g

W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (sjitte avdelningen)

den 23 januari 2014 *

"Overklagande — Gemenskapsvarumirke — Ordmirket WESTERN GOLD — Invindning fran
innehavaren av nationella ordméirken samt internationellt ordmirke och gemenskapsordmarke
WeserGold, Wesergold och WESERGOLD”
I mal C-558/12 P,

angaende ett dverklagande enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens domstol, som ingavs den
4 december 2012,

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

sokande,
i vilket de andra parterna ar:

riha WeserGold Getrinke GmbH & Co. KG (tidigare Wesergold Getrankeindustrie GmbH & Co.
KG), Rinteln (Tyskland), foretratt av T. Melchert, Rechtsanwalt,

sokande i forsta instans,

Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (Tyskland), foretritt av M. Wolter och A.K. Marx,
Rechtsanwilte,

intervenient i forsta instans,
meddelar
DOMSTOLEN (sjatte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden A. Borg Barthet (referent) samt domarna E. Levits och
M. Berger,

generaladvokat: E. Sharpston,
justitiesekreterare: A. Calot Escobar,
efter det skriftliga forfarandet,

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

* Rattegangssprak: tyska.

SV
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foljande

Dom

Harmoniseringsbyran har yrkat att domstolen ska upphédva den dom som meddelades av Europeiska
unionens tribunal den 21 september 2012 i mal T-278/10, Wesergold Getrinkeindustrie mot
harmoniseringsbyran — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (nedan kallad den o6verklagade domen).
Genom ndmnda dom ogiltigforklarade tribunalen det beslut som fattades av harmoniseringsbyrans
forsta overklagandendmnd den 24 mars 2010 (drende R 770/2009-1) om ett invandningsforfarande
mellan Wesergold Getrankeindustrie GmbH & Co. KG och Lidl Stiftung & Co. KG (nedan kallat det
omtvistade beslutet).

Tillampliga bestimmelser

Artikel 8 i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumarken
(EUT L 78, s. 1) har rubriken "Relativa registreringshinder”. I artikel 8.1 i denna férordning foreskrivs
foljande:

"Om innehavaren av ett dldre varumirke 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 &r 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 varumaérket associeras med det éldre varumarket.”

Bakgrund till tvisten

Lidl Stiftung & Co. KG (nedan kallat Lidl Stiftung) ingav den 23 augusti 2006 en ansdkan om
registrering av gemenskapsvarumadrke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets férordning (EQG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), sedermera ersatt av radets forordning (EG) nr 207/2009.

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 varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med
andringar och tillagg, 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 sokanden, Wesergold Getrankeindustrie GmbH Co. KG (nedan kallat
Wesergold Getriankeindustrie), vars rattigheter och skyldigheter senare har oOvertagits av riha
WeserGold Getrianke GmbH & Co. KG (nedan kallat riha WeserGold Getrinke), med stéd av
artikel 42 i forordning nr 40/94 — vars innehall aterges i artikel 41 i foérordning nr 207/2009 — en
invindning mot registreringen av det sokta varumérket fér de varor som avses i punkt 5 ovan.

Invdandningen grundade sig pa diverse dldre varumaérken.
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Det forsta av de dldre varumérken som aberopades var gemenskapsordmirket WeserGold, som efter
att ansokan ingetts den 3 januari 2003 registrerades den 2 mars 2005 som nr 2994739 for varor i
klasserna 29, 31 och 32, motsvarande, for respektive klass, 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 aldre varumirken som aberopades var det tyska ordmérket WeserGold, som efter att
ansokan ingetts den 26 november 2002 registrerades den 27 februari 2003 som nr 30257995 for varor
i klasserna 29, 31 och 32, motsvarande, for respektive klass, 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”.

— 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 tredje av de éldre varumérken som &beropades var det internationella ordmérket nr 801149
Wesergold, for vilket ansokan ingavs den 13 mars 2003, med verkningar i Tjeckien, Danmark,
Spanien, Frankrike, Italien, Ungern, Osterrike, Polen, Portugal, Slovenien, Sverige, Férenade
kungariket och Beneluxldnderna, avseende varor i klasserna 29, 31 och 32, for vilka beskrivningen
motsvarar den som anges ovan i punkt 10.

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

Det femte av de dldre varumirken som aberopades var det polska ordmérket WESERGOLD, som efter
att ansokan ingetts den 26 juni 1996 registrerades den 11 maj 1999 som nr 161413 {or varor i klass 32,
motsvarande foljande beskrivning: "Mineralvatten och kallvatten; bordsvatten, icke-alkoholhaltiga
drycker, fruktjuicer, fruktnektar, fruktsafter, gronsakssafter, gronsaksnektar, ldaskande drycker,
fruktjuicedrycker, lemonader, kolsyrade drycker, mineraldrycker, isteer, smaksatta mineralvatten,
mineralvatten med tillsats av fruktjuice — samtliga ndimnda drycker d&ven som hélsopreparat, ej for
medicinska dndamal”.

Till stod for Wesergold Getrankeindustries invandning dberopades det registreringshinder som avses i
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 — som nu har overforts till artikel 8.1 b i férordning nr 207/20009.

Invindningsenheten vid harmoniseringsbyran (nedan kallad invéndningsenheten) bifoll den
11 juni 2009 invindningen och avslog den aktuella ansokan om registrering av gemenskapsvarumarke.
Av processekonomiska skél begriansade invindningsenheten sin provning av invéindningen till det &ldre
gemenskapsordmarket, betrédffande vilket bevis pa verkligt bruk inte behovde forebringas.
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Den 13 juli 2009 6verklagade Lidl Stiftung invandningsenhetens beslut till harmoniseringsbyran i
enlighet med artiklarna 58-64 i férordning nr 207/20009.

Harmoniseringsbyrans forsta overklagandendmnd (nedan kallad overklagandendmnden) bif6ll
overklagandet genom det omtvistade beslutet och upphdvde invindningsenhetens beslut.
Overklagandenimnden fann att omsittningskretsen bestod av den stora allmidnheten i Europeiska
unionen. De varor i klass 33 som avses med det sokta varumirket, ndmligen "spritdrycker, bland annat
whisky”, liknade, enligt 6verklagandendmnden, inte de varor i klasserna 29 och 31 som avses med de
dldre varumirkena. Det forelag en lag varuslagslikhet mellan de varor i klass 33 som avses med det
sokta varumairket och de varor i klass 32 som avses med de édldre varumiérkena. De motstaende
kéannetecknen foretedde en medelhog grad av likhet i visuellt och fonetiskt hanseende, men var olika i
begreppsmissigt  hinseende.  Overklagandenimnden fann att de dldre varumirkenas
sarskiljningsformaga var nagot ldgre én medelh6g pa grund av att det forekommande ordet gold har lag
sirskiljningsférméga. Overklagandenimnden angav slutligen att efter en avvigning mellan samtliga
omstiandigheter i drendet, i samband med bedémningen av risken for forvaxling, kunde slutsatsen dras
att risk for forvixling inte forelag mellan de motstdende kannetecknen.

Forfarandet vid tribunalen och den déverklagade domen

Genom ansOkan som inkom till forstainstansréittens kansli den 21 juni 2010 vickte Wesergold
Getréankeindustrie talan om ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet.

Sokanden har aberopat fyra grunder till stod for sin talan. Dessa grunder avser asidosittande av
artiklarna 8.1 b, 64, 75 andra meningen, respektive, i andra hand, artikel 75 forsta meningen i
férordning nr 207/2009.

Tribunalen provade endast den forsta av dessa grunder.

I punkterna 24 och 25 i den overklagade domen slog tribunalen fast att omséttningskretsen utgjordes
av en genomsnittskonsument i unionen.

Betriffande varuslagsjamforelsen fann tribunalen i punkt 41 i den Overklagade domen att de
spritdrycker som avsags med det sokta varumérket och de icke-alkoholhaltiga drycker som avségs med
de édldre varumairkena endast liknade varandra i lag grad.

I fraga om jamforelsen mellan de motstaende kénnetecknen fann tribunalen, i punkterna 47 och 50 i
den o6verklagade domen, att det forelag en medelhog grad av visuell respektive fonetisk likhet mellan
de motstaende kédnnetecknen, och i punkt 56 att de aktuella kdnnetecknen var olika i begreppsmaéssigt
hanseende.

I punkt 58 i den ovanndmnda domen drog tribunalen slutsatsen att kdnnetecknen i ett
helhetsperspektiv var olika varandra, trots likheterna mellan dem i visuellt och fonetiskt hénseende.

Tribunalen provade vidare overklagandendmndens bedomning av sadrskiljningsformagan, vilken
Wesergold Getrankeindustrie hade ifragasatt.

Betriffande fragan om hojd sarskiljningsformaga till f6ljd av anvandningen av de dldre varumaérkena,
undersokte tribunalen i punkterna 65-68 i den oOverklagade domen den inlaga som Wesergold
Getrankeindustrie hade ingett till invdndningsenheten och den inlaga som detta bolag hade ingett till
overklagandendmnden. I punkt 70 i domen slog tribunalen fast att Wesergold Getrankeindustrie i sitt
forsvar vid oOverklagandendmnden inte uttryckligen hade anfort argument om  hojd
sarskiljningsformaga till f6ljd av anvandningen av de éldre varumairkena och att den hade begrénsat
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sig till att hdnvisa till sina skrivelser vid invdndningsenheten, vilka dock inneholl ett pastaende, som
stoddes av bevisning, for att de &dldre varumirkenas sarskiljningsformaga hade hojts till foljd av
anviandningen av dem.

I punkterna 71 och 72 i den Overklagade domen slog tribunalen, pa grundval av artikel 64.1 i
forordning nr 207/2009, fast att overklagandendmnden till f6ljd av 6verklagandet skulle gora en ny,
fullstandig prévning av inviandningen i sak, det vill siga bade en rattslig provning och en prévning av
de faktiska omstindigheterna. Overklagandenimnden var, enligt tribunalen, siledes skyldig att préva
samtliga argument som Wesergold Getrankeindustrie hade anfért vid invdndningsenheten. Eftersom
Wesergold Getrinkeindustrie under forfarandet vid invdndningsenheten hade anfort att
sarskiljningsformagan hade hojts till foljd av anvdndningen av de dldre varumirkena, kunde
overklagandendmnden enligt tribunalen inte sla fast att detta bolag inte hade aberopat argument for
att de dldre varumirkenas sdrskiljningsformaga hade hojts till f6ljd av anvdndningen av dem.

I punkt 73 i ndmnda dom fann tribunalen saledes att 6verklagandendmnden hade tillimpat artikel 8.1 b
i forordning nr 207/2009 pa ett felaktigt satt.

I punkterna 82 och 83 i domen slog tribunalen fast att 6verklagandendmnden — genom att underlata
att gora en provning av de argument som Wesergold Getriankeindustrie hade anfort och den bevisning
som detta bolag hade forebringat betraffande sérskiljningsformaga som forvarvats till foljd av
anvindning — hade underlatit att préva en omstindighet som potentiellt kunde vara av relevans inom
ramen for helhetsbedomningen av huruvida det forelag risk for forvaxling mellan det sokta varumaérket
och de dldre varumirkena. Tribunalen fann att overklagandendmnden foljaktligen hade &sidosatt
vasentliga formforeskrifter, vilket innebar att det omtvistade beslutet skulle ogiltigforklaras.

Tribunalen bif6ll saledes talan pa Wesergold Getréankeindustries forsta grund, och ogiltigférklarade det

omtvistade beslutet. Tribunalen behovde dérvid inte prova Wesergold Getriankeindustries Ovriga
grunder.

Parternas yrkanden vid domstolen
I 6verklagandet har harmoniseringsbyran yrkat att domstolen ska
— upphéva den overklagade domen, och

— forplikta riha WeserGold Getréinke att ersitta rattegdngskostnaderna i malet i forsta instans och i
forevarande mal om 6verklagande.

riha WeserGold Getranke har yrkat att overklagandet ska ogillas och att harmoniseringsbyran ska
forpliktas att ersitta riattegangskostnaderna.

Lidl Stiftung har yrkat att domstolen ska upphdva den overklagade domen och forplikta riha
WeserGold Getrédnke att ersdtta riattegangskostnaderna i malet i forsta instans och i forevarande mal
om Overklagande.

Provning av overklagandet

Till stod for overklagandet har harmoniseringsbyran anfort tre grunder avseende, for det forsta,
asidosittande av artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009, for det andra asidoséttande av artikel 76.1 i
samma forordning, jamford med artikel 64.1 i forordningen, och for det tredje asidosdttande av fast
riattspraxis enligt vilken en felaktighet inte ska leda till ogiltigférklaring av ett beslut nér det &r
uppenbart att felaktigheten inte inverkar pa detta.
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Parternas argument

I den forsta grunden har harmoniseringsbyrdn med stod av Lidl Stiftung anfort att tribunalen gjorde en
felaktig tolkning av artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009, eftersom den slog fast att
overklagandendimnden borde ha undersokt huruvida sirskiljningsformagan hade hojts till foljid av
anvdndningen av de dldre varumarkena, trots att den hade slagit fast att de ifragavarande varumérkena
i ett helhetsperspektiv var olika varandra. Kénneteckenslikhet dr emellertid ett nédvéandigt villkor for
att risk for forvaxling ska foreligga i den mening som avses i artikel 8.1 b. Om de motstiende
kdnnetecknen i ett helhetsperspektiv ér olika varandra, &r det enligt harmoniseringsbyrdn inte
nodvandigt att undersoka huruvida sarskiljningsformagan har hojts till foljd av intensiv anvdandning av
det varumirke som ligger till grund for invdndningen. Med hénvisning till bland annat dom av den
12 oktober 2004 i mal C-106/03, Vedial mot harmoniseringsbyran (REG 2004, s. I-9573, punkt 51) har
harmoniseringsbyran gjort géllande att denna tolkning i dvrigt 6verensstimmer med fast réttspraxis.

Lidl Stiftung har med stod av beslut av den 14 mars 2011 i mal C-370/10 P, Ravensburger mot
harmoniseringsbyran, punkt 50, tillagt att vid bedomningen av risken for forvixling ska varje
kriterium forst bedomas for sig, oberoende av huruvida andra omstindigheter foreligger och hur
starka dessa dr. Lidl Stiftung har dessutom tillagt att hojd sérskiljningsformaga hos det é&ldre
varumaérket inte kan uppvéga att de motstdende varumérkena inte liknar varandra.

Harmoniseringsbyran och Lidl Stiftung anser darfor att tribunalen gjorde en oriktig bedomning nir
den ogiltigférklarade det omtvistade beslutet pa grund av att Overklagandendmnden inte hade
undersokt huruvida sérskiljningsformagan hade hojts till foljd av anvdndningen av de éldre
varumairkena, eftersom ett nodvéandigt villkor for att risk for forvéixling ska foreligga i den mening som
avses i artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 inte var uppfyllt.

riha WeserGold Getrinke anser att talan inte kan vinna bifall pd den forsta grunden, eftersom
tribunalens bedomning att de ifrdgavarande varumairkena inte liknade varandra utgjorde en preliminér
slutsats i denna del som déirefter ska bedomas mot bakgrund av om de é&ldre varumirkena har
sarskiljningsformaga. Enligt riha WeserGold Getrinke kan likheten i begreppsmaissigt hédnseende
mellan varumirkena inte bedomas oberoende av fragan om deras sirskiljningsformaga.
Omsattningskretsens uppfattning av ett varumairke varierar namligen beroende pd om den kanner
igen vissa bestandsdelar i varumarket i hogre grad pa grund av det begrepp som bestandsdelarna
syftar pa eller beroende pa hur vilkdnda bestandsdelarna har blivit som varumaérke.

riha WeserGold Getrinke anser dessutom att det saknas stod i fast réttspraxis for
harmoniseringsbyrans uppfattning.

Domstolens bedomning

I den forsta grunden har harmoniseringsbyrdn anfért att tribunalen ogiltigférklarade det omtvistade
beslutet pa grund av att dverklagandendmnden inte hade undersokt huruvida sérskiljningsformagan
hade hojts till foljd av anvdndningen av de édldre varumairkena, trots att den tidigare hade slagit fast att
de motstaende varumérkena var olika.

Det foljer av fast rdttspraxis att for att det ska foreligga risk for forviaxling enligt artikel 8.1 b i
forordning nr 207/2009 det krévs att savél det sokta varumérket dr identiskt med eller liknar det &ldre
varumarket som att de varor eller tjanster som avses i ansokan om registrering dar identiska med eller
av liknande slag som de varor eller tjinster for vilka det dldre varumaérket har registrerats. Det foljer
vidare att dessa villkor ar kumulativa (domen i det ovannimnda malet Vedial mot
harmoniseringsbyran, punkt 51 och dom av den 13 september 2007 i mal C-234/06 P, Il Ponte
Finanziaria mot harmoniseringsbyran, REG 2007, s. I-7333, punkt 48).
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I motsats till vad riha WeserGold Getranke har gjort géllande dr domstolens rittspraxis fast i detta
avseende. Domstolen har namligen vid atskilliga tillfillen erinrat om att nédr det dldre varumarket och
det sokta varumarket inte liknar varandra, dr det inte tillrackligt for att det ska anses foreligga risk for
forvaxling mellan dessa marken att det dldre varumarket har hog sarskiljningsformaga eller att de bada
mirkena avser identiska varor eller tjinster eller varor eller tjdnster av liknande slag (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 2 september 2010 i mal C-254/09 P, Calvin Klein Trademark Trust
mot harmoniseringsbyrdn, REU 2010, s. I-7989, punkt 53 och dér angiven réttspraxis).

I beslut av den 4 mars 2010 i mal C-193/09 P, Kaul mot harmoniseringsbyran (C-193/09 P) fann
domstolen att det var uppenbart talan inte kunde vinna bifall pa den grunden att tribunalen hade
gjort en felaktig rattstillimpning nédr den slog fast att en invindning med stod av artikel 8.1 b i
forordning nr 207/2009 i vissa fall kan avslas redan efter en provning av likheten mellan de
ifragavarande varumirkena och saledes bland annat utan prévning av den eventuellt hoga
sarskiljningsformagan hos det édldre varumarket. I punkt 45 i den ovanndmnda domen slog domstolen
fast att forstainstansritten inte hade gjort en felaktig rattstillimpning ndr den fann att
overklagandendmnden, d& denna hade dragit slutsatsen att omséttningskretsen inte pa nagot sitt
kunnat anse att de aktuella varumérkena liknade varandra, hade gjort en riktig bedomning nir den
drog slutsatsen att det inte forelag nagon risk for forvixling och att det inte var nodvandigt att i
samband med helhetsbedomningen av risken for forvaxling dessforinnan prova huruvida det éldre
varumairket eventuellt hade en hog sérskiljningsformaga.

Likhet mellan de ifragavarande varumaérkena ér foljaktligen ett nodvandigt villkor for bedomningen av
om risk for forvaxling foreligger i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009. Att de
motstdende varumairkena inte liknar varandra innebédr darfor att artikel 8 i denna férordning inte ar
tillamplig.

Fragan huruvida sérskiljningsformagan har hojts till f6ljd av anviandningen &r saledes en omstandighet
som ska beaktas vid bedomningen av om kidnneteckenslikheten eller varu- eller tjénsteslagslikheten ar
tillrackligt stor for att en risk for forvaxling ska anses foreligga (se, for ett liknande resonemang, dom
av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 24).

I forevarande mal grundar sig tribunalens resonemang emellertid pa en felaktig tolkning av artikel 8.1 b
i forordning nr 207/20009.

Trots att tribunalen i punkt 58 i den dverklagade domen hade funnit att de motstdende kdnnetecknen i
ett helhetsperspektiv var olika varandra, dven om de liknade varandra i visuellt och fonetiskt
hinseende, dmnade den lita 6verklagandendmndens underlitenhet att bedoma de dldre varumérkenas
sarskiljningsformaga fa rattsverkningar med avseende pa det omtvistade beslutets lagenlighet. I
punkterna 70-72 i den ovanndmnda domen angav tribunalen att 6verklagandendmnden var skyldig att
prova huruvida sarskiljningsformagan hade hojts till f6ljd av anvindningen av de dldre varumairkena i
enlighet med artikel 64.1 i forordning nr 207/2009, vilket den inte hade gjort. I punkt 82 i den
ovannidmnda domen slog tribunalen fast att detta fel innebar att Overklagandendmnden hade
underldtit att prova en omstindighet som potentiellt kunde vara relevant i samband med
helhetsbedomningen av huruvida risk for forvaxling forelag. I punkt 83 i samma dom slog tribunalen
fast att vasentliga formforeskrifter hade asidosatts genom detta fel, vilket innebar att det omtvistade
beslutet skulle ogiltigforklaras.

Genom att faststdlla att den omstidndigheten att 6verklagandendmnden inte hade beddmt huruvida
sarskiljningsformagan hade hojts till f6ljd av anvdndningen av de éldre varumairkena innebar att det
omtvistade beslutet skulle ogiltigforklaras, kravde tribunalen att dverklagandendamnden skulle prova en
omsténdighet som inte var relevant for bedomningen av om risk for forvaxling mellan de motstaende
varumirkena foreldg i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009. Eftersom
tribunalen dessforinnan hade slagit fast att de ifragavarande varumairkena i ett helhetsperspektiv var
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olika varandra, forelag det ndmligen inte ndgon risk for forvaxling och den omstindigheten att
sarskiljningsformagan eventuellt hade hojts till f6ljd av anvandningen av de édldre varumérkena kunde
inte uppviga att de motstdende varumaérkena inte liknade varandra.

Under dessa forhallanden har harmoniseringsbyran fog for att hivda att den overklagade domen
innehaller en felaktig rattstillimpning i friga om tolkningen av artikel 8.1 b i férordning nr 207/20009.

Av vad som anforts foljer att den 6verklagade domen ska upphévas i den mén tribunalen slog fast att
overklagandendmnden var skyldig att prova huruvida sérskiljningsformagan hade hojts till foljd av
anvindningen av de éldre varumérkena och av det skilet ogiltigforklarade det omtvistade beslutet,
trots att den dessforinnan hade slagit fast att de motstdende varumairkena var olika. Det saknas harvid
skl att prova de bada andra grunderna for 6verklagandet.

Begiran att domskilen ska dndras

Parternas argument

Utan att uttryckligen yrka att domskalen ska éndras samtidigt som det framhaller att domen inte gar
bolaget emot, har riha WeserGold Getranke ifragasatt vissa delar av domen.

riha WeserGold Getrinke har, med avseende pa varuslagslikheten, for det forsta anfort att tribunalen i
punkt 35 i den 6verklagade domen inte tillit de ytterligare bevis som detta bolag hade gett in till
tribunalen for att styrka att ménga tillverkare av spritdrycker tillverkar alkoholfria drycker och att
manga tillverkare av juicer tillverkar alkoholhaltiga drycker. Tribunalen tog heller inte hdnsyn till att
blandade drycker &r spritdrycker enligt artikel 2 i Europaparlamentets och radets foérordning (EG)
nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och markning av, samt
skydd av geografiska beteckningar for, spritdrycker, samt om upphdvande av ridets forordning (EEG)
nr 1576/89 (EUT L 39, s. 16) och att dessa drycker dérfor borde ha jamforts med de alkoholfria
drycker som omfattas av de dldre varumérkena.

Vad for det andra betriffar likheten i begreppsmassigt hanseende mellan de motstdende varumirkena,
har riha WeserGold Getrdnke anfort att tribunalen gav en otillracklig motivering till slutsatsen att de
begreppsmadssiga skillnaderna mellan varumirkena uppviagde de fonetiska och visuella likheterna
mellan dessa.

For det tredje har riha WeserGold Getrianke klandrat tribunalen for att den bedémde endast ett av de
dldre varumairkena och underlit att bedoma de dvriga varumaérken som riha WeserGold Getrénke hade
dberopat till stod for invdndningen.

Domstolens bedomning

Domstolen erinrar om att det framgar av dess fasta praxis att en forutsittning for att ett yrkande om
dndring av domskélen ska kunna provas i sak dr att den som yrkar detta ska ha ett berittigat intresse
av denna provning, i den meningen att utgangen av provningen kan medféra nagon fordel for
vederborande. Detta kan vara fallet nar yrkandet att domskélen ska dndras utgor ett forsvar mot en
grund som klaganden har &beropat (dom av den 11 juli 2013 i mal C-439/11 P, Ziegler mot
kommissionen, punkt 42 och dér angiven réttspraxis).

Det forsta yrkandet — som avser skilen betrdffande likheten mellan de varor som omfattas av de
motstdende varumirkena — utgor inte ett forsvar mot den grund som harmoniseringsbyran har
dberopat. Den grunden avser ndmligen tribunalens beddmning av 6verklagandendmndens skyldighet
att prova huruvida sirskiljningsformagan hade hojts till foljd av anvdndningen av de éldre
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varumérkena. Ett sddant yrkande kan saledes inte paverka fragan huruvida den 6verklagade domen ska
upphévas. riha WeserGold Getrinke har darfor inte ett berittigat intresse av att framstilla detta
yrkande, vilket saledes inte kan provas i sak.

Den andra begidran — som avser skilen betriffande likheten i begreppsmassigt hinseende mellan de
motstaende varumirkena — utgor inte heller ett forsvar mot den grund som harmoniseringsbyran har
aberopat, da den syftar till att bestrida tribunalens bedémning att 6verklagandendmnden ar skyldig att
prova huruvida sarskiljningsforméagan hoijts till foljd av anvindningen av de éldre varumérkena. Dérfor
kan inte heller ett sidant yrkande péverka fragan huruvida den 6verklagade domen ska upphévas. riha
WeserGold Getrinke har darfor inte ett berdttigat intresse av att framstélla detta yrkande, vilket saledes
inte kan provas i sak.

Aven om det antas att tribunalen gjorde en felaktig rittstillimpning genom att bedéma endast ett av de
dldre varumirkena — riha WeserGold Getranke har for ovrigt inte angett vilket — kan det tredje
yrkandet inte motverka att den Overklagade domen upphévs. Den felaktiga rattstillimpning som
tribunalen pastas ha gjort avsag namligen under alla omstdndigheter det dldre varumirke som enligt
riha WeserGold Getrinke hade varit foremal for tribunalens bedomning. Ett sadant yrkande att
domskalen ska dndras kan darfor inte utgora ett forsvar mot de grunder som harmoniseringsbyran har
aberopat eller medfora nagon fordel som kan ge upphov till ett berdttigat intresse av provning.
Yrkandet kan saledes inte provas i sak.

riha WeserGold Getrénkes yrkande att domskélen ska dndras ska darfor avvisas.

Aterforvisning av malet till tribunalen

I enlighet med artikel 61 forsta stycket i stadgan for Europeiska unionens domstol ska domstolen
upphéva tribunalens avgorande, om Overklagandet ar valgrundat. Domstolen kan da antingen sjilv
slutligt avgora malet, om detta ar fiardigt for avgorande, eller aterforvisa malet till tribunalen for
avgorande.

Eftersom tribunalen har provat endast den forsta av de fyra grunder som riha WeserGold Getranke har

dberopat till stod for sin talan, anser domstolen att forevarande mal inte ar firdigt for avgoérande. Det
ska darfor aterforvisas till tribunalen.

Rittegangskostnader

Eftersom malet ska aterforvisas till tribunalen, ska fradgan om de rattegangskostnader som uppkommit i
forevarande mal om overklagande ansta.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (sjitte avdelningen) foljande:

1) Den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 21 september 2012 i
mal T-278/10, Wesergold Getrinkeindustrie mot harmoniseringsbyran - Lidl Stiftung
(WESTERN GOLD) upphiivs.

2) Malet aterforvisas till Europeiska unionens tribunal.

3) Fragan om rittegangskostnader anstar.

Underskrifter
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