P HUNGARY MOT HARMONISERINGSBYRAN — PEPEKILLO (PEPEQUILLO)

TRIBUNALENS DOM (femte avdelningen)
den 19 maj 2011*

I mal T-580/08,

PJ Hungary Szolgaltaté kft (PJ Hungary kft), Budapest (Ungern), foretritt av
advokaterna M.H. Granado Carpenter och C. Gutiérrez Martinez,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster
och modeller) (harmoniseringsbyran), foretradd av O. Mondéjar Ortuiio, i egen-
skap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnd, som
intervenerat vid tribunalen, var

Pepekillo, SL, Algeciras (Spanien), foretritt av advokaten J. Garrido Pastor,

* Rittegangssprak: spanska.
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angéende en talan mot de beslut som meddelades av harmoniseringsbyrans forsta
overklagandendmnd den 30 april 2008 och den 24 september 2008 (bada meddelade
i drende R 722/2007-1) om en anstkan om aterstéllande av forsutten tid som ingetts
av Pepekillo, SL respektive ett invindningsforfarande mellan P] Hungary Szolgéltaté
kft (P] Hungary kft) och Pepekillo,

meddelar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordféranden S. Papasavvas samt domarna V. Vadapalas (referent) och
K. O’Higgins,

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av ansdkan som inkom till forstainstansrittens kansli den 24 decem-
ber 2008,

med beaktande av harmoniseringsbyréans svarsinlaga som inkom till férstainstansrét-
tens kansli den 30 april 2009,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansréttens
kansli den 31 mars 2009,

med beaktande av repliken som inkom till forstainstansréttens kansli den 9 juli 2009,

med beaktande av att parterna inte inom en ménad fran delgivningen av underrét-
telsen om att det skriftliga forfarandet avslutats inkommit med nagon begéran om att
forhandling ska dga rum, och med beaktande av att tribunalen darfor, pa grundval av
referentens rapport och med tillimpning av artikel 135a i tribunalens rattegangsreg-
ler, beslutat att avgéra malet utan muntligt férfarande,

med beaktande av den dndrade sammanséttningen av tribunalens avdelningar,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

M.S.L. ingav den 20 november 2003 en ansdkan om registrering av gemenskapsvaru-
mirke till harmoniseringsbyran i enlighet med riddets forordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk special-
utgava, omride 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse (ersatt av radets forordning
(EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78,
s. 1)).

Det sokta varumarket utgors av ordkédnnetecknet PEPEQUILLO.

De varor och tjénster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 18, 25
och 35 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster
vid varumairkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg, och mot-
svarar, for var och en av dessa klasser, foljande beskrivning:

— klass 18: "Lader och liderimitationer, samt varor framstillda av dessa material
och ej ingdende i andra klasser; djurhudar; koffertar och resviskor; paraplyer, pa-
rasoller och promenadképpar; piskor, seldon och sadelmakerivaror’,
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— klass 25: "Klader, fotbekladnader, huvudbonader”,

— klass 35: "Detaljforséljning av alla slags varor; hjélptjanster vid drift av ett afférs-
foretag i form av franchisingforetag; promotions- och forsiljningstjanster via da-
tandt; Import-, exportagenturer”

Registreringsansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 36/2004 av den 6 september 2004.

Ansokan 6verfordes senare till intervenienten Pepekillo, SL.

Den 1 december 2004 framstéllde ett utomstidende bolag, med stod av artikel 42 i for-
ordning nr 40/94 (nu artikel 41 i férordning nr 207/2009), en invindning mot regist-
reringen av det sokta varumérket for de varor och tjanster som ndmnts i punkt 3 ovan.

Invdandningen grundade sig pa foljande dldre varumaérken:

— ordmaérket PEPE, som registrerats i Spanien ar 1997 under nr 1627317,

— det nedan atergivna figurmarket, som registrerats i Spanien under nr 1719159:

PEPHE
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ordmirket PEPE, som registrerats som gemenskapsvarumiérke den 20 okto-
ber 1998 under nr 345496,

ordmirket PEPE JEANS, som registrerats i Spanien ar 1991 under nr 1290744,

ordmirket PEPE JEANS, som registrerats som gemenskapsvarumérke den 3 au-
gusti 2001 under nr 1807379,

foljande figurmérken, som registrerats i Spanien ar 1995 och ar 1996 under
nr 1905641, 1769728 och 1769576:

— det nedan atergivna figurmaérket:
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— det nedan atergivna figurmaérket:

LONDON

— det nedan atergivna figurmirket, som registrerats som gemenskapsvarumérke
den 16 juli 1998 under nr 287029:

— andra varumirken, som registrerats bland annat i Spanien, innehallande ut-
trycket "pepe jeans” eller ordet "pepe’; sasom PEPE JEANS PORTOBELLO
(nr 1789013), PEPE JEANS WEST ELEVEN (nr 2222218), PEPE JEANS Est. 73
W11 (nr 2181476 och 2181477), PEPE JEANS M2 (nr 2096733), PEPE BETTY
(nr 1193156), PEPECO (nr 1652022), PEPE JEANS VINTAGE (som registrerats
som gemenskapsvarumérke under nr 3342649), PEPE CLOTHING (nr 1293444),
PEPE F4 (nr 1704783), PEPE M3 (nr 1704784), PEPE 2XL (nr 1172266) och
PEPE M99 (nr 1704781).
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s De éldre varumérkena avser foljande varor.

— Det varumirke som registrerats i Spanien under nr 1627317 avser varor som om-
fattas av klass 18 och som motsvarar foljande beskrivning: ”Varor framstéllda av
lader eller ldderimitation; etiketter i lader, resvéskor, ryggsackar, portfoljer, port-
monnder, planbocker, pésar, paraplyer, parasoller, promenadképpar”.

— Det varumirke som registrerats i Spanien under nr 1719159 avser varor som om-
fattas av klass 25 och som motsvarar foljande beskrivning: "All slags konfektion”.

— Det gemenskapsvarumérke som registrerats under nr 345496 avser varor som
omfattas av klasserna 18 och 25 och som, for var och en av dessa klasser, motsva-
rar foljande beskrivning:

— klass 18: "Viskor, handviskor, mesar, axelremsviskor, réinslar, ryggsickar,
.. . y
kappséckar, stora bagar, fodral, resviskor, portmonnéer, planbocker, pasar,
paraplyer, parasoller”,

— klass 25: "Kldder; livremmar; jeans; fotbeklddnader och huvudbonader”

— Det varumirke som registrerats i Spanien under nr 1290744 avser varor som om-
fattas av klass 25 och som motsvarar f6ljande beskrivning: "Klader, fotbekldadna-
der, huvudbonader”
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— Det gemenskapsvarumirke som registrerats under nr 1807379 avser varor som
bland annat omfattas av klasserna 3 och 18 och som, for var och en av dessa klas-
ser, motsvarar foljande beskrivning:

— klass 3: "Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hdrvardsmedel, 16s6gonfransar,
fastmedel for 16sogonfransar’,

— klass 18: "Portmonnéer, handviskor, ryggsickar, skolviskor med axelremmar,
ranslar, kappsackar, véskor, etuier, ryggsickar, resvéiskor, portmonnéer, plan-
bocker, paraplyer, parasoller”

— De varumirken som registrerats i Spanien under nr 1905641, 1769728
och 1769576 avser varor som omfattas av klasserna 3, 18 och 25 och som, for var
och en av dessa klasser, motsvarar féljande beskrivning:

— klass 3: "Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hdrvardsmedel, 16s6gonfransar,
fastmedel for 16sogonfransar’,

— klass 18: "Varor framstillda av lider eller ldderimitation, etiketter i lider,
handviskor, kappsickar, researtiklar, parasoller, promenadkappar, skolviskor
och ryggsickar, allt i lader”,

— klass 25: "Klédder, fotbeklddnader (ej ortopediska) och huvudbonader”
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— Det gemenskapsvarumirke som registrerats under nr 287029 avser varor som
bland annat omfattas av klasserna 18 och 25 och som, for var och en av dessa klas-
ser, motsvarar foljande beskrivning:

— klass 18: ”Viaskor, handvéskor, ryggsickar, axelviaskor, ranslar, kappsickar,
stora viskor, fodral, resviskor, portmonnier, fickplanbocker, ldderséckar, pa-
raplyer, parasoller’,

— klass 25: "Klddesartiklar; balten; jeans; fotbekladnader och huvudbonader”

— Devarumirken som registreratsi Spanien under nr 2181476,2181477 och 1704783
avser varor som omfattas av klasserna 18 och 25 och som, for var och en av dessa
klasser, motsvarar foljande beskrivning:

— klass 18: "Lader och laderimitationer, samt varor framstillda av dessa mate-
rial och ej ingéende i andra klasser; djurhudar; koffertar och resviskor; para-
plyer, parasoller och promenadképpar; piskor, seldon och sadelmakerivaror’,

— klass 25: "Klédder, fotbeklddnader (ej ortopediska), huvudbonader”

— Devarumirken som registreratsi Spanien under nr 1704781, 1704784 och 2222218
avser varor som omfattas av klass 25 och som motsvarar foljande beskrivning:
"Klédder, fotbeklddnader (ej ortopediska), huvudbonader”
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— De varumirken som registrerats i Spanien under nr 1172266, 1193156, 1293444
och 1652022 avser varor som omfattas av klass 25 och som motsvarar f6ljande
beskrivning: "Klader, fotbeklddnader, huvudbonader”.

— Det varumirke som registrerats i Spanien under nr 1789013 avser varor som om-
fattas av klass 25 och som motsvarar foljande beskrivning: "Klédder, sportskor (ej
ortopediska), huvudbonader”.

— Det varumirke som registrerats i Spanien under nr 2096733 avser varor som om-
fattas av klass 25 och som motsvarar foljande beskrivning: "Konfektionsklader;
bélten (beklddnad); jeans; fotbeklddnader och huvudbonader”

— Det gemenskapsvarumirke som registrerats under nr 3342649 avser varor som
omfattas av klasserna 18 och 25 och motsvarar, for var och en av dessa klasser,
foljande beskrivning:

— Kklass 18: ”Varor av liader och ldderimitationer; produkter av dessa material
som inte innefattas i andra klasser; djurhudar; koffertar och resviskor; para-
plyer, parasoller och promenadképpar; piskor, seldon och sadelmakerivaror;
viskor, portmonnéer, ranslar, planbocker, skolvéskor, stora bagar, fodral inga-
ende i klass 18, portfoljer, resvéskor, planbocker’,

— klass 25: ”Kldder, konfektionskldder, bélten, jeans, fotbeklddnader och
huvudbonader”

o Dessa registreringar 6verfordes senare till sokanden, P] Hungary Szolgéltatd kft
(P] Hungary kft).
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De grunder som &beropades till stod for invdndningen &r de grunder som anges
i artikel 8.1 b och 8.5 i forordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b och 8.5 i férordning
nr 207/2009).

Invandningsenheten bif6ll den 9 mars 2007 invédndningen for alla varor och tjanster
som omfattades hdrav och avslog ansokan om registrering av det sokta varumaérket,
eftersom den fann att intervenienten, genom sin anvindning av varumaérket, drog for-
del av det renommé som tillkommer de dldre varumérkena PEPE och PEPE JEANS.

Den 10 maj 2007 6verklagade intervenienten invindningsenhetens beslut till harmo-
niseringsbyran enligt artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94 (nu artiklarna 58-64 i
férordning nr 207/2009).

Intervenienten inkom med grunderna for 6verklagandet till harmoniseringsbyran
den 13 juli 2007, det vill siga en dag efter utgéngen av tidsfristen for angivande av
grunderna, vilken hade faststillts till den 12 juli 2007. Harmoniseringsbyran med-
delade intervenienten, genom en skrivelse fran kansliet av den 19 juli 2007, att grun-
derna for 6verklagandet hade mottagits efter utgangen av tidsfristen och att 6verkla-
gandet kunde komma att avvisas.

Intervenienten ingav den 12 september 2007 en ansdkan om aterstillande av forsut-
ten tid till harmoniseringsbyran enligt artikel 78 i férordning nr 40/94 (nu artikel 81
i férordning nr 207/2009). I ansdkan anférde intervenienten att bolaget hade iaktta-
git omsorg och att férseningen med inkommande av grunder for 6verklagandet inte
kunde ldggas bolaget till last, eftersom den berodde pa budfirman.

Harmoniseringsbyrans forsta 6verklagandendmnd bif6ll, i beslut av den 30 april 2008
(nedan kallat beslutet om aterstillande av forsutten tid), intervenientens ansokan om
aterstallande av forsutten tid och beslutade f6ljaktligen att "grunderna f6r 6verklagan-
det [skulle] anses inkomna inom den frist som anges i forordning nr 40/94”.

II - 2437



16

17

18

DOM AV DEN 19.5.2011 - MAL T-580/08

Genom beslut av den 24 september 2008 (nedan kallat beslutet i sakfragan) bifoll har-
moniseringsbyrans forsta 6verklagandendmnd &ven intervenientens Gverklagande,
varvid den upphédvde invéindningsenhetens beslut och avslog sokandens invandning.
Overklagandenimnden fann nirmare bestimt att det inte foreldg risk for forvixling
i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 och att bestdimmelserna i
artikel 8.5 i férordningen inte var tillimpliga i det aktuella fallet, eftersom de motsta-
ende varumarkena inte liknar varandra.

Overklagandenimnden fann bland annat att varumirkena ir olika i visuellt, fonetiskt
och begreppsmaissigt hdnseende, att det inte hade visats att de dldre kinnetecknen
utgor en varumarkesfamilj (och inte bara en familj i registreringsmaéssigt hinseende)
och, slutligen, att argumentet att de dldre varumérkena &r véilkdnda och har en sérde-
les hog sérskiljningsformaéga inte kunde vinna framgang i det aktuella fallet.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara beslutet om aterstillande av forsutten tid,

— ogiltigforklara beslutet i sakfragan, och
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— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rattegdngskostnaderna, inklusive kost-
naderna for det administrativa forfarandet vid harmoniseringsbyran.

Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— forplikta s6kanden att ersitta rattegangskostnaderna.

Sokanden har i sin replik yrkat att tribunalen ska forplikta intervenienten att ersitta
rattegangskostnaderna.

Rittslig bedomning

Handlingar som har dberopats for forsta gangen vid tribunalen

Sokanden har, i en bilaga till ans6kan, ingett en kopia av en artikel ur en spansk dags-
tidning som publicerats den 22 april 2008. Artikeln handlar om de tio mest anvénda
orden i det spanska allménna sprakbruket och nimner bland annat ordet "quillo” som
en forkortning av ordet "chiquillo”
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Denna handling, som har aberopats for forsta gangen vid tribunalen, kan inte be-
aktas. En talan vid tribunalen syftar ndmligen till att rétten ska prova lagenligheten
av 6verklagandendmndernas beslut i den mening som avses i artikel 63 i férordning
nr 40/94 (nu artikel 65 i férordning nr 207/2009), och tribunalen ska darfor inte be-
doma de faktiska omstdndigheterna pa nytt, mot bakgrund av handlingar som har
aberopats for forsta gdngen vid tribunalen. Sddana handlingar ska saledes avvisas,
utan att det dr nodvindigt att bedoma deras bevisvirde (se, for ett liknande resone-
mang, forstainstansrittens dom av den 24 november 2005 i mél T-346/04, Sadas mot
harmoniseringsbyran — LT] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), REG 2005, s. I1-4891,
punkt 19 och dér angiven rittspraxis).

Det forsta yrkandet

Sokanden har, som enda grund for sitt forsta yrkande om ogiltigférklaring av beslutet
om aterstéllande av forsutten tid, aberopat att artikel 78 i férordning nr 40/94 har
asidosatts.

Parternas argument

Sokanden har gjort géllande att intervenienten inte har iakttagit den omsorg som
krévs enligt artikel 78 i forordning nr 40/94 och att 6verklagandendmnden dérmed
saknade skal att bifalla bolagets ansdkan om aterstillande av forsutten tid.

Enligt s6kanden utnyttjade intervenienten fullt ut den frist som bolaget hade till sitt
forfogande for att 6verklaga beslutet fran harmoniseringsbyréns invéindningsenhet.
Bolaget upplyste vidare inte budfirman om samtliga uppgifter om mottagaren, vare
sig muntligen eller skriftligen, och foretog inte heller ndgon uppfoljning vad avser
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forsandelsen. Slutligen skickade bolaget inte, trots det sena avsédndandet, inlagan med
grunderna for overklagandet per telefax.

Intervenienten har siledes, som harmoniseringsbyran har vitsordat i sin svarsinlaga,
endast iakttagit ett minimum av omsorg, trots att det enligt artikel 78.1 i forordning
nr 40/94 krévs att den som ansoker om aterstéllande av forsutten tid har iakttagit all
nodvindig omsorg.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har pastatt att det forsenade ingivandet av
grunderna for 6verklagandet beror pa att budfirman begick ett fel. Det bor emeller-
tid, enligt sokanden, beaktas att intervenientens ombud hade en skirpt omsorgsplikt
och ddrmed borde ha skickat grunderna for 6verklagandet per telefax och dessutom
borde ha varit mer omsorgsfull vid ifyllandet av inldmningskvittot till inlagan med
grunderna for 6verklagandet, vilket 6verlamnades till budfirman.

Intervenientens ombud borde dven ha foretagit ndgon form av kontroll nér det géller
riktigheten av de uppgifter som angavs pa inlamningskvittot till inlagan med grun-
derna for 6verklagandet, vilket 6verlamnades till budfirman. Detta géller i 4n hogre
grad da det ldg ombudet att ange riitt adress och att lamna instruktioner till ndmnda
budfirma.

Harmoniseringsbyran har gjort géllande att yrkandet om ogiltigférklaring av beslutet
om aterstillande av forsutten tid ska avvisas eller, under alla omsténdigheter, ogillas.

Intervenienten har bestritt sokandens argument.
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Tribunalens bedémning

Ansokan om aterstillande av forsutten tid regleras i artikel 78 i forordning nr 40/94.
Enligt denna artikel &r ett av villkoren for att aterstéllande av forsutten tid ska be-
viljas att den som ans6ker hdrom har "iakttagit all omsorg som har betingats av
omstéindigheterna”

Det ska saledes provas huruvida intervenienten i forevarande fall verkligen har iakt-
tagit all omsorg som har betingats av omsténdigheterna for att halla den tidsfrist som
gallde for bolagets ingivande av 6verklagandet av invindningsenhetens beslut.

I detta hinseende ska det framhallas att intervenientens frist for att ange grunderna
for overklagandet i praktiken hade 16pt ut, eftersom bolaget kontaktade budfirman
kvéllen fore den dag da fristen l6pte ut, och att harmoniseringsbyran, intervenienten
och intervenientens ombud har sina séten i olika stdder, det vill sdga i Alicante (Spa-
nien), i Algeciras (Spanien), i Cddiz (Spanien) och i Madrid (Spanien).

Sokandens argument att intervenienten fullt ut utnyttjade fristen f6r 6verklagande
kan inte leda till framgéang, eftersom tidsfristerna i princip faststills for att kunna
utnyttjas fullt ut (férstainstansrattens dom av den 20 juni 2006 i mal T-251/04, Grek-
land mot kommissionen, ej publicerad i rattsfallssamlingen, punkt 53).

Nir de giller den pastiddda underlatenheten att ange harmoniseringsbyrans adress-
uppgifter p& inlaimningskvittot till inlagan med grunderna f6r 6verklagandet, vilket
overldamnades till budfirman, ska det framhallas att detta kvitto inte ifylldes av inter-
venienten utan av budfirman, sdsom 6verklagandendmnden konstaterade utifran de
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bevis som intervenienten hade &beropat i férfarandet inféor nimnden (se punkt 25 i
beslutet om aterstillande av forsutten tid).

Det beslut fran harmoniseringsbyran som sdkanden har aberopat i punkt 9 i repli-
ken — det vill siga det beslut som meddelades av fjarde 6verklagandendmnden den
6 april 2005 i drende R 636/2003-4, SimpleTech, Inc. — saknar betydelse i foreva-
rande fall, eftersom de adressuppgifter till harmoniseringsbyran som sokandens
ombud hade ldmnat i det drendet var inaktuella. Detta &r inte fallet i forevarande
drende, och 6verklagandendmnden gjorde ddrmed en riktig bedomning nér den, i
punkt 25 i beslutet om éaterstillande av forsutten tid, fann att "[d]et dr expeditoren
(och inte avsdndaren) som har ifyllt inlimningskvittot, varfor felet inte kan tillskrivas
[intervenienten]”.

Nir det giller sokandens argument att intervenienten inte féretog ndgon uppf6ljning
vad giller forsindelsen finner tribunalen, i likhet med vad 6verklagandendmnden har
angett i punkt 21 i beslutet om &terstillande av forsutten tid, att intervenienten valde
ett "andamalsenligt expeditionssitt’, eftersom det for den tjianst som bolaget utnytt-
jade, det vill sidga tjansten SEUR 10, garanterades att inlagan med grunderna for 6ver-
klagandet skulle 6verlamnas dagen efter klockan 10.00.

Med andra ord valde intervenienten en tjanst ddr bolaget garanterades att inlagan
med grunderna for 6verklagandet skulle 6verlamnas inom fristen. Det framstar dér-
med som legitimt att intervenienten inte féretog ndgon uppf6ljning av forséndelsen,
eftersom bolagets ombud, som sdkanden har papekat i punkt 5 i sin ansékan, brukade
anlita denna budfirma. Intervenientens ombud hade séledes ett sddant fortroende for
budfirman att ombudet inte kontrollerade om inlagan med grunderna for 6verkla-
gandet hade 6verldmnats inom fristen.
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Nir det géller s6kandens argument att inlagan med grunderna f6r 6verklagandet inte
skickades per telefax réicker det att papeka att detta inte dr obligatoriskt.

Harmoniseringsbyran har visserligen, i punkt 20 i sin svarsinlaga, anfort att ”[interve-
nienten] i forevarande fall [har] iakttagit ett minimum av den omsorg som har beting-
ats av omsténdigheterna” Det finns emellertid goda skal att anta att det ror sig om ett
skrivfel, eftersom harmoniseringsbyran, i punkt 21 i ndmnda svarsinlaga, har anfort
att intervenienten har iakttagit all n6dvéndig omsorg och eftersom detta forhallande
aven utgjorde skilet for 6verklagandendmndens beslut att bevilja aterstallande av for-
sutten tid (se, i detta avseende, punkt 15 i beslutet om aterstillande av forsutten tid).

Mot bakgrund av ovanstdende kan sdkanden inte vinna framgang med sin enda
grund, att artikel 78 i forordning nr 40/94 har asidosatts. Sokandens forsta yrkande
ska ddrmed ogillas, utan att det 4r n6dvéndigt att ta stillning till huruvida det kan tas
upp till sakprévning.

Det andra yrkandet

Sokanden har &beropat tva grunder till stod for sitt andra yrkande om ogiltigforkla-
ring av beslutet i sakfragan. Som forsta grund har det gjorts géllande att artikel 8.1 b
i forordning nr 40/94 har &sidosatts. Den andra grunden avser &sidoséttande av arti-
kel 8.5 i forordning nr 40/94-.
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Den forsta grunden: Asidosittande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94

— Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att 6verklagandendmnden i beslutet i sakfragan gjorde
en felaktig tolkning och ddrmed asidosatte artikel 8.1 b i fé6rordning nr 40/94, nir den
fann att det inte finns risk for forvixling mellan det sokta varuméarket PEPEQUILLO
och den dldre varumirkesfamiljen PEPE, som innehas av sokanden.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har hévdat att artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94 har tillimpats pa ett riktigt sétt i beslutet i sakfragan, eftersom de éldre va-
rumirkena och det sokta varumarket inte liknar varandra och det ddrmed inte finns
nagon risk for forvaxling pa marknaden.

Jamforelse mellan kidnnetecknen

Sokanden har, nir det giller den visuella jamforelsen, hdvdat att denna ska omfatta,
a ena sidan, den dldre varumaérkesfamiljen PEPE och, & andra sidan, det sokta varu-
market PEPEQUILLO.

Vid en séddan jaimforelse kan det enligt sokanden konstateras att ordet "pepe” i sin
helhet ingér i det sokta varumirket och utgor den "dominanta bestandsdelen” i detta
varumdrke, ndmligen borjan av varumérket. De bada kidnnetecknen liknar ddrmed
varandra, eftersom ordet "pepe” i sig dominerar den minnesbild som omséttnings-
kretsen har av det sokta varumirket PEPEQUILLO.
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I motsittning till vad 6verklagandendmnden har angett i beslutet i sakfragan har or-
det "pepe” dessutom, fastén det &r ett utbrett smeknamn i Spanien, hog sérskiljnings-
forméga. Detta beror pa tva omstédndigheter. For det forsta kan det inte aberopas
ndgra hinder mot registrering av detta ord, sdsom att det dr fraga om ett generiskt
eller beskrivande varumaérke, och for det andra har ordet en hog sérskiljningsformaga
pa grund av att varumérket PEPE &r ként.

Graden av visuell likhet mellan de aktuella varumérkena uppgér séledes till 50 pro-
cent, eftersom ordet "pepe” i sin helhet ingar i varuméarket PEPEQUILLO.

Den begreppsmissiga jamforelsen av de aktuella varumaérkena skiljer sig at beroende
pa vilken marknad som ska beaktas. Nar det géller den del av allménheten som repre-
senteras av genomsnittskonsumenterna inom gemenskapen, med undantag av den
spanska genomsnittskonsumenten, dr det inte nédvéndigt att féreta en sadan jamfo-
relse, eftersom orden “pepe” och "quillo” inte har ndgon som helst innebord for dem.
Nir det ddremot ér fraga om den del av allménheten som representeras av den span-
ska genomsnittskonsumenten dr ndimnda kiannetecken i begreppsmaéssigt hdnseende
identiska med avseende pa ordet "pepe”. Ordet "quillo” ér en familjér och kérleksfull
forkortning av det spanska ordet "chiquillo’, som betyder barn eller liten och som
anvinds i stor utstrdckning i Spanien.

Mot bakgrund hérav, och eftersom det &r allméant kint att ordet "quillo” i Spanien
utgor en forkortning av “chiquillo’; uppfattar den spanska genomsnittskonsumenten

varumirket PEPEQUILLO som betecknande "pojken Pepe’, "lilla Pepe” eller "barnet
Pepe”.

De aktuella kdnnetecknen liknar séledes varandra i hog utstrackning i visuellt, fo-
netiskt och begreppsmaissigt hédnseende och i medelhég utstrackning i grafiskt
hénseende.
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Harmoniseringsbyran och intervenienten har hivdat att de aktuella kinnetecknen, i
motsats till vad sokanden har péstétt, inte liknar varandra.

Sokanden har, genom att pastd att ordet "pepe” utgor den dominerande bestands-
delen i kdnnetecknet PEPEQUILLO, godtyckligt delat upp kénnetecknet i tva delar,
namligen bestdndsdelen "pepe” och bestandsdelen "quillo” och har séledes gjort gél-
lande att kdnnetecknet utgor en avledning av fornamnet Pepe. Det finns emellertid
inga logiska eller sprakliga skal for den slutsatsen att konsumenterna, utifran det hel-
hetsintryck de far av det sokta varumaérket, skulle identifiera orden "pepe” och "quillo”
och inte, exempelvis, orden "pe” och "pequillo”.

Vid en visuell jamforelse av de aktuella kinnetecknen kan det, enligt harmoniserings-
byran, visserligen konstateras att det foreligger en viss likhet mellan dem av det skélet
att kidnnetecknet PEPE "helt ingar” i den inledande delen av det sokta varumérket.
Nar det giller relativt korta kidnnetecken ska de mellanliggande bestandsdelarna dock
anses lika viktiga som de bestandsdelar som aterfinns i borjan och i slutet av ndimnda
kénnetecken.

Intervenienten anser att strukturen i de aktuella kinnetecknen obestridligen ér olika,
eftersom kdnnetecknet PEPEQUILLO bestar av fyra stavelser, medan de dldre kidn-
netecknen pa sin hojd bestér av tre stavelser.

Intervenienten har visserligen vitsordat att det dldre varumérket PEPE é&r ként, men
har hévdat att detta inte innebér att ordet "pepe’; atminstone i Spanien, endast har lag
ursprunglig sarskiljningsf6rmaga, eftersom det ar ett smeknamn for féornamnet José.
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Det forhallandet att ordet "pepe” ér kint for jeansklader innebér inte att alla de aktu-
ella varumaérkena, savil de enkla som de sammansatta, innehéllande detta ord utan
vidare liknar varandra, inte ens om ordet ar placerat i den inledande delen av dessa
varumérken.

Nir det giller den begreppsmissiga jaimforelsen mellan de aktuella kidnnetecknen
méste man enligt intervenienten skilja mellan genomsnittskonsumenten inom ge-
menskapen, for vilken en sddan jamforelse inte &r relevant, och den spanska genom-
snittskonsumenten. I sistndmnda fall ska det framhallas att s6kanden inte har nagon
grund for att dela upp kédnnetecknet PEPEQUILLO. Det ror sig ndmligen om ett en-
kelt kédnnetecken, utan sérskild innebérd, som har skapats och utformats av M.S.L.

Aven om det skulle kunna vitsordas att ordet “quillo” #r en férkortning av ordet “chi-
quillo” och dven om orden "pepe” och "quillo” var for sig skulle kunna ha en egen
innebord kan detta emellertid inte anses innebéra att de ovillkorligen har en innebérd
nér de val sitts samman.

I fonetiskt hdnseende faller inte betoningen pa samma stavelser, eftersom kdnneteck-
net PEPE betonas p& den forsta stavelsen och kinnetecknet PEPEQUILLO pa den
tredje stavelsen.

Risk for forvaxling

Sokanden har gjort géllande att 6verklagandendamnden, i punkt 24 i beslutet i sakfra-
gan, har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel, genom att den fann att varumérkesfamil-
jen PEPE endast utgor en familj i registreringsmissigt hinseende, eftersom det inte
hade visats att de anvints pa marknaden.
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I detta hinseende har sokanden hivdat att flera handlingar som bolaget dberopat vid
harmoniseringsbyran under invéindningsforfarandet — sdsom intyg fran de viktigaste
officiella handelskamrarna i Spanien, domstolsavgéranden och administrativa avgo-
randen samt pressklipp — visar inte bara att varuméarkesfamiljen PEPE &r kdnd, utan
aven att den dr foremal for en intensiv anvdandning.

Dessutom konstaterade invindningsenheten, i sitt beslut av den 9 mars 2007 (sidor-
na 9 och 10), att det hade bevisats att det finns en varumérkesfamilj i Spanien.

Mot bakgrund hirav finns det enligt sokanden en uppenbar risk att genomsnittskon-
sumenten kan tro att det sokta varumarket PEPEQUILLO har hirletts fran huvud-
varumérket PEPE och avser en sirskild produktlinje som &r "en del av varumérkesfa-
miljen PEPE”.

Overklagandenimnden har foljaktligen, genom att inte beakta det forhallandet att va-
rumadrket PEPE har hog sdrskiljningsformaga, gjort sig skyldig till ett fel, sirskilt med
tanke pa att intervenienten och harmoniseringsbyran hade vitsordat att varumaérket
PEPE ir kint. Overklagandenimnden har ddrmed brustit i sin motiveringsskyldighet
enligt artikel 73 i forordning nr 40/94 (nu artikel 75 i férordning nr 207/2009).

Harmoniseringsbyran och intervenienten har gjort gillande att det, vad géller be-
démningen av risken for forvaxling med hénsyn till att den édldre varumirkesfamiljen
ar kdnd, ricker att framhalla att sokanden inte har styrkt féorekomsten av en sddan
varumirkesfamilj, annat 4n i registreringsmaéssigt hianseende. Eftersom inte alla de
dldre varumirkena anvinds pa marknaden kan de europeiska genomsnittskonsu-
menterna inte tro att det sokta varumarket PEPEQUILLO é&r en del av varumérkes-
familjen PEPE.

II - 2449



67

68

69

DOM AV DEN 19.5.2011 - MAL T-580/08

Aven om kinnetecknet PEPE, eller varumdrkesfamiljen PEPE, skulle vara vilként i
Spanien sdsom sokanden har pastatt ricker detta dessutom inte for att den span-
ska genomsnittskonsumenten ska associera de aktuella kidnnetecknen med varandra.
Detta beror pé att det, med hansyn till vad som angetts ovan, framstar som foga tro-
ligt att ndmnda konsumenter pa konstlad vég skulle kunna identifiera en bestandsdel i
det sokta varumairket som motsvarar "den édldre réttighet for vilken den [positiva ver-
kan (vis atractiva)] som foljer av att kinnetecknet &r vélkidnt skulle kunna dberopas”

— Tribunalens bedémning

Det framgar av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 att det sokta varumairket, efter
invindning av innehavaren av ett dldre varumarke, inte kan registreras om det — pa
grund av att det dr identiskt med eller liknar det dldre varumérket, och de varor eller
tjidnster som omfattas av varumérkena &r identiska eller av liknande slag — foreligger
en risk att allménheten forvixlar dem inom det omrade dir det dldre varumaérket
ar skyddat, inbegripet risken for att varumérket associeras med det éldre varumar-
ket. Med dldre varumaérken avses enligt artikel 8.2 a ii i férordning nr 40/94 (nu ar-
tikel 8.2 a ii i forordning nr 207/2009) sddana varumirken som har registrerats i en
medlemsstat och for vilka ansdkan om registrering gjorts tidigare &n ansdkan om
registrering av gemenskapsvarumarket.

Enligt fast rattspraxis foreligger risk for forvaxling om det finns risk for att allmén-
heten kan tro att varorna eller tjdnsterna i fraga kommer fran samma foretag eller
frén foretag med ekonomiska band. Vid prévningen av huruvida det foreligger risk
for forvaxling ska det, enligt samma réttspraxis, utifrdn den uppfattning som omsétt-
ningskretsen har av de aktuella kinnetecknen och av de aktuella varorna eller tjans-
terna, goras en helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det
enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kdnneteckenslikheten samt varu- och
tjansteslagslikheten (se forstainstansréttens dom av den 9 juli 2003 i mal T-162/01,
Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyran — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BE-
VERLY HILLS), REG 2003, s. I1-2821, punkterna 30—33 och dér angiven réttspraxis).
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For att det ska foreligga risk for forvaxling enligt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94
krévs savil att de motstaende varumaérkena ar identiska eller liknar varandra som att
de varor eller tjédnster som avses ér identiska eller av liknande slag. Det ér fraga om ku-
mulativa villkor (se forstainstansréttens dom av den 22 januari 2009 i mal T-316/07,
Commercy mot harmoniseringsbyran — easyGroup IP Licensing (easyHotel),
REG 2009, s. I1-43, punkt 42 och dar angiven réttspraxis).

Tribunalen finner att omséttningskretsen, sasom parterna har anfort, utgors av ge-
nomsnittskonsumenten inom gemenskapen, inbegripet den spanska genomsnitts-
konsumenten, eftersom det i forevarande fall dr fraga om varor for allmén konsumtion
(se forstainstansrattens dom av den 3 juli 2003 i mal T-129/01, Alejandro mot har-
moniseringsbyran — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. 1I-2251, punkt 41).
Genomsnittskonsumenten av varorna i fraga forvintas vara normalt informerad samt
skiligen uppmérksam och medveten.

Nir det géller jamforelsen av de aktuella varorna har parterna inte bestritt 6verkla-
gandendmndens konstaterande, i punkt 15 i beslutet i sakfragan, att varorna ér iden-
tiska eller liknar varandra.

Jamforelse mellan kidnnetecknen

Tribunalen erinrar om att helhetsbedémningen av risken for forvixling ska, vad gal-
ler de motstdende kinnetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmaissiga likhet,
grunda sig pa det helhetsintryck som dessa astadkommer med hénsyn sarskilt till de-
ras sdrskiljande och dominerande bestandsdelar. Den uppfattning som genomsnitts-
konsumenten av de ifrdgavarande varorna och tjdnsterna har av varumaérkena &r av
avgorande betydelse vid helhetsbedomningen av risken for forvaxling. Genomsnitts-
konsumenten uppfattar vanligtvis ett varumérke som en helhet och dgnar sig inte at
att undersoka varumairkets olika detaljer (se domstolens dom av den 12 juni 2007 i
maél C-334/05 P, harmoniseringsbyran mot Shaker, REG 2007, s. I-4529, punkt 35 och
dér angiven rittspraxis).
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Nar genomsnittskonsumenten ser ett ordkidnnetecken delar han eller hon icke desto
mindre upp det i ordelement som har en konkret innebérd f6r honom eller henne
eller som liknar ord som han eller hon kidnner till (forstainstansrattens dom av den
6 oktober 2004 i mal T-356/02, Vitakraft-Werke Withrmann mot harmoniserings-
byran — Kraftt (VITAKRAFT), REG 2004, s. 1I-3445, punkt 51, och av den 13 febru-
ari 2007 i mal T-256/04, Mundipharma mot harmoniseringsbyran — Altana Pharma
(RESPICUR), REG 2007, s. 11-449, punkt 57).

Nir det giller den visuella jamforelsen av kdnnetecken erinrar tribunalen om att det
inte finns nagra hinder mot att préva huruvida visuell likhet foreligger mellan ett
ordmirke och ett figurmérke, eftersom bada dessa slag av varumirken har en grafisk
form som gor visuella intryck mojliga (se forstainstansriattens dom av den 4 maj 2005
i mél T-359/02, Chum mot harmoniseringsbyran — Star TV (STAR TV), REG 2005,
s. II-1515, punkt 43 och dér angiven réttspraxis).

I forevarande fall har 6verklagandendmnden, i punkt 20 i beslutet i sakfragan, pape-
kat att "varumérket PEPEQUILLO skiljer sig fran [det dldre varumirket PEPE] bade
i visuellt och i fonetiskt hidnseende, eftersom det dr betydligt lingre och betonas pa
den [tredje] stavelsen”

Det ska framhéllas att ordet "pepe” aterfinns i borjan av kdnnetecknet PEPEQUIL-
LO. Kannetecknet PEPEQUILLO skiljer sig visserligen fran det dldre kidnnetecknet
PEPE genom dess tva sista stavelser, vilka &r langre dn dess tva forsta stavelser, och
fran alla de &dldre kédnnetecknen genom att det bestéar av ett enda relativt langt ord,
medan de dldre kidnnetecknen i allminhet bestar antingen av ett kort ord, sdsom kén-
netecknet PEPE, eller av tva ord, sdsom kdnnetecknet PEPE JEANS. Detta innebar
dock inte att det kan konstateras att det inte foreligger nadgon visuell likhet, efter-
som konsumenten, enligt fast réttspraxis, i allménhet faster storre uppmérksamhet
vid ett varumirkes borjan én vid dess slut (forstainstansrittens dom av den 7 sep-
tember 2006 i mal T-133/05, Meric mot harmoniseringsbyrdn — Arbora & Ausonia
(PAM-PIM’S BABY-PROP), REG 2006, s. II-2737, punkt 51, och av den 25 mars 2009
imal T-109/07, L'Oréal mot harmoniseringsbyrédn — Spa Monopole (SPA THERAPY),
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REG 2009, s. II-675, punkt 30). Dessutom bestar ett av de dldre kdnnetecknen, kin-
netecknet PEPECO, av ordet "pepe” med tilligg av dndelsen “"co’, vilket gor att dess
struktur liknar strukturen i kinnetecknet PEPEQUILLO. Tribunalen finner siledes
att det sokta varumirket och de dldre varumérkena ger liknande visuella intryck.

I visuellt hanseende méste de aktuella kinnetecknen diarmed anses likna varandra i
medelhog utstrackning.

Niér det giller den fonetiska jamforelsen av kidnnetecknen erinrar tribunalen om att
det faktum att kdnnetecknen inte bestar av samma antal stavelser inte ricker for att
konstatera att de inte liknar varandra i fonetiskt hianseende (tribunalens dom av den
28 oktober 2010 i mél T-131/09, Farmeco mot harmoniseringsbyran — Allergan (BO-
TUMAX), ¢j offentliggjort i réttsfallssamlingen, punkt 39 och déir angiven rattsprax-
is). I forevarande fall ar de tva forsta stavelserna i de aktuella kinnetecknen identiska
och uttalas pa samma sétt. Kdnnetecknet PEPEQUILLO betonas visserligen pa den
tredje stavelsen, medan de dldre kidnnetecknen betonas pa den forsta stavelsen, men
detta racker inte for att konstatera att kédnnetecknen inte alls liknar varandra i fone-
tiskt hédnseende.

Mot bakgrund hirav maste de aktuella kdnnetecknen i fonetiskt hidnseende anses
likna varandra atminstone i lag utstrackning.

Niér det giller den begreppsmassiga jamforelsen av de aktuella kinnetecknen méste
man skilja mellan, & ena sidan, alla genomsnittskonsumenter inom gemenskapen
utom den spanska genomsnittskonsumenten — vilka utgor en del av omséttningskret-
sen for vilken en sddan jamforelse inte dr relevant, eftersom orden "pepe” och "quillo”
saknar inneboérd for dem — och, & andra sidan, den spanska genomsnittskonsumen-
ten, for vilken dessa ord kan ha en innebérd.
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Aven om kinnetecknet PEPEQUILLO i sig saknar innebord, eftersom det inte ar ett
vanligt forekommande namn, dr det mojligt att den spanska genomsnittskonsumen-
ten delar upp det i tva ord som for denne konsument har en inneboérd, det vill sdga
orden "pepe” och "quillo’; enligt vad som framgar av den rittspraxis som ndmns i
punkt 74 i denna dom. Dessa tva ord har ndmligen var for sig en bestdmd innebérd
for de spanska konsumenterna. Ordet "pepe” ér ett smeknamn for fornamnet José
och ordet "quillo” ar en familjar forkortning av ordet "chiquillo” Sasom 6verklagande-
niamnden har papekat i punkt 20 i beslutet i sakfrigan kan det sdledes inte uteslutas
att den spanska genomsnittskonsumenten, trots att de vanligen férekommande smek-
namnen for "Pepe” dr "pepito” och "pepillo’; uppfattar kinnetecknet PEPEQUILLO
som innebédrande "pojken Pepe”.

Hirav foljer att den spanska genomsnittskonsumenten kan foranledas att tro att det
ar fraga om en ordlek enligt vilken det sokta varumérket har utformats utifran smek-
namnet Pepe, sdsom ér fallet med avseende pa de éldre varumérkena. De aktuella
kénnetecknen ska séledes anses likna varandra i begreppsmaéssigt hianseende.

Mot bakgrund av ovanstaende finner tribunalen att de aktuella kinnetecknen liknar
varandra i visuellt, fonetiskt och begreppsmassigt hidnseende.

Risk for forvaxling

Vid helhetsbedomningen av risken for forvaxling foreligger ett visst samspel mellan
de faktorer som beaktas, daribland varumarkeslikheten och varu- eller tjinsteslags-
likheten. Lag varu- eller tjansteslagslikhet kan saledes kompenseras av hog varumér-
keslikhet och omvint (domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97,
Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 17, och forstainstansrittens dom av den 14 decem-
ber 2006 i de férenade malen T-81/03, T-82/03 och T-103/03, Mast-Jdgermeister mot
harmoniseringsbyran — Licorera Zacapaneca (VENADO med ram m.fl.), REG 2006,
s. II-5409, punkt 74).
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Overklagandenimnden fann att sékanden inte hade styrkt att det féreligger risk for
forvixling mellan bolagets dldre varumirken och det sokta varumérket PEPEQUIL-
LO. Det ansags namligen inte finnas nagon varumérkesfamilj PEPE eller PEPE JEANS
pé marknaden, och varumérket PEPEQUILLO anségs under alla omsténdigheter inte
ha samma struktur som de dldre varumirkena. Overklagandenimnden fann vidare
att det forhéllandet att de dldre varumérkena dr kdnda inte leder till att alla varumar-
ken som innehaller ordet "pepe” fororsakar forvéixling pa marknaden, vilket dessutom
hade forutsatt att nimnda ord utgér den dominerande bestandsdelen i varumaérket
PEPEQUILLO, vilket inte ar fallet.

Det foljer av sjunde skalet i férordning nr 40/94 (nu skél 8 i forordning nr 207/2009)
att bedomningen av risken for forviaxling maste goras mot bakgrund av en lang rad
faktorer, sdrskilt i hur hog grad varumairket dr kdnt bland allmédnheten pa den relevan-
ta marknaden. Ju hogre sérskiljningsformaga varumaérket har, desto storre ar risken
for forvaxling. Varumérken som, antingen i sig eller p& grund av att de ér kidnda bland
allménheten, har hog sérskiljningsformaéga atnjuter dérfor ett mer omfattande skydd
an varumérken med lagre sérskiljningsformaga (se, analogt, domstolens dom av den
11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. [-6191, punkt 24, domen i
det ovanndmnda malet Canon, punkt 18, och domstolens dom av den 22 juni 1999 i
mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 20).

For att ett varumairke ska anses ha hogre sérskiljningsforméga dn normalt pa grund
av att det ar kdnt bland allménheten pa marknaden ar det nodvéndigt att detta va-
rumirke dr ként av atminstone en betydande del av omsittningskretsen. Det kravs
emellertid inte noédvéindigtvis att varumirket ar ként i den mening som avses i ar-
tikel 8.5 i forordning nr 40/94. Det kan inte pavisas generellt, till exempel genom
hanvisning till att en viss procentsats av omséttningskretsen kianner till varumaérket,
att ett varumadrke har hog sdrskiljningsformaga. Det foreligger dock ett visst samband
mellan i hur hog grad ett varumaérke ar ként bland allménheten och varumérkets sér-
skiljningsforméga pa sa sitt att ju mer kint varumarket dr i omséttningskretsen, desto
hogre dr varumaérkets sirskiljningsférméga. For att bedoma huruvida ett varumairke
har hog sérskiljningsformaga pa grund av att det dr kant bland allménheten ska alla
relevanta faktorer beaktas, ndmligen bland annat varumérkets marknadsandel, i hur
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stor omfattning, hur linge och pa hur stort geografiskt omrade varumérket har an-
vénts, hur stora investeringar som har gjorts for att marknadsfora det, hur stor del
av omsittningskretsen som tack vare varumirket kan ange att varorna eller tjéns-
terna kommer fran ett visst foretag samt utldtanden fran industri- och handelskam-
rar och andra branschorganisationer (se férstainstansrattens dom av den 12 juli 2006
i mal T-277/04, Vitakraft-Werke Withrmann mot harmoniseringsbyran — Johnson’s
Veterinary Products (VITACOAT), REG 2006, s. II-2211, punkterna 34 och 35 och
dér angiven rittspraxis).

I forevarande fall har sokanden, som bilaga till anstkan, ingett en 6versikt dir det
framgar vilka reklaminvesteringar som gjorts i Spanien och en 6versikt 6ver forsélj-
ningen i Spanien, bdda med rubriken PEPE JEANS LONDON, vilka aberopats till
styrkande av att sokandens varumarke ér kant.

Sokanden har dven, som bilaga till ansdkan, ingett flera andra handlingar, bland an-
nat intyg fran spanska handelskamrar och avgéranden fran spanska domstolar, vilka
aberopats till styrkande av att varumérkena PEPE och PEPE JEANS é&r kédnda.

Mot bakgrund hérav maste varumérket PEPE, d&tminstone nér det géller den spanska
delen av omséttningskretsen, anses var ként i viss utstrackning och varumairket har
saledes kunnat forviarva hog sarskiljningsformaga. Enligt réttspraxis kan namligen
ett dldre varumarke som inte har sirskiljningsforméga pa grund av sina inneboende
egenskaper ha forvirvat sirskiljningsforméga pa grund av att det ér ként (se forstain-
stansrittens dom av den 4 november 2003 i mal T-85/02, Diaz mot harmoniserings-
byrén — Granjas Castell6 (CASTILLO), REG 2003, s. [1-4385, punkterna 43 och 44,
och av den 15 september 2009 i mal T-446/07, Royal Appliance International mot
harmoniseringsbyran — BSH Bosch und Siemens Hausgerite (Centrixx), ej publice-
rad i rédttsfallssamlingen, punkt 58). I det aktuella fallet dr ordet "pepe” relativt vanligt
forekommande i Spanien och har inte som sddant nagon storre sdrskiljningsformaga.
Déremot har det forhallandet att varumarket dr kant medfort att det har forvérvat
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hog sdrskiljningsformaéga. Intervenienten har dessutom uttryckligen i sin svarsinlaga
vitsordat att varumérket PEPE ar kidnt, och harmoniseringsbyréan har i flera avgéran-
den som bifogats ansokan funnit att sé &r fallet.

Sokanden har pastétt att det férhallandet att dess édldre varumérken ar kédnda innebér
att det finns risk for forvixling mellan de aktuella varumirkena. I detta hidnseende er-
inrar tribunalen om att den omstidndigheten att ett varumairke &r ként visserligen ska
beaktas vid bedomningen av huruvida det foreligger risk for forvaxling men inte i sig
kan anses styrka att det foreligger en sddan risk. Denna omstiandighet ska beaktas vid
bedomningen av huruvida varumérkeslikheten och varu- eller tjansteslagslikheten ar
tillrackligt stora for att det ska anses foreligga risk for forvixling (forstainstansréttens
dom av den 11 juli 2006 i mal T-247/03, Torres mot harmoniseringsbyran — Bodegas
Muga (Torre Muga), ej publicerad i rittsfallssamlingen, punkt 72, och av den 18 de-
cember 2008 i mal T-287/06, Torres mot harmoniseringsbyran — Bodegas Penalba
Lépez (Torre Albéniz), REG 2008, s. I11-3817, punkt 75).

I forevarande fall har det emellertid slagits fast i punkterna 72 och 84 att de aktuella
kdnnetecknen liknar varandra och avser identiska varor eller varor av liknande slag.
Dirmed foreligger i sjdlva verket risk for forvixling, vilken blott forstarks genom de
dldre varumérkenas sérskiljningsforméaga.

Nar det géller risken for forvixling med avseende pa varumérkesfamiljen PEPE ska
enligt réattspraxis tva villkor vara uppfyllda for att det rent faktiskt ska anses foreligga
en sddan risk. For det forsta ska innehavaren av den pastddda varumirkesfamiljen
styrka anvdndningen av alla varumaérken i denna familj, eller &tminstone tillrdackligt
manga av dem for att de ska anses utgora en varumirkesfamilj. For det andra ska
det sokta varumirket inte endast likna varumérkena i varumérkesfamiljen utan dven
uppvisa sddana egenskaper att det kan antas tillhéra samma familj (férstainstansrat-
tens dom av den 23 februari 2006 i mal T-194/03, Il Ponte Finanziaria mot harmo-
niseringsbyran — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), REG 2006, s. 11-445,
punkterna 126 och 127).
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I forevarande fall har sokanden visserligen styrkt anvéindningen av varumérkena PEPE
och PEPE JEANS men, som 6verklagandendmnden har ndmnt i punkt 24 i beslutet i
sakfragan, inte av 6vriga dldre varumirken som ingér i den pastddda varumarkesfa-
miljen, sésom PEPE F4, PEPE 2XL och PEPE M99.

Under alla omstidndigheter saknar svaret pa fragan huruvida varumaérkesfamiljen
PEPE finns eller inte betydelse for tribunalens slutsats att varumérkena PEPE och
PEPE JEANS har en sadan sirskiljningsformaéga att likheten mellan de motstidende
kénnetecknen och det forhallandet att de aktuella varorna och tjansterna ar identiska
riacker for att det ska anses foreligga risk for forvaxling.

Talan ska saledes bifallas savitt avser denna grund.

Den andra grunden: Asidosittande av artikel 8.5 i forordning nr 40/94

— Parternas argument

Sokanden anser att det inte finns négra skillnader i visuellt, fonetiskt eller begrepps-
massigt hdnseende som skulle forhindra tillimpning av artikel 8.5 i férordning nr 40/94
och att det inte finns "skilig anledning” att registrera varumérket PEPEQUILLO.
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Det foreligger enligt sokanden saledes en uppenbar och reell risk for att det sokta va-
rumérket drar otillborlig fordel av det renommé som tillkommer varumérkena PEPE,
genom att konsumenterna vilseleds att tro att kinnetecknet PEPEQUILLO ér énnu
ett varumdrke i varumérkesfamiljen PEPE.

Overklagandenimnden féretog, enligt sékanden, inte ndgon prévning av likheten el-
ler identiteten utifrdn artikel 8.5 i forordning nr 40/94, utan néjde sig med en prov-
ning av huruvida artikel 8.1 i denna foérordning é&r tillimplig. Som intervenienten
har pépekat i sin svarsinlaga kridvs emellertid enligt artikel 8.5 i féorordningen inte
att det foreligger risk for forvixling, utan endast ett samband mellan de motstaende
kénnetecknen.

Overklagandenimnden har saledes inte motiverat sitt beslut i tillricklig utstrickning
och har dessutom ésidosatt artikel 8.5 i férordning nr 40/94 genom att den slog fast
att det inte finns nigon risk for forviaxling mellan de dldre varumérkena och kénne-
tecknet PEPEQUILLO och att villkoret om kanneteckenslikhet i artikel 8.5 i férord-
ningen saledes inte var uppfyllt.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har hévdat att artikel 8.5 i férordning
nr 40/94 inte har asidosatts, eftersom de dldre varumirkena och kiannetecknet PEPE-
QUILLO inte liknar varandra.

Vidare har s6kanden varken styrkt att det foreligger ett samband mellan de motsta-
ende varumirkena eller forklarat pé vilket sitt det skulle finnas en risk for skadlig
inverkan pa sokandens éldre varumérkens sdrskiljningsformaga eller pa sokandens
renommé eller en risk for att det dras otillborlig fordel av dessa dldre varumérkens
renommé eller sérskiljningsféormaga.
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— Tribunalens bedémning

Enligt artikel 8.5 i forordning nr 40/94 far, efter invdndning fran innehavaren av ett
dldre varumaérke enligt punkt 2, det varumérke som ansékan om registrering avser
inte heller registreras om det &r identiskt med eller liknar det &éldre varumérket och
avses bli registrerat for varor eller tjanster som inte liknar dem for vilka det dldre
varumadrket ar registrerat, nir — i fridga om ett dldre gemenskapsvarumairke — det
ar kant i gemenskapen, eller nér — i frdga om ett dldre nationellt varumérke — det ar
ként i medlemsstaten i fraga, och anvindningen av det varumérke som ansékan avser
utan skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det dldre
varumdrkets sirskiljningsforméaga eller renommé.

Artikel 8.5 i forordning nr 40/94 ar dven tillimplig ndr varorna eller tjdnsterna liknar
varandra. I rittspraxis har det ndmligen slagits fast att ett kint varumaérke ska tiller-
kénnas ett skydd som, vid anvindning av ett kinnetecken for varor eller tjanster av
liknande eller samma slag, atminstone dr lika omfattande som nér ett kinnetecken
anvinds for varor eller tjanster som inte dr av liknande slag (férstainstansrattens dom
av den 22 mars 2007 i mél T-215/03, Sigla mot harmoniseringsbyran — Elleni Holding
(VIPS), REG 2007, s. II-711, punkt 32, se dven, analogt, domstolens dom av den 9 ja-
nuari 2003 i mal C-292/00, Davidoff, REG 2003, s. I-389, punkterna 24—26, och av den
23 oktober 2003 i mal C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, REG 2003,
s. 1-12537, punkterna 19-22).

For att det mer omfattande skyddet for det dldre varumaérket enligt artikel 8.5 i for-
ordning nr 40/94 ska tillimpas fordras saledes att flera villkor &r uppfyllda. For det
forsta maste det dldre varumérke som pastas vara kint vara registrerat. For det andra
maste detta varumarke och det sokta varumarket vara identiska eller likna varandra.
For det tredje ska det dldre varumérket vara kint inom gemenskapen, om det ar ett
dldre gemenskapsvarumirke, eller i den berérda medlemsstaten, om det ar ett dldre
nationellt varumirke. For det fjairde maste anvédndningen av det sokta varumaérket
utan skalig anledning riskera att dra otillborlig fordel av, eller att vara till forfang for,
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det dldre varumaérkets sérskiljningsformaga eller renommé. Dessa rekvisit dr kumula-
tiva, vilket innebér att om ett av dem inte &r uppfyllt, kan inte bestimmelsen tillimpas
(forstainstansrittens dom i det ovanndmnda maélet VIPS, punkterna 34 och 35, och av
den 11 juli 2007 i mal T-150/04, Miilhens mot harmoniseringsbyran — Minoronzoni
(TOSCA BLU), REG 2007, s. 11-2353, punkterna 54 och 55).

I forevarande fall 4r de varumérken som péstas vara kianda, det vill saiga PEPE och
PEPE JEANS, foremal for savil nationell registrering som gemenskapsregistrering (se
punkt 7 ovan). Som tribunalen har konstaterat i punkt 83 ovan liknar de aktuella kdn-
netecknen varandra.

Mot bakgrund av den bevisning som sokanden &beropat, och som tribunalen har sla-
git fast i punkterna 88—90 ovan, dr de dldre varumérkena kénda, &tminstone i Spanien.

Det ska séledes provas huruvida anvéindningen av det sokta varumaérket kan riskera
att dra otillborlig fordel av, eller att vara till forfang for, de dldre varumérkenas sar-
skiljningsformaga eller renommé.

I detta hdnseende anser s6kanden att det sokta varumarket riskerar att dra otillborlig
fordel av varumérkena PEPE:s renommé och att det inte finns nagon “skilig anled-
ning” att registrera varumérket PEPEQUILLO.

Tribunalen erinrar om att risken for att anvéndningen av det sokta varumir-
ket utan skilig anledning skulle dra otillborlig férdel av det dldre varumérkets
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sarskiljningsformaga eller renommé omfattar fall av klart utnyttjande av och snyl-
tande pa ett kint varumérke och forsok att dra fordel av dess rykte. Det dr med an-
dra ord fraga om en risk for att bilden av det kdnda varumérket eller de egenskaper
som detta formedlar Gverfors till de varor som avses med det sokta varumarket sa
att saluforingen av sistndmnda varor underlittas genom associationen med det éldre
kénda varumaérket (se domen i det ovanndmnda malet VIPS, punkt 40 och dir angi-
ven rattspraxis).

Som sokanden har papekat (se punkt 100 i domen) ska man dessutom skilja mellan
risken for forvéixling enligt artikel 8.1 i férordning nr 40/94 och sambandet mellan de
berérda kinnetecknen enligt artikel 8.5 i forordning nr 40/94.

Risken for forviaxling definieras som en risk for att allmdnheten kan tro att de varor
eller tjanster som avses med det sokta varumérket och de som avses med det éldre
varumirket kommer fran samma foretag eller, i forekommande fall, fran foretag med
ekonomiska band. I de fall som omfattas av artikel 8.5 i férordning nr 40/94, dire-
mot, forknippar omsittningskretsen de motstadende varumérkena, det vill séga de far
uppfattningen att det finns ett samband mellan dessa varumérken, utan att darvid
forvixla dem. Det méste séaledes inte foreligga risk for forvaxling for att denna be-
stimmelse ska vara tillimplig (se domen i det ovanndmnda malet VIPS, punkt 41 och
dér angiven rittspraxis).

Risk for att anvindningen av det sokta varumaérket utan skélig anledning skulle dra
otillborlig fordel av det dldre varumairkets sérskiljningsforméga eller renommé f6-
religger saledes ndr konsumenten, utan att vederborande noédvandigtvis tar miste
i frdga om den berdrda varans eller tjdnstens kommersiella ursprung, tilltalas av det
sokta varumaérket i sig och koper den vara eller tjdnst som det avser pa grund av att
varan eller tjansten bér detta varumaérke, som &r identiskt med eller liknar ett dldre
ként varumérke (domen i det ovanndmnda malet VIPS, punkt 42).
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Slutligen ska det papekas att syftet med artikel 8.5 i forordning nr 40/94 i férsta hand
ar att innehavaren av ett dldre ként varumérke ska kunna framstilla en invindning
mot registrering av varumérken som antingen kan vara till forfang for det dldre varu-
mirkets renommé eller sdrskiljningsféormaga eller dra otillborlig fordel av detta varu-
mérkes renommé eller sarskiljningsforméga. Hérvid ska det emellertid preciseras att
innehavaren av det dldre varumirket inte maste styrka att det ar fraga om en faktisk
och aktuell skadlig inverkan pa varumirket. Vederbérande maste emellertid styrka
omsténdigheter som gor det mojligt att vid forsta paseendet fastsla att det foreligger
en framtida risk, som inte &r hypotetisk, for att det sokta varumarket skulle dra otill-
borlig fordel av eller vara till forfang for det dldre varumérket (se domen i det ovan-
ndmnda malet VIPS, punkt 46 och dér angiven rittspraxis).

I forevarande fall har sokanden angett att denna risk foljer av att konsumenterna for-
anleds att tro att det sokta varumaérket dr dnnu ett varumérke i varumérkesfamiljen
PEPE.

Sasom tribunalen har slagit fast i punkterna 93 och 94 ovan kan det, mot bakgrund
av omstéindigheterna i forevarande fall, inte anses utrett att varumérkesfamiljen PEPE
existerar. Det har emellertid visats att de &ldre varuméirkena PEPE ér kénda nér det
géller klader och klddaccessoarer.

Konsumenten kommer séledes att kopa en vara av miarket PEPEQUILLO, inte bara
for att han eller hon 6nskar inforskaffa ett par jeansbyxor eller en viska, utan éven av
det skilet att varan bar detta varumarke, vilket liknar de dldre kidnda varumarkena
PEPE.

Det sokta varumirket och de dldre varumérkena omfattar varor av liknande slag. Mot
bakgrund hirav och med beaktande av att de aktuella varumaérkena liknar varandra
kan de spanska konsumenterna fa uppfattningen att det foreligger ett samband mel-
lan de dldre varumérkena PEPE och det sokta varumairket.
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Varumirket PEPEQUILLO riskerar foljaktligen att dra otillborlig fordel av de aldre
varumirkenas renommé, genom att det attraherar konsumenter som 6nskar kopa
varor som bér ett varumérke som liknar de éldre kinda varuméirkena PEPE.

Talan ska saledes bifallas savitt avser denna grund.

Det andra yrkandet, som avser ogiltigforklaring av beslutet i sakfragan, ska saledes
bifallas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i tribunalens réttegangsregler ska tappande part forpliktas att er-
sdtta rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Finns det flera tappande parter,
ska tribunalen besluta om fordelningen av riattegdngskostnaderna. Eftersom harmo-
niseringsbyran och intervenienten i forevarande fall har tappat malet i huvudsak, ska
de béra sina rittegdngskostnader och ersitta sokandens réttegangskostnader, varvid
sistndmnda kostnader ska belasta de tappande parterna med hilften var.

Sokanden har yrkat att tribunalen ska forplikta harmoniseringsbyran att ersétta so6-
kandens kostnader for det administrativa forfarandet vid harmoniseringsbyran. En-
ligt artikel 136.2 i rattegangsreglerna ska nodvéindiga kostnader som parterna haft
for forfarandet vid 6verklagandendmnden betraktas som ersittningsgilla kostnader.
Detta giller emellertid inte de kostnader som har uppkommit for forfarandet vid in-
viandningsenheten. S6kandens yrkande att harmoniseringsbyran, som till viss del har
tappat malet, ska forpliktas att ersitta kostnaderna for det administrativa férfarandet
vid harmoniseringsbyran, kan saledes bifallas endast avseende sokandens nédvandiga
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kostnader for forfarandet vid 6verklagandendmnden (tribunalens dom av den 10 fe-
bruari 2010 i mal T-344/07, O2 (Germany) mot harmoniseringsbyrin (Homezone),
REU 2010, s. [1-153, punkt 84).

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som forsta 6verklagandenimnden vid Byran for harmonisering
inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) (harmoni-
seringsbyran) meddelade den 24 september 2008 (irende R 722/2007-1)
ogiltigforklaras.

2) Talan ogillas i 6vrigt.

3) Harmoniseringsbyran ska bira sina rittegangskostnader och ersitta hilf-
ten av de rittegangskostnader som asamkats PJ Hungary Szolgaltaté kft
(PJ Hungary kft), samt de nodvindiga kostnader som PJ Hungary kft haft for
forfarandet vid harmoniseringsbyrans forsta 6verklagandenamnd.
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4) Pepekillo, SL ska bira sina riattegangskostnader och ersitta hilften av de rit-
tegangskostnader som asamkats PJ Hungary kft.

Papasavvas Vadapalas O’Higgins

Avkunnad vid offentligt sammantrédde i Luxemburg den 19 maj 2011.

Underskrifter
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