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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
GIOVANNI PITRUZZELLA
foredraget den 6 mars 2019

Mal C-705/17

Patent- och registreringsverket
mot
Mats Hansson

(begdran om forhandsavgorande fran Svea hovritt (Stockholm, Sverige))

"Begdran om forhandsavgérande — Varumairken — Direktiv 2008/95 — Registreringshinder eller
ogiltighetsgrunder med avseende pa konflikter med éldre réttigheter — Det éldre varumirket innehéller
en geografisk beteckning atfoljd av en forklaring om avstaende (disclaimer) — Verkan av en siddan
avstaendeforklaring pa bedomningen av risken for forvixling”

1. Enligt vissa rattsordningar kan registreringen av ett varumirke atfoljas av en forklaring om
avstaende, en sa kallad disclaimer, nir ansokan avser ett sammansatt tecken vars bestandsdelar utgors
av en eller flera beskrivande eller generiska ord med avseende pa en eller flera av de produkter eller
tjianster som ansokan omfattar. Disclaimern, som beroende pa vilken lagstiftning som é&r tillaimplig,
sokanden frivilligt kan erbjuda eller behorig myndighet uppstélla som villkor for registrering, har till
syfte att tydliggora att beskrivande och icke sdrskiljande ord i det tecken som registreringsansokan
avser inte dr foremal for ensamritt och dirmed fortfarande ir tillgingliga.” Varumérkesinnehavaren
har darfor inte rdtt att hindra andra foretag fran att anvdnda dessa ord.

2. Den ovan beskrivna anviandningen av en disclaimer ér tilliten enligt svensk ritt. Svea hovritt Patent-
och marknadséverdomstolen (Stockholm, Sverige), vill genom den begédran om forhandsavgorande som
forslaget till avgorande avser fa klarhet i om, och i sé fall pa vilka villkor, vid konflikt mellan ett tecken
som dr foremal for en ansdkan om registrering som varumairke och ett dldre varumairke, det faktum att
en bestandsdel i det dldre varumérket omfattas av en disclaimer paverkar bedomningen av risken for
forvixling enligt artikel 4.1 b i direktiv 2008/95.°

3. Fragan uppkom i en tvist angdende Patent- och registreringsverkets (PRV) avslag pa en ansokan fran
Mats Hansson om registrering av ett nationellt ordmarke.

1 Originalsprék: italienska.

2 Se, for ett liknande resonemang, dom av den 7 september 2016, Beiersdorf/EUIPO (Q10) (T-4/15, ej publicerad, EU:T:2016:447, punkt 18) och
dom av den 19 november 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret (100 och 300) (T-425/07 och T-426/07,
EU:T:2009:454, punkt 19).

3 Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar
(kodifierad version) (EUT L 299, 2008, s. 25). Fran och med den 15 januari 2019 upphdvdes och ersattes direktiv 2008/95 med
Europaparlamentets och rédets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 for tillndrmning av medlemsstaternas varumérkeslagstiftning
(EUT L 336, 2015, s. 1), som tradde i kraft efter det datum som é&r relevant fér omstédndigheterna i det nationella malet.
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Tillamplig lagstiftning

Unionsrdtt
4. T artikel 4.1 b i direktiv 2008/95 foreskrivs foljande:

”1. Ett varumirke ska inte registreras eller ska, om det ar registrerat, kunna ogiltigforklaras

b) om det pa grund av sin identitet eller likhet med det dldre varumaérket och identiteten eller likheten
mellan de varor eller tjdnster som tdcks av varumirkena foreligger en risk att allmanheten forvaxlar
dem, inbegripet risken for att varumirket associeras med det dldre varumérket.”*

5. I artikel 5.1 b i direktiv 2008/95 foreskrivs foljande:

"Det registrerade varumarket ger innehavaren en ensamrétt. Innehavaren har ritt att forhindra tredje
man, som inte har hans tillstand, att i ndringsverksamhet anvinda

b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumaérket och identiteten eller likheten hos
de varor och tjdnster som tdcks av varumirket och tecknet kan leda till f6rvéxling hos allménheten,
inbegripet risken for association mellan tecknet och varumérket”.”

Nationell rdtt

6. Enligt 1 kap. 10 § forsta stycket 2 varumirkeslagen (2010:1877) (nedan kallad varumirkeslagen),®
som inforlivar artikel 5.1 b i direktiv 2008/95 med den svenska rittsordningen, innebdr ensamrétten
till ett varumairke att ingen annan dn innehavaren, utan dennes tillstand, i ndringsverksamhet far
anvinda ett tecken som liknar varumérket for varor av liknande slag, om det finns en risk for
forvaxling, inbegripet risken for att anvindningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett
samband mellan den som anvéinder tecknet och innehavaren av varumairket.

7. Som villkor for registrering géller enligt 2 kap. 5 § varumarkeslagen, vilken inforlivar artikel 3.1 b i
direktiv 2008/95 med den svenska rittsordningen, att varumirket maste ha sarskiljningsférmaga for de
varor eller tjdnster som det avser.

8. Om ett varumairke innehaller en bestandsdel som inte kan registreras ensam for sig och det finns en
uppenbar risk for att registreringen leder till ovisshet om omfattningen av innehavarens ensamritt, far
denna bestandsdel, enligt 2 kap. 12 § forsta stycket varumaérkeslagen uttryckligen undantas fran skyddet
vid registreringen. Om bestandsdelen senare uppfyller kraven for registrering far, enligt andra stycket i
samma paragraf, delen eller varumirket i sin helhet registreras efter ny ansokan utan ett sadant
undantag.

4 Artikel 5.1 b i direktiv 2015/2436 har i stort sett samma lydelse.
5 Se artikel 10.2 b.

6 En (icke officiell) engelsk 6versittning av varumirkeslagen finns pa Virldsorganisationens foér den intellektuella &ganderitten webbplats
https://wipolex.wipo.int/en/text/290530.
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Forfarandet i malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

9. Mats Hansson, motparten i det nationella malet, ansokte den 16 december 2015 hos PRV, klagande i
det nationella malet, om registrering av ett nationellt ordvarumirke med lydelsen ROSLAGSOL (nedan
kallat det sokta market) for bland annat vissa alkoholfria drycker och o6l i klass 32 i
Niceoverenskommelsen =~ om internationell  klassificering av  varor och  tjanster  vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med é&ndringar och tilligg (nedan kallad
Niceoverenskommelsen).

10. PRV avslog ansokan i beslut av den 14 juli 2016, med motiveringen att det sokta mérket var
forvaxlingsbart med det registrerade figurvarumarket ROSLAGS PUNSCH (det éldre varumérket),
vilket aterges nedan:
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Fig. 1.

Det éldre varumairket hade registrerats for alkoholhaltiga drycker i klass 33 i Nicedverenskommelsen
och innehas sedan 2007 av Norrtelje Brenneri Aktiebolag.” Varumairket dr registrerat med en sé kallad
disclaimer med foljande lydelse: "Genom registrering erhalles ej ensamritt till ordet Roslagspunsch.”

11. "Roslagen” dr bendmningen pé ett geografiskt omrade pa Sveriges ostkust.
12. PRV fann att det forelag risk for forvaxling med hénsyn till dels att de motstaende varumairkena,
som inleddes med det beskrivande ordet "Roslags”, vilket var framtrddande i bada varumérkena, dels

att varumarkena skulle anvdndas for identiska eller liknande varor, som dérfér kan ha gemensamma
distributionskanaler och samma kundkrets.

7 Det framgar av beslutet om hinskjutande att risken for forvixling med éldre varumirken enligt svensk ritt ska bedomas ex officio i samband
med handldggningen av ansokan om registrering.
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13. Den 14 juli 2016 o6verklagade Mats Hansson PRV:s beslut till Patent- och marknadsdomstolen
(Sverige). Han anforde dels att det sokta ordmirket och det dldre figurmaérket inte liknande varandra,
dels att foretag etablerade i omréadet ofta anvinder ordet "Roslagen” som kdnnetecknande element i
sina varumdrken. Under forfarandet i Patent- och marknadsdomstolen yttrade sig parterna over vad
den disclaimer som det édldre varumérket hade registrerats med skulle anses ha for betydelse. PRV
anforde att den del som undantagits skydd genom en disclaimer som regel bor anses sakna
sdrskiljningsformaga och dérfor inte bor beaktas vid bedomningen av huruvida det foreligger risk for
forvaxling. PRV tillade emellertid att dess praxis avseende registrering av geografiska namn 6ver tid
har dndrats och att ordet "Roslags” i det dldre varumairket, enligt nuvarande regler, ska beaktas trots
disclaimern i syfte att beddma huruvida det foreligger registreringshinder pa grund av risken for
forvaxling med det dldre varumairket.®

14. Patent- och marknadsdomstolen bif6ll Mats Hanssons talan. Patent- och marknadsdomstolen fann
att orden "Roslags” och "Punsch”, trots disclaimern, skulle beaktas vid bedémningen av risken for
forvaxling mellan de motstdende varumiérkena, eftersom de péverkade det dldre mairkets
helhetsintryck. Ratten fann &dven dels att de figurativa inslagen i det éldre mairket bestdende i tva
separata ord medfor en viss visuell skillnad méirkena emellan, dels att skillnaden mellan ordelementet
"punsch” i det dldre méarket och de bokstiver som bildar ordet ”6l” i slutet av de ordelement som det
sokta mirket bestar av innebér att den fonetiska likheten mellan de tva mérkena inte blir sa stor.
Patent- och marknadsdomstolen, som dven beaktade att varuslagslikheten var av ldgre grad, fann att
det inte foreldg nagon risk for forvixling.

15. PRV overklagade domen i forsta instans till den hanskjutande domstolen.

16. Den hiénskjutande domstolen har uppgett att, medan de materiella bestimmelserna om
varumadrkesskydd i princip ar fullt ut harmoniserade genom direktiv 2008/95, ankommer det i princip
fortfarande pa medlemsstaterna att faststdlla forfarandereglerna. Den hiénskjutande domstolen ar
tveksam till om en nationell bestimmelse som medger en disclaimer i samband med registreringen av
ett varumirke kan kvalificeras som en forfaranderegel om den medfor att det helhetsperspektiv som
ska antas vid bedomningen av risken for forvixling enligt artikel 4.1 b i direktiv 2008/95 ska utga fran
andra kriterier.

17. Den hénskjutande domstolen fragar sig d&ven om en sddan bestimmelse utgor hinder for att de
delar av ett varumirke som omfattas av en disclaimer undantas fran beddémningen av risken for
forviaxling eller ges en mer begrdansad betydelse vid denna bedomning &n vad som skulle varit fallet
om disclaimern inte hade funnits.

18. Den hidnskjutande domstolen har i det avseendet hénvisat till en dom fran den, enligt den da
gillande svenska processordningen, hogsta instansen i varumirkesmaél, Hogsta forvaltningsdomstolen
(tidigare bendmnd Regeringsritten) frén ar 1991.° Hogsta forvaltningsdomstolen uttalade att de delar
av ett registrerat varumérke som omfattas av en disclaimer ska beaktas vid bedomningen av vilket
helhetsintryck market ger i syfte att bedoma risken for forviaxling med ett senare mérke. I senare praxis
fran, inte sista men andra instans, har de delar som omfattas av en disclaimer dock ansetts sakna
sdrskiljningsformaga och ddrmed tillmitts en underordnad betydelse vid bedomningen av vilket
helhetsintryck varumarket ger."

8 PRV Kklargjorde under férhandlingen, som svar pa domstolens fraga, vad giller den dndrade praxis som nidmns i beslutet om hinskjutande, att,
medan en disclaimer tidigare var ett villkor for att fa registrera ett tecken som inneholl namn pé geografiska omraden, borjade PRV, fran och
med ar 2012, med tillimpning av det kriterium som anges i punkt 31 i dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97
och C-109/97, EU:C:1999:230), skilja mellan fall ddr den geografiska beteckningen har ett samband med den berérda kategorin varor och fall
dér ett sadant samband inte kan identifieras. I de foérstndmnda fallen avsldas numera registreringsansokan medan den i de sistnimnda fallen
beviljas utan krav pa disclaimer.

9 RA 1991, ref. 10, MTV Music Television.
10 Den hénskjutande domstolen hénvisar, som ett exempel, till Patentbesvirsrittens dom av den 3 oktober 2011, i mal nr 10-136, BIOGEN.
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19. Mot denna bakgrund beslutade Svea hovritt den 20 november 2017 att vilandeforklara malet och
att hdnskjuta foljande tolkningsfragor till EU-domstolen for ett forhandsavgorande:

”1. Ska artikel 4.1 b i varumairkesdirektivet tolkas sa att den helhetsbedomning av samtliga relevanta
faktorer som ska goras vid en forvaxlingsbedomning far paverkas av att en bestandsdel av varumairket
uttryckligen har undantagits skydd vid registreringen, dvs. av att en sa kallad disclaimer antecknats vid
registreringen?

2. Om svaret pa fraga 1 ér ja; far disclaimern i sadant fall paverka helhetsbedomningen pé sa sitt att
den behoriga myndigheten beaktar bestandsdelen i fraga men ger den en mer begrinsad betydelse pa
sd sdtt att den inte anses ha sdrskiljningsformaga, dven om bestandsdelen de facto skulle vara
sarskiljande och framtrddande i det dldre varumaérket?

3. Om svaret pa fridga 1 &r ja och svaret pd fraga 2 &ar nej; far disclaimern &nda paverka
helhetsbedomningen pa ndgot annat satt?”

Forfarandet vid domstolen

20. PRV, Mats Hansson och Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden till
domstolen i enlighet med artikel 23 i domstolens stadga. Samma parter yttrade sig d&ven muntligen vid
forhandlingen den 13 december 2018.

Bedomning

21. Svea hovritt har stillt de tre fragorna, vilka bor provas tillsammans, for att fa klarhet i huruvida en
bestandsdel av ett dldre varumérke som omfattas av en disclaimer paverkar, och i forekommande fall
pa vilket sdtt, bedomningen av risken for forvixling enligt artikel 4.1 b i direktiv 2008/95.

22. Aven om det inte uttryckligen anges i direktiv 2008/95 anses inte disclaimers, som férekommer i
en rad medlemsstater," i sig vara oférenliga med niamnda direktiv."”” Sisom anges i skil 4 har
direktivet inte till syfte att genomfora ett fullstindigt ndrmande av medlemsstaternas lagstiftning om
varumdrken, utan att begrinsa tillndrmningen till de nationella rittsliga bestimmelser som mer direkt
paverkar den inre marknadens funktion,” sasom de som roér villkoren for erhillande och
vidmakthallande av ett registrerat varumirke,' samtidigt som det "stir medlemsstaterna fritt” att
faststilla forfaranderegler,” inklusive sédana som avser registrering av mirken. '

11 Forutom i Sverige forekommer den i Irland och Lettland. Férenade kungariket har numera upphavt mojligheten for registreringsmyndigheter att
inféra en disclaimer i samband med registreringen, se Max PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, Study on the
overall — functioning  of  the  European Trade  Mark  System, 2013, som  finns tillgdnglig =~ pd&  webbplatsen
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5{878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e, s. 74, punkt 2.40.

12 Se for ett liknande resonemang generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers forslag till avgérande i mal Koninklijke KPN Nederland (C-363/99,
EU:C:2002:65, punkt 45). I den domen slog domstolen fast att verkningarna av registreringen inte fick begrinsas, utan att for den skull
uttryckligen ta stéllning till mojligheten att avsta fran skydd (se dom av den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99,
EU:C:2004:86, punkterna 114 och 115).

13 Direktiv 2015/2436 gar utover den begrinsade riackvidd for tillndrmning som uppndddes genom direktiv 2008/95 genom att utvidga den till
andra aspekter av savdl den materiella varumarkesratten som dess forfaranderegler (se, i synnerhet, skélen 8 och 9).

14 Se skal 8 i direktiv 2008/95. Se, for ett liknande resonemang, skal 12 i direktiv 2015/2436.

15 Sasom redan har anforts genomfor direktiv 2015/2436 en mer langtgdende tillndrmning, genom att, sdsom anges i skdl 9, ocksa tillndrma
“forfaranderegler pa omradet registrering av varumdrken” dven om detta endast ska ske genom faststillande av allménna principer, medan det
star medlemsstaterna fritt att faststélla mer specifika bestimmelser.

16 Enligt skl 6 i direktiv 2008/95 "kan [medlemsstaterna] t.ex. bestimma sittet for varumérkesregistrering och ogiltighetsforklaring, bestimma om
dldre rittigheter skall &beropas antingen vid registrerings- eller ogiltighetsforfarandet eller i bada forfarandena samt, i det fall de tillater att éldre
rattigheter aberopas i registreringsforfarandet, anvéinda sig av ett invindningsforfarande eller ett obligatoriskt granskningsfoérfarande eller bada”,
samt bestimma vilka konsekvenser som upphavande eller ogiltighetsforklaring av varumérken ska fa.
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23. Bestimmelserna om EU-varumirken, som ér parallella med de nationella harmoniserade reglerna,
har i mer &n tjugo ar tillatit registrering av tecken innehallande bestandsdelar som saknar
sarskiljningsformaga under forutséttning att sokanden, pa begdran av — ursprungligen — Kontoret for
harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringskontoret) och sedermera Europeiska
unionens immaterialraittsmyndighet (EUIPO), lamnar en férklaring om att vederborande avstar fran
ensamrétt till denna bestandsdel. **

24. Fragan huruvida en disclaimer &r forenlig med direktiv 2008/95 beror emellertid pa huruvida den
iakttar bestaimmelserna dari.

25. Det kan till exempel inte anses godtagbart att anvidnda en disclaimer for att mojliggora registrering
av mirken som uteslutande bestar av beskrivande bestindsdelar eller bestindsdelar som saknar
sérskiljningsformaga, " i strid med artikel 3.1 ¢ och b i direktiv 2008/95. Eftersom funktionen hos en
disclaimer &r att mojliggora registrering av ett mérke i dess helhet, trots att market innehaller delar
som, tagna for sig, inte ar registrerbara, skulle det, mer allmént, strida mot bade denna funktion och
mot bestdmmelserna i direktiv 2008/95 att anvdnda en disclaimer som innebdr att absoluta
registreringshinder for varumaérket kringgés. Inte heller kan en disclaimer godtas som omfattar
bestandsdelar av det sokta varumirket som &r sdrskiljande. En siddan disclaimer skulle inte bara strida
mot bestammelserna i direktiv 2008/95, som faststiller villkoren for att erhalla ett varumaérke, utan
skulle dven utan tvekan begrinsa rickvidden for det skydd som varumérket ger, ett skydd som
direktivet syftar till att géra enhetligt.*

26. Disclaimern dr med andra ord inte i sig oforenlig med direktiv 2008/95, forutsatt att dess funktion
ar begransad till att, i syfte att genomfora kravet pa okad insyn och rittssikerhet, klargora granserna
for det skydd som det registrerade varumirket ger (med avseende pé vissa av dess bestandsdelar),
vilka framgar av tillimpningen av bestimmelserna om absoluta registreringshinder i direktiv 2008/95.
Det ska i det avseendet papekas att det i artikel 6.1 b i ndmnda direktiv, som har rubriken
"Begransningar av ett varumdirkes rittsverkan”, anges att varumérket inte ger innehavaren ritt att
forhindra tredje man att i niaringsverksamhet anvinda "uppgifter” om varornas eller tjinsternas art,

17 Se skal 2 i Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumérken (EUT L 154, 2017, s. 1) och
skél 3 i direktiv 2015/2436, dér det anges att ”[slamexistensen och balansen mellan varumirkessystem pa nationell nivd och unionsniva &r i
sjdlva verket en hornsten i unionens foérhallningssatt nir det géller skydd av immateriella rattigheter”.

18 Se artikel 38.2 i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3) och artikel 37.2 i radets férordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumirken (EUT L 78, 2009, s. 1). Sistndmnda bestimmelse gillde fram till dess att den upphdvdes, med verkan fran och med den
23 mars 2016, genom Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om éndring av radets forordning
(EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumirken och av kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 om genomférande av radets forordning (EG)
nr 40/94 om gemenskapsvarumirke samt om upphévande av kommissionens forordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till
Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster e modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21; se artikel 1.35 b och, i fraga om
tillampningsdagen, artikel 4 forsta och andra stycket).

19 Se, for ett liknande resonemang, avseende artikel 37.2 i forordning nr 207/2009, dom av den 7 september 2016, Beiersdorf/EUIPO (Q10)
(T-4/15, ej publicerad, EU:T:2016:447, punkt 18), dér tribunalen slog fast att den disclaimer som sokanden erbjudit, och som avsédg
ordelementet i ett sammansatt varumérke dar de figurativa bestandsdelarna utgjordes av en gul firg och den utmérkande stilen pa ordelementet
"Q10”, inte kunde godtas. Det faktum att det ordelement som disclaimern omfattade ansags dominerande och att de figurativa bestandsdelarna
endast var dekorativa till sin karaktir féranledde tribunalen att faststilla att det sokta varumirket, om disclaimern godtogs, inte skulle innehalla
nagon sérskiljande bestandsdel till vilken ensamritt skulle kunna beviljas i den mening som avses i artikel 9 i férordning nr 207/2009.

20 Se skal 10 i direktiv 2008/95 dér det anges att det ”"[f]or att underlitta den fria rorligheten for varor och tjanster” dr av avgoérande betydelse att
"sdkerstélla att registrerade varumirken har samma rittsliga skydd i alla medlemsstaterna”. Se, for ett likande resonemang, skal 10 i
direktiv 2015/2436, dér det anges att ”[d]et dr av grundldggande betydelse att sikerstélla att registrerade varumarken har samma rittsliga skydd
i alla medlemsstater”.

21 I artikel 14.1 b i direktiv 2015/2436 hénvisas, férutom till de "upplysningar” som det hénvisas till i artikel 6.1 b i direktiv 2008/95, dven till
“tecken” som saknar sirskiljningsformaga”.
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kvalitet, kvantitet, avsedda dndamal, viarde, geografiska ursprung, tidpunkten for framstéllandet eller
andra egenskaper”?, vilket i allménna ordalag bekriftar att sédana upplysningar — som i sig inte kan
registreras som varumirken® — ir tillgingliga for anvindning dven om de utgér bestdndsdelar i
sammansatta varumarken som har registrerats.*

27. Aven om registreringen av ett varumirke som atfoljs av en disclaimer, inom ovan beskrivna ramar,
kan anses vara forenlig med direktiv 2008/95 och numera direktiv 2015/2436, dr det nddvéandigt att,
sasom den hdnskjutande domstolen har bett domstolen att gora, bedéma vilka konsekvenser en sddan
avstaendeforklaring far nir varumarket star i konflikt med ett dldre varumarke.

28. Det skydd som varumirket ger innebar enligt artikel 5.1 b i direktiv 2008/95 att innehavaren har
ratt att forhindra tredje man, som inte har hans tillstand, att i néringsverksamhet anvinda “tecken
som pa grund av sin identitet eller likhet med varumairket och identiteten eller likheten hos de varor
och tjanster som tdcks av varumaérket och tecknet kan leda till forvéixling hos allménheten, inbegripet
risken for association mellan tecknet och varumairket”. P4 motsvarande sétt foreskrivs i artikel 4.1 b i
niamnda direktiv att ett varumirke inte far registreras eller, om registrering skett, ska kunna
ogiltigforklaras om det kan forviaxlas med ett dldre varumarke.

29. Risken for forvaxling utgor siledes "grundforutsittningen for [det skydd]” som varumérken som
registrerats i enlighet med direktiv 2008/95 ges, i synnerhet mot tredje parts anvindning av tecken
som inte ér identiska.” Domstolen har slagit fast att det foreligger risk for forvixling om allménheten
kan tro att de aktuella varorna eller tjdnsterna kommer fran samma foretag eller fran féretag med
ekonomiska band.*

30. Sasom anges i skl 11 i direktiv 2008/95,% ska risken for forvixling bedomas mot bakgrund av flera
faktorer, sdrskilt i hur hog grad market ér kiant pa marknaden, den association som det anvédnda eller
registrerade mairket framkallar, graden av likhet mellan maérket och tecknet samt mellan de
ifragavarande varorna eller tjansterna. Det ska saledes goras en helhetsbedomning av forvaxlingsrisken
mot bakgrund av samtliga faktorer som ir relevanta i det enskilda fallet.?

22 Enligt artikel 6.1 andra stycket i direktiv 2008/95 forutsitts dock att anvindningen sker ”i enlighet med god affirssed”. Angaende tolkningen av
detta villkor se dom av den 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen, (C-100/02, EU:C:2004:11, punkt 25), som avser tolkningen av samma
bestimmelse i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (EGT
L 40, 1989, s. 1), vilket direktiv foregick direktiv 2008/95. I naimnda punkt 25 anges att det faktum att det foreligger risk for "forvixling pa
grund av ljudlikhet” mellan den aktuella angivelsen av geografiskt ursprung, dven om den anvéinds som varumérke, och ett tidigare ordmirke
inte i sig &r tillrackligt for att anvandningen av en sadan indikation inte ska anses Gverensstimma med ndmnda anvandning.

23 Samma lydelse anvinds i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95 (och nu artikel 4.1 ¢ i direktiv 2015/2436), dven om det ror sig om tvé helt fristdende
bestammelser, vilket domstolen har understrukit i dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230,
punkt 28) och dom av den 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkterna 59—
62).

24 Se, vad giller artikel 6.1 b i direktiv 89/104, dom av 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 28).
Domstolen har Kklargjort att ”artikel 6 i direktiv 89/104, genom en begrinsning av rittsverkningarna av de rittigheter som en
varumairkesinnehavare har enligt artikel 5 i ndmnda direktiv, syftar till att forena det grundldggande intresset av varumirkesskydd med det
grundldggande intresset av fri rorlighet for varor och frihet att tillhandahalla tjanster inom den gemensamma marknaden pa ett sadant stt att
varumarkesratten kan fylla sin funktion som ett vésentligt inslag i det system med sund konkurrens som fordraget syftar till att infora och
uppritthalla”, se dom av den 23 februari 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, punkt 62), och dom av den 7 januari 2004, Gerolsteiner
Brunnen, (C-100/02, EU:C:2004:11, punkt 16).

25 Se skal 11 i direktiv 2008/95 och skal 16 i direktiv 2015/2436.

26 Se, i synnerhet, dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 17), dom av den 6 oktober 2005, Medion
(C-120/04, EU:C:2005:594, punkterna 24 och 26), och dom av den 10 april 2008, adidas och adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217,
punkt 28).

27 Se, for ett liknande resonemang, skal 16 i direktiv 2015/2436

28 Se dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 22), dom av den 22 juni 2000, Marca Mode (C-425/98,
EU:C:2000:339, punkt 40), dom av den 6 oktober 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594, punkt 27), dom av den 10 april 2008, adidas och
adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, punkt 29) och dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker (C-334/05 P,
EU:C:2007:333, punkt 33).
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31. For att bedoma graden av likhet mellan de berérda varumirkena ska graden av deras visuella
likhet, fonetiska och begreppsmassiga likhet faststéllas, och i forekommande fall ska det avgoras vilken
betydelse som ska tillméatas dessa olika faktorer, med hansyn tagen till vilket slags varor eller tjdnster
det dr fraga om och under vilka villkor dessa salufors.” Den visuella likheten, ljudlikheten och den
begreppsmadssiga likheten mellan de berérda kdnnetecknen ska bli foremaél for en helhetsbedomning
ddr avgorande betydelse ska tillmétas den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de berdrda
varorna eller tjinsterna har om varumirkena.*® Hirvid har det fortydligats i rittspraxis att
genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varuméarke som en helhet och inte dgnar sig dt att
undersoka varumdrkets olika detaljer.”’ Helhetsbedomningen av risken for forvixling ska dessutom,
vad giller de motstiende kénnetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmaéssiga likhet, grunda sig pa
det helhetsintryck som varumérkena dger med hansyn sarskilt till deras sérskiljande och dominerande
bestdndsdelar.” Domstolen har angett att bedémningen av likheten mellan tvd varumirken inte far
inskrdnkas till att avse en jamforelse mellan en enskild bestandsdel i ett sammansatt varumérke och
ett annat varumairke, utan att jamforelsen ska goras genom att varumairkena i fraga, betraktade vart
och ett for sig, undersoks i sin helhet.” Domstolen har i det sammanhanget klargjort att den
omstindigheten att en bestandsdel i ett sammansatt varumirke har lag sarskiljningsformaga inte
nodvéndigtvis innebér att denna bestdndsdel inte kan vara dominerande, eftersom den bland annat pa
grund av sin placering i kdnnetecknet eller sin storlek "kan uppfattas av konsumenten och stanna kvar i
dennes minne”.* Domstolen har slutligen klargjort att bedomningen av likheten mellan kénnetecknen
inte ska ske pa ett abstrakt sitt utan konkret med beaktande av det sitt pa vilket konsumenten
kommer i kontakt med varumarket och i synnerhet med beaktande av att en "genomsnittskonsument
sallan har mojlighet att gora en direkt jamforelse mellan de olika varumédrkena utan maéste forlita sig

pa en oklar minnesbild av dem”.*

32. Ovan beskrivna principer ger, i tvd avseenden, viktig vdgledning i hur de frigor som stillts i
forevarande begdran om forhandsavgorande ska besvaras.

33. For det forsta, som vi redan har sett, maste likheten mellan de motsatta tecknen bedomas utifran
allménhetens uppfattning. Denna princip, for vilken tillampningskriterierna gradvis har klargjorts i
domstolens och tribunalens praxis, grundar sig pa den funktion som unionsrétten anser att varumarket
fyller. I savil direktiv 2008/95 (och nu i direktiv 2015/2436) som i férordningen om EU-varumirken, *
skyddas varumirket framst for sin sirskiljande funktion,® det vill siga som ett tecken som gor det
mojligt att identifiera det foretag som varorna eller tjansterna harror fran och som varumairket avser.
Risken for forvixling, sasom ett villkor for varumérkesskydd, ar dgnat att sdkerstdlla nimnda funktion
utan att stora de personer som varumaérket riktas till, det vill siga konsumenterna av de varor eller
tjidnster som maérket avser.

29 Se dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 36) och dom av den 24 mars 2011,
Ferrero/harmoniseringskontoret (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 85).

30 Se dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 23).

31 Se, i synnerhet, dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 23), dom av den 12 juni 2007,
harmoniseringskontoret/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 35), och dom av den 20 september 2007, Nestlé/harmoniseringskontoret
(C-193/06 P, ej publicerad, EU:C:2007:539, punkt 34).

32 Se, i synnerhet, dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 23) dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik
Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323 punkt 25), dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 35)
och dom av den 3 september 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe och harmoniseringskontoret (C-498/07 P, EU:C:2009:503, punkt 60).

33 Se i synnerhet domen harmoniseringskontoret/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 41), och domen Aceites del Sur-Coosur/Koipe
(C-498/07 P, EU:C:2009:503, punkt 61). Domstolen har i det avseendet angett att &ven om omsittningskretsens minnesbild av det
helhetsintryck som ett sammansatt varumarke ger under vissa férhallanden kan domineras av en eller flera av varumérkets bestandsdelar, dr det
endast nir alla andra bestdndsdelar i varumirket &r forsumbara som bedomningen av likheten kan grunda sig enbart pd den dominerande
bestandsdelen, se domen harmoniseringskontoret/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkterna 41 och 42), dom av den 20 september 2007,
Nestlé/harmoniseringskontoret (C-193/06 P, ej publicerad, EU:C:2007:539, punkterna 42 och 43 och dér angiven réttspraxis).

34 Se, for ett liknande resonemang, dom av den 13 juli 2004, AVEX/EUIPO - Ahlers (a) (T-115/02, EU:T:2004:234, punkt 20), och dom av den
13 juni 2006, Inex/UAMI — Wiseman (Atergivning av en kohud), (T-153/03, EU:T:2006:157, punkt 32).

35 Se, bland annat, dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 26).

36 Forordning 2017/1001.

37 Se, bland annat, dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 28).

8 ECLILEU:C:2019:175



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT PITRUZZELLA — MAL C-705/17
HanssoNn

34. Om bedomningen av likheten mellan de motstaende kédnnetecknen, i samband med bedémningen
av risken for forvaxling, skulle ske forst efter det att en av bestandsdelarna i det &ldre maérket
uteslutits, skulle intrycket av det varumirke som allmdnheten kommer i kontakt med &ndras i enlighet
ddrmed, vilket skulle gora det svarare att gora en korrekt beddmning av hur omsittningskretsen
uppfattar det enskilda fallet, vilket dock krévs enligt ovan nimnd praxis.*

35. For det andra ér det, enligt domstolens och tribunalens praxis, regeln om hur varumérket uppfattas
som helhet som ar av avgdrande betydelse. Varumairkets olika bestdndsdelar maste bedomas var for sig
for att deras betydelse i forhallande till varumérket som helhet ska kunna faststéillas och hur de
interagerar med varandra. Syftet med denna bedomning ar emellertid att genom en sammanvégning
av dessa faktorer faststélla det helhetsintryck av det sammansatta tecknet som sannolikt kommer att
stanna kvar i omsdttningskretsens minne. Detta innebér tva saker.

36. For det forsta, om likheten mellan motstaende varumairken, som &r en forutséttning for att det ska
foreligga risk for forvixling,” ska bedémas utifrdn genomsnittskonsumentens helhetsintryck av de
aktuella varorna och tjansterna, kan inte innehavaren av ett sammansatt varumairke, oberoende av
huruvida det foreligger en disclaimer, gora gillande ensamrdtt till enbart en bestandsdel av
varumirket. Det skydd som foreskrivs i artikel 5.1 b i direktiv 2008/95 avser i sjdlva verket anviandning
av tecken som kan forvixlas med det aktuella varumérket som helhet och inte av dess enskilda
bestandsdelar. Detta innebdr i d4n hogre grad att disclaimerns funktion endast &r att tydliggora
granserna for det skydd som varumairket atnjuter.

37. For det andra talar behovet av att gora en rekonstruktion av det helhetsintryck som varumairket ger
for att en disclaimer inte ska anses paverka det sitt pa vilket jamforelsen mellan de motstdende
varumirkena ska goras. Att utesluta den bestindsdel som disclaimern omfattar fran bedomningen
skulle dels éventyra sjdlva bedomningen av det helhetsintryck som tecknet ger, enligt allmdnhetens
uppfattning, dels krdva att varumaérkets olika bestandsdelar "delades upp”, en transaktion som férutom
att den ér konstlad kan vara vildigt svér att genomféra i praktiken. *

38. Slutligen, mot bakgrund av att bedomningen av likheten mellan motstdende varumérken maste ske
med iakttagande av reglerna om hur varumairket uppfattas och det faktum att denna bedémning utgor
en konkret bedémning, anser jag att en disclaimer som omfattar en av bestandsdelarna i det varumarke
for vilket registrering sokts inte ska paverka kriterierna for denna bedémning, vare sig genom att
bestandsdelen utesluts fran bedomningen eller genom att tillméta den en viss betydelse i varumaérket
eller tilldela den en annan sirskiljande egenskap dn den faktiskt har. Det helhetsintryck som det
sammansatta varumaérket, efter en sammanvigning av samtliga faktorer, ger ska &dven i detta fall
bedomas enbart utifran hur omsattningskretsen uppfattar varumarket.

39. Sdsom har anforts ovan ar likheten mellan de motstiende varumirkena endast en av de faktorer
som kan ligga till grund for att det foreligger risk for forvixling.

40. Huruvida det foreligger risk for forvixling vad géller ursprunget maste faststéllas i samband med en
slutgiltig bedémning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.*

38 En sadan bedomning maste namligen grunda sig pa de karakteristiska och dominerande bestandsdelarna i de motstdende tecknen och inte pa
de bestandsdelar som é&r beskrivande och saknar sarskiljningsformaga, men beaktar &ven foérhallandet mellan tecknets olika bestandsdelar sa att
det 6vergripande intryck allmidnheten far av det ska kunna rekonstrueras.

39 Av rittspraxis framgar att, nir de motstdende varumérkena inte liknar varandra, anses det automatiskt inte foreligga négon risk for forvixling
utan att Ovriga faktorer som en sidan bedoémning dr avhingig av behover beaktas, se bland annat dom av den 24 mars 2011,
Ferrero/harmoniseringskontoret (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 65).

40 Det ricker att hinvisa till omstdndigheterna i det nationella malet, i vilket endast ordelementet i varuméarket omfattas av en disclaimer och inte
bestandsdelens stilistiska utférande.

41 Se, bland annat, dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 18).
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41. Aven vid en sammanvigd bedémning spelar allmidnhetens uppfattning en viktig roll.*> S3som
domstolen upprepade ganger har slagit fast ”"[foreligger] vid helhetsbedomningen av risken for
forvixling ... ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas”.*”> Forhdllandet mellan och
bedomningen av dessa olika faktorer och i synnerhet likheten mellan varumirkena och likheten
mellan de varor och tjanster som de avser, ska bedomas utifran omséttningskretsens perspektiv. Det
faktum att domstolen har slagit fast att det foreligger ett samspel mellan de olika faktorer som ska
bedomas innebdr att bedomningen av risken for forvixling sa langt som mdjligt ska ligga i linje med

allménhetens uppfattning.

42. Bland de faktorer som ska beaktas vid bedomningen av risken for forvixling har domstolen namnt
bland annat hur stor, ursprunglig eller forviarvad, sarskiljningsforméga det sokta varumarket har.*

43. Huruvida varumarket har hog eller lag sarskiljningsformaga ska ocksa bedomas utifran den berérda
allménhetens perspektiv och mot bakgrund av samtliga omstindigheter i det enskilda fallet.*
Sarskiljningsformagan bestims dessutom med beaktande av varumirkets samtliga bestandsdelar. Om,
vid denna bedémning, en av bestindsdelarna i ett sammansatt varumérke utesluts eller tillméts en
annan betydelse dn den faktiskt har kan helhetsbedomningen av varumairkets sirskiljningsformaga
paverkas. Sarskiljningsformagan beror pa varumirkets formaga att formedla ett budskap som
allminheten kan sitta i relation till de varor eller tjinster som varumirket avser. Aven om budskapet
huvudsakligen formedlas genom varumaérkets mest sérskiljande och dominerande bestandsdelar ar det
mot bakgrund av varumirket i dess helhet och saledes med hénsyn till alla bestandsdelar som
formagan att formedla varornas och tjansternas ursprung ska bedomas.

44. Det ska édven papekas att, vid bedomningen av risken for forvixling, ska det sokta varumaérkets
sirskiljningsforméaga bedémas vid en relevant tidpunkt efter registreringsansékan. *°

45. Det ar emellertid inte uteslutet att ett sammansatt varuméirke, som vid tidpunkten for
registreringen saknade sirskiljningsformaga, for att det enbart var beskrivande, med tiden har
forviarvat sarskiljningsformaga till exempel till foljd av varumérkets anvindning, i synnerhet nir det
ror sig om en bestindsdel som inte dr av marginell betydelse for varumérket eller som till och med
dominerar det helhetsintryck som den aktuella omsattningskretsen far av varumérket.

46. Omstandigheterna i det nationella mélet ar ett tydligt exempel pa detta. Vid forhandlingen
framkom att PRV,* mellan tidpunkten for registreringen av det dldre miarket och bedéomningen av
risken for forviaxling mellan detta mirke och det sokta varumérket, har dndrat sin praxis for
registrering av geografiska beteckningar for att anpassa den till kriterierna — som béttre

42 Se dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 23).

43 Se dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 17), och dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer
(C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 19).

44 SE, bland annat, dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkterna 22 och 24) och dom av den 22 juni 1999, Lloyd
Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, s. 20 ff).

45 I dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 23), angav domstolen att vid bedémningen av huruvida
ett varumirke har sarskiljningsféormaga ska “hansyn bland annat tas till varumérkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det saknar
deskriptiva element om de varor eller tjanster med avseende pa vilka det har registrerats, den marknadsandel som varumairket innehar, hur ofta,
hur linge och pa hur stort geografiskt omrade detta varumérke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts for att salufora det, den
andel av omsittningskretsen som tack vare varumirket kan ange att varan kommer frén ett visst foretag samt yttranden fran handelskammare
och andra yrkessammanslutningar”. Samma kriterier raknas upp i dom av den 4 maj 1999 Windsurfing Chiemsee, C-108/97 och C-109/97,
EU:C:1999:230, punkt 51), angdende huruvida en geografisk beteckning har forvarvat sarskiljningsformaga till f6ljd av anvandning, i den mening
som avses i artikel 3.3 i direktiv 89/104 (det faktum att bedomningen av varumirkets sérskiljningsféormédga ska vara konkret foljer dven av
punkt 52 i nimnda dom).

46 1 dom av den 27 april 2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264, punkt 20), angdende artikel 5.1 i direktiv 89/104, slog domstolen fast att
"for att bestimma omfattningen av det skydd som ett varumérke erhallit pa grund av sin sdrskiljningsformaga, skall domstolen beakta
omsittningskretsens uppfattning vid den tidpunkt da ett kidnnetecken som innebér varumérkesintrang borjade anvéndas”. Nar bedomningen,
sasom i det nationella malet, dger rum i syfte att registrera det dldre mérket, bor datumet vara det datum d& ansokan om registrering av
varumadrket lamnades in.

47 Se ovan fotnot 8.
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overensstimmer med reglerna om hur varumairket uppfattas® — i domstolens dom av den 4 maj 1999,
Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230), med f6ljden att den del av det éldre
mirket som omfattas av disclaimern inte langre, enligt denna nya praxis, anses sakna
sarskiljningsformaga.

47. Om en av varumirkets bestdndsdelar utesluts vid bedomningen av varumaérkets
sarskiljningsformaga, i samband med bedomningen av risken for forvixling, enbart av det skilet att
denna bestandsdel, vid registreringstillfillet, bedomdes sakna sarskiljningsforméga sa till den grad att
det krdvdes en disclaimer, skulle det inte skapas nagot utrymme for att ta hidnsyn till att
uppfattningen av varumérket kan ha utvecklats under tiden fran registreringstillfillet och den tidpunkt
som dr relevant for bedomningen av risken for forvixling, och for 6vrigt inte heller nagon annan faktor
efter registreringstillfillet som skulle kunna paverka denna bedomning.

48. Detta skulle inte bara dventyra mojligheten att faststdlla varumaérkets sérskiljningsforméga pa det
aktuella, effektiva och konkreta sétt som krdavs vid bedémningen av risken for férvéxling, utan dven,
med hénsyn till samspelet mellan de olika faktorer som ska beaktas,” leda till en felaktig bedomning
av denna risk.

49. Jag anser dock — i linje med vad som framkommit med avseende pa bedomningen av likheten
mellan motstdende varumérken — att forekomsten av en disclaimer for en av bestdndsdelarna i det
sokta varumairket inte bor paverka vare sig bedomningen av hur stor sirskiljningsformaga varumarket
har, eller bedomningen och virderingen av samspelet mellan de olika faktorer som beaktas vid den
slutliga bedomningen av risken for forvixling.

50. Mer allmént bor inte forekomsten av en disclaimer, sasom den som é&r i friga i det nationella
malet, enligt min mening &ndra reglerna for bedomningen av risken for forvaxling, som &r
harmoniserade pa unionsniva. Endast den omstindigheten att bestandsdelen i ett sammansatt
varumarke for vilket registrerings sokts omfattas av en disclaimer motiverar inte att denna bestandsdel
automatiskt ska uteslutas fran nimnda bedomning eller att dess funktion eller sarskiljande karaktar, vid
bedomningen av det helhetsintryck som varumaérket ger, bedoms pa ett sitt som inte 6verensstimmer
med omsdttningskretsens uppfattning. Kravet pa tillganglighet motiverar inte, enligt min mening, att
dessa regler dndras, vilket skulle kunna leda till att tecken registreras som ger upphov till risk for
forvaxling. De ekonomiska aktorernas intresse av att fritt anvinda beteckningar och tecken som é&r
beskrivande for de varor eller tjanster de salufor skyddas i tillracklig grad av, for det forsta,
bestimmelserna i direktiv 2008/95 angéende absoluta registreringshinder och de bestimmelser som
begridnsar varumirkets rittsverkningar som det hénvisats till ovan,” foér det andra, det faktum att de
riattigheter som ges i artikel 5.1 b i direktiv 2008/95 inte ger innehavaren av ett sammansatt

48 Enligt de principer som domstolen faststillde i den domen beror graden av sirskiljningsforméga hos ett tecken som innehaller en
ursprungsbeteckning pa hur allmidnheten associerar renomméet eller egenskaperna hos de varor och tjénster som varumairket avser med det
omrade som varumirket betecknar, vilken bedémning alltsd enbart grundar sig pa uppfattningen hos konsumenterna av dessa varor eller
tjdnster.

49 Sasom faktor vid bedomningen av risken for forvixling ska varumirkets sarskiljningsformaga stéllas i relation till alla 6vriga relevanta faktorer,
sd att denna bedémning blir si konkret som mgjligt. Domstolen har redan vid flera tillfillen slagit fast att det sokta varumérkets
sarskiljningsformaga utgor endast en av flera omstandigheter i den Gvergripande bedomningen risken for forvixling (se, i synnerhet, beslut av
den 29 november 2012, Hrbek/harmoniseringskontoret, C-42/12 P, ej publicerad, EU:C:2012:765, punkt 61, och dom av den 2 oktober 2014,
Przedsigebiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/harmoniseringskontoret, C-91/14 P, ¢j publicerad, EU:C:2014:2261, punkt 22; C-43/15 P, punkt 61)
och att, dven om det &r riktigt att risken for forvixling ar storre ju hogre sarskiljningsformaga det aldre varumiérket har dr den emellertid inte
helt utesluten ndr det &ldre varumirket endast har lag sdrskiljningsformaga (se, i synnerhet, beslut av den 19 november 2015,
Fetim/harmoniseringskontoret, C-190/15 P, ej publicerad, EU:C:2015:778, punkt 40 och dir angiven rdttspraxis, C-43/15 P, punkt 62), bland
annat om de aktuella kdnnetecknen liknar varandra och de aktuella varorna eller tjénsterna ér av liknande slag (se, i synnerhet, beslut av den
2 oktober 2014, Przedsiebiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/harmoniseringskontoret, C-91/14 P, ej publicerat, EU:C:2014:2261, punkt 24 och
dér angiven réttspraxis, och beslut av den 7 maj 2015, Adler Modemirkte/harmoniseringskontoret, C-343/14 P, ej publicerat, EU:C:2015:310,
punkt 59; C-43/15 P, punkt 63).

50 Se punkt 26 i forevarande forslag till avgorande.
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HanssoNn

varumirke rétt att genom registreringen enbart skydda en av bestandsdelarna i varumairket, och
slutligen, reglerna om bedomningen av risken for férvaxling, vilken maste faststéllas med beaktande av
bland annat de sirskiljande och dominerande bestandsdelarna i de motstdende kidnnetecknen och
sarskiljningsformagan hos det sokta varumarket.

Forslag till avgorande

51. Mot bakgrund av samtliga ovanstiende Overviganden foreslar jag att domstolen besvarar
tolkningsfragorna fran Svea hovritt (Stockholm, Sverige) pa foljande sitt:

”Artikel 4.1 b i direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att forekomsten av en avstaendeforklaring (disclaimer),
sasom den som é&r i fraga i det nationella malet, som avser en bestindsdel av det dldre varumaérket,
inte paverkar bedémningen av risken for forvixling mellan detta varumérke och ett senare tecken for
vilket en ansdkan om registrering som varumairke har getts in.”

12 ECLILEU:C:2019:175
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