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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 12 juni 2019*

"Begdran om férhandsavgorande — Varumirken — Direktiv 2008/95/EG — Artikel 4.1 b — Risk for
forvaxling — Helhetsintryck — Aldre varumirke som har registrerats med en disclaimer — En sadan
disclaimers inverkan pa det éldre varumarkets skyddsomfing”

I mal C-705/17,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av Svea hovritt,
Patent- och marknadséverdomstolen (Stockholm, Sverige), genom beslut av den 20 november 2017,
som inkom till domstolen den 15 december 2017, i malet

Patent- och registreringsverket

mot

Mats Hansson

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden E. Regan samt domarna C. Lycourgos, E. Juhdsz, M. Ilesi¢
(referent) och I. Jarukaitis,

generaladvokat: G. Pitruzzella
justitiesekreterare: handlaggaren C. Stromholm,
med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Patent- och registreringsverket, genom K. Isaksson, M. Nowicka och M. Ahlgren, samtliga i
egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom K. Simonsson, E. Gippini Fournier, E. Ljung Rasmussen och
G. Tolstoy, samtliga i egenskap av ombud,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 13 december 2018,
och efter att den 6 mars 2019 ha hort generaladvokatens forslag till avgérande,

foljande

* Rattegangssprak: svenska.
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Dom

Begdran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 4.1 b i Europaparlamentets och radets
direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar
(EUT L 299, 2008, s. 25).

Begdran har framstillts i ett mal mellan Patent- och registreringsverket (PRV) (Sverige) och Mats
Hansson, som é&r svensk medborgare, angdende avslag pd en ansdkan om registrering av
ordkidnnetecknet "ROSLAGSOL” som nationellt varumérke.

Tillaimpliga bestimmelser

Unionsrdtt
I skilen 4, 6, 8, 10 och 11 i direktiv 2008/95 anges foljande:

”(4) Det forefaller inte nodvéndigt att genomfora ett fullstindigt nirmande av medlemsstaternas
lagstiftning om varumérken. Det ar tillrackligt att begrdnsa tillndrmningen till de nationella
rattsliga bestimmelser som mest direkt paverkar den inre marknadens funktion.

(6) Medlemsstaterna bor ocksa forbli fria att faststdlla procedurregler for registrering, upphévande och
ogiltighet av varumirken som forvérvats genom registrering. De kan t.ex. bestimma sittet for
varumarkesregistrering och ogiltighetsforklaring, bestimma om daldre rattigheter ska aberopas
antingen vid registrerings- eller ogiltighetsforfarandet eller i bada forfarandena samt, i det fall de
tillater att dldre réttigheter aberopas i registreringsforfarandet, anvinda sig av ettt
invindningsforfarande eller ett obligatoriskt granskningsforfarande eller bada. ...

(8) For att uppnd det mal som tillndrmningen av de rittsliga bestimmelserna syftar till kréavs att
villkoren for erhallande och vidmakthéllande av ett registrerat varumérke &r i princip identiska i
de olika medlemsstaterna. ...

(10) For att underldtta den fria rorligheten for varor och tjanster ér det av avgorande betydelse att
sakerstilla att registrerade varumérken har samma rittsliga skydd i alla medlemsstaterna. Detta
forhallande far emellertid inte hindra medlemsstaterna fran att efter eget bedomande ge ett
omfattande skydd at sadana varumérken som é&r kénda.

(11) Det skydd som foljer av det registrerade varumarket, vars funktion framfor allt ar att garantera att
varumairket anger ursprunget, bor vara absolut nir det rader identitet mellan market och tecknet
och varorna eller tjansterna. Skyddet bor ocksa gilla vid likhet mellan varumirket och tecknet
och mellan varorna eller tjansterna. Det dr nodvéandigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund
av risken for forvixling. Grundforutsittningen for skyddet bor vara att det finns en risk for
forvaxling och denna maste bedomas mot bakgrund av flera faktorer, sédrskilt i hur hog grad
market dr kidnt pa marknaden, den association som det anvinda eller registrerade market
framkallar, graden av likhet mellan mérket och tecknet samt mellan de ifragavarande varorna
eller tjansterna. Formerna for fastsldende av risk for forvixling och framfér allt bevisbérdan bor
regleras av nationella procedurregler som inte bor beroras av detta direktiv.”
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Artikel 3.1 c i direktiv 2008/95 har foljande lydelse:

”1. Foljande tecken och varumirken far inte registreras och om registrering har skett ska de kunna
ogiltigforklaras:

¢) Varumirken som endast bestar av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller
tjidnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvdndning, viarde, geografiska ursprung, tiden for deras
framstdllande eller andra egenskaper hos varorna eller tjansterna.”

I artikel 4.1 b i direktivet foreskrivs foljande:

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

b) om det pa grund av sin identitet eller likhet med det dldre varumaérket och identiteten eller likheten
mellan de varor eller tjénster som tédcks av varumarkena foreligger en risk att allmdnheten forvaxlar
dem, inbegripet risken for att varumérket associeras med det éldre varumarket.”

Artikel 5.1 b i ndimnda direktiv har foljande lydelse:

”1. Det registrerade varumairket ger innehavaren en ensamrédtt. Innehavaren har rétt 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 f6rvéixling hos allménheten,
inbegripet risken for association mellan tecknet och varumarket.”

I artikel 6.1 b i samma direktiv foreskrivs foljande:

”1. Varumirket ger inte innehavaren rdtt att forhindra tredje man att i naringsverksamhet anvianda

b) uppgifter om varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda @ndamal, virde, geografiska
ursprung, tidpunkten for framstillandet eller andra egenskaper.”

Direktiv 2008/95 har upphévts med verkan fran den 15 januari 2019 genom Europaparlamentets och
radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumérkeslagar (EUT L 336, 2015, s. 1), som tradde i kraft den 12 januari 2016. Denna begidran om
forhandsavgorande ska med hénsyn till datumet for registreringsansdkan i det nationella maélet
emellertid provas mot bakgrund av bestimmelserna i direktiv 2008/95.
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I artikel 37.2 i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumaérken]
(EUT L 78, 2009, s. 1), som ersatte artikel 38.2 i radets forordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1), med samma lydelse, foreskrivs
foljande:

"Om det i varumadrket ingar en bestandsdel som saknar sérskiljningsformaga och férekomsten av denna
bestandsdel i varumirket kan foranleda ovisshet om varumarkesskyddets omfattning, kan [Europeiska
unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO)] som ett villkor for registrering begéra forklaring fran
sokanden att han avstir fran ensamritt till denna bestandsdel. Ett sadant avstaende ska offentliggoras
samtidigt med ansokan eller i forekommande fall registreringen av [EU-varumaérket].”

Denna artikel 37.2 i forordning nr 207/2009 upphévdes genom Europaparlamentets och radets
forordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om &ndring av foérordning (EG) nr 207/2009
och kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 om genomforande av férordning (EG) nr 40/94 samt
om upphdvande av kommissionens forordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som ska betalas till
Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varuméarken, monster och modeller) (EUT L 341,
2015, s. 21).

Svensk rdtt

Enligt 1 kap. 6 § varumirkeslagen (2010:1877) forvdrvas ensamritt till ett varumirke genom
registrering.

Enligt 1 kap. 10 § forsta stycket 2 varumaérkeslagen innebédr ensamritten till ett varumarke att ingen
annan dn innehavaren, utan dennes tillstand, i nédringsverksamhet far anvdnda ett tecken som ér
identiskt med eller liknar varumairket for varor av samma eller liknande slag om det finns risk for
forvaxling, inbegripet risken for att anvdndning av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett
samband mellan den som anvédnder tecknet och innehavaren av varukdnnetecknet.

Som allmént villkor for registrering géller enligt 2 kap. 5 § varumairkeslagen att varumaérket maste ha
sarskiljningsformaga for de varor eller tjanster som det avser.

Ett varumadrke far, enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumaérkeslagen, inte registreras om det liknar ett
dldre varumirke for varor eller tjdnster av samma eller liknande slag om det finns en risk for
forvaxling, inbegripet risken for att anvdndningen av varumairket leder till uppfattningen att det finns
ett samband mellan den som anvénder varumairket och innehavaren av varukénnetecknet.

Om ett varumérke innehaller en bestidndsdel som inte kan registreras ensam for sig och det finns en
uppenbar risk for att registreringen leder till ovisshet om ensamrittens omfattning, far denna
bestandsdel, enligt 2 kap. 12 § forsta stycket varumérkeslagen uttryckligen undantas fran skyddet vid
registreringen genom en disclaimer.

Om bestandsdelen senare uppfyller kraven for registrering far, enligt andra stycket i samma paragraf,
delen eller varumarket i sin helhet registreras efter ny ansokan utan ett sidant undantag.
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Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Ar 2007 registrerade det svenska foretaget Norrtelje Brenneri Aktiebolag, sasom nationellt varumirke
for alkoholhaltiga drycker i klass 33 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor
och tjanster vid varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tillagg, foljande ord-
och figurkédnnetecken (nedan kallat det éldre varumirket):

¥4

ﬁmﬁbl e
T o)

ig. 1.

Registreringen atfoljs av en disclaimer med foljande lydelse: "Genom registrering erhalles ej ensamratt
till ordet Roslagspunsch”. PRV hade, som ett villkor for att det dldre varumarket skulle fa registreras,
kréavt att disclaimern skulle antecknas i registret da ordet "Roslags” refererar till ett geografiskt omrade
i Sverige och ordet "Punsch” beskriver en av de varor som registreringen avser.

Den 16 december 2015 ansokte Mats Hansson hos PRV om registrering av ordkannetecknet
"ROSLAGSOL” som nationellt varumirke for varor i klass 32 i Niceoverenskommelsen, och bland
annat for alkoholfria drycker och ol.

Genom beslut av den 14 juli 2016 avslog PRV registreringsansokan med motiveringen att kédnnetecknet
i fraga kunde forviaxlas med det dldre varumairket. PRV konstaterade att de motstdende kdnnetecknen
inleds med det beskrivande ordet "Roslags”. Det faktum att tecknen innehaller ytterligare ord och
figurativa element fortar inte likheten dem emellan da ordet "Roslags” dr en dominerande bestindsdel
i bada tecknen. Tecknen avser vidare samma eller liknande varor som kan ha gemensamma
distributionskanaler och samma kundkrets.

ECLIL:EU:C:2019:481 5
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Mats Hansson 6verklagade detta beslut till Patent- och marknadsdomstolen (Sverige) under pastaende
att det inte foreldg nagon risk for forvaxling mellan tecknen i fraga. Betriffande den disclaimer som
atfoljde det dldre varumairket och dess betydelse for utgangen i 6verklagandet konstaterade PRV vid
nidmnda domstol att den del av ett varumirke som undantagits fran skydd genom en disclaimer som
regel bor anses sakna sirskiljningsformaga. Det édldre varumairket registrerades i det aktuella fallet med
en disclaimer eftersom det inneholl ett beskrivande ord for ett geografiskt omrade, namligen "Roslags”.

PRV anforde vidare att dess praxis vad géller geografiska beteckningars bristande sarskiljningsformaga
over tid har fordndrats, bland annat for att ritta sig efter de lairdomar som kommer till uttryck i
punkterna 31 och 32 i domen av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97,
EU:C:1999:230). Ordet "Roslags” kan numera som sadant registreras som varumirke och har
sarskiljningsformaga med avseende pa de i det nationella malet aktuella varorna pa sa sitt att det till
och med kan dominera det helhetsintryck som det dldre varumairket férmedlar. Det framgar salunda
vid en helhetsbedomning av de motstdende kidnnetecknen att de, pa grund av den gemensamma
bestandsdelen "Roslags”, kan ge omsittningskretsen intrycket att de varor som dessa kdnnetecken
avser har samma kommersiella ursprung.

Patent- och marknadsdomstolen bifdll, i strid med PRV:s standpunkt, Mats Hanssons 6verklagande och
godtog registreringen av hans kdnnetecken som varumirke efter att ha konstaterat att det inte forelag
nagon risk for forvixling. Namnda domstol preciserade dven att, trots disclaimern, de ord som
disclaimern avsag skulle beaktas vid bedomningen av ndmnda risk, eftersom de kunde péverka det
helhetsintryck som det dldre varumairket formedlade och dérmed é&ven det é&ldre varumirkets
skyddsomfang. Enligt Patent- och marknadsdomstolen hade disclaimern till syfte att klargora att den
ensamratt som forvdarvats genom registreringen av det dldre varumairket inte téckte in de ord som
disclaimern omfattade, som sidana.

PRV oOverklagade Patent- och marknadsdomstolens dom till Svea hovritt, Patent- och
marknadsoverdomstolen (Stockholm, Sverige).

Patent- och marknadsoverdomstolen menar att direktiv 2008/95 och dartill hanforlig réttspraxis
bekraftar att de materiella reglerna om skydd for nationella varumirken i princip ar fullt ut
harmoniserade pa unionsrittslig nivd, medan procedurreglerna ska faststéillas av medlemsstaterna.
Patent- och marknadséverdomstolen vill darfor fa klarhet i om en nationell bestimmelse som medger
inférande av en disclaimer kan anses utgora en "procedurregel”, trots att den medfér en dndring av
kriterierna for den helhetsbedémning som ska goras for att undersoka om det foreligger nagon risk
for forviaxling enligt artikel 4.1 b i ndmnda direktiv.

Patent- och marknadséverdomstolen ér i det hdnseendet osdker pa om denna bestimmelse, i synnerhet
mot bakgrund av EU-domstolens fasta praxis enligt vilken bedomningen av risken for forvaxling ska
grunda sig pa ett helhetsintryck och att konsumenternas uppfattning ska tillmédtas en avgoérande
betydelse vid helhetsbedomningen av denna risk, kan tolkas s&, att en disclaimer kan péverka denna
bedomning av det skilet att en bestandsdel av det édldre varumairket, i samband med registreringen,
uttryckligen undantogs fran skydd genom denna disclaimer, varfor denna bestandsdel ges en mer
begriansad betydelse vid bedomningen av nidmnda helhetsintryck én vad som skulle varit fallet om
disclaimern inte hade funnits.

Om direktiv 2008/95 utgor hinder for ett sadant synsdtt uppstar fragan om det enligt direktivet ar
godtagbart att en sadan disclaimer innebdr att den bestindsdel den tdcker inte ska anses inga i
registreringen av det dldre varumérket och dérfor inte omfattas av varumérkesskyddet, sa att man vid
bedomningen av risken for forvixling enligt artikel 4.1 b i detta direktiv kan bortse fran denna
bestandsdel. Sa forefaller, enligt den hénskjutande domstolen, EUIPO ha gatt tillviga vid
tillampningen av artikel 37.2 i férordning nr 207/2009.
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Den hinskjutande domstolen har dessutom uppgett att de nationella domstolarnas praxis inte &r
enhetlig ndr det giller hur disclaimern, enligt nationell rétt, paverkar bedomningen av risken for
forvaxling enligt artikel 4.1 b i ndimnda direktiv.

Svea hovritt, Patent- och marknadsoverdomstolen (Stockholm) har mot denna bakgrund beslutat att
vilandeforklara malet och stélla foljande tolkningsfragor till EU-domstolen:

”1) Ska artikel 4.1 b i varumaérkesdirektivet tolkas sa att den helhetsbedomning av samtliga relevanta
faktorer som ska goras vid en forviaxlingsbedomning fir paverkas av att en bestandsdel av
varumarket uttryckligen har undantagits skydd vid registreringen, dvs. av att en sa kallad
disclaimer antecknats vid registeringen?

2) Om svaret pa fraga 1 ar ja; far disclaimern i sadant fall paverka helhetsbedomningen pa sa sitt att
den behoriga myndigheten beaktar bestandsdelen i fraga men ger den en mer begrdnsad betydelse
pa sd sdtt att den inte anses ha sdrskiljningsformaga, dven om bestidndsdelen de facto skulle vara
sdrskiljande och framtriddande i det dldre varumaérket?

3) Om svaret pd fraga 1 &r ja och svaret pa friga 2 dr nej; far disclaimern &nda paverka
helhetsbedomningen pa nagot annat satt?”

Provning av tolkningsfragorna

Den hianskjutande domstolen har stéllt fragorna, som ska provas tillsammans, for att fa klarhet i om
artikel 4.1 b i direktiv 2008/95 ska tolkas s3, att den utgoér hinder for en nationell bestimmelse om
disclaimers som innebar att en disclaimer-forsedd bestandsdel av ett sammansatt varumairke inte ska
ingd bland de relevanta faktorer som beaktas vid bedomningen av risken for forvaxling enligt ndmnda
artikel eller att en sadan bestdndsdel automatiskt och alltid ska ges en begrinsad betydelse vid denna
bedomning.

Det ska inledningsvis erinras om att varumaérkets grundlaggande funktion é&r att i frdga om en vara eller
tjdnst som kdnnetecknas av varumirket, garantera konsumenten eller slutanvindaren varans eller
tjdnstens ursprung, sa att det dr mojligt att utan risk for forvaxling sirskilja denna vara eller tjénst
fran andra varor och tjanster med ett annat ursprung (se, for ett liknande resonemang, dom av den
16 september 2004, SAT.1/harmoniseringskontoret, C-329/02 P, EU:C:2004:532, punkt 23, och dom
av den 8 juni 2017, W. F. Gozze Frottierweberei och Gozze, C-689/15, EU:C:2017:434, punkt 41).

Direktiv 2008/95, som enligt dess artikel 1, ska tillimpas for varumérken avseende varor eller tjanster
vilka i en medlemsstat ar foremal for registrering eller ansokan om registrering, har, enligt skilen 4, 6,
8 och 10 déri, till syfte att tillndirma de nationella bestimmelser som mest direkt paverkar den inre
marknadens funktion. Sdsom anges i dessa skil ar det viktigt att for detta dndamal sékerstélla att
registrerade varumérken har samma rittsliga skydd i samtliga medlemsstater och att forviarv av rétten
till det registrerade varumairket i princip omfattas av samma villkor i samtliga medlemsstater,
samtidigt som de senare dr fria att faststilla procedurregler for bland annat registrering av sddana
varumaérken.

I detta hdnseende anges i artikel 51 b i direktiv 2008/95 att det registrerade varumérket ger
innehavaren en ensamritt. Innehavaren har bland annat rétt att forhindra tredje man, som inte har
innehavarens tillstand, att i nédringsverksamhet anvdnda tecken som pa grund av sin identitet eller
likhet med varumirket och identiteten eller likheten hos de varor och tjanster som ticks av
varumirket och tecknet kan leda till forvixling hos allménheten, inbegripet risken for association
mellan tecknet och det registrerade varumarket.
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I artikel 4.1 b i direktiv 2008/95 i sin tur foreskrivs att ett varumarke inte ska registreras eller ska, om
det ar registrerat, kunna ogiltigférklaras om det pa grund av sin identitet eller likhet med det &ldre
varumirket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjanster som ticks av varumdrkena
foreligger en risk att allmdnheten forvaxlar dem, inbegripet risken for att varumirket associeras med
det aldre varumarket.

Dessa bestimmelser ar siledes avsedda att skydda de enskilda intressena hos innehavare av éldre
varumirken och garanterar varumaérkets funktion att ange varans eller tjanstens ursprung for det fall
det foreligger risk for forvixling (se, for ett liknande resonemang, dom av den 6 oktober 2005,
Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, punkterna 24-26, och dom av den 22 oktober 2015, BGW,
C-20/14, EU:C:2015:714, punkt 26).

Det foreskrivs emellertid varken i dessa bestimmelser eller i nagon annan bestimmelse i
direktiv 2008/95 en skyldighet eller ett forbud for medlemsstaterna att i sin nationella rattsordning
infora bestimmelser om att ett kdnnetecken kan registreras som varumirke med en disclaimer. I
nidmnda bestimmelser anges inte heller hur en sddan disclaimer paverkar bedomningen av risken for
forvaxling enligt ndimnda direktiv.

Sasom generaladvokaten har papekat i punkterna 22 och 24 i forslaget till avgorande har
medlemsstaterna under dessa forhallanden i princip rdtt att i sin nationella réttsordning inféra
bestimmelser om att kidnnetecken kan registreras som varumirken med en disclaimer, oberoende av
om den erbjuds frivilligt av sokanden eller pad begéiran av det behoriga nationella organ som ansvarar
for registreringen, forutsatt att den inte &ventyrar den dndamalsenliga verkan av bestimmelserna i
direktiv 2008/95 och sdrskilt det skydd som innehavare av édldre varumirken har mot registrering av
varumirken som, pa grund av risken for forvixling, kan vilseleda konsumenter eller slutanvidndare.

Verkningarna av en sddan disclaimer far inte heller paverka malsattningarna med direktiv 2008/95,
enligt skdlen 8 och 10 diri, som ar att sdkerstilla att villkoren for erhéllande av ritten till ett
registrerat varumairke i princip &dr identiska i alla medlemsstater och garantera att registrerade
varumérken har samma réttsliga skydd i dessa medlemsstater (se, analogt, dom av den 26 april 2007,
Boehringer Ingelheim m.fl., C-348/04, EU:C:2007:249, punkterna 58 och 59, dom av den 19 juni 2014,
Oberbank m.fl, C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkterna 66 och 67, samt dom av den
22 september 2011, Budéjovicky Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punkterna 30 och 32).

Den hénskjutande domstolen har i férevarande fall beskrivit tre sdtt pa vilka en disclaimer, enligt den
nationella lagstiftningen, kan paverka beddomningen av risken for forvixling enligt artikel 4.1 b i
direktiv 2008/95. En forsta tolkning av nationell ratt enligt namnda domstol &r att den bestandsdel i
ett sammansatt varumérke som omfattas av en sadan disclaimer inte ska beaktas vid bedomningen av
risken for forviaxling. Enligt en andra tolkning av ndmnda ritt ska en sadan bestandsdel visserligen
beaktas vid denna bedomning, men ges en begrinsad betydelse i det sammanhanget, &ven om den i
praktiken utgor det sérskiljande och dominerande inslaget i varumarket. Enligt en tredje tolkning ska
en sadan bestdndsdel beaktas vid nimnda bedomning pa ett sdtt som Overensstimmer med de
principer som enligt EU-domstolens fasta praxis ska iakttas vid bedomningen av risken for forvaxling.

Det ska i det avseendet papekas att det foreligger risk for forvaxling, i den mening som avses i
artikel 4.1 b i direktiv 2008/95, om det finns risk for att allmdnheten kan tro att varorna eller
tjidnsterna i fraga kommer fran samma foretag eller i forekommande fall fran foretag med ekonomiska
band (se, for ett liknande resonemang, dom av den 29 september 1998, Canon, C-39/97,
EU:C:1998:442, punkt 29, och dom av den 8 maj 2014, Bimbo/harmoniseringskontoret, C-591/12 P,
EU:C:2014:305, punkt 19 och dér angiven réttspraxis).

Enligt EU-domstolens fasta praxis ar risken for forvaxling avhéngig flera faktorer, sérskilt i hur hog

grad mirket dr kidnt pa marknaden, den association som det anvdnda eller registrerade mairket
framkallar, graden av likhet mellan market och tecknet samt mellan de ifragavarande varorna eller
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tjiansterna. Det ska saledes goras en helhetsbedomning av risken for forvixling mot bakgrund av
samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se, for ett liknande resonemang, dom av den
29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 16, dom av den 22 juni 1999, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 18, och dom av den 10 april 2008, adidas och
adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, punkt 29).

Bland dessa faktorer ingar dven det dldre varumarkets sérskiljningsférmaga, vilken avgér omfattningen
av dess skydd. EU-domstolen har namligen redan slagit fast att risken for forvaxling &r storre ju hogre
sarskiljningsformaga det dldre varumérket har (se, for ett liknande resonemang, dom av den
8 november 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punkt 62 och dar angiven rattspraxis).

Vid helhetsbedomningen av risken for forvaxling forutsitts det foreligga ett visst samspel mellan de
faktorer som beaktas, ddribland varumarkeslikheten och varu- eller tjansteslagslikheten. Lag varu- eller
tjiansteslagslikhet kan saledes kompenseras av hog varumirkeslikhet och omvént. Samspelet mellan
dessa faktorer kommer till uttryck i skal 11 i direktiv 2008/95 déar det anges att det ar nddvéandigt att
tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken for forvixling (se, for ett liknande resonemang, 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).

P& samma sétt dr det enligt EU-domstolens praxis inte uteslutet att det foreligger risk for forvixling
ndr det dldre varumirket har lag sérskiljningsformaga, bland annat om de aktuella kénnetecknen
liknar varandra och de aktuella varorna eller tjansterna &r av liknande slag (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 8 november 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punkt 63 och
dér angiven réttspraxis).

Denna helhetsbedomning ska, vad giller de motstaende varumérkenas visuella likhet, ljudlikhet eller
begreppsmadssiga likhet, grunda sig pa det helhetsintryck som dessa astadkommer. Den uppfattning
som genomsnittskonsumenten av de aktuella varorna eller tjansterna har av varumérkena ar av
avgorande betydelse vid helhetsbedomningen av ndmnda risk. Genomsnittskonsumenten uppfattar
vanligtvis ett varumérke som en helhet och &dgnar sig inte at att undersoka varumarkets olika detaljer
(se, for ett liknande resonemang, 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,
och dom av den 22 oktober 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punkt 35).

Mot bakgrund av dessa principer och all den rittspraxis som det hédnvisas till ovan i punkterna 40—45,
konstaterar EU-domstolen forst och framst att en nationell bestimmelse om disclaimers som innebar
att en bestandsdel av ett sammansatt varumérke som omfattas av ndmnda disclaimer, pa grund av att
den ar beskrivande eller saknar sarskiljningsformaga, inte ska inga bland de faktorer som beaktas vid
bedomningen av risken for forvaxling enligt artikel 4.1 b i direktiv 2008/95, ar oférenlig med de krav
som uppstills i denna artikel.

Ett sddant uteslutande skulle ndmligen kunna leda till en felaktig bedomning av saval likheten mellan
de motstaende kannetecknen som det édldre varumairkets sérskiljningsformaga, vilket skulle leda till en
annorlunda helhetsbedomning av risken for forvixling enligt artikel 4.1 b i direktiv 2008/95. Att
helhetsbedomningen skulle paverkas framgar dessutom av att dessa faktorer samverkar, enligt vad som
har angetts ovan i punkt 43, vilket, sisom generaladvokaten har angett i punkt 41 i forslaget till
avgorande, syftar till att bedomningen som helhet av risken for forvixling sa langt som mojligt ska
sammanfalla med omsattningskretsens faktiska uppfattning.

Vad for det forsta giller bedomningen av likheten mellan de motstaende kdnnetecknen papekas att det

inte gar att endast beakta en bestindsdel av ett sammansatt varumérke och att jamfora den med ett
annat varumairke. Jamforelsen ska tvirtom goras genom att de ifrdgavarande varumérkena, betraktade
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vart och ett for sig, bedoms i sin helhet med héansyn till bland annat deras sérskiljande och
dominerande delar (se, for ett liknande resonemang, dom av den 22 oktober 2015, BGW, C-20/14,
EU:C:2015:714, punkt 36 och dér angiven réttspraxis).

Saledes ska i varje enskilt fall en analys goras av bestindsdelarna i ett kdnnetecken, och av deras
relativa betydelse for omsdttningskretsens uppfattning, i syfte att, utifran omstdndigheterna i det
enskilda fallet, faststidlla omsédttningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som det sokta
kdannetecknet &stadkommer (se, for ett liknande resonemang, dom av den 8 maj 2014,
Bimbo/harmoniseringskontoret, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punkterna 34 och 36). Det gar séledes
inte att pa forhand och generellt anse att beskrivande bestandsdelar av motstdende kénnetecken ska
uteslutas vid bedomningen av deras likhet (se, for ett liknande resonemang, beslut av den 7 maj 2015,
Adler Modemarkte/harmoniseringskontoret, C-343/14 P, ej publicerat, EU:C:2015:310, punkt 38).

Vad for det andra avser det édldre varumairkets sirskiljningsformaga framgar det av EU-domstolens
praxis att denna sirskiljningsformaga ska faststdllas med hédnsyn till bland annat varumirkets
inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det saknar deskriptiva element fér de varor eller tjénster
med avseende pa vilka det har registrerats (se, for ett liknande resonemang, dom av den 22 juni 1999,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkterna 20, 22 och 23 samt dér angiven
rattspraxis).

Sasom generaladvokaten har papekat i punkt 43 i forslaget till avgorande maste kdnnetecknets formaga
att identifiera de varor eller tjédnster avseende vilka det har registrerats som varumairke, sdsom varor
eller tjanster fran ett visst foretag, bedomas i forhéllande till kdnnetecknet som helhet och dérmed
med beaktande av dess samtliga bestandsdelar, vilket innebér att ett uteslutande av en bestandsdel av
det dldre varumarket fran bedomningen av varumairkets sarskiljningsformaga kan paverka varumairkets
skyddsomfang.

Vidare konstaterar EU-domstolen att av samma skél som anges ovan i punkterna 48-51 ska ocksa en
nationell bestimmelse om disclaimers som innebidr att den bestandsdel av ett sammansatt varumarke
som disclaimern omfattar automatiskt och alltid ska anses sakna sérskiljningsformaga, och darmed ges
en begrdnsad betydelse vid bedomningen av risken for forvixling enligt artikel 4.1 b i direktiv 2008/95,
anses vara oforenlig med de krav som uppstills i denna artikel.

I detta hdnseende papekas, for det forsta, att bestandsdelar av ett sammansatt varumérke som é&r
beskrivande, saknar eller har lag sdrskiljningsforméga, oberoende av om de omfattas av en disclaimer,
liknande den som avses i det nationella malet, generellt sett tillméts mindre betydelse i bedémningen
av likheten mellan kédnnetecknen &n sadana bestdndsdelar som dr mer sérskiljande, och som &éven har
storre mojlighet att dominera det helhetsintryck som kidnnetecknet dstadkommer (se, i det avseendet,
dom av den 11 november 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 23, och beslut av den
27 april 2006, L’Oréal/harmoniseringskontoret, C-235/05 P, ej publicerat, EU:C:2006:271, punkt 43).

EU-domstolen har emellertid klargjort att den individuella bedomningen av varje kdnnetecken for att
faststilla det helhetsintryck som detta ger, sasom kréavs enligt fast praxis, ska goras utifran
omstiandigheterna i det enskilda fallet och kan darfor inte anses omfattas av allmdnna presumtioner
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 8 maj 2014, Bimbo/harmoniseringskontoret, C-591/12
P, EU:C:2014:305, punkt 36).

For det andra papekas att, om det dldre varumirket och det kdnnetecken vars registrering har begérts
sammanfaller betriffande en bestandsdel som har lag sdrskiljningsformaga eller som &r beskrivande
med avseende pa de aktuella produkterna och tjansterna, ar det riktigt att helhetsbedomningen av
risken for forvixling, i den mening som avses i artikel 4.1 b i direktiv 2008/95, ofta leder till
konstaterandet att det inte foreligger nagon sadan risk. Det framgéir emellertid av EU-domstolens
praxis att det, med hdnsyn till samspelet mellan de olika omstindigheter som &ar relevanta i det
avseendet, inte pa forhand och under alla omstédndigheter kan uteslutas att det foreligger en sddan risk

10 ECLIL:EEU:C:2019:481



56

57

58

59

60

61

Dom Av peN 12. 6. 2019 — MAL C-705/17
HanssoNn

for forvaxling (se, i det avseendet, beslut av den 29 november 2012, Hrbek/harmoniseringskontoret,
C-42/12 P, ej publicerat, EU:C:2012:765, punkt 63, och dom av den 8 november 2016,
BSH/harmoniseringskontoret, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punkterna 48 och 61-64).

Det foljer visserligen av det anférda att bedomningen att en disclaimer-forsedd bestandsdel av ett
sammansatt varumirke saknar sdrskiljningsformaga och dédrmed dr av begrdnsad betydelse vid
helhetsbedomningen av risken for forvixling enligt artikel 4.1 b i direktiv 2008/95, i vissa situationer
kan Overensstimma med hur omsédttningskretsen uppfattar de berdrda tecknen. Sa forhaller det sig
dock inte nodvéndigtvis i varje enskilt fall, vilket innebér att en disclaimer med en sddan verkan skulle
kunna leda till att tecken som, hos omséttningskretsen, medfor en risk for forvaxling i den mening som
avses i denna bestammelse blev registrerade.

For det tredje ar det viktigt att betona att det inte gar att ifrdgasdtta tolkningen ovan i punkterna 46
och 52 genom att hdvda att den bestindsdel som omfattas av den i det nationella maélet aktuella
disclaimern, enligt nationell lagstiftning och pa grund av att den &r beskrivande, &r utesluten fran det
skydd som ett registrerat varumérke har, med foljden att beaktandet av denna bestandsdel som en av
de faktorer som anses relevanta vid bedomningen av risken for forvéixling, i den mening som avses i
artikel 4.1 b i direktiv 2008/95, skulle leda till att den atnjot ett skydd som den inte har getts enligt
bestimmelserna i direktivet.

Att det bedoms foreligga en risk for forvaxling innebdr ndmligen endast att en kombination av
bestandsdelar skyddas och inte att en beskrivande bestandsdel som ingér i denna kombination skyddas
i sig (se, analogt, beslut av den 15 januari 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals, C-579/08
P, ej publicerat, EU:C:2010:18, punkt 73, och beslut av den 30 januari 2014, Industrias Alen/The
Clorox Company, C-422/12 P, EU:C:2014:57, punkt 45). Darfor kan innehavaren av ett sammansatt
varumirke inte i nagot fall pasta sig ha ensamritt till en separat bestdndsdel av varumirket,
oberoende av om denna omfattas av en disclaimer enligt nationell ritt eller inte.

Sasom generaladvokaten har papekat i punkterna 26 och 50 i forslaget till avgorande foreskrivs i
direktiv 2008/95 dessutom tillrickliga skyddsatgirder for att sdkerstilla att kénnetecken som
uteslutande bestar av tecken eller upplysningar som é&r beskrivande for de varor eller tjdnster avseende
vilka registrering soks, med tillimpning av artikel 3.1 ¢, antingen inte beviljas registrering eller forklaras
ogiltiga vilket innebar att de fritt kan anvdndas av andra ekonomiska aktorer.

Av artikel 6.1 b i ndimnda direktiv framgar dessutom att, nér ett kidnnetecken har registrerats sasom
varumirke, ger inte varumairket innehavaren rétt att forhindra tredje man att i ndringsverksamhet
anvinda beskrivande uppgifter om varorna eller tjansterna sa ldnge vissa villkor beaktas (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 och C-109/97,
EU:C:1999:230, punkterna 25 och 28, dom av den 10 april 2008, adidas och adidas Benelux, C-102/07,
EU:C:2008:217, punkterna 46 och 47, och dom av den 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza
Technopol/harmoniseringskontoret, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkterna 59-62).

Det dr dessutom viktigt att papeka att denna tolkning &verensstimmer med de mal som efterstrivas
med direktiv 2008/95 enligt vad som anges ovan i punkt 32, eftersom syftet med direktivet ar att
sakerstilla att det skydd som ett nationellt varumérke som registrerats har mot risken for forvaxling
garanteras enligt samma kriterier och ddrmed pa ett enhetligt sétt i alla medlemsstater, sarskilt med
tanke pa att det i manga medlemsstater inte gar att registrera tecken som varumirken med
disclaimers och att villkoren for infoérandet av sadana disclaimers och deras verkningar kan variera
mellan lagstiftningarna i dessa medlemsstater.
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Av det ovan anforda foljer att artikel 4.1 b i direktiv 2008/95 ska tolkas sd, att den utgor hinder for en
nationell bestimmelse om disclaimers som innebédr att en disclaimer-forsedd bestandsdel av ett
sammansatt varumaérke inte ska inga bland de relevanta faktorer som beaktas vid helhetsbedomningen
av risken for forvaxling enligt ndmnda artikel eller att en sddan bestdndsdel automatiskt och alltid ska
ges en begriansad betydelse vid denna beddmning.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhéllande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den hénskjutande domstolen att besluta om rattegangskostnaderna. De
kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra 4n ndmnda parter har haft ar inte
ersdttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) f6ljande:

Artikel 4.1 b i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar, ska tolkas sa, att den utgor hinder for en
nationell bestimmelse om disclaimers som innebir att en disclaimer-forsedd bestandsdel av ett
sammansatt varumirke inte ska ingd bland de relevanta faktorer som beaktas vid
helhetsbedomningen av risken for forvixling enligt ndmnda artikel eller att en sadan
bestandsdel automatiskt och alltid ska ges en begriansad betydelse vid denna bedomning.

Regan Lycourgos Juhész

Ilesic¢ Jarukaitis
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 12 juni 2019.

A. Calot Escobar E. Regan
Justitiesekreterare Ordforande
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