort att principen om samspel mellan graden av likhet mellan de varor
som avses och mellan varumirkena som &terfinns i rittspraxis kan fringis under
vissa omstindigheter, har s6kanden inledningsvis gjort gillande att 6verklagande-
nimnden felaktigt endast gjort en bedomning av det sékta varumirkets orddel och
inte en helhetsbedomning av de motstdende kinnetecknen. Enligt sékanden gjorde
overklagandenamnden en felaktig bedémning i tre hinseenden — visuellt, fonetiskt
och begreppsmassigt — vid jamforelsen av de motstiende kinnetecknen.

Vad betriffar jamforelsen av kinnetecknen i visuellt hinseende har sékanden erinrat
om att det sokta varumirket ir ett figurmirke. Figurmirkets dvre del bestar av en
bild av en jordbruksegendom omgirdad av trid och vinodlingar, och dess nedre del
av vapenskéldar ovanfor vilka orden Julidn Murda Entrena anges. Enligt sokanden
innebidr dessa figurdelar att det inte foreligger nigon risk for forvixling med det
dldre varumirket. Det dr siledes enligt sbkanden inte méjligt att endast gora en
bedémning av det sokta varumirkets orddel utan att, i likhet med dverklagande-
nidmnden i det ifrigasatta beslutet, sidositta principen om att det skall géras en
helhetsbedomning av de motstiende kiinnetecknen. Dessutom har sékanden sarskilt
framhallit att etiketten, pd vinomradet och i enlighet med radets férordning (EG)
nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden for vin (EGT L 179, s. 1), fyller en sérskild funktion d& den méjliggor for
konsumenten att kinna igen varan. Det sékta varumirkets orddel och figurdelar,
som utgor just vinets mirkning, skall anses utgora en enhetlig helhet.
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Vad betriffar jamforelsen i fonetiskt hiinseende har sokanden gjort gillande att de
motstdende kinnetecknen endast sammanfaller genom ordet Murta, vilket utgor
den enda orddelen i det édldre varumirket medan det sokta varumirket bestir av
fornamnet och efternamnen Julidn Murda Entrena. Sokanden har medgett att
fornamnet Julidn &r relativt vanligt férekommande, men har gjort gillande att
kombinationen av efternamnen Murda och Entrena, vilken &r mycket ovanlig, ir
unik och utmirkande och i fonetiskt hinseende utan svarighet sirskiljande.
Sokanden anser med andra ord att overklagandenimnden gjorde en felaktig
bedémning ndr den, i punkt 17 i det ifrigasatta beslutet, fastslog att spanska
konsumenter som kommer i kontakt med en orddel som bestir av ett fornamn, i
forevarande fall Julidn, och tva efternamn, i férevarande fall MurdGa och Entrena,
tenderar att bortse fran féornamnet och det andra efternamnet. Enligt sékanden #r
det, i ett sadant rittssystem som det spanska ddr medborgarna har tva efternamn, i
stillet avgorande huruvida den ifrdgavarande orddelens bestindsdelar var for sig har
sarskiljningsformaga.

Vad betriffar jaimforelsen i begreppsmissigt hinseende anser sékanden att det
foreligger tillrickligt stora skillnader mellan de motstiende kinnetecknen, di det
sokta varumirket for 6vrigt utgors av efternamnet pad den person som ansékt om
registrering. Harvid har sokanden dessutom anfort att intervenienten inte kan géra
gillande ensamriitt till ordet Murta och dérigenom hindra sékanden att anviinda sitt
efternamn. Till stod for detta argument har sékanden 3beropat artikel 6.1 i radets
forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT 1989, L 40, s. 1; svensk specialutgava,
omrade 13, volym 17, s. 178), avseende begrinsningar av ett varumarkes rattsverkan,
samt harmoniseringsbyrans tidigare beslutspraxis.

Sokanden har forklarat sig vara medveten om att nationella domstolars avgéranden
inte dr bindande vare sig for harmoniseringsbyran eller f6r férstainstansritten, men
har trots detta velat fista forstainstansrittens uppmirksamhet vid de faktiska
omstindigheter som skiljer férevarande mal frin det mal mellan samma parter i
vilket Tribunal Supremo (Spaniens hogsta domstol) meddelade dom nr 559/1994
den 20 juni 1994. Sokanden har sirskilt framhallit att det spanska nationella
varumirket Julidn Murta Entrena, vilket var i friga i detta mal och som Tribunal
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Supremo ogiltigférklarade, endast bestod av ovannimnda orddelar, till skillnad fran
det varumirke som ir i friga i forevarande mal. Sékanden har vidhallit att de
spanska bestimmelserna som tillimpades i detta mal ar obsoleta.

Aven om sékanden har medgett att intervenienten har forvirvat en del av sina
varumirken fran sokandens far, dr sokanden forvadnad over att det, i likhet med vad
intervenienten hivdat, kan anses att det foreligger en risk for férvixling mellan
varumirken som savil i Spanien som i Danmark under en lang period friktionsfritt
har forekommit samtidigt pA marknaden. Sokanden har dessutom bifogat ett flertal
handlingar till sin ans6kan vilka har till syfte att visa att ett stort antal spanska
registrerade varumirken innehaller ordet Murta och vilka, enligt s6kanden, visar att
de motstdende varumirkena friktionsfritt kan férekomma samtidigt pA marknaden.
Sokanden har dven bifogat andra handlingar till sin ansékan i syfte att visa att det pa
vinomréidet forekommer manga registrerade varumirken samtidigt pa& marknaden
som innehaller samma orddelar som &r gemensamma for ett stort antal av dem.

Harmoniseringsbyran har inledningsvis pipekat att de handlingar som bifogats
ansokan, och som pastis utvisa att mainga spanska registrerade varumirken
innehéllande ordet Murta friktionsfritt har forekommit samtidigt pd marknaden,
har dberopats for forsta gingen vid forstainstansritten och dérfor inte kan upptas till
sakprovning.

Vad betriffar provningen i sak har harmoniseringsbyran, efter att ha erinrat om att
éverklagandenimnden endast har gjort en bedomning av risken for forvixling
mellan de motstdende varumirkena med avseende pa spanska konsumenter, anfort
att sokandens péstienden saknar grund.

Harmoniseringsbyrdn har for det forsta gjort gillande att orddelen Julidn Murda
Entrena utgér den dominerande bestdndsdelen i det sékta varumirket, pa grund av
att denna bestdndsdel dr mest framtridande i detta kinnetecken. Harmoniserings-
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byrdn anser att varumirkets figurdelar ddremot ir av dekorativ eller underordnad
karaktir, eftersom de ir vanligt forekommande pa vinetiketter.

Mot bakgrund av denna precisering har harmoniseringsbyran for det andra gjort
gillande att det foreligger en viss likhet i visuellt hinseende mellan den
dominerande orddelen i det sokta varumirket och det dldre varumirket. Harmoni-
seringsbyran delar sokandens uppfattning vad betriffar etikettens sirskilda betydelse
pa vinomradet, men anser att konsumenten &r van vid att ligga den orddel som den
kint igen p& minnet som sirskiljande kinnetecken for ett vin.

Harmoniseringsbyrdn anser att de motstiende kinnetecknen liknar varandra i
fonetiskt hinseende, d&ven om den har observerat att nigon sidan slutsats inte
aterfinns i det ifrdgasatta beslutet.

Harmoniseringsbyridn anser att likhet i begreppsmissigt hinseende generellt sett
foreligger om omsittningskretsen uppfattar att de tvd motstiende kinnetecknen
innehéller en semantisk bestindsdel som ir identisk. I forevarande fall liknar enligt
harmoniseringsbyran de tvd motstiende kdnnetecknen varandra i begreppsmissigt
hianseende genom att de innehaller egennamn och efternamn av spanskt ursprung,
vilka uppfattas som sadana av omsittningskretsen, och eftersom namnet Murua
utgér den dominerande bestandsdelen i det s6kta varumairkets orddel och utgér den
enda bestindsdelen i det dldre varumirket.

Aven om harmoniseringsbyrin har medgett att fysiska personer, enligt spanska
bestimmelser om civilstind, anges genom tvé efternamn, menar den emellertid att
det forsta efternamnet ar av storre betydelse dn det andra, eftersom omsittnings-
kretsen dr van vid att kdnna igen personer endast genom deras forsta efternamn.
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Hirav f6ljer enligt harmoniseringsbyrén att de tva motstdende kinnetecknen i hog
grad liknar varandra i begreppsmissigt hinseende, pa grund av att ordet Murtia
forekommer i dessa kinnetecken.

Harmoniseringsbyrén har dragit stutsatsen att det foreligger en risk for forvixling
mellan de tvd motstdende varumirkena, med beaktande av att de varor som avses
med de motstiende varumirkena ir identiska, vilket sokanden inte har bestritt, och
att de motstdende kannetecknen liknar varandra vilket har angetts i det ifragasatta
beslutet. Harmoniseringsbyrén har sirskilt framhallit att det objektivt sett finns en
risk att den konsument som kinner till de viner som avses med det ildre varumirket
far uppfattningen att det vin som salufors med etiketten innehallande beteckningen
Julidn Murta Entrena ir en ny produkt frin samma foretag som det som salufér de
viner som avses med det édldre varumirket. Harmoniseringsbyran har dessutom
betonat att sokandens papekande att principen om samspel mellan graden av likhet
mellan de varor som avses och mellan varumirkena kan fringas under vissa
omstdndigheter &r irrelevant, eftersom sokanden inte har styrkt dessa omstindig-
heter.

For det tredje anser harmoniseringsbyrén, betriffande avgérandet fran Tribunal
Supremo som ndamnts ovan i punkt 18, att iven om den inte dr bunden av nationella
domstolars avgoranden kan de faktiska och rittsliga omstindigheter som Iag till
grund for avgorandet frin Tribunal Supremo vara till nytta vid losningen av tvisten.
Harmoniseringsbyran har framfor allt gjort gallande dels att detta avgorande innebir
att sokandens argument att de motstiende varumirkena friktionsfritt férekommit
samtidigt i Spanien vederldggs, dels att avgorandet innebir att det star klart att
sokandens avsikt dr att lita registrera det ordkinnetecken som gav upphov till
avgorandet frén Tribunal Supremo som gemenskapsvarumirke, men denna géng
innefattat i ett figurmirke.

Harmoniseringsbyran har inte heller godtagit sbkandens pastiende att intervenien-
ten tillignat sig sokandens efternamn, och har angett att begrinsningen av
varumirkets réttsverkan endast ar relevant nir varumirket har registrerats. Vidare
anser harmoniseringsbyran att det folier av det ovannimnda avgérandet fran
Tribunal Supremo att egennamn star till fritt forfogande. Enligt detta avgérande
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undslipper niamligen ett efternamn inte prévningen av huruvida det foreligger en
risk for forvixling nir en ekonomisk akt6ér onskar anvinda det sdsom varumdrke.
Enligt harmoniseringsbyran gjorde 6verklagandenimnden séiledes en riktig bedom-
ning nir den i férevarande fall ansag att begrinsningen av varumadrkets rattsverkan
inte paverkade bedomningen av huruvida det forelag en risk for forvixling mellan de
motstaende varumirkena.

Intervenienten har inledningsvis erinrat om att den blev innehavare av det ildre
varumirket efter det att ett verlitelseavtal slutits med s6kandens far i enlighet med
spansk ritt. Intervenienten har foljaktligen gjort gillande att sokanden nu inte har
rétt att gora intrng i ensamritten till detta varumirke: Intervenienten har for 6vrigt
dven invint mot sdkandens pastiende att det dldre varumarket under en lang period
forekommit i Spanien samtidigt som s6kandens dldre spanska ordmirke Julidn
Murta Entrena; som inneholl samma orddel som det sokta varumirket. Samtliga
faktiska omstindigheter som lag till grund foér det ovannamnda avgoérandet fran
Tribunal Supremo, vilket berorde samma parter, tyder namligen p&d motsatsen.

Vad betriffar bedomningen avseende overklagandenimndens jamforelse av de
motstiende kinnetecknen, foretrader intervenienten i huvudsak samma uppfattning
som harmoniseringsbyran. Betriffande betydelsen av det forsta efternamnet i
forevarande mal, har intervenienten tillagt att sékanden tidigare, under den period
di denne anvinde det spanska ordmirket Julidn Murtia Entrena — innan det
ordmirket ogiltigforklarades genom det ovannimnda avgoérandet frain Tribunal
Supremo — aldrig anvénde sitt andra efternamn. Diremot anvinde sékanden vid
flera tillfallen sitt forsta efternamn.

Intervenienten har betriffande risken for férvixling mellan de motstaende
varumirkena papekat att det dr friga om en verklig risk, eftersom det forutom
overklagandenimndens bedémning som bor godtas, redan tidigare har konstaterats
att en sddan risk foreligger. Hirvid saknar sokandens resonemang betriffande
etikettens betydelse och forekomsten av varumirken som innefattar ordet Murta
relevans. Intervenienten anser betriffande etikettens betydelse att etiketten, vars
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utformning alltid faststills efter det att ett varumirke registrerats, for den hiindelse
att det sokta varumirket registreras ytterligare bidrar till risken for forvixling,
eftersom den inte endast anger varumirkesinnehavarens namn utan édven orten dar
foretaget har sitt site. I forevarande fall har sékanden och intervenienten sina siten
pa samma ort. Omsittningskretsen skulle siledes kunna tro att de varor som avses
med de motstdende varumirkena kommer fran samma foretag, eller i fore-
kommande fall fran foretag med ekonomiska band. Vad betriffar forekomsten av
varumirken som innefattar ordet Murda anser intervenienten att de varumirken
som sokanden har aberopat saknar relevans, eftersom de avser andra varor dn vin
och det i princip inte foreligger nagot hinder for att de registreras.

Forstainstansrdttens bedomning

I artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 anges att om innehavaren av ett dldre varumirke
invidnder skall det varumirke som ansokan giller inte kunna registreras om det — pa
grund av att det dr identiskt med eller liknar det ildre varumirket och de varor eller
tjdnster som omfattas av varumirkena ar identiska eller dr av liknande slag —
foreligger en risk att allmidnheten forvixlar dem inom det omrade dir det dldre
varumirket édr skyddat.

Enligt fast rittspraxis foreligger en risk fér forvixling om allminheten kan tro att
varorna eller tjansterna i fraga kommer frin samma foretag, eller i forekommande
fall fran foretag med ekonomiska band. Enligt fast rittspraxis skall vidare risken for
forvixling hos allminheten avgéras genom att det gors en helhetsbedomning, mot
bakgrund av hur omsittningskretsen uppfattar varumirkena, varorna och tjinsterna
i friga, med hinsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat
samspelet mellan varumirkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjianster
som de avser (se dom av den 9 juli 2003 i mél T-162/01, Laboratorios RTB mot
harmoniseringsbyrin — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
REG 2003, s. 11-2821, punkterna 31-33, och dir angiven rittspraxis).
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Av fast rittspraxis framgar dven att helhetsbedémningen av risken for férvixling,
vad giller de motstdende kiannetecknens visuella, fonetiska och begreppsmissiga
likhet, skall grunda sig pa det helhetsintryck som kinnetecknen ger, bland annat
med hinsyn till deras sirskiljande och dominerande bestdndsdelar (férstain-
stansrittens dom av den 14 oktober 2003 i mal T-292/01, Phillips-Van Heusen
mot harmoniseringsbyrdn — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),
REG 2003, s. 1I-4335, punkt 47, och dér angiven rittspraxis).

Omsittningskretsen

I forevarande fall har invindningen betriffande de idldre varumirkena, sasom har
angetts ovan i punkt 6, framstillts bade pa grundval av ordmirke nr 865 063, vilket
har registrerats i Spanien, och pd grundval av det internationella ordmirket
nr 482 779, vilket atnjuter skydd i Tyskland, Frankrike, Osterrike, Schweiz och
Benelux-linderna. Omsittningskretsen utgérs siledes i princip av omsittnings-
kretsen i Spanien, Tyskland, Frankrike, Osterrike, Schweiz och Benelux-linderna.

Det ar emellertid tillrackligt att det foreligger en risk for forvixling hos
omsittningskretsen i en av ovannidmnda medlemsstater for att det registrerings-
hinder som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 skall vara tillampligt.

Det skall emellertid papekas att overklagandenimnden uteslutande undersékte
likheten mellan de motstiende kannetecknen och risken fér férvixling mot
bakgrund av hur omsittningskretsen i Spanien uppfattar kinnetecknen, samtidigt
som den underforstitt drog slutsatsen att resultatet av denna undersékning
omfattade samtliga intervenientens dldre "varumirken”.
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Det skall, utan att det dr nodvindigt att uttala sig om huruvida ett sidant
tillvagagangssatt dr rittsenligt, preciseras att verviganden avseende i vilken man
det sokta varumirket och intervenientens éldre internationella varumirke liknar
varandra endast ir relevanta for den hindelse att forstainstansritten, pa grundval av
sokandens argument, och i motsats till 6verklagandenimnden, utesluter att det
foreligger en risk for férvixling hos den spanska allmidnheten mellan det sokta
varumirket och det dldre varumirket som registrerats i Spanien.

Det skall saledes understkas huruvida 6verklagandenimnden, sisom sékanden har
pastitt, asidosatte artikel 8.1 b i ovannidmnda férordning nir den bedomde att det
foreligger en risk att den spanska allminheten férvixlar de motstiende
varumirkena.

I forevarande fall ar foremalet for tvisten jamforelsen av kinnetecknen. Vilka varor
som avses med de motstdende varumirkena ir inte tvistigt.

Likheten mellan kdnnetecknen

Det 4r utrett att den spanska allmdnheten kommer att uppfatta det sokta
varumirkets orddel som ett egennamn (f6rnamn och efternamn) och det ildre
varumirket som ett efternamn. Det iir dven utrett att det forsta efternamnet i det
sokta varumirkets orddel och den enda bestindsdelen i det dldre varumirket ar
identiska.
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I princip avser tvisten siledes frigan huruvida, sdsom sokanden har pastatt,
figurdelarna, fornamnet och det andra efternamnet i det sokta varumirket innebar
att det kan faststillas att det inte foreligger nigon risk att spanska konsumenter
forvixlar de ifrdgavarande varumirkena, eller huruvida omsittningskretsen upp-
fattar ordet Muria som den dominerande bestandsdelen i det sokta varumirket och
att detta kan leda till att den forvixlar det sokta varumirket med det dldre
varumirket.

Innan denna fraga behandlas, skall det goras tva inledande anmirkningar.

Vad betriffar sbkandens argument avseende artikel 6.1 a i direktiv 89/104, skall det
erinras om att denna bestimmelse avser begrinsningar av den ensamritt som
innehavaren av ett nationellt varumirke har betriffande anvindning av varumirket i
ndringsverksamhet, bland annat genom att innehavaren inte fir forhindra tredje
man att i niringsverksamhet anvinda sitt eget namn eller adress, forutsatt att tredje
man handlar i enlighet med god affirssed.

Denna bestimmelse kan siledes inte beaktas inom ramen for forfarandet for
registrering av ett gemenskapsvarumirke, di det i denna artikel inte féreskrivs att
tredje man har ritt att anvinda sitt namn eller sin adress som varumirke, vilket
sokanden forefaller ha gjort gillande (se domstolens dom av den 16 september 2004
i mal C-404/02, Nichols, REG 2004, s. 1-8499, punkt 33, och vad betriffar artikel 12.1
i forordning nr 40/94, forstainstansrittens dom av den 31 mars 2004 i mal T-20/02,
Interquell mot harmoniseringsbyran — SCA Nutrition (HAPPY DOG), REG 2004,
s. 1I-1001, punkt 56).

Vidare skall det preciseras att den rittspraxis som nimnts ovan i punkterna 34 och
35 ar tillamplig fullt ut pa en ansékan om registrering som gemenskapsvarumirke av
ett kinnetecken som dr sammansatt av ett eller flera efternamn.
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I artikel 4 i férordning nr 40/94 anges namligen att ”[e]tt gemenskapsvarumirke kan
utgéras av alla kdnnetecken som kan &terges grafiskt, sirskilt ord, inbegripet
personnamn ... férutsatt att kdnnetecknet i friga kan sirskilja ett foretags varor eller
tjidnster fran andra foretags”.

Foljaktligen skall de beddmningskriterier avseende registrering som ir tillimpliga pa
andra kategorier av varumirken &ven tillimpas avseende en ansékan om registrering
som gemenskapsvarumirke av ett kdnnetecken som helt eller delvis bestar av ett
eller flera efternamn. Sidana kdnnetecken kan utgéra gemenskapsvarumirken enligt
artikel 4 i férordning nr 40/94, forutsatt att de dr dgnade att sirskilja ett foretags
varor och tjinster frin andra foretags varor och tjinster, men férordning nr 40/94
innehéller inte nigon bestimmelse om att bedémningskriterierna inte skulle vara
desamma vid registrering av denna typ av kinnetecken som vid registrering av andra
kannetecken som kan utgora ett gemenskapsvarumirke. Det har faststillts att
kriterierna for bedomning av sérskiljningsférmégan hos varumirken som utgérs av
ett personnamn ir desamma som de som ér tillimpliga med avseende pa andra slags
varumirken (domen i det ovan i punkt 46 nimnda maélet Nichols, punkt 25).
Detsamma giller de kriterier som avser bedomningen av om det foreligger en risk
for forvixling mellan ett varumirke som sokts registrerat som gemenskapsvaru-
mirke och ett dldre varumirke, i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94, om inte annat anges i namnda férordning (se, for ett liknande resonemang,
forstainstansrittens dom av den 1 mars 2005 i mal T-185/03, Fusco mot
harmoniseringsbyran — Fusco International (ENZO FUSCO), REG 2005,
s. II-715, punkt 45).

Harav foljer att ett kdnnetecken som innehiller en fysisk persons férnamn och
efternamn inte kan registreras som gemenskapsvarumirke nir det foreligger ett
relativt registreringshinder som en f6ljd av att innehavaren av ett dldre varumirke
har framstillt en invindning.

Mot bakgrund hirav skall det for det forsta konstateras att sékandens argument att
overklagandenamnden felaktigt begransade jimforelsen av de motstdende kinne-
tecknen till att endast avse orddelarna inte kan godtas.
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Det skall erinras om att ett sammansatt varumirke enligt rittspraxis kan anses likna
ett annat varumirke som dr identiskt med eller liknar en bestindsdel i det
sammansatta varumirket endast om denna bestindsdel dr den mest framtridande
for det helhetsintryck som det sammansatta varumirket ger. Detta ir fallet nir
denna bestindsdel som sddan kan dominera den bild av varumirket som
omsittningskretsen ligger pa minnet, vilket medfér att de andra delarna i
varumirket dr forsumbara for helhetsintrycket (forstainstansrittens dom av den
23 oktober 2002 i mal T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrin —
Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. 11-4335, punkt 33, och av den
6 juli 2004 i mal T-117/02, Grupo El Prado Cervera mot harmoniseringsbyran —
Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), REG 2004, s. 11-2073, punkt 45).

Detta forhallningssitt innebdr inte att endast en bestindsdel i ett sammansatt
varumirke skall jaimféras med ett annat varumirke. Det rér sig tvirtom om att
utféra en sddan jaimforelse genom att undersoka de aktuella varumirkena betraktade
vart och ett for sig i sin helhet. Emellertid utesluter inte detta att det helhetsintryck
av ett sammansatt varumirke som omsittningskretsen ligger pA minnet under vissa
forhillanden kan domineras av en eller flera av dess delar (domen i det ovan i
punkt 52 nimnda mélet MATRATZEN, punkt 34).

Nir det giller bedomningen av huruvida en eller flera bestindsdelar i ett
sammansatt varumirke dr mest framtridande skall hinsyn framfér allt tas till var
och en av dessa bestindsdelars inneboende egenskaper jimfort med andra
bestandsdelar. Vidare kan i andra hand hinsyn tas till den inbérdes placeringen
av de olika bestindsdelarna i det sammansatta varumirket (domen i det ovan i
punkt 52 namnda malet MATRATZEN, punkt 35).

I forevarande fall skall det erinras om att 6verklagandenimnden i punkt 17 i det
ifrdgasatta beslutet faststillde att det sékta varumirkets figurdel, som forestiller en
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typisk jordbruksegendom omgirdad av vinodlingar och trid, har en liten sirskilj-
ningsférmaga med avseende pa de varor som avses med det sékta varumirket och
att detta varumirkes orddel, ndmligen Julidn Murida Entrena, foljaktligen dominerar
det helhetsintryck som kidnnetecknet ger.

Férstainstansritten anser att denna bedémning ar riktig. Eftersom det ar friga om
en sadan produkt som vin 4r nimligen inte en bild som férestiller en jordbruks-
egendom omgirdad av vinodlingar och trid sddan att omsittningskretsen minns
denna figurdel som den dominerande bestindsdelen i varumirket, som den ligger
pa minnet. Daremot dr konsumenterna, sdsom harmoniseringsbyrdn med ritta har
gjort gillande, vana vid att ange och kénna igen vin med ledning av den orddel som
tjanar som igenkidnningstecken och att nimnda orddel bland annat anger den som
skordat vinet eller den fastighet dir vinet har framstillts.

Harvid skall det dven beaktas att vapenskéldar har placerats under det sokta
varumirkets orddel. Dessutom skall det papekas att dessa vapenskoéldar, sdsom
invindningsenheten papekade, endast fyller en dekorativ funktion av mindre
betydelse med beaktande av deras placering och storlek i det sokta varumirket.
Foljaktligen dominerar de inte den bild av det s6kta varumirket som omsattmngs-
kretsen ligger pA minnet.

Dessutom ir sokandens anmérkning avseende betydelsen av mirkningen av viner i
Europeiska gemenskapen, som enligt sokanden innebir att harmoniseringsbyrin
inte hade ritt att faststilla det sokta varumirkets dominerande och sirskiljande
bestiandsdelar, utan verkan.
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Enligt bestimmelserna i forordning nr 1493/1999, dr det visserligen riktigt att
mirkningen dr avgorande vid beteckningen av de viner som avses i denna
forordning.

Denna omstéindighet utgor emellertid inte hinder for att ett varumirke som sokts
registrerat som gemenskapsvarumirke och som ingar i mérkningen, vid tillimpning
av forordning nr 40/94 i samband med ett invindningsforfarande kan vara féoremal
for harmomsermgsbyrans provning av vilken eller vilka av varumarkets bestands-
delar som &r dominerande och sérskiljande.

Det skall for ovrigt papekas att harmoniseringsbyrins provning inte innebir att
mirkningens betydelse for skyddet av konsumenterna har ifrigasatts. Denna utgér
en malsittning som uttryckligen anges i forordning nr 1493/1999. Tvirtom bidrar
nimnda provning till att skydda konsumenterna genom att det sikerstills att ett
varumirke som innefattas i mirkningen av ett vin inte innebir en risk fér forvixling
hos konsumenten, bland annat betriffande identiteten for de fysiska eller juridiska
personer som deltagit i framstillningen eller distributionen av produkten i fraga, i
den mening som avses i artikel 48 och i punkt F i bilaga VII till férordning
nr 1493/1999.

Under dessa omstindigheter kan sokandens forsta argument inte godtas.

Sokanden har direfter gjort gillande att 6verklagandendmnden felaktigt faststillde
att det forsta efternamnet Murda utgjorde den dominerande bestindsdelen bland
orden Julidn MurtGa Entrena i det sokta varumairket.
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Det skall erinras om att 6verklagandenimnden i punkt 17 i det ifrigasatta beslutet,
vid faststillandet av att efternamnet Murda utgjorde den dominerande bestinds-
delen i det sokta varumirket, angav foljande:

”... i Spanien fyller det forsta efternamnet en sirskilt viktig funktion i ett varumirke

som bestdr av innehavarens férnamn och efternamn, eftersom genomsnittskon-

sumenten &r van att forbise fornamnet och det andra efternamnet. Foljaktligen ar

den dominerande bestindsdelen i det varumirke som registreringsansékan avser

och den dominerande bestandsdelen i det varumirke som invindningen grundas pa
identiska.”

Overklagandendmndens motivering avseende att det forsta efternamnet ar sarskilt
viktigt i Spanien &r systematisk och bor nyanseras. Det kan niamligen inte uteslutas
att ett kidnnetecken som bestir av ett férnamn och tva efternamn och som ir
foremal for en ansokan om registrering som gemenskapsvarumirke, beroende pa de
sirskilda omstdndigheterna i det enskilda fallet, med avseende pa den spanska
allmédnheten kan ha sirskiljningsforméiga bland annat pi grund av det andra
efternamnet, vilket siledes kommer att utgéra det ifrdgavarande kinnetecknets
dominerande bestandsdel.

Overklagandenimnden gjorde emellertid en riktig bedémning niir den i forevarande
fall faststillde att efternamnet Murta innebir att det sokta varumirket har
sdrskiljningsformaga och att detta namn saledes utgér den dominerande bestands-
delen i detta varumirke.

For det forsta skall det erinras om att uppfattningen av kinnetecken som bestir av
personnamn kan variera i de olika linderna i Europeiska gemenskapen (domen i det
ovan i punkt 49 nimnda malet ENZO FUSCO, punkt 52).
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I forevarande fall har s6kanden medgett att fornamnet Julidn, som éterfinns i det
sokta varumirkets orddel, ar relativt vanligt forekommande i Spanien och att det
dirfor inte har sérskilt stor sarskiljningsférméaga.

Vad betriffar fragan huruvida omsittningskretsen i Spanien generellt sett fister
storre uppmirksamhet vid efternamnet Muria in vid efternamnet Entrena i det
sokta varumirket, anser forstainstansritten att anvidndbara uppgifter kan hiamtas
fran spansk rittspraxis, &ven om denna inte dr bindande for gemenskapsdom-
stolarna.

Harvid skall dom nr 559/1994 fran Tribunal Supremo av den 20 juni 1994 beaktas.
Denna avsag parterna i forevarande mal och dberopades under det administrativa
forfarandet vid harmoniseringsbyran.

I det malet mellan sokanden och intervenienten fastslog Tribunal Supremo att
ordmirket Julidn Murta Entrena, vilket hade registrerats i Spanien och som
omfattade samma varor som dem som omfattas av det sokta varumirket, skulle
ogiltigférklaras pa grund av att det foreldg en risk for férvixling hos den spanska
allmianheten med det ildre ordmirket MURUA, vilket intervenienten innehar och
vilket utgjorde grund fér den invindning som framstillts vid harmoniseringsbyréan.
Tribunal Supremo papekade nirmare bestimt att det f6ljer av den direfter foljande
registreringen av varumirkena Vifias Murda och Murda att efternamnet Murta
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utgjorde detta varumirkes dominerande bestindsdel. Risken for férvixling
bekriftades av den omstidndigheten att personer som inte kinde till svaranden
(det vill siga sokanden i forevarande mal), och utan den senares paverkan,
forvixlade varumirkena Muria och Bodegas Murta, SA, & ena sidan, och Bodegas
Murta Entrena, SA, & andra sidan, nir de klassificerade Rioja-viner. Hirvid hianforde
de det vin som angavs genom varumirket Murta till bida féretagen, vilket
svaranden hade medgett samtidigt som denne tillskrev tredje man misstaget. Mot
bakgrund hérav fastslog Tribunal Supremo att "eftersom ordet Muria utgjorde den
bestindsdel som innebar att vinerna kunde kinnas igen och att det var detta ord
som, mot bakgrund av svarandens ansokan, medférde att varumirkena Murta
Gangutia och Heredad Muria Gangutia inte kunde registreras, borde det redan
under det administrativa férfarandet ha stitt klart att varumirket Julian Murta
Entrena inte kunde registreras och att det darfér nu ankom pi ritten att
ogiltigforklara varumairket”.

Det skall konstateras att om inte motsatsen bevisas borde inte den uppfattning som
omsittningskretsen fir av det sokta varumirket kunna skilja sig frdn den
uppfattning, vilken faststillts av Tribunal Supremo, som samma omsittningskrets
fick av ordmirket Julidn Murda Entrena. Det sokta varumirkets figurdelar kan
namllgen inte dominera den bild av detta varumirke som omsattnmgskretsen lagger
pé minnet, vilket har fastslagits ovan i punkterna 56 och 57.

For det andra skall det papekas att ordet Murta i visuellt hiinseende aterfinns i
mitten av det sokta varumérkets orddel och, tillsammans med det s6kta varumirkets
figurdelar, bland annat vapenskoldarna, utgér en vertikal linje. Denna utformning av
det sokta varumirket har till syfte att framhiva efternamnet Murta i forhallande till
fornamnet och det andra efternamnet.

For det tredje skall det, d&ven om det s6kta varumirkets orddel visserligen i fonetiskt
hénseende skiljer sig fran det dldre varumirket genom att den iven innehller
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fornamnet Julidn och efternamnet Entrena, emellertid preciseras att, sdsom
sokanden har gjort gillande under forhandlingen genom olika exempel pa
beteckningar pa vin, den spanska konsumenten generellt sett inte anger hela
bendamningen av vinet, utan i stillet tenderar att anvinda en férkortning. Denna
omstindighet, som dven framhallits av invindningsenheten, &r tillricklig for att
faststilla att den spanska konsumenten i fonetiskt hanseende generellt sett tenderar
att anvinda en forkortning av det sokta varumirket, och da oftast anvinder namnet
Murda, vilket utgor sékandens forsta efternamn.

Harav foljer att det inte finns anledning att 4ndra o6verklagandenimndens
bedémning i forevarande fall, vilken invindningsenheten anslét sig till. Enligt
denna bedomning dominerar efternamnet Murua, vilket utgér sokandens forsta
efternamn och ingar i det sokta varumirkets orddel, den bild av detta varumirke
som den spanska allmédnheten ligger pa minnet.

Overklagandenimnden hade fdljaktligen fog for att fastsli att de motstiende
kidnnetecknen liknar varandra mot bakgrund av att den dominerande bestindsdelen
i det sokta varumirkets orddel och det édldre varumirkets enda bestindsdel &r
identiska.

Risk for forvaxling

Det framgar av fast réttspraxis att bedomningen av risken fér férvixling forutsitter
ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, sirskilt varumirkenas likhet och
likheten mellan de varor eller tjanster som de avser. Saledes kan en lag grad av likhet
mellan de varor eller tjanster som avses kompenseras av att varumirkena i hog grad
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liknar varandra (se, analogt, domstolens dom av den 29 september 1998 i
mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 17, och vad betriffar tillimpningen
av forordning nr 40/94, domen i det ovan i punkt 34 nimnda malet GIORGIO
BEVERLY HILLS, punkt 32).

I forevarande fall skall det erinras dels om att det star klart att de varor som omfattas
av de motstiende varumirkena &r identiska, dels om att de motstiende
kinnetecknen liknar varandra. Detta innebir att det kan faststillas att det foreligger
en risk for forvixling mellan de motstiende varumirkena, eftersom spanska
konsumenter som kommer i kontakt med en produkt pi vilken det sokta
varumirket aterfinns kan fi uppfattningen att denna produkt har samma
kommersiella ursprung som en produkt som férsetts med det ildre varumirket.
Det skall for 6vrigt understrykas att det éven stér klart att efternamnet Murtia, som
dr gemensamt for de motstaende kénnetecknen, har samma ursprung, nimligen
sokandens far, vilken har overlatit det dldre varumérket, som ér registrerat i Spanien,
till intervenienten. Denna faktiska omstindighet innebidr en forstirkning av risken
for att den spanska konsumenten far uppfattningen att sdkandens produkter och
produkter som hirstammar fran innehavaren av det dldre varumirket har samma
ursprung. Av samma anledning 4r det, som harmoniseringsbyran har anfort,
dessutom mycket mojligt att omsittningskretsen endast uppfattar tilligget av
fornamnet och efternamnet Entrena i det sékta varumirket som ett sitt att sirskilja
en serie viner fran foretaget som innehar det dldre varumiirket eller, atminstone, fran
ett foretag med ekonomiska band till intervenienten.

De andra argument som sokanden har framfért féranleder inte nigon annan
bedémning.

For det forsta vad betriffar sbkandens pastiende att principen om samspel mellan
graden av likhet mellan de varor som avses och mellan varumirkena kan fringas
under vissa omstindigheter, dr det tillrickligt att konstatera att iven om ett sidant
undantag frdn nimnda princip vore mgjligt, har sékanden inte &beropat nigon
omstindighet som kan utgora grund for nimnda pastiende.
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Vad direfter betriffar de handlingar som har bifogats den ansékan genom vilken
talan vickts, vilka har till syfte att visa att varumérken som innehéller ordet Murua
friktionsfritt har féorekommit samtidigt pA marknaden, skall det papekas att dessa
handlingar som aberopats for forsta gingen vid forstainstansritten inte kan upptas
till sakprévning, utan att det dr nodvindigt att prova dessa handlingars bevisvirde
(se, for ett liknande resonemang, férstainstansrittens dom av den 12 december 2002
i mél T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyran (ECOPY), REG 2002, s. 11-5301,
punkt 49, och av den 3 juli 2003 i mél T-129/01, Alejandro mot harmoniserings-
byran — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. 11-2251, punkt 67). Savitt dessa
handlingar avsig s6kandens pastiende, som har framférts under férhandlingen, att
det spanska ordmairket Julidn Murtia Entrena och det dldre varumirket friktionsfritt
har foérekommit samtidigt pd den spanska marknaden, kan det under alla
omstiandigheter konstateras att den omstindigheten att Tribunal Supremo
ogiltigforklarade sokandens spanska ordmirke pa grund av att det foreldg en risk
for forvixling mellan detta varumirke och det édldre varumirket hos den spanska
allmédnheten, rdcker for att visa att dessa varumirken inte friktionsfritt har
forekommit samtidigt pa4 den spanska marknaden sdsom sékanden har pastitt.

Inte heller kan huvuddelen av de handlingar som bifogats ansékan tas upp till
sakprovning, vilka har till syfte att visa att registrerade varumirken som innehaller
orddelar som ir gemensamma for flera av varumirkena friktionsfritt har
forekommit samtidigt pd vinmarknaden, eftersom de har &beropats for forsta
gingen inom ramen for forfarandet vid forstainstansritten.

Déremot kan de handlingar som har bifogats ansokan, vilka avser efternamnen
Faustino, Medrano och Palacios och vilka har aberopats vid harmoniseringsbyran,
upptas till sakprovning. De ar inte desto mindre utan verkan. De nationella
registreringar som omndmns i dessa handlingar avser nimligen varumarken som
inte har nagot samband med de motstiende varumirkena. Dessa handlingar och de
argument som de skall utgora stod for saknar siledes fullstindigt relevans foér
bedémningen av risken for forvixling mellan de i férevarande mal motstiende
varumirkena (se domen i det ovan i punkt 81 nimnda malet BUDMEN, punkt 63).
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Vad slutligen betriffar sokandens pastiende att de ifrigavarande varumirkena
friktionsfritt forekommer samtidigt i Danmark, &r det tillrackligt att papeka att detta
argument dr utan verkan, eftersom det ildre varumirket som innehas av
intervenienten inte atnjuter skydd i Danmark.

S& snart som det foreligger en risk for forvixling i en medlemsstat, i forevarande fall
i Spanien, kan det sokta varumirket inte registreras, vilket angetts ovan i punkt 39.
Forstainstansrétten kommer siledes inte att uttala sig om den risk for forviixling
som Overklagandenimnden anser foreligga mellan det sokta varumirket och det
dldre internationella varumirket som Aatnjuter skydd i Tyskland, Frankrike,
Osterrike, Schweiz och Benelux-linderna.

Talan kan siledes inte bifallas p4 den enda grund som sékanden har aberopat som
avser dsidosdttande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94. Talan skall saledes ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegangsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och intervenien-
ten har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna.
Eftersom sokanden har tappat malet, skall harmoniseringsbyrins och intervenien-
tens yrkande bifallas.
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DOM AV DEN 13.7.2005 — MAL T-40/03

Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATqTEN (fjirde avdelningen)
foljande dom:
1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegingskostnaderna.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Bialecka
Avkunnad vid offentligt sammantréide i Luxemburg den 13 juli 2005.

Justitiesekreterare Ordforande

H. Jung H. Legal
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