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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT

FRANCIS G. JACOBS
foredraget den 9 juni 2005"*

1. I férevarande mal har Oberlandesgericht
(regional &verinstans) i Diisseldorf tillstillt
domstolen en fraga om tolkmngen av
artikel 5.1 b i varumérkesdirektivet. 2

2. Med stéd i ndimnda bestimmelse har en
varumirkesinnehavare ritt att hindra tredje
man frdn att i niringsverksamhet anvinda
"tecken som pa grund av sin identitet eller
likhet med varumirket och identiteten eller
likheten hos de varor och tjinster som téicks
av varumirket och tecknet kan leda till
forvixling hos allmédnheten”,

3. Den hiinskjutande domstolen undrar

princip huruvida det fér allménheten fore-
ligger risk for f6rvixling i den mening som
avses i artikel 5.1 b dd ett sammansatt ord
eller ett ord- och figurkinnetecken (i fére-
varande fall THOMSON LIFE) bestar av ett
foretags firma foljt av ett dldre varumirke
(ndrmare bestimt LIFE), som utgérs av ett

1 — Originalsprik: engelska.
2 — Rddets forsta direktiv 89/101/Fl G av den 21 december 1988
I

om lillndr av medl taternas varumiirkes
(EGT l ‘10 1989, s.1; smmk spccnlulg’\vn, omrdde 13, \ol)m
17, s. 178).

ord, med "normal sérskiljningsformaga®,
vilket trots att det inte préglar helhets-
intrycket fér det sammansatta kdnnetecknet
inda behiller en sjilvstindig sérskiljande
funktion déri. Den h'mskjul'mde domstolens
fraga foranleds sdrskilt av "priglingsteorin”
som ir en doktrin inom tysk varuméirkesrétt
som utvecklats av Bundesgerichtshof (federal
domstol) och som jag kommer att redogtra
for nedan.

Bakgrund och forfarande

4, Klaganden, Medion AG, dr innehavare av
det tyska ordmirket "LIFE", som dr registre-
rat f6r underhéllningselektronik.

3—- Den ordagranna éversiltningen av det l)sln verbet "priigen” dr
"mynta, Engh. stansa ut, pranta, buckla ut” ach dess I)cl)dclﬁe
i bildlig bemirkelse: att "gjuta, forma, utforma, trycka”
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5. Svaranden, Thomson Multimedia Sales
Germany & Austria GmbH, beskrivs av den
hénskjutande domstolen som ett foretag som
i hela vérlden bedriver handel inom sektorn
for underhéllningselektronik. Thomson for-
ser en del av sina elektroniska apparater
inom ndmnda sektor med beteckningen
"THOMSON LIFE”. 1 en del av fallen sker
detta i form av ett enkelt ordkiinnetecken, i
andra fall i form av ett ord- och figurkinne-
tecken dédr bestindsdelen "THOMSON”
forekommer i varierande grafisk utformning,
firg och stil.

6. Landgericht (regional domstol i Diissel-
dorf) ogillade klagandens talan om att
forbjuda svaranden att anvdnda kénneteck-
net "THOMSON LIFE” med motiveringen
att det inte forelag négon risk for férvixling
med varumérket "LIFE”.

7. Klaganden 6verklagade till den hinskju-
tande domstolen. Sistndmnda domstol vilan-
deférklarade malet och har begirt att Euro-
peiska gemenskapernas domstol skall med-
dela ett férhandsavgérande i ovanndmnda
tolkningsfraga.

8. Nedan foljer den hénskjutande domsto-
lens redogérelse fér den rittspraxis fran
Bundesgerichtshof som tar fasta p& prig-
lingsteorin. Utgangspunkten fér bestim-
ningen av huruvida det féreligger varumir-
keslikhet d& enskilda bestindsdelar i skilda
varumirken 6verensstimmer med varandra
skall vara det helhetsintryck varumirkena
astadkommer. Det som skall faststillas ir om
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den gemensamma delen priglar det sam-
mansatta varumérket pa ett sddant sitt att de
andra bestandsdelarna med avseende pé
helhetsintrycket pa ett klart sitt fir en
underordnad betydelse. For att forvixlings-
risk skall anses foreligga dr det inte till-
rackligt att den gemensamma bestindsdelen
endast dr med och paverkar helhetsintrycket.
Det saknar ocksd betydelse huruvida ett
kdnnetecken som ingér i det sammansatta
varumérket har behéllit en sjélvstindig
sdrskiljande funktion. Enstaka delar kan nir
varan presenteras [for forsiljning] emellertid
tillerkdnnas en egen och sjilvstindig funk-
tion i forhallande till den sdrskiljande funk-
tionen hos andra bestandsdelar. Delarna
skall dirvid betraktas helt isolerat och
jamforas. En bestindsdel i ett tecken som
inte betecknar varan som sddan utan det
foretag som tillverkar den anses i regel inte
ha nigon sirpriglad betydelse. En beteck-
ning varur foretagets firma kan utldsas skall i
regel anses ha underordnad betydelse for
helhetsintrycket, eftersom den relevanta
marknaden identifierar den aktuella produk-
ten med hjélp av andra bestandsdelar.

9. Det maste dock i varje enskilt fall prévas
om det inte, med beaktande av forhallandena
pad den aktuella marknaden, undantagsvis
skall goras en annan bedémning, och om
angivelsen av tillverkare &r vervigande. De
avgorande faktorerna skall vara de sérskilda
forhallanden som rader och det sitt pa vilket
produkterna brukar betecknas pd den
ber6rda produktmarknaden. Vad betriffar
Olprodukter och modebranschen har Bun-
desgerichtshof slagit fast att uppgifter om
tillverkaren har sirskild betydelse, eftersom
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sddana uppgifter inom dessa omréden i vart
fall ir med och priglar helhetsintrycket for
kinnetecknet. Om ett &ldre varumirke
anvinds i ett sammansatt kinnetecken som
innehdller uppgifter om tillverkare uppkom-
mer siledes inte nagon forvixlingsrisk. Om
detta dr sedvanlig praxis inom den aktuella
branschen, s& priglar det faktum att till-
verkarens namn ingar i ett sammansatt
kiinnetecken helhetsintrycket ocksa nir den
andra bestindsdelen har en mer én endast
svag sirskiljningsformaga, ndmligen en nor-
mal sidan. Detta giller i &n hogre omfattning
da uppgiften om tillverkaren har hog sirskilj-
ningsférmaga.

10. Mot bakgrund av ovanniimnda principer
anser den hinskjutande domstolen att det i
forevarande fall inte kan anses foreligga
ndgon forvixlingsrisk, eftersom uppgiften
om tillverkaren "THOMSON” i vart fall dr
med och priiglar helhetsintrycket av den
omtvistade beteckningen "THOMSON
LIFE”, Saledes ir det inte bara bestandsdelen
"LIFE” som sitter sin prigel. Det framgar
tydligt av de dokument som gitvits in av
parterna att det, enligt branschpraxis pa den
relevanta produktmarknaden — némligen
marknaden f6r elektroniska apparater inom
underhallningssektorn — &r uppgiften om
tillverkare som dr den avgorande. I nimnda
bransch betecknas produkter huvadsakligen
genom angivande av tillverkarens firma och
en bokstavs-/sifferkombination som &r svar
att minnas.

11. Den hinskjutande domstolen har dess-
utom tillagt att en bedémning av férvix-
lingsrisken vad giller den omtvistade beteck-
ningens uttal, skriftform och betydelse, i
detta avseende, inte skulle leda till nigot
annat resultat. Under alla omstéindigheter ar
uppgiften om tillverkarens firma, "THOM-
SON", med och paverkar helhetsintrycket for
kinnetecknet "THOMSON LIFE” i bety-
dande man.

12. Den hiinskjutande domstolen patalar
emellertid att det i Tyskland har framférts
kritik mot Bundesgerichtshofs tolkning av
begreppet forvixlingsrisk i fall som det
forevarande. Det har ansetts som oskiligt
att tredje man genom att ligga till uppgift
om tillverkarens firma kan snylta pi ett ildre
tecken med normal sidrskiljningsformaga.
Enligt det motsatta synsittet skulle forvix-
lingsrisk anses foreligga i forevarande fall. 1
det sammansatta kiinnetecknet "THOMSON
LIFE" forblir varumiirket "LIFE” sjilvstindigt
och sirskiljande, De bida orden star bredvid
varandra utan att ha fogats samman. Det
finns inte ndgon begreppsmassig anknytning
mellan "THOMSON" och "LIFE". Nir de
bada orden aterges pa papper aterges de i tre
av de fyra omtvistade anvéndningsformerna
p ett olikartat siitt vad géller firg och grafisk
formgivning. Varor som f{orses med det
sammansatta kiinnetecknet skulle kunna
uppfatias som LIFE-produkter tillverkade av
Thomson, vilket kan ge upphov till miss-
uppfattningen att de produkter som av
klaganden endast foérses med beteckningen
"LIFE” skulle hdrréra fran svaranden.
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13. Den hénskjutande domstolen avslutar
med att aberopa domen i mélet Sabel mot
Puma? dir Europeiska gemenskapernas
domstol har slagit fast att beddmningen av
forvixlingsrisken mellan tecken som liknar
varandra #r beroende av det helhetsintryck
som tecknen ger. Furopeiska gemenskaper-
nas domstol har emellertid dnnu inte provat
frigan om det med tillimpning av nimnda
kriterierier skulle vara mojligt for tredje man
att anvinda ndgon annans varumérke genom
att foga samman det sistnimnda med dennes
egen firma.

14. Skriftliga yttranden har limnats in av
klaganden och svaranden samt av kommis-
sionen. Ndmnda parter var ocksd ndrvarande
vid den muntliga férhandlingen.

Bedomning

15. Den hénskjutande domstolen fragar i
princip huruvida risk for forvixling hos
allmidnheten i den mening som avses i
artikel 5.1 b i direktivet skall anses foreligga,
da ett sammansatt ord eller ord-/figurkén-
netecken som innehaller ett féretags firma
anvinds med ett dldre varumérke bestiende
av ett enda ord med normal sdrskiljnings-
forméga och som, trots att det inte ensamt
préglar helhetsintrycket fér det sammansatta
varumérket, har en sjilvstindig sdrskiljande
funktion diri.

4 — Dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, Sabel mot
Puma (REG 1997, s. 1-6191).
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16. Enligt begéran om férhandsavgérande
ogillade Landgericht Diisseldorf som forsta
instans talan om intrdng, med motiveringen
att det inte forelag nagon risk for forvixling.
Domstolen slog fast att bestandsdelarna
"THOMSON” och "LIFE” i det sammansatta
kiannetecknet THOMSON LIFE var att anse
som jamstdllda, och att den gemensamma
bestandsdelen "LIFE” ddrmed inte kunde
anses vara dgnad att sétta sin prigel pa
helhetsintrycket av ifrdgavarande kénne-
tecken.

17. Det framgir tydligt av begiran om
forhandsavgérande och de yttranden som
tillstallts domstolen att ndmnda dom &ter-
speglar den préglingsteori som har utvecklats
av den tyska Bundesgerichtshof och vars
huvuddrag jag redogjort for ovan i punk-
terna 8 och 9. Den hinskjutande domstolen
staller i princip fragan huruvida teorin kan
anses forenlig med dirvektivet.

18. For det forsta ér jag inte overtygad om
att en specifik teori som uppstiller formella
regler som automatiskt skall tillimpas under
vissa omstindigheter, alltid eller nédvindigt-
vis, dr ett ldmpligt sétt att avgéra utgingen av
en befintlig varumérkestvist. Enligt min
mening tillhandahaller de principer som
domstolen redan har slagit fast i ett antal
mal, i friga om de aktuella bestimmelserna
(artiklarna 4.1 b och 5.1 b) i direktivet®, ett
tillrdckligt begreppsmissigt ramverk for att

5 — Lydelsen av artikel 4.1 b i direktivet, déir det foreskrivs vad som
utgor registreringshinder och grunder for ogiltighetsforklaring
av en registrering, & i princip identisk med artikel 5.1 b.
Domstolens tolkning av artikel 4.1 b bir foljaktligen ocksé tiga
giltighet for artikel 5.1 b. Se dom av den 22 juni 2000 i mal
C-425/98, Marca Mede (REG 2000, s. I-4861), punkterna 26—
28.
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lésa sddana konflikter. Om man forlitar sig
pa ett teoretiskt svar kan detta, enligt min
mening, 6ka risken for att nationella dom-
stolar leds bort fran att tillimpa de av
gemenskapslagstiftaren utarbetade och av
domstolen utvecklade grundliggande tes-
terna for varumirkeslikhet och forvixling.
Aven om en teori bara tillhandahéller
relevant vigledning om hur dessa grund-
liggande tester skall tillimpas inom ett
avgrinsat omrade eller avseende sérskilda
typer av varumirken, anser jag den énda vara
till hjilp s& linge den nationella domstolen
alltid har i dtanke att den i slutindan maste
se till att de principer som Europeiska
gemenskapernas domstol har slagit fast skall
tillimpas i det enskilda fallet.

19. Efter ovanstiende fortydliganden skall
jag nu atergd till de ifrAgavarande princi-
perna.

20. Av det tionde skilet i direktivet kan
utlisas att risken for forvixling "maéste
bedémas mot bakgrund av flera faktorer,
sirskilt i hur hoég grad mérket dr kint pé
marknaden, [av] den association som ..
mirket framkallar, [och av] graden av likhet
mellan mirket och tecknet samt mellan de
ifvagavarande varorna eller tjinsterna”.
Domstolen har mot bakgrund av detta slagit
fast att det skall goras en helhetsbedomning
av risken for fovviixling, med hdnsyn till
samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet. ¢
Det dr den nationella domstolen som skall

6 — Se domen i méalet Sabel (ovan fotnot 4), punkt 22,

avgora huruvida risk f6r forvixling kan anses
foreligga.”

21. Likhet mellan de ifrdgavarande varumér-
kena utgor siledes en nédvindig men inte
tillrdicklig férutsittning for att risk for
forvixling skall anses foreligga. Den natio-
nella domstolen skall ocksd utvérdera en rad
andra faktorer som domstolen har faststillt.

22. Det forefaller siledes klart att det finns
ett visst samband mellan de faktorer som
beaktas vid helhetsbeddmningen av forvix-
lingsrisken, och da i synnerhet mellan hur
lika mirkena och tecknen #r men ocksd
likheten mellan de varor och tjinster som
varumirkena ticker. En ligre grad av likhet
mellan varor eller tjinster kan kompenseras
om varumérkena i hég grad liknar varandra
och vice versa.

23. Dessutom Okar risken for forvixling ju
hogre sirskiljningsformaga det dldre varu-
mirket har, antingen i sig eller pd grund av
att varumirket @ kiint hos allminheten.’
Det ankommer pi den nationella domstolen
att bedéma ett varumirkes sirskiljnings-
formaga. Dirvid skall en helhetsbeddmning

7 — Se domen i mélet Marca Mode (ovan fotnot 5), punkt 39.

8 — Dom av den 29 september 1998 i mil C-39/97, Canon
Kabushiki Kaisha (REG 1998, s. 1-5507), punkt 17.

9 — Se domen i malet Sabel (ovan fotnot 4), punkt 24,
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goras av om varumérket limpar sig som
identifikationsmedel for att faststilla att de
varor och tjinster med avseende pa vilka det
har registrerats kommer fran ett visst féretag
och saledes for att sirskilja dessa varor och
tjiin%:er fran andra foretags varor och tjins-
ter.

24. Vidare tyder den hinvisning till risken
for forvaxling "hos allménheten”, som finns i
artikel 5.1 b i direktivet, p& att genomsnitts-
konsumentens uppfattning om varumiarken
inom den aktuella kategorin varor eller
tjdnster spelar en avgorande roll for helhets-
bedémningen av risken fér foérvixling.
Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligt-
vis ett varumirke som en helhet och #dgnar
sig inte &t att undersoka dess olika detaljer. '
Den berérda produktkategorins genom-
snittskonsument forvintas vara normalt
informerad samt skiligen uppmirksam och
upplyst. Hansyn skall dock é&ven tas till det
faktum att genomsnittskonsumenten séllan
har mojlighet att gora en direkt jamforelse
mellan de olika varumirkena utan méste
forlita sig pa en oklar bild som han har i
minnet. Det bor dven beaktas att genom-
snittskonsumentens uppméirksamhet kan
variera beroende pa vilken kategori av varor
eller tjanster det &r friga om. 2

10 — Dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer (REG 1999, s. [-3819), punkt 22,

11 — Se domen i mélet Sabel (ovan fotnot 4), punkt 23.
12 — Se domen i malet Lloyd (ovan fotnot 10), punkt 26.
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25. Ndr vi nu haller pd att klargora dessa
principer vill jag papeka att den nationella
domstolen, i ett mél som det forevarande, i
sin helhetsbedémning av risken for forvix-
ling méste ha i dtanke i) att det i ett fall som
det forevarande, dir de varor som ticks av
varumirkena dr identiska, ricker med en
lagre grad av likhet mellan varumérkena for
att det skall anses foreligga risk for forvix-
ling, men ii} ocksd att ju mer sirskiljande det
dldre varumirket dr, desto hogre blir risken
for forvixling. Vad betriffar LIFE, som av
den nationella domstolen beskrivs som
"normalt sérskiljande” blir risken for forvix-
ling saledes formodligen inte si stor. Den
nationella domstolen maste ta hénsyn till att
genomsnittskonsumenten antagligen kom-
mer att uppfatta det sammansatta kénne-
tecknet som en helhet snarare dn undersoka
dess bestindsdelar. Den uppmérksamhet
som genomsnittskonsumenten fister vid
varumirket minskas, i férevarande fall, av
den omstindighet som slagits fast av de
nationella domstolarna, ndmligen att kon-
sumenter inom underhallningssektorn, lik-
som pad de omraden som anges i punkt 9
ovan, sérskilt uppmérksammar uppgifter om
tillverkaren. Mot denna bakgrund maste den
nationella domstolen faststdlla huruvida
varumirket och tecknet verkligen ar till-
rickligt lika for att en risk for forvixling skall
anses foreligga.

26. I detta avseende skall den nationella
domstolens bedémning av likheten grundas
pa det helhetsintryck som varumérkena
astadkommer, i synnerhet med hénsyn till
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deras sirskiljande och mest utmirkande
bestandsdelar.® For att bedéma den grad
av likhet som foreligger mellan de aktuella
varumirkena, skall den nationella domstolen
bedéma deras visuella likhet, ljudlikhet och
begreppsmissiga likhet, och i férekommande
fall bedéma den betydelse som skall tillmétas
dessa olika bestindsdelar, med hinsyn till
vilken kategori av varor eller tjfinster det ér
fréga om och de villkor under vilka de
salufors, '*

27. Europeiska gemenskapernas domstol har
annu inte haft tillille ate divekt faststilla de
specifika kriterier som skall vara avgorande
for bedémningen av huruvida ett samman-
satt varumirke, bestdende av ett fOretags
firma foljt av ett dldre varumirke som bestar
av ett enkelt ord, skall anses likna det éldre
varumiirket i den mening som avses i
artikel 5.1 b i divektivet. Domstolen har
emellertid genom ett motiverat beslut ogillat
ett 6verklagande mot forstainstansrittens
dom i malet Matratzen Concord mot har-
moniseringsbyrin '* i denna friga. Malet
rorde artikel 8.1 b i varumirkesforord-
ningen. '® Relevanta bestimmelser i denna
forordning #r i stort sett identiska med
bestaimmelserna i artikel 4.1 b i direktivet.

13 — Se domen i malet Sabel (ovan fotnot 4), punkt 23.
14 — Se domen i milet Lloyd (ovan fotnot 12), punkt 27.

15 — Dom av den 23 oktober 2002 i mil T-6/01, Matratzen
Concord mot harmoniseringsbyrdn (REG 2002, s. 11-4335).
En begiran om forhandsavgorande frdn Audiencia Provincial
(lokal domstol), Barcclona, éir for nirvarande foremdl for
prévaing vid domstolen. Det mailet (C-421/04, Malratzen
Concord) ror en annan friga som uppkommit med anledning
iv forfarandet vid samma domstol rérande samma varumir-
ken,

16 — Ridets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993
om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1, svensk
specialutgdva, omride 17, volym 2, 5. 3).

28. Forstainstansritten tillimpade den ridtts-
praxis vars huvuddrag jag har redogjort for
ovan (se punkterna 20, 22 och 24) 7 ach
konstaterade féljande i sin dom:

»”

... ett sammansatt varumirke kan endast
anses likna ett annat varumirke som ir
identiskt med eller liknar en bestandsdel i
det sammansatta varumirket om denna
bestandsdel dr den mest framtridande i det
helhetsintryck som det sammansatta varu-
mirket ger. Detta #dr fallet ndr denna
bestindsdel som sidan kan dominera den
bild av varumirket som den berérda mal-
gruppen behdller i minnet, vilket medfér att
de andra delarna i varumirket dr férsumbara
i helhetsintrycket.

Det skall niirmare preciseras att detta forhall-
ningssiitt inte innebir att endast en bestands-
del i ett sammansatt varumirke skall
jamforas med elt annat varumirke. Det ror
sig tviirtom om att utféra en sidan jimfo-
relse genom att underséka de aktuella
varumirkena betraktade vart och ett for sig
i sin helhet. Emellertid utesluter inte detta att
det helhetsintryck som den relevanta mal-
gruppen behaller i minnet av ett sammansatt
varumiitke under vissa forhdllanden kan
domineras av en eller flera av dess delar.

17 — Se punkterna 24-26 i domen.
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Nir det giller bedémningen av huruvida en
eller flera bestdndsdelar i ett sammansatt
varumirke dr mest framtridande skall hin-
syn framfor allt tas till var och en av dessa
bestandsdelars inneboende egenskaper jim-
fort med andra bestindsdelar. Vidare kan i
andra hand hinsyn tas till den inbordes
placeringen av de olika bestdndsdelarna i det
sammansatta varumérket.” '®

29. Forstainstansrétten gick sedan 6ver till
att bedoma de olika bestindsdelarna i det
sammansatta kdnnetecken som var foremal
for provning i malet (MATRATZEN
MARKT CONCORD), och beaktade bland
annat sérskiljningsgraden hos var och en av
bestindsdelarna samt huruvida respektive
bestandsdel kunde anses ha en framtridande
eller en forsumbar plats i det sammansatta
kinnetecknet. '* Domstolen kom fram till att
det sammansatta varumirket var tillrdckligt
likt varumirket MATRATZEN f6r att risk
for forvixling skulle uppsti om de varor som
ticks av varumérkena till en del var identiska
och till en del i hog grad lika. *°

30. Innehavaren av det sammansatta varu-
mirket 6verklagade till Europeiska gemen-
skapernas domstol bland annat p& den
grunden att férstainstansritten i sin tolkning

18 — Punkterna 33~35.
19 — Punkterna 3843,
20 — Punkterna 44-48.
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av begreppet likhet inte hade tillimpat det
krav pa en helhetsbedémning av risken for
forvixling hos allménheten som framgér av
domstolens rittspraxis och enligt vilken
samtliga relevanta faktorer i det enskilda
fallet skall beaktas.

31. Europeiska gemenskapernas domstol
ogillade overklagandet med hénvisning till
sin tidigare rittspraxis och slog fast att
forstainstansriitten inte, i sin bedémning av
likheten mellan varumérkena, genom sin
tolkning av artikel 8.1 b i férordningen om
gemenskapsvarumérken, hade gjort sig skyl-
dig till felaktig rittstillimpning.** Domsto-
len gjorde ndrmare bestimt foljande kon-
stateranden:

"Forstainstansritten har n#mligen, med
ratta, klargjort i punkt 34 i den Gverklagade
domen att bedomningen av likheten mellan
tvd varumérken inte innebdr att endast en
bestandsdel i ett sammansatt varumérke
skall jamforas med ett annat varumirke,
utan att det tviirtom rér sig om att utféra en
sddan jamforelse genom att undersoka de
aktuella varumirkena, betraktade vart och
ett for sig, i deras helhet. Forstainstansritten
har ocksa fastslagit att detta inte utesluter att
det helhetsintryck som den relevanta mal-

21 — Domslolens beslut av den 28 april 2004 i méal C-3/03 P,
Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran (REG 2004,
s, 1-3657).
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gruppen behéller i minnet av ett sammansatt
varumirke under vissa férhallanden kan
domineras av en eller flera av dess delar.

Dessutom har forstainstansriitten ... i syfte
att avgdra om de tvd varumirkena ér lika ar
den berérda malgruppens synvinkel, dgnat
en betydande del av sitt resonemang at att
bedéma deras sidrskiljande och mest fram-
tridande bestdndsdelar samt forvixlingsris-
ken hos allminheten. Vid provningen av
denna risk har forstainstansritten gjort en
helhetshedémning av samtliga relevanta fak-
torer i det enskilda fallet.” **

32. Europeiska gemenskapernas domstol
ogillade féljaktligen &verklagandet eftersom
den fann det vara uppenbart ogrundat.

33. Séledes forefaller det som om domstolen
har anammat ett forhallningssitt som liknar
priglingsteorin, vilket huvudsakligen gar ut
pa att jaimfora det helhetsintryck som de tva
omtvistade varumirkena dstadkommer och
diir det ena av dem ingér som en bestdndsdel
i det andra. Detta &, enligt min mening, helt
rimligt och kan betraktas som en tillimpning
av de principer som faststéllts i domstolens
tidigare praxis pa vissa malkategorier. Det
kan erinras om att det, enligt nimnda praxis,

22 — Punkterna 32 och 33.

skall goras en helhetsbeddmning som utgar
fréin det helhetsintryck som varumérkena
astadkommer, varvid sirskilt deras sérskil-
jande och mest framtridande bestandsdelar
skall beaktas.?® Domstolens uttalande i
domen i malet Matratzen om att helhets-
intrycket av ett sammansatt varumirke
under vissa férhéllanden kan domineras av
en eller flera av dess delar aterspeglar denna
instdllning. Det ligger den nationella dom-
stolen att préva fragan om i vilken utstrick-
ning helhetsintrycket domineras pa detta vis.

34, Forstainstansriitten meddelade nyligen
dom i ett annat mal som framstdr som
jamférbart med det férevarande, I
malet Reemark mot harmoniseringsbyran **
handlade tvisten om huruvida det tyska
ordtecknet WEST var forvillande likt det
foreslagna gemenskapsvarumirket WEST-
LIFE, avsett att ticka identiska eller liknande
varor eller tjanster. Invindningsenheten vid
harmoniseringsbyrin ?* avslog ansékan om
att registrera det sistnimnda varumirket
huvudsakligen pa den grunden att varumdr-
kena var forvillande lika. Beslutet upphivdes
av andra éverklagandendmnden vid harmo-

23 — Se domen i malet Sabel (ovan fotnot 4), punkt 23.

24 — Se dom av den 4 maj 2005 i mdl T-22/04, Reemark mot
harmoniseringsbyran ziinml ¢j offentliggjort i rittsfallssam-
lingen).

25 — Byrdn (6r harmonisering inom den inve marknaden (varu-
miirken, ménster och modeller).
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niseringsbyrén, som kom fram till att den
visuella likheten och ljudlikheten var 13g, och
att den begreppsmassiga likheten mellan de
omtvistade tecknen endast var liten. Teck-
nen ansdgs vara tillvdckligt olika fér att
kunna forekomma pa marknaden samtidigt
och foljaktligen kom man fram till att det
inte foreldg nagon risk for forvixling,

35. Beslutet §verklagades och férstainstan-
sritten fastslog att det foreldg viss ljudlikhet,
men framfér allt en begreppsmissig likhet
mellan de omtvistade tecknen samt att den
enda bildmissiga skillnaden var att det ena
tecknet innehol! en del som fogats samman
med det férra. Domstolen framhéll att den
omstindigheten att varumirket WESTLIFE
endast bestod av det #ldre varumirket
WEST, till vilket ett nytt ord "LIFE” hade
fogats, tyder pa att de tvi varumirkena maste
betraktas som lika. Domstolen fann att den
omstindigheten att varumirket WEST har
funnits sen tidigare kan ha bidragit till att ge
upphov till associationer hos den berdrda
malgruppen mellan ifrigavarande bendm-
ning och de produkter som saluférts av
varumérkesinnehavaren, vilket skulle kunna
medfra att det nya varumérket, som bestar
av "WEST” i férening med ett annat ord,
mycket vél skulle kunna uppfattas som en
variant av det dldre varumirket. Den berérda
malgruppen skulle ddrfér kunna tinkas tro
att de varor och tjinster som saluférs under
varumirket WESTLIFE har samma ursprung
som de varor och tjinster som saluférs under
varumérket WEST eller att det i vart fall
finns nigon ekonomisk anknytning mellan
de olika foretag som deltagit i marknadsfor-
ingen av dessa. Foljaktligen slog domstolen

I- 8562

fast att det forelag risk for forvixling mellan
de tvi varumirkena, 2°

36. Det maste erinras om att forstainstans-
ritten i sin prévning av ett 6verklagande fran
harmoniseringsbyréns &verklagandenimnd
agerar utifrdn en annan rittslig stillning 4n
Europeiska gemenskapernas domstol d& den
sistndmnda har att ta stéllning till en begiran
om foérhandsavgdérande med stéd i
artikel 234 EG. Forstainstansritten har att
ta stillning till hur 6verklagandendmnden i
ett visst fall har tillimpat gillande ritts-
principer pa vissa faktiska omstindigheter.
Europeiska gemenskapernas domstol star
ddremot infor en rittsfriga som skall besva-
ras. Nir sa skett, skall den berdrda nationella
domstolen tillimpa de principer som Euro-
peiska gemenskapernas domstol slagit fast i
sitt svar pd den fraga som varit foremal for
provning, Det dr den nationella domstolen
som skall faststéilla de faktiska omsténdighe-
terna. De skilda rittsliga sammanhang dom-
stolarna verkar i belyses genom den omstin-
digheten att ett forhandsbesked som med-
delas av Europeiska gemenskapernas dom-
stol, vad géller beskedets rickvidd, skall vara
allméngiltigt si att det kan tillimpas i hela
gemenskapen. Det dr siledes 6nskvirt —
eller till och med nédvindigt — att undvika
alltfor detaljerade beslut i enskilda fall. Detta
giller mahinda i synnerhet i friga om
varumdrken, eftersom utgingen i sidana
mél vanligtvis i hig grad & avhingig de
faktiska omsténdigheterna i det enskilda
fallet, diribland det sprakliga samman-
hanget, den berérda marknaden och de
ifrdgavarande konsumenterna samt kultu-
rella normer och forvéntningar.

26 — Punkterna 39, 40, 42 och 43.
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37. Vad giller forevarande mal kan det inte,
enligt min mening, mot bakgrund av att
forstainstansriitten slagit fast att varumér-
kena WESTLIFE och WEST var att anse som
forvillande lika i det sammanhang som var
aktuellt i det milet, antas att de i férevarande
mal aktuella varumiérkena THOMSON LIFE
och LIFE, i ett annat sammanhang nédvén-
digtvis ocksd skulle anses vara forvillande
lika. Som ndmnts ovan skall den hénskju-
tande domstolen tillimpa de principer som
Europeiska gemenskapernas domstol har
utvecklat i sin rittspraxis i fraga om varu-
mirkesdirektivet och, utifrdn for domstolen
kinda fakta, bestimma om de tva varumir-
kena skall anses vara forvillande lika.

38. Den nationella domstolen skall saledes
bedéma huruvida de tvd varumérkena ar
tilleickligt lika varandra for att risk for
forvixling skall anses foreligga. Dérvid skall
héinsyn tas till de faktorer som har faststillts
av Ewropeiska gemenskapernas domstol, i
synnerhet till graden av likhet mellan de
ifrigavarande varorna eller tjinsterna och
varumirkena samt till hur hdg sérskiljnings-
férmaga det dldre varumairket har.

39. Med sirskild hinsyn till fraigan huruvida
ett sammansatt varumirke och ett kiinne-
tecken som utgér en av dess bestindsdelar
kan anses tillrickligt lika for att forviixlings-
risk skall anses foreligga, méste den natio-
nella domstolen i sin beddmning utgd fran

det helhetsintryck vart och ett av varumr-
kena &stadkommer, och i synnerhet beakta
deras sirskiljande och framtridande
bestdndsdelar, den relevanta malgruppens
egenart, kategorin bertrda varor eller tjins-
ter samt de villkor under vilka dessa salufors.
Vad giller bedémningen av férevarande
mal mot bakgrund av dessa principer ndjer
jag mig med att papeka att ordet "LIFE” vid
forsta anblicken inte framstir som sérskilt
framtridande eller sdrskiljande inom det
ifrigavarande sammansatta varumdrket. Jag
vill diiremot betona att detta dr en {rdga som
skall avgdras av den nationella domstolen.

40. Avslutningsvis skulle jag vilja ndimna den
oro som den hinskjutande domstolen i
forevarande méal har uttryckt med anledning
av det oskiiliga i att tredje man kan snylta pd
ett dldre tecken genom att ligga till sitt
firmanamn. Det framstir som klart att
sidana spdrsmal inte bor tas upp inom
ramen f6r varumérkeslagstiftning wtan inom
ramen for nationell lagstiftning om illojal
konkurrens. 1 sjitte skilet i direktivet kan
utlisas att "detta direktiv [inte utesluter] att
varumirken underkastas andra rittsliga
bestimmelser #n de varumirkesrittsliga
bestimmelser som finns i medlemsstaterna,
tex. bestimmelser om illojal konkurrens,
skadestandsansvar eller konsumentskydd”.
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Forslag till avgérande

41. Jag anser foljaktligen att den fraga som stéllts till domstolen av Oberlandesge-
richt Diisseldorf skall besvaras pd foljande satt:

Vid beddmningen av huruvida ett sammansatt ord eller ord- och figurkdnnetecken,
som bestar av ett foretags firma f6ljt av ett dldre varumiérke som utgors av ett ord,
med "normal sarskiljningsforméga”, som inte préglar det helhetsintryck som
astadkoms av det sammansatta kiinnetecknet, men édndd behéller en sjilvstindig
sdrskiljande funktion i det, dr tillrdckligt likt det dldre varumérket for att det hos
allménheten skall anses foreligga risk fér forvixling i den mening som avses i
artikel 5.1 b i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar, skall den nationella dom-
stolen i sin bedomning utgé fran det helhetsintryck som varumérkena var for sig
astadkommer, i synnerhet med hénsyn till deras sérskiljande och mest utmirkande
bestandsdelar, den berdrda mélgruppens egenart, kategorin av varor eller tjinster i
fraga samt de villkor under vilka dessa salufors.
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