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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 14 november 2013 *#

”Overklagande — Gemenskapsvarumirke — Invindningsférfarande — Figurmirke som terger ett
varghuvud — Invdndning fran innehavaren av internationella och nationella figurmiarken innehallande
ordelementen "WOLF Jardin’ och 'Outils WOLF — Relativa registreringshinder — Forfang for det
dldre varumairkets sarskiljningsforméga — Forordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 8.5 — Fordndring i
det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten — Bevisborda”

I mal C-383/12 P,

angdende ett overklagande enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens domstol, som ingavs den
8 augusti 2012,

Environmental Manufacturing LLP, Stowmarket (Forenade kungariket), foretratt av M. Atkins,
solicitor, K. Shadbolt, advocate, och S. Malynicz, barrister,

klagande,
i vilket de andra parterna ar:

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

svarande i forsta instans,
Société Elmar Wolf, Wissembourg (Frankrike), foretrétt av N. Boespflug, avocat,
intervenient i forsta instans,
meddelar
DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden T. von Danwitz samt domarna E. Juhdsz (referent), A. Rosas, D.
Svaby och C. Vajda,

generaladvokat: J. Kokott,
justitiesekreterare: handlaggaren M. Aleksejev,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 29 maj 2013,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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med hénsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgora malet utan forslag till
avgorande,

foljande

Dom

Environmental Manufacturing LLP (nedan kallat Environmental Manufacturing) har yrkat att
domstolen ska upphéva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 22 maj 2012 i
mél T-570/10, Environmental Manufacturing mot harmoniseringsbyran — Wolf (atergivning av ett
varghuvud) (nedan kallad den oOverklagade domen). Genom denna dom ogillade tribunalen
Environmental Manufacturings talan om ogiltigforklaring av det beslut som meddelats av
harmoniseringsbyrans andra 6verklagandendmnd den 6 oktober 2010 (drende R 425/2010-2) om ett
invindningsforfarande (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillampliga bestimmelser

Genom radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvaruméirken
(EUT L 78, s. 1), vilken trédde i kraft den 13 april 2009, kodifierades och upphévdes radets forordning
(EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgiva, omrade 17, volym 2, s. 3).

I artikel 81 b och 85 i forordning nr 207/2009, vilken artikel har rubriken 7Relativa
registreringshinder”, foreskrivs foljande:

”1. Om innehavaren av ett dldre varumaérke invinder ska det varumirke som ansokan géller inte kunna
registreras:

b) om det — pa grund av att det &r identiskt med eller liknar det dldre varumérket och de varor eller
tjidnster som omfattas av varumaérkena ar identiska eller &ér av liknande slag — foreligger en risk att
allménheten forvixlar dem inom det omrade dér det dldre varumérket &r skyddat, inbegripet
risken for att varumérket associeras med det édldre varumarket.

5. Dessutom giller att, efter invindning fran innehavaren av ett dldre varumarke enligt punkt 2, det
varumirke som ansokan om registrering avser inte far registreras om det ar identiskt med eller liknar
det édldre varumarket och avses bli registrerat for varor eller tjdnster som inte liknar dem for vilka det
dldre varumadrket ar registrerat, nir — i fraga om ett dldre gemenskapsvarumirke — det &ar kant i
gemenskapen, eller, nir — i friga om ett dldre nationellt varumérke — det ar ként i medlemsstaten i
fraga, och anvindningen av det varumirke som anstkan avser utan skilig anledning skulle dra
otillborlig fordel av eller vara till forfing for det &ldre varumérkets sdrskiljningsformaga eller
renommeé.

Artikel 8.1 b och 8.5 i forordning nr 40/94 hade samma lydelse som motsvarande bestimmelser i
forordning nr 207/2009.
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Bakgrund till tvisten

Environmental Manufacturings tidigare rattsinnehavare ingav den 9 mars 2006 en ansokan om
registrering av gemenskapsvarumarke till harmoniseringsbyran. Ansokan avsag ett figurkdnnetecken
som aterger ett varghuvud, vilket skulle anvindas for saluféring av varor i klass 7 i
Niceoverenskommelsen =~ om internationell  klassificering av  varor och  tjanster vid
varumairkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilligg. Varorna motsvarar féljande
beskrivning: "Maskiner for professionell och industriell behandling av trdavfall och vixtavfall;
professionella och industriella tréflismaskiner och trarivare.”

Efter offentliggérandet av ansokan i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 38/2006 av den
18 september 2006 framstillde Société Elmar Wolf (nedan kallat Elmar Wolf) invindning mot
registrering av det sokta varumadrket fér ovan angivna varor.

Invindningen grundade sig pa flera idldre franska och internationella figurmiarken. Till stod for
invindningen aberopades de registreringshinder som anges i artikel 8.1 b och 8.5 i férordning
nr 40/94.

Den 24 september 2007 o6verlidt den tidigare réttsinnehavaren registreringsansokan till Environmental
Manufacturing. Environmental Manufacturing begérde den 2 oktober 2007, i enlighet med artikel 43 i
férordning nr 40/94 (nu artikel 42 i forordning nr 207/2009), att Elmar Wolf skulle lagga fram bevis for
att de dldre varumarkena hade anvénts. Elmar Wolf ingav darefter skriftliga bevis till styrkande harav.

Den 25 januari 2010 avslog invdndningsenheten vid harmoniseringsbyran den invdndning som
framstallts med stod av artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009. Som skél angavs att det inte fanns
nagon risk for forvixling mellan de motstdende varumérkena. Invindningsenheten avslog dven den
invdndning som grundade sig pé artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 av det skilet att Elmar Wolf inte
hade styrkt att anvidndningen av det sokta varumaérket varit till forfang for de dldre varumairkena eller
att det dragits otillborlig fordel av dem.

Den 23 mars 2010 6verklagade Elmar Wolf invindningsenhetens beslut, vilket upphdvdes genom det
omtvistade beslutet. Nar det giller artikel 85 i forordning nr 207/2009 fann andra
overklagandendmnden att de dldre varumairkena var i hog grad kinda i tre medlemsstater. Ndmnden
fann vidare att det fanns en viss grad av likhet mellan de motstdende varumirkena och att
omsattningskretsen skulle kunna fa uppfattningen att det finns ett samband mellan kdnnetecknen,
varvid den beaktade de dldre varumaérkenas sérskiljningsformaga och det forhallandet att de var kénda,
samt att de motstdende varumirkena avsdg liknande varuslag. Slutligen konstaterade
overklagandendmnden, med hénvisning till de argument som Elmar Wolf framfort, att det sokta
varumarket skulle kunna urvattna de dldre varumairkenas sérskilda image och dra otillborlig fordel av
deras sarskiljningsformaga eller renommé.

Talan vid tribunalen och den 6verklagade domen
Environmental Manufacturing vickte talan om ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet vid
tribunalen. Till stod for sin talan &aberopade bolaget tva grunder, ndmligen &sidosittande av

artikel 42.2 och 42.3 i forordning nr 207/2009 samt asidosédttande av artikel 8.5 i samma férordning.

Tribunalen fann, i punkterna 16—24 i den 6verklagade domen, att talan inte kunde vinna bifall savitt
avser den forsta grunden.
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Nar det géller den andra grunden konstaterade tribunalen, i punkt 47 i den 6verklagade domen, att
overklagandendmnden hade gjort en riktig bedomning ndr den fann att omsattningskretsen kunde fa
uppfattningen att det finns ett samband mellan de kdnnetecken som é&terges i de bada motstaende
varumarkena.

Nar det giéller risken for urvattning konstaterade tribunalen, i punkterna 48 och 49 i den 6verklagade
domen, att Environmental Manufacturing hade anfort foljande: Det ér innehavaren av det éldre
varumirket som maste aberopa och bevisa att anvindningen av det yngre varumairket skulle inverka
pa beteendet hos konsumenterna av de varor som omfattas av det dldre varumaérket eller att det finns
en verklig risk att s skulle bli fallet i framtiden. Overklagandenimnden prévade inte denna inverkan i
forevarande fall. Elmar Wolf borde ha lagt fram argument som konkret forklarar hur urvattningen var
till forfang for bolaget. Blotta omndmnandet av urvattning racker inte for att artikel 8.5 i férordning
nr 207/2009 ska vara tillamplig.

Tribunalen gjorde, i punkterna 50-54 i den 6verklagade domen, f6ljande beddmning:

”50 Det registreringshinder som avser urvattning, sdsom det anges i artikel 8.5 i forordning
nr 207/2009, tillsammans med &vriga relativa registreringshinder i nimnda artikel, bidrar till att
uppritthalla varumarkets frimsta funktion, namligen att ange varans eller tjanstens ursprung.
Savitt avser risken for urvattning undergravs denna funktion nir det dldre varumérkets forméga
att ange att de varor eller tjdnster for vilka det dr registrerat och anvinds harrér fran
varumairkesinnehavaren forsvagas till f6ljd av att anvdndningen av det yngre varumdrket medfor
en upplosning av det é&ldre varumairkets identitet och dess inflytande 6ver allminhetens
medvetande. Sa ir fallet bland annat nir det éldre varumairket inte langre vicker en omedelbar
association till de varor eller tjanster for vilka det &r registrerat ([dom av den 27 november 2008 i
mal C-252/07], Intel Corporation [REG 2008, s. 1-8823], punkt 29).

51 Det framgar av domen i det ovan ... ndimnda malet Intel Corporation att det ankommer pa
innehavaren av det dldre varumairket, vilken aberopar det skydd som foljer av artikel 8.5 i
forordning nr 207/2009, att styrka att anvindningen av det yngre varumdirket skulle vara till
forfang for det aldre varumaérkets sarskiljningsformaga. Innehavaren av det dldre varumairket
maste hérvid inte styrka att varumérket har utsatts for en faktisk och aktuell skadlig inverkan.
Om det ar mojligt att forutse att det yngre varumairkets innehavare kan komma att anvédnda sitt
varumirke pa ett sadant sitt att en sadan skadlig inverkan kommer att uppkomma, kan
innehavaren av det dldre varumirket ndmligen inte vara tvungen att vénta till dess att denna
inverkan faktiskt uppkommit innan vederborande kan fa till stand ett féorbud mot anvandningen.
Innehavaren av det édldre varumirket maste emellertid styrka att det finns omstdndigheter som
gor det mojligt att dra slutsatsen att det finns en verklig risk for en sddan skadlig inverkan i
framtiden (domen i det [ovanndmnda] malet Intel Corporation, punkterna 37, 38 och 71).

52 I detta avseende maste innehavaren av det dldre varumairket forete uppgifter som gor det mojligt
att omedelbart konstatera att det finns en framtida risk, som inte ar hypotetisk, att anvindningen
av det sokta varumarket skulle vara till forfing for det dldre varumaérket ... En saddan slutsats kan
dras bland annat pa grundval av logiska slutledningar till f6ljd av en sannolikhetsbeddmning, med
beaktande av sedvanlig praxis i den relevanta kommersiella sektorn och av alla andra
omstdndigheter i det enskilda fallet ...

53 Det kan emellertid inte krdvas att innehavaren av det édldre varumairket, utover att forete dessa
uppgifter, visar att lanseringen av det yngre varumdrket har haft ytterligare inverkan pa det
ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjanster for vilka det éldre
varumairket dr registrerat. Ett sadant villkor framgar ndmligen varken av artikel 8.5 i férordning
nr 207/2009 eller av domen i det [ovanndmnda] malet Intel Corporation.
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54 Nar det giller punkt 77 i domen i det ovan ... ndmnda malet Intel Corporation framgar det av
valet av formuleringen ’hirav foljer’ — och av uppbyggnaden av punkt 81 i samma dom — att det
kan faststillas att det foreligger en siddan forandring i det ekonomiska beteendet hos
genomsnittskonsumenten som [Environmental Manufacturing] har aberopat till stod for sin
invdndning nér innehavaren av det dldre varumarket har lyckats visa, i enlighet med punkt 76 i
domen, att detta varumirkes forméga att ange att de varor eller tjanster for vilka det é&r
registrerat och anvinds hérrér fran varumérkesinnehavaren forsvagas, till foljd av att
anvdndningen av det yngre varumérket medfor en upplosning av det dldre varumairkets identitet
och dess inflytande 6ver allmdnhetens medvetande.”

I punkterna 56-65 i den Overklagade domen provade tribunalen om o6verklagandendmnden hade
tillimpat artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 och ovanndmnda principer pa ett riktigt satt i
forevarande fall.

Tribunalen slog, i punkt 66 i den Overklagade domen, fast att overklagandendmnden hade gjort en
riktig bedomning ndr den fann att anvindningen av det sokta varumérket skulle kunna vara till
forfang for de éldre varumérkenas sérskiljningsformaga. Tribunalen fann &ven att Environmental
Manufacturings argument att det &r nodvindigt att visa de ekonomiska effekterna av att de
motstdende varumiérkena forknippas med varandra inte kunde godtas.

Tribunalen angav, i punkt 67 i den 6verklagade domen, att "[e]ftersom 6verklagandendmnden saledes
har tillimpat artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 pa ett korrekt sdatt ndr det giller risken for
urvattning som det sokta varumarket ger upphov till finns det inte lingre anledning att prova risken
for [att Environmental Manufacturing drar otillborlig fordel av de é&ldre varumiérkenas
sarskiljningsformaga eller renommé (snyltning)], vilken likaledes ligger till grund for det [omtvistade]
beslutet”.

Mot bakgrund hirav fann tribunalen att talan inte kunde vinna bifall savitt avsag den andra grunden
och ogillade talan i dess helhet.

Parternas yrkanden

Environmental Manufacturing har yrkat att domstolen ska upphéva den 6verklagade domen, slutligt
avgora malet och forplikta harmoniseringsbyran och Elmar Wolf att ersitta riattegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att domstolen ska ogilla 6verklagandet och forplikta Environmental
Manufacturing att ersitta rattegdngskostnaderna.

Elmar Wolf har yrkat att domstolen ska, i forsta hand, ogilla 6verklagandet och, i andra hand,

aterforvisa malet till tribunalen. Elmar Wolf har &ven yrkat att domstolen ska forplikta Environmental
Manufacturing att bara sina rattegangskostnader och ersiatta Elmar Wolfs réattegdngskostnader.

Provning av overklagandet

Environmental Manufacturing har till stod for sitt overklagande aberopat en enda grund, namligen
asidosattande av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009.

Parternas argument
Environmental Manufacturing har gjort gillande att det foljer av domen i det ovanndmnda malet Intel

Corporation att det — for att det ska anses styrkt att anvindningen av det yngre varumaérket ar eller
skulle vara till forfang for det &ldre varumérkets sarskiljningsforméga — krdvs att det visas en
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forandring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor for vilka det &ldre
varumérket dr registrerat som beror pa anvandningen av det yngre varumadrket, eller att det finns en
verklig risk for en sadan fordndring i framtiden. Enligt Environmental Manufacturing maste sadan
bevisning saledes framlaggas for att det ska kunna konstateras att det ar fraga om urvattning av ett
dldre varumarke.

Environmental Manufacturing har klandrat tribunalen for att den inte stéllde ett sadant beviskrav, utan
fann det tillrackligt att det dldre varumaérkets formaga att ange att de varor eller tjanster for vilka det &r
registrerat och anviands hérror fran varumarkesinnehavaren forsvagas till f6ljd av att anvindningen av
det yngre varumirket medfor en upplosning av det dldre varumirkets identitet och dess inflytande
over allménhetens medvetande.

Environmental Manufacturing anser att tribunalen vid sin bedémning inte beaktade den praxis fran
domstolen dar det slas fast att en inverkan pa konsumenternas ekonomiska beteende innebdr en
inverkan pa deras agerande pa marknaden. Environmental Manufacturing har hévdat att det maste
provas huruvida det foreligger en sadan potentiell eller faktisk inverkan i ett mal dér talan viackts med
stod av artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 och att tribunalen — eftersom den inte prévade huruvida
det forelag en sddan inverkan, vilket inte heller hade bevisats — borde ha underkdnt argumentet att
det var fraga om urvattning i den mening som avses i denna bestimmelse.

Harmoniseringsbyran har vidgatt att det, for att det ska anses bevisat att det foreligger forfang for det
dldre varumarkets sdrskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 8.5 i férordning nr 207/2009,
kravs att det visas att det dr fraga om en faktisk eller potentiell férandring av det ekonomiska beteendet
hos genomsnittskonsumenten av de varor for vilka de dldre varumidrkena ar registrerade. Enligt
harmoniseringsbyran dr villkoren avseende fordndring av det ekonomiska beteendet hos
genomsnittskonsumenten och upplosning av det éldre varumérkets identitet emellertid varken
sjalvstandiga eller kumulativa, utan utgor i sjilva verket tva olika element i ett och samma villkor.

Harmoniseringsbyran har vidare anfort foljande. Villkoret att anvdndningen av det yngre varumarket
medfér en upplosning av det éldre varumérkets identitet och dess inflytande 6ver allmanhetens
medvetande, vilket behandlas i punkterna 29 och 76 i domen i det ovannimnda malet Intel
Corporation, ér helt enkelt ett uttryck for att det ska vara fraga om en fordndring i det ekonomiska
beteendet hos genomsnittskonsumenten. En sddan fordndring sker nir det ekonomiska virdet av det
kdnda varumirket, enligt genomsnittskonsumentens uppfattning, skulle minska for det fall det yngre
varumairket anvéindes. For att genomsnittskonsumentens ekonomiska beteende ska anses ha péaverkats
ricker det att denna konsument uppfattar det kdnda varumérket som mindre attraktivt, mindre
prestigefyllt eller mindre exklusivt pa grund av anvindningen av det omstridda yngre kiannetecknet.

Harmoniseringsbyran har dessutom gjort géllande att den o6verklagade domen grundar sig pa det
riktiga antagandet att "en fordndring av det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de
varor for vilka det dldre varumaérket &r registrerat” forutsétter att det, sasom i forevarande fall, visas att
"anvandningen av det yngre varuméirket medfor en upplosning av det dldre varumairkets identitet och
dess inflytande dver allmdnhetens medvetande”. Sistndamnda uttalande &r, enligt harmoniseringsbyran,
helt enkelt en forklaring av forutsattningen.

Harmoniseringsbyran anser att en upplosning av det dldre varumairkets identitet och dess inflytande
over allmdnhetens medvetande innebér att det ekonomiska virdet av det kidnda varumirket paverkas
negativt och att allménhetens uppfattning och ”ekonomiska beteende” saledes utgor tva sidor av
samma mynt. Harmoniseringsbyran har tillagt att den slutsats som dras i punkt 62 i den 6verklagade
domen dar uttryck for att det ar fraga om en sddan sannolik forandring av det ekonomiska beteendet
hos genomsnittskonsumenter av de varor for vilka de éldre varumirkena é&r registrerade som kan
forvantas folja av en samtidig anvindning av de motstdende kdnntecknen.
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Elmar Wolf har erinrat om att 6verklagandendmnden, i skilen 36 och 38 i det omtvistade beslutet,
fann att anviandningen av det sokta varumérket kan innebédra en risk for urvattning och att det dras
otillborlig fordel av det dldre varumérket. Enligt Elmar Wolf underlét tribunalen, efter att i punkt 66 i
den 6verklagade domen ha konstaterat att anvdndningen av det sokta varumérket kan vara till forfang
for de éldre varumairkenas sdrskiljningsformaga, av processekonomiska skil att prova huruvida en
sadan anvdndning skulle kunna dra otillborlig fordel av denna sérskiljningsformaga.

Nér det giller fraigan om det kriterium som faststéllts i domen i det ovannidmnda maélet Intel
Corporation, vilket pastatts utgora ett ytterligare separat kriterium, &r uppfyllt har Elmar Wolf havdat
att tribunalen gjorde en riktig beddomning nér den underkidnde argumentet att det &r nodvéindigt att
visa de ekonomiska effekterna av att de motstaende varumérkena forknippas med varandra.

Elmar Wolf anser att de omstandigheter som lag till grund f6r domstolens bedomning i domen i det
ovanniamnda malet Intel Corporation avser ett sadant fall da de varor eller tjanster som avses med det
dldre varumadrket inte liknar de varor eller tjanster som avses med det yngre varumairket, medan
forevarande mal avser identiska varor eller atminstone varor av liknande slag. De kriterier som
domstolen faststéllt i domen i det ovanndamnda malet Intel Corporation ér séaledes inte tillimpliga i
forevarande fall.

Domstolens bedomning

For att det ska anses styrkt att anvdandningen av det yngre varumaérket ér eller skulle vara till forfang for
det dldre varumadrkets sérskiljningsformaga kravs, enligt domstolens praxis, att det visas en foréndring i
det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjanster for vilka det &ldre
varumadrket dr registrerat som beror pa anvdandningen av det yngre varumairket, eller att det finns en
verklig risk for en sadan fordndring i framtiden (domen i det ovanndmnda malet Intel Corporation,
punkterna 77 och 81 samt punkt 6 i domslutet).

Visserligen inleds punkt 77 i domen i det ovanndmnda malet Intel Corporation med orden "[h]drav
foljer att” och den foljer omedelbart efter den prévning som tribunalen gjort med avseende pa
forsvagandet av det dldre varumairkets formaga att ange att de varor eller tjanster for vilka det ar
registrerat och anvdnds hérror fran varumérkesinnehavaren och upplosningen av detta varumaérkes
identitet. Det skulle séledes kunna hdvdas att denna punkt endast ér en forklaring till den foregédende
punkten. Samma formulering har dock anvénts i punkt 81 i domskalen och i sjidlva domslutet och déar
ar den sjilvstindig. Den omstdndigheten att formuleringen har anvénts i domslutet visar pa dess
betydelse.

Lydelsen av ovanndmnda réttspraxis ar otvetydig. Hérav foljer att det inte kan konstateras att det éldre
varumérkets sérskiljningsformaga har lidit forfang eller riskerar att lida forfang pa sétt som foreskrivs i
artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 om det inte har bevisats att detta villkor &r uppfyllt.

Begreppet “fordndring av det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten” utgor ett objektivt
villkor. En sadan fordndring kan inte anses foreligga enbart pa grundval av subjektiva omsténdigheter,
sasom konsumenternas uppfattning som sadan. Endast den omstédndigheten att konsumenterna é&r
medvetna om att det finns ett nytt kiannetecken som liknar ett dldre kdnnetecken racker inte i sig for
att det dldre varumairkets sdrskiljningsformaga ska anses ha lidit forfang eller riskera att lida forfang i
den mening som avses i artikel 8.5 i férordning nr 207/2009, savida denna kdnneteckenslikhet inte
skapar forvirring hos konsumenterna.

Tribunalen har emellertid, i punkt 53 i den 6verklagade domen, bortsett fran kravet pa en provning av

huruvida det villkor som uppstélldes i domen i det ovanndmnda maélet Intel Corporation var uppfyllt.
Tribunalen har féljaktligen gjort sig skyldig till felaktig rattstillimpning.
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Tribunalen har, i punkt 62 i den overklagade domen, konstaterat att "den omstdndigheten att
konkurrenter anvander kinnetecken som i viss man liknar varandra for identiska varor eller varor av
liknande slag innebdr att omsattningskretsens omedelbara association mellan kédnnetecknen och de
aktuella varorna dventyras, vilket kan undergriava det dldre varumarkets formaga att ange att de varor
for vilka det &r registrerat harror fran innehavaren av detta varumarke”.

Domstolen har emellertid, i sin dom i det ovanndmnda maélet Intel Corporation, tydligt uttryckt
behovet av ett stringare beviskrav nir det giller bedomningen av huruvida det dldre varumirkets
sdrskiljningsformaga har lidit forfang eller riskerar att lida forfang i den mening som avses i artikel 8.5
i forordning nr 207/20009.

Om det kriterium som tribunalen foreslog godtogs skulle naringsidkarna dessutom kunna ldgga beslag
pé vissa kdnnetecken pa ett otillborligt sétt, vilket skulle kunna hamma konkurrensen.

Enligt forordning nr 207/2009 och domstolens praxis kréivs visserligen inte att det laggs fram bevis for
ett faktiskt forfang, utan bevisningen kan &ven avse en verklig risk for sadant forfang. Detta innebar att
det dr mojligt att anvénda sig av logiska slutledningar.

Sadana slutledningar far emellertid inte folja av losa antaganden utan ska — sdsom tribunalen, med
hénvisning till en av sina tidigare domar, sjalv har angett i punkt 52 i den 6verklagade domen —
grunda sig pa "en sannolikhetsbedomning, med beaktande av sedvanlig praxis i den relevanta
kommersiella sektorn och av alla andra omsténdigheter i det enskilda fallet”.

Tribunalen har emellertid inte kritiserat det faktum att det inte har gjorts nagon sddan bedémning,
vilket innebér att den har asidosatt den réttspraxis som den hénvisat till i sin egen dom.

Elmar Wolf har havdat att det kriterium som domstolen faststéllt i domen i det ovanndmnda maélet

Intel Corporation ror varor eller tjanster som inte liknar dem som avses med ett yngre varumairke och

att det sdledes inte ar tillampligt i forevarande fall. I denna del finner domstolen det tillrackligt att

framhalla att den rattspraxis som kommer till uttryck i den domen, nirmare bestamt i punkterna 77

och 81 i domskilen och i punkt 6 i domslutet, dr allmént formulerad och dérmed inte kan tolkas s3,

att den endast dr tillimplig pa sadana faktiska forhallanden dar varorna eller tjansterna inte liknar

dem som avses med ett yngre varumérke.

Mot bakgrund harav ska overklagandet bifallas.

Den 6verklagade domen ska foljaktligen upphévas.

Nar domstolen upphéver tribunalens dom kan den, i enlighet med artikel 61 forsta stycket i stadgan for

Europeiska unionens domstol, antingen sjalv slutligt avgora malet, om detta ar fardigt for avgorande,

eller aterforvisa malet till tribunalen for avgorande.

I forevarande fall ar villkoren for att domstolen sjélv slutligt ska kunna avgéra maélet inte uppfyllda.

Malet ska foljaktligen aterforvisas till tribunalen och fragan om rattegangskostnader ska ansta.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) f6ljande:

1) Den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 22 maj 2012 i mal T-570/10,
Environmental Manufacturing mot harmoniseringsbyran - Wolf (atergivning av ett

varghuvud) upphivs.

2) Malet aterforvisas till Europeiska unionens tribunal.
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3) Fragan om rittegangskostnader anstar.

Underskrifter
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