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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 24 november 2015*

"Gemenskapsvarumirke — Invandningsférfarande — Ansokan om registrering som
gemenskapsvarumaérke av ordmérket WESTERN GOLD — Det éldre gemenskapsordmairket
WeserGold, det édldre tyska ordmérket WeserGold, det éldre internationella ordméarket Wesergold, det
dldre tyska ordmiarket WESERGOLD och det éldre polska ordmérket WESERGOLD —
Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i forordning (EG) nr 207/2009 — Beslut i drendet om
overklagande — Artikel 64.1 i férordning nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Rétten att yttra
sig — Artikel 75 i forordning nr 207/2009”

I mal T-278/10 RENV,

riha WeserGold Getrinke GmbH & Co. KG (tidigare Wesergold Getrankeindustrie GmbH & Co.
KG), Rinteln (Tyskland), foretratt av advokaterna T. Melchert, P. Goldenbaum och I. Rohr,

klagande,
mot
Kontoret for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken och monster)
(harmoniseringskontoret), inledningsvis foretriatt av A. Pohlmann, dérefter av S. Hanne, bada i
egenskap av ombud,

motpart,
varvid motparten i forfarandet vid 6verklagandendmnden, som intervenerat vid tribunalen, var
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (Tyskland), foretratt av advokaterna A. Marx och M. Wolter,
angdende ett Overklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets forsta
overklagandendmnd den 24 mars 2010 (drende R 770/2009-1) om ett invindningsférfarande mellan
Wesergold Getrankeindustrie GmbH & Co. KG och Lidl Stiftung & Co. KG,
meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden M.E. Martins Ribeiro (referent) samt domarna S. Gervasoni och L. Madise,

justitiesekreterare: handlaggaren J. Weychert,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 15 april 2015,

* Rattegangssprak: tyska.

SV
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 23 augusti 2006 gav intervenienten, Lidl Stiftung & Co., in en ans6kan om registrering av
gemenskapsvarumairke till harmoniseringskontoret i enlighet med radets forordning (EG) nr 40/94 av
den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgéva,
omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse (ersatt av radets férordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, s. 1)).

Det sokta varumadrket utgors av ordkannetecknet WESTERN GOLD.

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klass 33 i Niceéverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med
andringar och tilldgg, och motsvarar foljande beskrivning: ”Spritdrycker, bland annat whisky”.

Ansokan om  registrering av  gemenskapsvarumirke offentliggjordes i  Bulletinen  for
gemenskapsvarumdrken nr 3/2007 av den 22 januari 2007.

Den 14 mars 2007 framstillde Wesergold Getrankeindustrie GmbH & Co. KG, vars rattigheter har
overtagits av klaganden, riha WeserGold Getrinke GmbH & Co. KG, med stod av artikel 42 i
forordning nr 40/94 (nu artikel 41 i férordning nr 207/2009), en invindning mot registreringen av det
sokta varumairket for de varor som avses i punkt 3 ovan.

Invindningen grundade sig pa flera dldre varumérken.

Det forsta av de dldre varumérken som aberopades var gemenskapsordmirket WeserGold, som efter
det att ansokan hade ingetts den 3 januari 2003 registrerades den 2 mars 2005 under nr 2994739 for
varor i klasserna 29, 31 och 32, vilka — for var och en av dessa klasser — motsvarar foljande
beskrivning:

— Klass 29: "Konserverade, torkade och kokta frukter och gronsaker; geléer, sylter, fruktkompotter;
mjolkprodukter, ndmligen yoghurtdrycker bestdende fraimst av yoghurt samt av fruktsafter eller
gronsakssafter”.

— Klass 31: "Farsk frukt”.

— Klass 32: "Mineralvatten och kolsyrat vatten; andra icke-alkoholhaltiga drycker, ndmligen
lemonader, brusdrycker och koladrycker; fruktjuicer, fruktdrycker, gronsakssafter och
gronsaksdrycker; safter och andra koncentrat for framstéllning av drycker”.

Det andra av de dldre varumirken som aberopades var det tyska ordmaérket WeserGold, som efter det
att ansokan hade ingetts den 26 november 2002 registrerades den 27 februari 2003 under nr 30257995
for varor i klasserna 29, 31 och 32, vilka — for var och en av dessa klasser — motsvarar foljande
beskrivning:

— Klass 29: "Konserverade, torkade och kokta frukter och gronsaker; geléer, sylter, koncentrat;

mjolkprodukter, ndmligen yoghurtdrycker bestdende framst av yoghurt samt av fruktsafter eller
gronsakssafter”.
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— Klass 31: "Farsk frukt”.

— Klass 32: ”"Mineralvatten och kolsyrat vatten; andra icke-alkoholhaltiga drycker, némligen
lemonader, brusdrycker och koladrycker; fruktjuicer, fruktdrycker, gronsakssafter och
gronsaksdrycker; safter och andra koncentrat for framstillning av drycker”.

Det tredje av de é&ldre varumérken som &aberopades var det internationella ordmérket nr 801149
Wesergold, for vilket ansokan hade ingetts den 13 mars 2003, med verkningar i Tjeckien, Danmark,
Spanien, Frankrike, Italien, Ungern, Osterrike, Polen, Portugal, Slovenien, Sverige, Forenade
kungariket och Beneluxldnderna, avseende varor i klasserna 29, 31 och 32, vilka — for var och en av
dessa klasser — motsvarar foljande beskrivning:

— Klass 29: "Konserverade, torkade och kokta frukter och gronsaker; geléer, sylter, koncentrerat;
mjolkprodukter, ndmligen yoghurtdrycker bestdende fraimst av yoghurt samt av fruktsafter eller
gronsakssafter”.

— Klass 31: "Farsk frukt”.

— Klass 32: "Mineralvatten och kolsyrat vatten; andra icke-alkoholhaltiga drycker, ndmligen
lemonader, brusdrycker och koladrycker; fruktjuicer, fruktdrycker, gronsakssafter och
gronsaksdrycker; safter och andra koncentrat for framstéllning av drycker”.

Det fjiarde av de édldre varumérken som aberopades var det tyska ordmirket WESERGOLD, som efter
det att ansokan hade ingetts den 12 juni 1970 registrerades den 16 februari 1973 under nr 902472,
och fornyades den 13 juni 2000, for varor i klass 32, vilka motsvarar féljande beskrivning: “Cider,
lemonader, mineralvatten, gronsakssafter som dryck, fruktjuicer”.

Det femte av de édldre varumirken som aberopades var det polska ordmérket WESERGOLD, som efter
det att ansokan hade ingetts den 26 juni 1996 registrerades den 11 maj 1999 under nr 161413 for varor
i klass 32, vilka motsvarar fé6ljande beskrivning: ”Mineralvatten och kéllvatten; bordsvatten,
icke-alkoholhaltiga drycker, fruktjuicer, fruktnektar, fruktsafter, gronsakssafter, gronsaksnektar,
laskande drycker, fruktjuicedrycker, lemonader, kolsyrade drycker, mineraldrycker, isteer, smaksatta
mineralvatten, mineralvatten med tillsats av fruktjuice — samtliga ndmnda drycker dven som
hélsopreparat, ej for medicinska dndamal”.

Till stod for invandningen aberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i forordning
nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009).

Den 11 juni 2009 bif6ll invdndningsenheten invindningen och avslog ansokan om registrering av
gemenskapsvarumairke. Av processekonomiska skil begrinsade invindningsenheten sin prévning av
invdndningen till det dldre gemenskapsordmairket, betrédffande vilket bevis pa verklig anvindning inte
behovde forebringas.

Den 13 juli 2009 6verklagade intervenienten invindningsenhetens beslut till harmoniseringskontoret i
enlighet med artiklarna 58—64 i forordning nr 207/2009.

Harmoniseringskontorets forsta overklagandendmnd bifoll oOverklagandet genom beslut av den
24 mars 2010 (nedan kallat det angripna beslutet) och upphdvde invandningsenhetens beslut.
Overklagandenimnden ansig att omsittningskretsen bestod av den stora allmidnheten i Europeiska
unionen. De varor i klass 33 som avses med det sokta varumairket, namligen “spritdrycker, bland annat
whisky”, liknade, enligt 6verklagandendmnden, inte de varor i klasserna 29 och 31 som avses med de
dldre varumiérkena (punkterna 20 och 21 i det angripna beslutet). Det forelag en lag varuslagslikhet
mellan de varor i klass 33 som avses med det sokta varumérket och de varor i klass 32 som avses med
de aldre varumérkena (punkterna 22-28 i det angripna beslutet). De motstidende kénnetecknen
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foretedde en medelhog grad av likhet i visuellt hidnseende (punkt 33 i det angripna beslutet) och av
fonetisk likhet (punkt 34 i det angripna beslutet), men var olika i begreppsmaissigt hédnseende
(punkterna 35-37 i det angripna beslutet). Overklagandenimnden ansag i huvudsak att de #ldre
varumdrkenas sarskiljningsformaga var nagot liagre én medelhdg pa grund av att ordet gold har lag
sirskiljningsféormaga (punkterna 38—40 i det angripna beslutet). Overklagandenimnden angav slutligen
att efter en avvigning mellan samtliga omstiandigheter i fallet i samband med bedomningen av risken
for forvaxling kunde slutsatsen dras att risk for forvixling inte forelag mellan de motstdende
kannetecknen (punkterna 41-47 i det angripna beslutet).

Forfarandet vid tribunalen och domstolen

Genom ansokan som inkom till tribunalens kansli den 21 juni 2010 vickte klaganden talan om
ogiltigforklaring av det angripna beslutet pa grund av &sidosittande av artikel 8.1 b, artikel 64,
artikel 75 andra meningen och, alternativt, artikel 75 forsta meningen i forordning nr 207/2009.

Parterna utvecklade sin talan och svarade pa tribunalens fragor vid férhandlingen den 27 juni 2012.

Genom dom av den 21 september 2012, Wesergold Getrankeindustrie/harmoniseringskontoret — Lidl
Stiftung (WESTERN GOLD) (T-278/10, REU, EU:T:2012:459) (nedan kallad tribunalens dom)
ogiltigforklarade tribunalen det angripna beslutet. Tribunalen forpliktade harmoniseringskontoret att
bédra sina egna réttegangskostnader och att ersitta klagandens réttegangskostnader och forklarade att
intervenienten skulle béra sina réittegangskostnader.

For att komma fram till detta avgorande provade tribunalen den forsta grunden, enligt vilken
artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 hade asidosatts, utan att behandla de tre andra grunder som
klaganden hade aberopat. Tribunalen konstaterade, i punkt 58 i sin dom, att de motstaende
kdannetecknen i ett helhetsperspektiv var olika, trots att de liknade varandra i visuellt och fonetiskt
hianseende, med hénsyn till att det foreldg stora skillnader i begreppsmaéssigt hidnseende. Tribunalen
kritiserade dérefter 6verklagandendmnden, i punkterna 72, 82 och 83 i ndimnda dom, for att forst ha
bedomt att klaganden inte hade gjort gillande att sirskiljningsformagan hade hojts till foljd av
anvandningen av de dldre varumérkena och for att darefter, pa grund av detta fel, ha underlatit att
prova en omstindighet som kunde vara relevant vid helhetsbedomningen av huruvida det forelag risk
for forvaxling mellan det sokta varumérket och de éldre varumérkena och, slutligen, for att pa grund
av denna underlidtenhet ha &sidosatt visentliga formforeskrifter, vilket innebar att det angripna
beslutet skulle ogiltigforklaras.

Harmoniseringskontoret Overklagade, genom en skrivelse som inkom till domstolens kansli den
4 december 2012, tribunalens dom och yrkade att domstolen skulle upphédva domen.

Genom dom av den 23 januari 2014, harmoniseringskontoret/riha WeserGold Getranke (C-558/12 P,
REU, EU:C:2014:22) (nedan kallad domen i malet om 6verklagande) upphdavde domstolen tribunalens
dom.

Domstolen konstaterade att tribunalens dom innebar felaktig réttstillimpning vid tolkningen av
artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009, eftersom tribunalen felaktigt bedomde att den omsténdigheten
att overklagandendmnden inte hade provat huruvida sirskiljningsformagan hade hojts till foljd av
anviandningen av de éldre varumirkena innebar att det angripna beslutet skulle ogiltigforklaras.
Domstolen fann, i punkt 48 i domen i malet om 6verklagande, att det inte var relevant huruvida
overklagandendmnden hade gjort en sddan provning vid bedomningen av om risk for forvixling
mellan de motstaende varumirkena forelag. Tribunalen hade dessforinnan namligen slagit fast att de
aktuella varumirkena i ett helhetsperspektiv var olika och att det darfor inte forelag nagon risk for
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forvaxling och att den omstindigheten att sérskiljningsformagan eventuellt hade hojts till foljd av
anvdndningen av de dldre varumérkena inte kunde uppvdga att ndmnda varumérken inte liknade
varandra.

I punkt 61 i domen i malet om 6verklagande slog domstolen fast foljande:
"Eftersom tribunalen har prévat endast den forsta av de fyra grunder som riha WeserGold Getrénke
har aberopat till stod for sin talan, anser domstolen att forevarande mal inte ar fardigt for avgorande.

Det ska darfor aterforvisas till tribunalen.”

Till foljd av domen i malet om 6verklagande tilldelades malet, i enlighet med artikel 118.1 i tribunalens
rattegangsregler av den 2 maj 1991, tribunalens andra avdelning.

Forfarandet och parternas yrkanden efter aterforvisningen

Parterna bereddes tillfille att yttra sig enligt artikel 119.1 i réttegangsreglerna av den 2 maj 1991.
Klaganden, harmoniseringskontoret och intervenienten inkom med sina skriftliga yttranden inom den
tid som angetts, ndmligen den 1 april, den 8 respektive den 14 maj 2014.

Klaganden har i sitt yttrande yrkat att tribunalen ska
— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringskontoret eller intervenienten att ersitta réttegangskostnaderna, inklusive
kostnaderna i forfarandet vid domstolen.

Harmoniseringskontoret och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klaganden att ersdtta réittegangskostnaderna i forfarandet vid tribunalen (T-278/10 och
T-278/10 RENV) samt kostnaderna i forfarandet vid domstolen (C-558/12 P).

Rittslig bedomning

Klaganden har aberopat fyra grunder till stod for sitt 6verklagande. Dessa grunder avser asidosittande
av i forsta hand artikel 8.1 b i féorordning nr 207/2009, i andra hand artikel 64 i ndmnda férordning, i
tredje hand artikel 75 andra meningen i forordningen och i fjarde hand artikel 75 forsta meningen i
forordningen.

Den forsta grunden: Asidosdttande av artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009

Klaganden har av domen i malet om G&verklagande slutit sig till att argumentet att
sarskiljningsformagan hade hojts till foljd av anvindning och att den paverkan som detta foranledde
skulle bedomas vid provningen av de motstdende kénnetecknens visuella, fonetiska och
begreppsmaissiga likhet. Dérféor ankommer det pa tribunalen att undersoka huruvida
sarskiljningsformagan hade hojts till f6ljd av anvdndningen av de édldre varumairkena och att prova
talan i sin helhet, med avseende pa de fyra grunderna, utan att vara bunden av tribunalens dom.

Mot denna bakgrund har klaganden forst gjort gillande att de motstaende kénnetecknen foreter en

medelhog grad av likhet, vilket konstaterats savil av dverklagandendmnden som i tribunalens dom.
Klaganden é&r vidare av den meningen att de skillnader i begreppsmaissigt hidnseende som finns mellan

ECLILEU:T:2015:876 5



31

32

33

34

35

36

~ DOM AV DEN 24.11.2015 — MAL T-278/10 RENV
RIHA WESERGOLD GETRANKE MOT HARMONISERINGSKONTORET - LIDL STIFTUNG (WESTERN GOLD)

kénnetecknen inte kan uppvéga de visuella och fonetiska likheter som har konstaterats. Klaganden har
slutligen ifragasatt provningen av huruvida det foreladg varuslagslikhet samt bedomningen av huruvida
det forelag risk for forvaxling och av de édldre varumairkenas sarskiljningsformaga.

Det kan hirvid konstateras att det av tribunalens dom klart framgar att tribunalen, sdsom korrekt har
papekats av bade harmoniseringskontoret och intervenienten, i punkt 58 drog slutsatsen att
"kdannetecknen i ett helhetsperspektiv [va]r olika varandra, trots att de likna[de] varandra i visuellt och
fonetiskt hinseende”.

Det framgar vidare av domen i malet om Overklagande att domstolen upphévde tribunalens dom
enbart av det skilet att tribunalen, oaktat avsaknaden av likhet mellan de motstidende kannetecknen,
kritiserade 6verklagandendmnden for att inte ha provat huruvida sdrskiljningsformagan hade hojts till
foljd av anvandningen av de édldre varumairkena, trots att varumairkena i ett helhetsperspektiv var olika
och att det inte foreldg nagon risk for forvaxling. Av detta foljer att det kriterium som avser huruvida
sarskiljningsformagan hojts till f6ljd av anviandningen av de éldre varumiérkena endast ska provas for
det fall att det forst har konstaterats att det foreligger likhet mellan ndmnda kédnnetecken samt, for
ovrigt, tjanste- och varuslagslikhet, och detta endast vid bedomningen av huruvida det foreligger risk
for forvaxling.

Av punkterna 48-50 i domen i malet om 6verklagande framgar namligen foljande:

748 Genom att faststélla att den omstandigheten att 6verklagandendmnden inte hade bedomt huruvida
sarskiljningsformagan hade hojts till foljd av anvindningen av de éldre varumairkena innebar att
det omtvistade beslutet skulle ogiltigforklaras, kriavde tribunalen att 6verklagandenamnden skulle
prova en omstindighet som inte var relevant for beddomningen av om risk for forvixling mellan
de motstdende varumirkena foreldg i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning
nr 207/2009. Eftersom tribunalen dessférinnan hade slagit fast att de ifrdgavarande varumérkena i
ett helhetsperspektiv var olika varandra, forelag det ndmligen inte nagon risk for forvaxling och
den omstdndigheten att sdrskiljningsformagan eventuellt hade hojts till f6ljd av anvandningen av
de dldre varumérkena kunde inte uppviga att de motstaende varumairkena inte liknade varandra.

49 Under dessa forhallanden har harmoniserings[kontoret] fog for att hdvda att den oOverklagade
domen innehéller en felaktig rattstillimpning i friga om tolkningen av artikel 8.1 b i férordning
nr 207/20009.

50 Av vad som anforts foljer att den overklagade domen ska upphévas i den man tribunalen slog fast
att 6verklagandendmnden var skyldig att prova huruvida sarskiljningsformagan hade hojts till foljd
av anvindningen av de éldre varumirkena och av det skilet ogiltigforklarade det omtvistade
beslutet, trots att den dessforinnan hade slagit fast att de motstdende varumarkena var olika. Det
saknas hdrvid skal att prova de bada andra grunderna fér 6verklagandet.”

Eftersom tribunalen konstaterade att de motstaende kdnnetecknen var olika, och eftersom ett av
villkoren for att tillaimpa artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 saledes inte var uppfyllt, forelag det
inte nagon risk for forvaxling, sasom framgar av punkt 48 i domen i malet om 6verklagande.

Klaganden kan foljaktligen inte med framgang bestrida, sdsom den har forsokt gora, den bedomning av
likheten mellan de motstaende kédnnetecknen som gjorts i tribunalens dom och den slutsats som drogs
av tribunalen, vilka dessutom inte har ifragasatts i domen i malet om 6verklagande.

Aven om det i domslutet i domen i malet om &verklagande faststills att tribunalens dom upphivs utan

att den ndarmare inneborden hérav preciseras, ska domslutet dnda lasas tillsammans med domskilen i
samma dom.
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Det framgar ndmligen av fast rdttspraxis att institutionen, for att ritta sig efter domen och folja den
fullt ut, ar skyldig att iaktta inte bara domslutet utan dven de domskal som domslutet grundar sig pa
och som utgor det nodvindiga stodet for detta, i den meningen att de dr nodvéndiga for att faststilla
den exakta inneborden av domslutet. I dessa domskal preciseras namligen vilken bestimmelse som
anses vara rattsstridig, och de exakta skilen redovisas for den rittsstridighet som fastslas i domslutet,
vilka institutionen ska beakta ndr den ersitter den ogiltigforklarade réttsakten (dom av den
26 april 1988, Asteris m.fl./kommissionen, 97/86, 99/86, 193/86 och 215/86, REG, EU:C:1988:199,
punkt 27; se, for ett liknande resonemang, éven dom av den 15 maj 1997, TWD/kommissionen,
C-355/95 P, REG, EU:C:1997:241, punkt 21, och dom av den 7 oktober 1999, Irish
Sugar/kommissionen, T-228/97, REG, EU:T:1999:246, punkt 17).

Domstolen angav, i punkt 50 i domen i malet om 6verklagande, att "den 6verklagade domen sk[ulle]
upphédvas i den man tribunalen [hade slagit] fast att overklagandendmnden var skyldig att prova
huruvida sérskiljningsformagan hade hojts till f6ljd av anvandningen av de dldre varumirkena och av
det skilet [hade] ogiltigforklara[t] det omtvistade beslutet, trots att den dessforinnan hade slagit fast
att de motstdende varumairkena var olika”. Detta innebar att domstolen inte avsdg att ifragasdtta
tribunalens konstateranden avseende de faktiska omstdndigheterna i fraga om bedomningen av
likheten mellan de motstaende kdnnetecknen, konstateranden som lag till grund fér domstolens
bedémning.

Detta skdl for upphévande omfattade inte ndmnda konstateranden avseende de faktiska
omstiandigheterna. Undersokningen av den forsta grunden avslutades foljaktligen genom att det
faststilldes att provningen huruvida sarskiljningsformagan hade hojts till foljd av anvdndningen av de
aldre varumairkena var utan verkan, eftersom de motstiende kiannetecknen var olika.

Detta bekriftas dven i punkt 48 i domen i malet om &verklagande, i vilken domstolen papekade att
"[e]ftersom tribunalen dessforinnan hade slagit fast att de ifrdgavarande varumérkena i ett
helhetsperspektiv var olika varandra, forelag det ... inte nagon risk for forvixling och den
omstindigheten att sérskiljningsformagan eventuellt hade hojts till f6ljd av anviandningen av de éldre
varumirkena kunde inte uppvéga att de motstdende varumairkena inte liknade varandra”.

Bedomningen av likheten mellan de motstaende kidnnetecknen, i synnerhet den skillnad mellan dem
som konstaterats av tribunalen, ifragasattes av klaganden i forfarandet vid domstolen, sdsom framgar av
punkt 38 i domen i malet om 6verklagande. I denna punkt erinrade domstolen om att klaganden ansag
att Overklagandet inte kunde vinna bifall sévitt avsag den forsta grunden “eftersom tribunalens
bedomning att de ifrdgavarande varumirkena inte liknade varandra [hade utgjort] en preliminér
slutsats i denna del som darefter [skulle] bedomas mot bakgrund av om de éldre varumérkena ha[de]
sarskiljningsformaga”.

Genom att inte godta klagandens stdndpunkt och genom att upphéva tribunalens dom av det skilet att
avsaknaden av likhet mellan de motstdende kidnnetecknen med nodviandighet innebar att det inte
forelag nagon risk for forvixling, har domstolen absolut, om &n underforstatt, avsett att bekréfta att
tribunalen gjorde en korrekt bedémning nédr den ansag att ndmnda kénnetecken var olika.

Ett ifragasdttande, pa detta stadium, av bedomningen av likheten mellan de motstaende kdannetecknen,
utan att domstolen patalat att tribunalen skulle ha gjort nagot fel i detta avseende, skulle dessutom
innebédra dels att tribunalens andra avdelning inrédttades som en Overinstans for tribunalens forsta
avdelning, dels att domen i malet om 6verklagande forlorade en del av sin tvingande verkan, eftersom
en ogiltigforklaring inte kan ga lingre dn det upphdvande som faststillts av domstolen och goéra det
mojligt att ifragasitta de faktiska omstandigheterna, vilket till och med skulle medféra att de skal som
domen i malet om 6verklagande grundas pa blev utan verkan.
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Domen i malet om 6verklagande innebér foljaktligen att det i detta forfarande ankommer pa tribunalen
att prova grunderna 2—4 vilka &beropades vid tribunalen i det forsta forfarandet, sasom framgar av
punkt 61 i domen i malet om 6verklagande.

Overklagandet kan saledes inte vinna bifall savitt avser den férsta grunden.

Den andra grunden: Asidosiittande av artikel 64 i forordning nr 207/2009

Klaganden har gjort géllande att 6verklagandendmnden asidosatte artikel 64 i férordning nr 207/2009
genom att undersoka risken for forvaxling endast i forhéllande till det gemenskapsvarumérke som
registrerats under nr 2994739. Klaganden anser att Overklagandenimnden - eftersom
invindningsenheten hade bedomt att det forelag risk for forvaxling mellan gemenskapsvarumérket och
det sokta varumirket och eftersom Gverklagandendmnden tviartom bedomt att det inte foreldg nagon
risk for forviaxling — antingen borde ha aterforvisat drendet till invdndningsenheten eller prévat
huruvida det foreldg risk for forvixling i forhallande till samtliga dldre varumirken som aberopats.
Enligt klaganden borde 6verklagandendmnden diaremot inte, sasom den gjorde, ha dragit slutsatsen att
det inte forelag nagon risk for forvaxling, utan att bedoma denna risk i forhéllande till samtliga &ldre
varumairken, och darvid endast beakta det éldre gemenskapsvarumaérket.

Det framgar av punkt 16 i det angripna beslutet att overklagandendmnden hénvisade till de "dldre
varumairkena” och ”de vanliga konsumenterna inom Europeiska unionen”. Namnden beaktade hérvid
att de dldre varumirkena utgjordes av forst ett gemenskapsvarumirke och ett tyskt varumérke
(WeserGold, se punkterna 7 och 8 ovan), ddrefter ett internationellt varumirke med verkningar i
Tjeckien, Danmark, Spanien, Frankrike, Italien, Ungern, Osterrike, Polen, Portugal, Slovenien, Sverige,
Forenade kungariket och Beneluxldnderna (Wesergold, se punkt 9 ovan) och slutligen ett tyskt och ett
polskt varumirke (WESERGOLD, se punkterna 10 och 11 ovan).

Overklagandenimnden hinvisade, i punkt 23 i det angripna beslutet, till dels de tyska konsumenterna,
dels konsumenterna i andra medlemsstater.

Overklagandenimnden 3syftade samtliga dldre varumirken vid bedémningen av de motstaende
kannetecknen. Den framholl saledes att sjdlva provningen avsag samtliga dldre varumirken och inte
endast det dldre gemenskapsvarumarket, dven om den hinvisade till det dldre varumaérket och inte till
de éldre varumairkena.

Punkt 31 i det angripna beslutet har ndmligen f6ljande lydelse:

”Savil det dldre varumairket som det sokta varumaérket dr ordmérken. Det édldre varumérket bestér av
ett ord sammansatt av nio bokstdver som skrivs 4n med versaler, én med gemena bokstaver eller med
versaler inom ett ord, ndimligen WeserGold, Wesergold och WESERGOLD.”

Det kan under dessa omstidndigheter slas fast att dven om Overklagandendmnden anvinder sig av
begreppet "dldre varumarke” for att beskriva samtliga dldre varumarken, harror det fran det i punkt 32
i det angripna beslutet gjorda konstaterandet, som for 6vrigt bara kan bekriftas, att "anvindningen av
omvixlande gemener och versaler (inom ordet) inte inverkar pa kanneteckensjaimforelsen, eftersom
tribunalen i princip anser att ett ordmérke utgoérs av en sammansittning av bokstéver eller ord som
skrivs med tryckbokstéver i ett standardtypsnitt, utan sérskilda grafiska inslag”.

Slutligen framgar det klart av punkterna 33, 36, 39 och 40 i det angripna beslutet att
overklagandendmnden faktiskt refererade till de “dldre varumirkena” och inte endast till
gemenskapsvarumadrket. Namnden upprepade till och med i punkt 45 i beslutet att de aktuella
kéannetecknen var WESTERN GOLD och WeserGold, WESERGOLD eller Wesergold.
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Av det anforda foljer att 6verklagandet i vart fall inte kan vinna bifall savitt avser den andra grunden.

Den tredje grunden: Asidosdttande av artikel 75 andra meningen i forordning nr 207/2009

For det forsta har klaganden patalat att overklagandendmnden i forvag inte hade informerat klaganden
om sin avsikt att avgora drendet i férhallande till samtliga dldre varumarken, vilka ocksa lag till grund
for invandningen mot det sokta varumarket.

Det kan inledningsvis konstateras att denna grund, enligt vilken klaganden inte informerats om att
overklagandendmnden skulle utga fran samtliga dldre varumirken, motsiager den andra grunden. Som
andra grund har det gjorts géllande att provningen av risken for forvixling inte borde ha foretagits
endast i forhéllande till det dldre gemenskapsvarumérket.

Klaganden tillfragades angaende denna motsigelse vid forhandlingen, dock utan att for tribunalen
klargora sambandet och 6verensstimmelsen mellan de bada grunderna.

Med detta sagt framgar det av rittspraxis att det foreligger en funktionell kontinuitet mellan
harmoniseringskontorets olika enheter, det vill siga mellan granskaren, invindningsenheten, enheten
for administration av varumérken och juridiska fragor samt annulleringsenheterna, a ena sidan, och
overklagandendmnderna, & andra sidan (se dom av den 13 mars 2007, harmoniseringskontoret/Kaul,
C-29/05 P, REG, EU:C:2007:162, punkt 30 och dir angiven réttspraxis).

Av denna funktionella kontinuitet mellan harmoniseringskontorets olika enheter foljer just att
overklagandendmnderna, inom ramen for den nya provning som de ska gora av beslut som fattats av
harmoniseringskontorets enheter i forsta instans, ar skyldiga att grunda sina beslut pa alla faktiska och
rattsliga omstidndigheter som parterna har aberopat antingen i forfarandet vid den enhet som har
avgjort drendet i forsta instans eller i drendet om Overklagande (dom av den 11 juli 2006, Caviar
Anzali/harmoniseringskontoret — Novomarket (Asetra), T-252/04, REG, EU:T:2006:199, punkt 31).
Sasom domstolen har slagit fast i domen harmoniseringskontoret/Kaul, punkt 57 ovan
(EU:C:2007:162, punkterna 56 och 57), foljer det mer allméant av artikel 64.1 i féorordning nr 207/2009
— enligt vilken oOverklagandendmnden, efter provning om o&verklagandet &ar befogat, ska avgora
overklagandet, och darvid far "vidta de atgdrder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det
overklagade beslutet” — att naimnden, till f6ljd av 6verklagandet, ska gora en ny, fullstindig proévning i
sak, det vill sdga bade en rittslig provning och en prévning av de faktiska omstandigheterna (dom av
den 28 april 2010, Claro/harmoniseringskontoret — Telefénica (Claro), T-225/09, EU:T:2010:169,
punkterna 30 och 31).

Av detta foljer att alla fragor som skulle ha behandlats av den ldgre instansen vid
harmoniseringskontoret i dess beslut som 6verklagats till 6verklagandendmnden hor till de réttsliga
och faktiska omstdndigheterna i forfarandet vid 6verklagandendmnden, varvid nimnden ska grunda
sitt beslut pa samtliga dessa omstindigheter, och som f6ljaktligen ar behorig att prova dessa
omsténdigheter. Fragan om de likheter som de dldre varumérkena foretedde skulle med nédvéndighet
ha provats for att avgora huruvida det forelag risk for forvixling, och parterna hade ingett yttranden till
invindningsenheten. Enligt den funktionella kontinuiteten mellan harmoniseringskontorets olika
instanser var Overklagandendmnden féljaktligen behorig att i sitt beslut gora en ny provning och, i
forekommande fall, dra en annan slutsats 4n den som invindningsenheten kommit fram till. Aven om
invindningsenheten endast lade det édldre gemenskapsvarumairket till grund for bedomningen att det
forelag risk for forvaxling, foljer det siledes av den funktionella kontinuiteten att det ankom pa
overklagandendmnden att, sdésom den gjorde, undersoka samtliga dldre varuméirken, eftersom den,
med avvikelse fran invdndningsenhetens beslut, ansdg att det inte foreldg nagon risk for forvaxling
mellan de motstaende kdnnetecknen.
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Vidare framgar det inte alls av artikel 75 i férordning nr 207/2009 att 6verklagandendmnden é&r skyldig
att inhdmta parternas synpunkter pa huruvida det foreligger risk for forvixling med avseende pa flera
dldre varumarken nir, sasom i detta fall, 6verklagandendmnden har grundat sin prévning av risken for
forviaxling pa édldre varumairken som inte beaktats av invdndningsenheten, men som med fog aberopats
till stod for invdndningen. Det &dr harvid utrett att klaganden, genom anmaélan om invéindning av den
14 mars 2007, aberopade samtliga dldre varumiarken som ndmns i punkterna 7—11 ovan till stod for
invindningen, och att klaganden, i grunderna for den anmilan om invindning som ingetts den
26 september 2008, uttryckligen &dberopade den risk for forvaxling som forelag mellan samtliga dldre
varumirken och det sokta varumairket (se, for ett liknande resonemang, dom av den 15 januari 2013,
Lidl Stiftung/harmoniseringskontoret — Lactimilk (BELLRAM), T-237/11, REU, :T:2013:11, punkt 27).

Tribunalen konstaterar saledes att klaganden savdl vid invdndningsenheten som vid
overklagandendmnden hade tillfille att framfora sina argument om att det foreligger risk for
forvaxling mellan det sokta varumairket och samtliga dldre varumirken, men att klaganden valde att
inte utveckla nagra specifika argument for vart och ett av de dldre varumirkena. Klaganden foredrog
nidmligen att allmént och utan atskillnad grunda sig pa de éldre varumérkena WESERGOLD (punkt 1
i sin anméilan om invindning av den 26 september 2008), Wesergold (punkt 3 i nimnda handling)
eller WeserGold (punkt 8 i samma handling). Det star namligen klart att klaganden genom skrivelse
av den 22 december 2009, i samband med intervenientens Overklagande av invindningsenhetens
beslut, framforde argument om att det inte forelag risk for forvixling mellan de dldre varumairkena
och det sokta varumirket, varvid det preciserades att flera av de dldre varumirken som &beropats
hade ordet wesergold gemensamt och att de i detta ord ingaende bokstdverna "w” och "g” forekom i
versaler. Eftersom invindningen grundades p& samtliga dldre varumérken som ndmns i
punkterna 7—11 ovan och eftersom 6verklagandendmnden enligt artikel 64.1 i forordning nr 207/2009
hade rétt att prova huruvida det forelag risk for forvixling mellan det sokta varumérket och samtliga
dldre varumirken, ankom det enligt artikel 76.1 i forordning nr 207/2009 pa klaganden att inom
ramen for overklagandet vid 6verklagandendmnden specifikt yttra sig 6ver vart och ett av de éldre
varumadrkena, i den man det kunde vara motiverat. Klaganden kan saledes inte med framgang gora
gillande att den inte kunde forutse att dverklagandendmnden skulle ligga samtliga &ldre varumérken
till grund for sin provning av huruvida det forelag risk for forvixling (se, for ett liknande resonemang,
dom BELLRAM, punkt 60 ovan, EU:T:2013:11, punkt 28).

Det foljer av Overvdgandena i punkterna 60 och 61 ovan att overklagandendmnden inte asidosatte
klagandens ritt att yttra sig genom att inte uttryckligen anmoda klaganden att yttra sig 6ver de Gvriga
dldre varumirken som inte utgjordes av gemenskapsvarumarket.

Av detta foljer att 6verklagandet inte kan vinna bifall sévitt avser denna grund, i den man klaganden
har ifrdgasatt den behorighet som Gverklagandendmnden har och som tribunalen har erinrat om i
punkt 61 ovan.

For det andra har klaganden gjort gillande att 6verklagandendmnden asidosatte klagandens ritt att
yttra sig nér det giller pastaendet att sérskiljningsformagan hade hojts till f6ljd av anvindningen av de
dldre varumarkena.

I detta hiinseende ricker det att konstatera att detta argument ar utan verkan. Aven om det antogs att
det vore sa, vilket inte &r fallet, att 6verklagandendmnden i forvdg borde ha informerat klaganden om
klagandens rétt att yttra sig, kan ett sadant fel i vart fall inte leda till att det angripna beslutet ska
ogiltigforklaras. Det framgar ndamligen av punkt 50 i domen i malet om overklagande att fragan
huruvida sérskiljningsformagan hade hojts till f6ljd av anvindningen av de dldre varumirkena ar helt
irrelevant, ndr de motstaende kiannetecknen inte liknar varandra.

Av det anforda foljer att 6verklagandet inte kan vinna bifall savitt avser den tredje grunden.
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Den fidirde grunden: Asidoséittande av artikel 75 forsta meningen i forordning nr 207/2009

Klaganden har gjort gillande att Overklagandendmnden asidosatte artikel 75 forsta meningen i
forordning nr 207/2009 genom att motivera det angripna beslutet "pa ett summariskt satt” i
forhallande till de 6vriga dldre varuméarken som inte utgjordes av gemenskapsvarumarket.

Tribunalen erinrar hédrvid om att harmoniseringskontorets beslut, enligt artikel 75 forsta meningen i
forordning nr 207/2009, ska vara motiverade. Denna skyldighet har enligt réttspraxis samma
omfattning som skyldigheten enligt artikel 296 andra stycket FEUF och har till syfte att ge dem som
berors av beslutet kdnnedom om skilen for den vidtagna atgdrden sa att de kan tillvarata sina
rattigheter och att gora det mojligt for unionsdomstolen att prova beslutets lagenlighet (dom av den
6 september 2012, Storck/harmoniseringskontoret, C-96/11 P, EU:C:2012:537, punkt 86, och dom av
den 15 juli 2014, Laszkiewicz/harmoniseringskontoret — Cables y Eslingas (PROTEKT), T-18/13,
EU:T:2014:666, punkt 71).

Det kan inte krdvas att overklagandendmnderna ska utforma skéilen s3, att samtliga resonemang som
parterna fort bemots vart och ett for sig och pa ett uttommande sitt. Motiveringen kan saledes vara
underforstadd, forutsatt att de berorda far kidnnedom om vad oOverklagandendmnden har lagt till
grund for sitt beslut och att behorig domstol far ett tillrdckligt underlag for att kunna utfora sin
provning (dom av den 21 oktober 2004, KWS Saat/harmoniseringskontoret, C-447/02 P, REG,
EU:C:2004:649, punkt 65, dom av den 16 september 2009, Alber/harmoniseringskontoret (Handtag),
T-391/07, EU:T:2009:336, punkt 74, och dom PROTEKT, punkt 68 ovan, EU:T:2014:666, punkt 72).

Overklagandenimnden ir inte skyldig att ta stillning till alla argument som parterna har framfért. Det
ricker att niamnden redogdr for de omstdndigheter och rittsliga Overviganden som har haft en
avgorande betydelse for beslutet (se, for ett liknande resonemang, dom av den 11 januari 2007,
Technische Glaswerke Ilmenau/kommissionen, C-404/04 P, EU:C:2007:6, punkt 30). Den
omstindigheten att ndimnden inte har atergett samtliga argument som framforts av en part eller inte
tagit stdllning till vart och ett av dessa argument, ricker saledes inte i sig for att det ska kunna anses
att niamnden har underlatit att beakta argumenten (dom av den 9 december 2010, Tresplain
Investments/harmoniseringskontoret — Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, REU,
EU:T:2010:505, punkt 46, och dom PROTEKT, punkt 68 ovan, EU:T:2014:666, punkt 73).

Det framgar av det angripna beslutet att oOverklagandendmnden tillrackligt har motiverat det
forhallandet att samtliga dldre varumérken beaktats vid provningen av risken for forvixling.

Det framgar av punkt 16 i det angripna beslutet, genom anvindningen av satsen "sasom de é&ldre
varumirkena”, att Overklagandenidmnden beaktade samtliga dldre varumérken. Darefter hénvisade
overklagandendmnden i punkterna 31 och 45 i beslutet till samtliga dldre varumérken, ndmligen
WeserGold, Wesergold och WESERGOLD. Genom att 6verklagandendmnden slutligen i punkt 32 i
det angripna beslutet erinrat om tribunalens praxis i friga om ordmérken — namligen att den skillnad
som foljer av sammansittningen av bokstdver eller ord som skrivs med tryckbokstiver i ett
standardtypsnitt, utan sérskilda grafiska inslag, inte har nagon inverkan — har 6verklagandendmnden
korrekt motiverat sitt beslut i vilket namnden beaktade samtliga dldre varumérken.

Av det anforda foljer att Overklagandet inte kan vinna bifall sdvitt avser den fjirde grunden.
Overklagandet ska saledes ogillas i sin helhet.
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Rittegangskostnader
I domen i mélet om o6verklagande (se punkt 21 ovan) foérordnade domstolen att fragan om
rattegangskostnader skulle ansta. Det ankommer foljaktligen pa tribunalen att i forevarande dom
besluta om samtliga rittegangskostnader som avser de olika malen, i enlighet med artikel 219 i
tribunalens rattegangsregler.
Enligt artikel 134.1 i réttegangsreglerna ska tappande part forpliktas att ersdtta rattegdngskostnaderna,
om detta har yrkats. Harmoniseringskontoret och den som intervenerat vid tribunalen och domstolen
har yrkat att klaganden ska forpliktas att ersétta réttegdngskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat
malet pa samtliga punkter, ska harmoniseringskontorets och intervenientens yrkanden bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (andra avdelningen)

foljande:
1) Overklagandet ogillas.
2) riha WeserGold Getrinke GmbH & Co. KG ska bira sina rittegangskostnader och ersitta de

rittegangskostnader som uppkommit for Kontoret for harmonisering inom den inre

marknaden (varumirken och monster) (harmoniseringskontoret) och Lidl Stiftung & Co.
KG i malen vid tribunalen och domstolen.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 24 november 2015.

Underskrifter

12 ECLL:EU:T:2015:876



	Tribunalens dom (andra avdelningen)
	Dom
	Bakgrund till tvisten
	Förfarandet vid tribunalen och domstolen
	Förfarandet och parternas yrkanden efter återförvisningen
	Rättslig bedömning
	Den första grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009
	Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 64 i förordning nr 207/2009
	Den tredje grunden: Åsidosättande av artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009
	Den fjärde grunden: Åsidosättande av artikel 75 första meningen i förordning nr 207/2009

	Rättegångskostnader



