MEDION

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)
den 6 oktober 2005

I mal C-120/04,

angiende en begéran om férhandsavgdrande enligt artikel 234 EG, som framstillts
av Oberlandesgericht Diisseldorf (Tyskland), genom beslut av den 17 februari 2004,
som inkom till domstolen den 5 mars 2004, i malet

Medion AG

mot

Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH,

meddelar

. DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden C.W.A. Timmermans samt domarna
C. Gulmann (referent), R. Schintgen, G. Arestis och J. Klucka,

* Rittegdngssprak: tyska,
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generaladvokat: F.G. Jacobs,
justitiesekreterare: byradirektér K. Sztranc,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 14 april 2005,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Medion AG, genom P.-M. Weisse, Rechtsanwalt, och T. Becker, Patentanwalt,

— Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, genom W. Kellenter,
Rechtsanwalt,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom T. Jirgensen och
N.B. Rasmussen, bada i egenskap av ombud,

och efter att den 9 juni 2005 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgérande avser tolkningen av artikel 5.1 b i rddets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlems-
staternas varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 13,
volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).
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Denna beggran har framstillts i en tvist mellan Medion AG (nedan kallat Medion)
och Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (nedan kallat Thomson)
angiende Thomsons anvindning av det registrerade varumirket LIFE, som Medion
4r innehavare av, i det sammansatta kinnetecknet THOMSON LIEE.

Tillimpliga bestimmelser

I tionde skilet anges féljande betriffande det skydd som f6ljer av ett varumirke:

“Det skydd som féljer av det registrerade varumérket, vars funktion framfér allt r
att garantera att varumirket anger ursprunget, &r absolut nér det rader identitet
mellan miirket och tecknet och varorna eller tjénsterna. Skyddet giller ocksa vid
likhet mellan mérket och tecknet och varorna eller tjinsterna. Det &r nédvéindigt att
tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken for forvixling, Grundférutsittningen
for skyddet #r att det finns en risk for forvixling och denna maste bedémas mot
bakgrund av flera faktorer, sarskilt i hur hdg grad mérket ar kint pa marknaden, den
association som det anvanda eller registrerade mirket framkallar, graden av likhet
mellan mirket och tecknet samt mellan de ifrdgavarande varorna eller tjansterna. ...”

Artikel 5.1 b i direktivet har féljande lydelse:

"Det registrerade varumérket ger innehavaren en ensamritt. Innehavaren har rétt att
forhindra tredjeman, som inte har hans tillstand, att i ndringsverksamhet anvinda

1 - 8567



DOM AV DEN 6.10.2005 — MAL C-120/04

b) tecken som pd grund av sin identitet eller likhet med varumirket och
identiteten eller likheten hos de varor och tjinster som técks av varumérket och
tecknet kan leda till foérvixling hos allménheten, inbegripet risken for
association mellan tecknet och varumérket.”

Denna bestimmelse har inférlivats med tysk rétt genom 14 § andra stycket andra
punkten i lagen om skydd for varumirken och andra sérskiljande tecken
(Markengesetz) av den 25 oktober 1994 (BGBI. 1994 1, s. 3082).

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

Medion dr i Tyskland innehavare av varumérket LIFE som registrerades den
29 augusti 1998 for apparater inom underhallningselektronik. Bolaget omsitter flera
miljarder euro per ar inom tillverkning och férséljning av sddana produkter.

Thomson tillhér en av de stérsta internationella koncernerna inom sektorn for
underhéllningselektronik. Bolaget marknadsfér vissa av sina produkter under
beteckningen THOMSON LIFE.

I juli 2002 véckte Medion talan vid Landgericht Diisseldorf fér varumirkesintrang.
Bolaget yrkade att denna domstol skulle férbjuda Thomson att anvinda
kinnetecknet THOMSON LIFE for vissa apparater inom underhallningselektronik.
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Landgericht Diisseldorf ogillade talan, eftersom den inte ansag att det férelig ndgon
forvéxlingsrisk med varumérket LIFE,

Medion éverklagade domen till Oberlandesgericht Diisseldorf. Bolaget yrkade att
denna domstol skulle férbjuda Thomson att anvinda kédnnetecknet THOMSON
LIFE for TV-apparater, radio och kassettbandspelare, cd-spelare och hi-fi-anligg-
ningar.

Den hinskjutande domstolen har framhallit att avgorandet av tvisten beror pa
huruvida det foreligger en férvixlingsrisk mellan varumirket LIFE och det
sammansatta kinnetecknet THOMSON LIFE i den mening som avses i
artikel 5.1 b i direktivet.

Den hinskjutande domstolen har uppgivit att enligt gillande réttspraxis frin
Bundesgerichtshofs, vilken himtat intryck frdn en teori kallad "Prigetheorie”
(prégelteorin), skall domstolen grunda sig pa helhetsintrycket av de tva kiinneteck-
nen vid beddmningen av om det foreligger varumérkeslikhet betrdffande det
ifrigasatta kinnetecknet och underséka om den identiska delen dr sa kinneteck-
nande for det sammansatta kiinnetecknet att de 6vriga delarna i stor utstrickning
har en underordnad betydelse nér det giller att sétta sin préagel pa helhetsintrycket.
En forvixlingsrisk anses inte foreligga om den identiska delen endast bidrar till
kinnetecknets helhetsintryck. Det saknar betydelse att det varumirke som anvinds i
det sammansatta tecknet har behdllit en sjilvstindig kénnetecknande stillning
(kennzeichnende Stellung).

Oberlandesgericht har vidare angivit att inom den produktmarknad som ar aktuell i
den anhingiggjorda tvisten innebér det vanliga sittet att beteckna dessa varor att
namnet pa tillverkaren sitts i férgrunden. I malet vid den nationella domstolen
bidrar just tillverkarens firma THOMSON pa ett viisentligt sitt till helhetsintrycket
av kinnetecknet THOMSON LIFE. Bestindsdelen LIFE:s normala sirskiljnings-
formaga dv inte tillricklig for att utesluta att tillverkarens firma THOMSON bidrar
till att sétta sin priigel pd kinnetecknets helhetsintryck.
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Den hinskjutande domstolen har emellertid framhallit att Bundesgerichtshofs
nuvarande réttspraxis dr omdiskuterad. Inom doktrinen finns en grupp som har ett
annat synsitt. Detta synsitt foljer for 6vrigt Bundesgerichtshofs tidigare réttspraxis,
enligt vilken det anségs foreligga en forvixlingsrisk nir den identiska delen har en
sjalvstandig kénnetecknande stéllning i det ifrdgasatta kinnetecknet, nir den inte
har uppslukats av kdnnetecknet och nir den inte har fatt en s& underordnad
betydelse att den inte lingre kan framkalla ndgon minnesbild av det registrerade
varumérket.

Oberlandesgericht anser att for det fall detta synsitt hade tillimpats i malet vid den
nationella domstolen skulle det ha medfort att det anses foreligga en forvixlingsrisk,
eftersom varumérket LIFE behéller en sjilvstindig kidnnetecknande stillning i
kiannetecknet THOMSON LIFE.

Den héanskjutande domstolen har slutligen frigat sig hur det, vid en tillimpning av
kriteriet avseende helhetsintrycket fran samtliga kinnetecken, dr mojligt att hindra
en tredjeman fran att anvénda ett registrerat varumirke genom att ligga till sin firma
till detta.

Mot denna bakgrund har Oberlandesgericht Diisseldorf beslutat att vilandeforklara
malet och stélla foljande tolkningsfriga till domstolen:

"Skall artikel 5.1 b i [direktivet] tolkas sd, att det for allménheten foreligger en
forvixlingsrisk betriaffande identiska varor eller tjinster som omfattas av
kinnetecknen i fraga, dven da ett dldre ordmérke med normal sérskiljningsférmaga
anvinds i ett vid en senare tidpunkt sammansatt ordtecken tillhérande tredjeman
eller anvinds i dennes ord/figurtecken som kénnetecknas av ordelementen genom
att tredjemans firma star fore det dldre varumirket utan att det dldre varuméirket
dirigenom ensamt sitter [sin] prigel pa det sammansatta kinnetecknets helhets-
intryck, men att det emellertid behaller en sjilvstindig kinnetecknande stillning i
det sammansatta kinnetecknet?”
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Prévning av tolkningsfragan

Den hinskjutande domstolen har stéllt denna frdga for att fi klarhet i huruvida
artikel 5.1 b i direktivet skall tolkas s4, att allméinheten kan fd uppfattningen att det
foreligger en forvixlingsrisk om det dr fraga om identiska varor eller tjinster och det
ifragasatta kiinnetecknet har bildats genom en sammansittning dels av tredjemans
firma, dels av ett registrerat varumérke med normal sérskiljningsformaga, och detta
varumirke, trots att det behaller en sjilvstindig kiinnetecknande stillning, inte
ensamt sitter sin prigel pd det sammansatta kinnetecknets helhetsintryck.

IS

Yttranden till domstolen

Medion och Europeiska gemenskapernas kommission anser att tolkningsfragan skall
besvaras jakande.

Medion har ifragasatt den sa kallade Priigetheorie. Detta synsitt gor det mdjligt att
tillskansa sig ett registrerat varumirke genom att en tillverkare helt enkelt ligger till
sin firma till varumirket. En sddan anvindning av varumérket strider mot
funktionen att ange varornas ursprung.

Kommissionen har gjort gillande att under de omstéindigheter som réder i malet vid
den nationella domstolen &r de bada ord som anvinds i varumérket likvirdiga.
Ordet LIFE har inte en helt underordnad roll. Eftersom beteckningen THOMSON
saledes inte ensam sitter sin prigel pd helhetsintrycket foreligger en likhet mellan
det sammansatta kinnetecknet och det registrerade varumérket i den mening som
avses i artikel 5.1 b i direktivet. Det kan séledes anses foreligga en forvixlingsrisk,
vilket understryks av att foretagen salufor identiska varor.
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Thomson anser att tolkningsfragan skall besvaras nekande. Bolaget foresprikar en
tolkning av direktivet som #r forenlig med Prégetheorie. Det i malet vid den
nationella domstolen omtvistade kénnetecknet kan inte férvixlas med Medions
varumérke, eftersom det innehaller bestindsdelen THOMSON, vilken utgor
tillverkarens firma och har lika stor betydelse som den andra bestdndsdelen. Ordet
LIFE anvinds endast for att beteckna vissa produkter i det saluférda sortimentet.
Under alla omsténdigheter dr det uteslutet att bestdndsdelen LIFE skulle dominera
helhetsintrycket av beteckningen THOMSON LIFE.

Domstolens svar

Varumirkets huvudsakliga funktion dr att for konsumenten eller slutanvéndaren
garantera ursprunget i fraga om en vara eller tjinst som marknadsfors under
varumérket, si att denne utan risk for forvixling kan sirskilja denna vara eller tjinst
fran varor eller tjinster som har ett annat ursprung (se bland annat dom av den
29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 28, och av den
29 april 2004 i mal C-371/02, Bjornekulla Fruktindustrier, REG 2004, s. 1-5791,
punkt 20).

I det tionde skilet i direktivet framhalls att det skydd som fdljer av det registrerade
varumirket syftar till att sékerstilla varumirkets funktion, ndmligen att garantera
ursprunget, och for det fall det foreligger likhet mellan varumirket och
kinnetecknet och varorna eller tjansterna utgdr forvéxlingsrisken en grundférut-
sattning for varumirkesskydd.

Artikel 5.1 b i direktivet skall siledes endast tillimpas om det pid grund av
identiteten eller likheten mellan varumiarkena och identiteten eller likheten mellan
de varor eller tjanster som técks av varumérkena foreligger en risk att allménheten
forvixlar dem.
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En férviixlingsrisk i den mening som avses i denna bestimmelse foreligger om det
finns en risk for att allménheten kan tro att varorna eller tjinsterna i friga kommer
fran samma foretag eller, i forekommande fall, fran foretag med ekonomiska band
(se, bland annat, dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrilk Meyer,
REG 1999, s. 1-3819, punkt 17).

Det skall géras en helhetsbedémning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda
fallet vid prévningen av huruvida det hos allménheten foreligger en forvixlingsrisk
(se dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191,
punkt 22, domen i det ovannimnda mélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, och
dom av den 22 juni 2000 i mél C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. 1-4861,
punkt 40, samt betréffande artikel 8.1 b i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20
december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgiva, omrade 17, volym 2, s. 3), vars lydelse i huvudsak &r identisk med
den i artikel 5.1 b i direktivet, beslut av den 28 april 2004 i mal C-3/03 P, Matratzen
Concord mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. I-3657, punkt 28).

Helhetsbedémningen av forvixlingsrisken skall, vad giller de omtvistade varu-
mirkenas visuella, fonetiska och begreppsmissiga likhet, grunda sig pa det
helhetsintryck som varumérkena ger, bland annat med hénsyn till deras sérskiljande
och dominerande bestandsdelar. Det intryck som varumérket gor hos genomsnitts-
konsumenten av den kategori vara eller tjinst som dr i friga har avgorande betydelse
vid helhetsbeddmningen av forvixlingsrisken. I detta hinseende uppfattar genom-
snittskonsumenten vanligtvis ett varumérke som en helhet och édgnar sig inte at att
underséka dess olika detaljer (se, bland annat, domarna i de ovanndmnda mélen
SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, samt beslutet i det
ovannimnda malet Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran, punkt 29).

Inom ramen fér provningen av om det foreligger en forvixlingsrisk skall vid
bedémningen av likheten mellan tvd varumérken inte endast en bestindsdel i ett
sammansatt varumirke jimforas med ett annat varumérke, utan en sddan jamforelse
skall tviirtom géras genom att de aktuella varumirkena, betraktade vart och ett for
sig, undersoks i sin helhet. Detta utesluter emellertid inte att det helhetsintryck av
ett sammansatt varumirke som den relevanta malgruppen behéller i minnet under
vissa forhéllanden kan domineras av en eller flera av dess delar (se beslutet i det
ovanniimnda mdlet Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran, punkt 32).
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I vanliga fall uppfattar en genomsnittskonsument ett varumérke som en helhet.
Detta helhetsintryck kan domineras av en eller flera av bestandsdelarna i ett
sammansatt varumérke, Bortsett fran dessa omstéindigheter kan det emellertid inte
uteslutas att ett dldre varumirke, som i ett enskilt fall anvinds av tredjeman i ett
sammansatt kidnnetecken som inbegriper den tredjemannens firma, behaller en
sjélvstindig kinnetecknande stillning i det sammansatta kiinnetecknet utan att det
for den skull utgor en dominerande bestandsdel.

Under sadana omstindigheter kan helhetsintrycket av det sammansatta kinneteck-
net leda allménheten till att tro att varorna eller tjénsterna i fraga hérrér fran foretag
som dtminstone har ekonomiska band. Om sa dr fallet anses det foreligga en
forvixlingsrisk.

Det utgor inte ett villkor for att en forvéxlingsrisk skall anses foreligga att det
sammansatta kdnnetecknets helhetsintryck domineras av den del av kinnetecknet
som bestar av det dldre varumérket.

Om det uppstilldes ett sddant villkor skulle innehavaren av det aldre varumérket
inte kunna gora gillande den ensamritt som tillerkinns honom enligt artikel 5.1 i
direktivet, trots att detta varumirke behéller en sjilvstindig kinnetecknande
stillning i det sammansatta kidnnetecknet, iven om den inte &r dominerande.

Detta skulle kunna vara fallet exempelvis nir innehavaren av ett vilrenommerat
varumirke anvinder ett sammansatt kinnetecken bestiende av en sammanséttning
av det sistndmnda varumirket och ett yngre varumirke som i sig inte #r lika
vilrenommerat. Detta skulle &ven vara fallet om det sammansatta kinnetecknet
bestod av det yngre varumirket och en vilrenommerad firma. Helhetsintrycket
domineras némligen i de flesta fall av det vilrenommerade varumirke eller den
vilrenommerade firma som ingdr i det sammansatta kiinnetecknet.
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I strid mot den avsikt som gemenskapslagstiftaren har uttryckt i tionde skilet i
direktivet garanteras ddrmed inte skyddet for varumirkets funktion att ange
ursprung, trots att varumérket behéller en sjélvstindig kidnnetecknande stillning,

Domstolen framhaller siledes att det vid faststdllandet av huruvida det féreligger en
forvixlingsrisk — med hiinsyn till att det dldre varumirket behéller en sjilvstindig
kiinnetecknande stillning — ér tillriickligt att allménheten uppfattar det som om de
varor och tjinster som betecknas med det sammansatta kiinnetecknet dven hirror
frén innehavaren av detta varumdrke.

Tolkningsfragan skall siledes besvaras pa foljande siitt. Artikel 5.1 b i direktivet skall
tolkas s3, att allminheten kan fi uppfatiningen att det foreligger en forvixlingsrisk
om det ir fraga om identiska varor eller tjénster och det ifrdgasatta kinnetecknet har
bildats genom en sammansittning dels av tredjemans firma, dels av ett registrerat
varumirke med normal sirskiljningsférmaga och om detta varumiirke, trots att det
behaller en sjilvstindig kiinnetecknande stillning, inte ensamt sétter sin prégel pa
det sammansatta kinnetecknets helhetsintryck.

Riittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhdllande till parterna i malet vid den nationella domstolen
utgér ett led i beredningen av samma mél, ankommer det pa den nationella
domstolen att besluta om rittegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande
till domstolen som andra in nimnda parter har haft dr inte ersdttningsgilla.
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P4 dessa grunder beslutar domstolen (andra avdelningen) féljande dom:

Artikel 5.1 b i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar skall tolkas sa, att
allménheten kan fa uppfattningen att det foreligger en forvixlingsrisk om
det dr fraga om identiska varor eller tjinster och det ifragasatta kiinnetecknet
har bildats genom en sammansittning dels av tredjemans firma, dels av ett
registrerat varumirke med normal sirskiljningsformaga och om detta
varumiirke, trots att det behaller en sjilvstindig kinnetecknande stillning,
inte ensamt sétter sin prigel pa det sammansatta kinnetecknets helhetsintryck.

Underskrifter

I-8576



