BECKER MOT HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
PEDRO CRUZ VILLALON
foredraget den 25 mars 2010*

I — Inledning

1. Barbara Becker har overklagat forstain-
stansrittens dom (forsta avdelningen) av den
2 december 2008 i mélet Harman Internatio-
nal Industries mot harmoniseringsbyrin,? i
vilken forstainstansritten ogiltigforklarade
det beslut som hade fattats av forsta 6ver-
klagandendmnden vid Byran for harmoni-
sering inom den inre marknaden (varumir-
ken, monster och modeller) (nedan kallad
harmoniseringsbyrén)® att tillita registrering
av gemenskapsvarumarket "Barbara Becker”.

2. Foretaget Harman International Industri-
es, Inc. (nedan kallat Harman Int. Industries)
hade dessforinnan framstéllt en invédndning
om registreringen till harmoniseringsbyrans
invindningsenhet och gjort géllande att det
forelag risk for forvaxling mellan det varu-
mirke som klaganden har sokt registrerat
och Harman Int. Industries éldre rattigheter,
det vill siga de rittigheter som hirleds fran
gemenskapsvarumérket BECKER ONLINE
PRO och det sokta gemenskapsvarumér-
ket BECKER, for vilket ansokan ingavs fore

1 — Originalsprék: spanska.

2 — Dom av den 2 december 2008 i mal T-212/07, Harman Inter-
national Industries mot harmoniseringsbyran (REG 2008,
s. 11-3431).

3 — Beslut av den 7 mars 2007 (irende R 502/2006-1).

ansokan om det omtvistade varumairket. In-
vandningsenheten bif6ll denna invéndning.

3. I sina skrivelser grundade klaganden och
harmoniseringsbyran visserligen sina yrkan-
den pa brister i motiveringen till den 6verkla-
gade domen, men vid den muntliga férhand-
lingen kom diskussionen att inrikta sig pa
huruvida det forelag en felaktig rattstillimp-
ning som enbart berodde pa en felaktig tolk-
ning av rattspraxis.

II — Relevanta bestimmelser om varumir-
ken

4. Sedan den 13 april 2009 aterfinns de vik-
tigaste bestimmelserna om gemenskapsva-
rumirken i férordning (EG) nr 207/2009.*
Vid provningen av o6verklagandet i foreva-
rande maél ska emellertid bestaimmelserna i

4 — Radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009
om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, s. 1), vilken tridde i
kraft vid den angivna tidpunkten.
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férordning (EG) nr 40/94 tillimpas av tids-
missiga skl (ratione temporis).®

5. Tartikel 8.1 biforordning nr 40/94 (vars ly-
delse for ovrigt aterges i motsvarande artikel i
forordning nr 207/2009) foreskrivs foljande:

”Om innehavaren av ett dldre varumirke in-
véander skall det varumérke som ansékan gél-
ler inte kunna registreras

b) om det — pé grund av att det &r identiskt
med eller liknar det dldre varumérket
och de varor eller tjanster som omfattas
av varumdrkena ér identiska eller &dr av
liknande slag — foreligger en risk att all-
minheten forvixlar dem inom det om-
rade dir det dldre varumarket ar skyddat,
inbegripet risken for att varumérket as-
socieras med det dldre varumérket”

6. Enligt artikel 8.2 i samma forordning av-
ses med dldre varumirken bland annat ge-
menskapsvarumérken for vilka ansokan om

5 — Radets férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993
om gemenskapsvarumiarken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt
radets forordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994,
om genomférande av de avtal som ingatts inom ramen for
Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgava,
omrade 17, volym 2, s. 37) och radets forordning (EG)
nr 422/2004 av den 19 februari 2004 (EUT L 70, s. 1) (nedan
kallad férordning nr 40/94).
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registrering gjorts tidigare &n ans6kan om
registrering av gemenskapsvarumarket.

III — Forfarandet vid forstainstansritten
och den dverklagade domen

A — De faktiska omstdndigheterna och forfa-
randet vid harmoniseringsbyrdn

7. Klaganden Barbara Becker ingav den 19
november 2002 i enlighet med artikel 25.1 a
i radets férordning nr 40/94 en ansékan om
registrering som gemenskapsvarumiérke av
ett ordmérke bestaende av hennes eget for-
namn och efternamn. ®

8. De varor som registreringsansékan avsag
omfattas av klass 9 i Niceéverenskommelsen”’
och motsvarar foljande beskrivning: ”Veten-
skapliga, nautiska, elektriska, fotografiska,
kinematografiska och optiska apparater och
instrument samt apparater och instrument

6 — Ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvaru-
mdrken nr 13/2004 av den 29 mars 2004.
7 — Nice6verenskommelsen om internationell klassificering

av varor och tjénster vid varumirkesregistrering av den
15 juni 1957, med éndringar och tilldgg.
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for lantmateri, besiktning, vigning, métning,
signalering, kontroll (6vervakning), livradd-
ning och undervisning; apparater for inspel-
ning, upptagning, sindning eller atergivning
av ljud och bilder; magnetiska databira-
re, grammofonskivor; forsiljningsautomater
samt mekanismer for myntstyrda apparater;
kassaapparater, raknemaskiner, databehand-
lingsutrustningar och datorer”

9. Harman Int. Industries framstillde den
24 juni 2004, med stod av artikel 8.1 b och 8.5
i forordning nr 40/94, en invdndning mot
registreringen av det sokta varumirket for
samtliga varor som omfattas av klass 9 i Ni-
cedverenskommelsen till harmoniseringsby-
rans invandningsenhet. Invdndningen grun-
dade sig pa gemenskapsordmérket BECKER
ONLINE PRO® och pé ansékan om registre-
ring som gemenskapsvarumirke av ordmair-
ket BECKER.’ De varor som omfattades av
de dldre varumaérkena ingick ocksa i klass 9,
och det ér ostridigt ' att de aktuella varorna
dr identiska eller av liknande slag.

10. Invéndningsenheten biféll Harman Int.
Industries invdndning av det skilet att det

8 — Registrerat med nr 1.823.228 den 1 juli 2002.

9 — Ansokan nr 1.944.578 av den 2 november 2000. Det regist-
rerades senare som varumérke den 17 september 2004.

10 — Se punkterna 22 och 27 i den 6verklagade domen.

forelag risk for forvixling mellan de motsté-
ende varumirkena.! Invindningsenheten
fann att de varor som omfattades av dessa
varumdrken var identiska och att det i ett
helhetsperspektiv forelag likhet mellan va-
rumirkena, eftersom de uppvisade en me-
delhog grad av visuell och fonetisk likhet och
eftersom de i begreppsmissigt hinseende var
identiska av den orsaken att de hénforde sig
till samma efternamn.

11. Barbara Becker 6verklagade beslutet till
harmoniseringsbyrans forsta Gverklagande-
ndmnd, vilken bifoll 6verklagandet och upp-
hivde invindningsenhetens beslut.’> Over-
klagandendmnden fann att de varor som
omfattades av de motstdende varumirkena
delvis var identiska och delvis av liknande
slag. Den konstaterade ocksa att omsitt-
ningskretsen varierade beroende pa vilka va-
ror som avsdgs, ndrmare bestdmt om det var
fraga om varor som riktade sig till den stora
allménheten, varor som riktade sig till fack-
mién eller en mellankategori av varor som,
alltefter deras beskaffenhet och syfte, kan
rikta sig till savél den stora allmdnheten som
fackmin. ®

12. Nar det giller de motstdende kdanneteck-
nen gjorde Overklagandendmnden av pro-
cessekonomiska skil en jiamforelse mellan &
ena sidan det édldre ordméirket BECKER och
4 andra sidan det sokta ordmirket Barbara
Becker. Overklagandenamnden konstaterade
bara att det forelag en viss grad av visuell och

11 — Genom beslut av den 15 februari 2005.
12 — Se ovan fotnot 3.
13 — Punkt 29 i beslutet.
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fonetisk likhet mellan de motstiende kin-
netecknen, eftersom det sokta varumirket
inleds med en annan bestindsdel, ndmligen
egennamnet Barbara.'

13. I begreppsmassigt hdnseende fann over-
klagandendmnden att de motstdende kin-
netecknen klart kunde sérskiljas i Tyskland
och i 6vriga linder inom Europeiska unio-
nen. Overklagandenimnden ansag att efter-
namnet Becker inte var den sérskiljande och
dominerande bestandsdelen i det sokta varu-
market, eftersom omséttningskretsen snarare
uppfattade det sokta varumérket som en hel-
het, det vill siga Barbara Becker, dn som en
kombination av fornamnet och efternamnet.
Néamnden slog éven fast att Barbara Becker
var en beromdhet * i Tyskland, medan nam-
net Becker var allmint kdnt som ett utbrett
och vanligt efternamn. Overklagandenimn-
den fann foljaktligen att de begreppsmassiga
skillnaderna mellan de aktuella kinnetecknen
var tillrackligt stora for att risk for férvéixling
skulle kunna uteslutas. '

14. Darutover konstaterade overklagande-
ndmnden att det villkor som uppstills i rétts-
praxis for tillimpning av artikel 8.5 i férord-
ning nr 40/94, vilket innebédr att det maste
finnas en sadan grad av likhet mellan de mot-
staende varumaérkena att omséttningskretsen

14 — Punkterna 34 och 35 i beslutet.
15 — Punkt 36 i beslutet.
16 — Punkterna 36—42 i beslutet.
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far uppfattningen att det finns ett samband
mellan dem, inte var uppfyllt i det aktuella
fallet.

B — Sammanfattning av den overklagade
domen

15. Den 15 juni 2007 vickte Harman Int. In-
dustries talan om ogiltigforklaring av 6verkla-
gandendmndens beslut vid forstainstansrit-
ten. Till stod for sin talan dberopade Harman
Int. Industries tva grunder avseende asidosét-
tande av artikel 8.1 b respektive artikel 8.5 i
férordning nr 40/94. Eftersom 6verklagandet
av forstainstansrattens dom inte omfattar den
andra grunden, aterges hér inte diskussionen
kring tillimpningen av artikel 8.5 i ndimnda
férordning.

16. Forstainstansrétten bifoll sokandens ta-
lan om ogiltigférklaring savitt avsag den
forsta grunden och fann att o6verklagande-
ndmnden felaktigt hade dragit slutsatsen att
de motstaende varumirkena klart kan sar-
skiljas. Oberoende av de storre eller mindre
skillnaderna mellan de tvd varumirkena i
visuellt och fonetiskt hinseende '* delade f6r-
stainstansrétten namligen inte 6verklagande-
nidmndens bedémning vad avser betydelsen

17 — Dom av den 23 oktober 2003 i mal C-408/01, Adidas-Salo-
mon och Adidas Benelux (REG 2003, s. [-12537), punkt 41.
18 — Punkt 33 i den 6verklagade domen.
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av bestandsdelen "becker” i forhallande till
bestandsdelen “barbara” i varumérket Bar-
bara Becker, pd grundval av nedanstiende
resonemang. '

17. For det forsta hinvisade forstainstansrit-
ten till en egen dom i vilken den hade slagit
fast att &ven om uppfattningen av varumarken
som utgors av personnamn kan variera i de
olika landerna i gemenskapen, anser konsu-
menterna, atminstone i Italien, i allmédnhet att
efternamnet har hogre sérskiljningsformaga
dn det fornamn som forekommer i varumar-
kena.?® Av detta drog forstainstansritten slut-
satsen att efternamnet Becker kan tillerkin-
nas hogre sirskiljningsforméga dn fornamnet
Barbara i varumérket Barbara Becker.

18. For det andra konstaterade forstainstans-
ratten att den omstdndigheten att Barbara
Becker &r beromd i Tyskland, eftersom hon
har varit gift med Boris Becker, inte innebér
att de motstaende varumairkena i begrepps-
maéssigt hianseende inte liknar varandra, efter-
som de hénfor sig till samma efternamn, det
vill sdga Becker. Denna likhet forstérktes en-
ligt forstainstansritten av att bestandsdelen
"becker” kan tillméatas hogre sarskiljningsfor-
maga i en del av gemenskapen dn bestdndsde-
len "barbara’, som bara ir ett fornamn.

19 — Se punkterna 34—38 i den Gverklagade domen.

20 — Forstainstansrittens dom av den 1 mars 2005 i mal
T-185/03, Fusco mot harmoniseringsbyran — Fusco Inter-
national (ENZO FUSCO) (REG 2005, s. [I-715), punkt 54.

19. For det tredje hdnvisade forstainstansrét-
ten till domstolens dom i malet Medion. > Dér
fastslog domstolen att nér ett sammansatt va-
rumirke har bildats genom en sammansatt-
ning av en bestandsdel och ett annat tidigare
registrerat varumérke, kan det sammansatta
varumadrket och detta andra varumairke anses
likna varandra om det sistndmnda varumaér-
ket behaller en sjalvstindig kédnnetecknande
stdllning i det sammansatta varumaérket, dven
om det inte dr den dominerande bestandsde-
len i det. Forstainstansritten tillimpade detta
kriterium i forevarande mal och fann att be-
standsdelen "becker” som ett efternamn, vil-
ket i allménhet anviands for att beteckna en
person, behéller en sjilvstindig kénneteck-
nande stéllning i varumérket Barbara Becker,
vilket &r tillrdckligt for att det ska foreligga
risk for forvaxling.

20. Eftersom det var ostridigt att de varor
som omfattas av de motstiende varumirkena
ar identiska eller av liknande slag, och med
hansyn till att varumirket Barbara Becker
och varumirket BECKER uppvisar likheter i
visuellt, fonetiskt och begreppsmaéssigt hén-
seende, konstaterade forstainstansriatten att
det foreligger risk for forvaxling mellan de
motstiende varumirkena, dven om de aktu-
ella varumarkena ér avsedda for en malgrupp
med en relativt hog uppmairksamhetsniva.
Forstainstansritten tillbakavisade i detta av-
seende harmoniseringsbyrans argument, att
ett sammansatt varumirke endast kan anses
likna ett annat varumérke om den bestands-
del som dr gemensam for varumirkena ar
den dominerande bestdndsdelen i det hel-
hetsintryck som det sammansatta varumar-
ket dstadkommer. Forstainstansratten godtog

21 — Domstolens dom av den 6 oktober 2005 i méil C-120/04,
Medion (REG 2005, s. I-8551), punkterna 30 och 37.
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inte heller Barbara Beckers argument att
rattspraxis avseende sammansatta varumér-
ken inte &r tilldimplig pa egennamn vad géller
risken for forvixling i den mening som avses i
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

IV — Forfarandet vid domstolen och par-
ternas yrkanden

21. Barbara Beckers 6verklagande registrera-
des vid domstolens kansli den 3 februari 2009.
I sitt 6verklagande har Barbara Becker yrkat
att domstolen ska

— upphéva punkt 1 i domslutet i den 6ver-
klagade domen, genom vilken forsta
overklagandendmndens beslut av den
7 mars 2007 ogiltigférklarades,

— upphéva punkt 3 i domslutet i den 6ver-
klagade domen, i vilken harmonise-
ringsbyran forpliktades att béra sin rat-
tegdngskostnad och att ersitta Harman
Int. Industries rattegdngskostnad,

— forplikta Harman Int. Industries att er-
sdtta rittegangskostnaderna.
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22. Harman Int. Industries svaromal regist-
rerades vid domstolens kansli den 27 mars
2009. Foretaget har yrkat att domstolen ska

— faststélla den 6verklagade domen i sin
helhet, och

— forpliktiga klaganden att ersédtta Harman
Int. Industries for foretagets rattegangs-
kostnader i alla instanser vid harmonise-
ringsbyran och gemenskapens domstolar.

23. Harmoniseringsbyran inkom med sitt
svaromal den 8 maj 2009.* Harmoniserings-
byran har yrkat att domstolen ska

— upphédva den o6verklagade domen i sin
helhet, och

— forpliktiga Harman Int. Industries
att ersdtta harmoniseringsbyrans ratte-
gangskostnader.

24. Vid forhandlingen, som holls den 11 fe-
bruari 2010, deltog ombuden f6r Barbara
Becker, Harman Int. Industries och harmo-
niseringsbyran for att yttra sig muntligen och
svara pa fragor fran avdelningens ledaméter
och fran generaladvokaten.

22 — Faxav den 4 maj.
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V — Bedomning av 6verklagandet

A — Parternas standpunkter

25. Barbara Becker har aberopat en enda
grund for overklagandet, vilken bygger pa
asidosittande av artikel 8.1 b i foérordning
nr 40/94. Ndrmare bestamt har hon gjort gil-
lande att forstainstansritten har tillimpat en
slutsats i forstainstansréttens dom i det ovan-
ndmnda malet Fusco felaktigt pa forevarande
mal, samt gjort en felaktig tillimpning i fo-
revarande mél av domen i det ovanndmnda
malet Medion.

26. Betriffande det forsta argumentet menar
klaganden att forstainstansréitten i foreva-
rande mal har tillimpat en slutsats i domen
i malet Fusco, ndmligen att konsumenterna,
atminstone i Italien, i allménhet anser att ef-
ternamnet har hogre sarskiljningsformaga
dn det fornamn som foérekommer i varumar-
ken, utan att ta hinsyn till en senare dom, i
vilken forstainstansrétten fastslog att denna
regel inte kan tillimpas automatiskt, utan att
de sirskilda omstidndigheterna i varje enskilt
fall maste beaktas.* I den sistnimnda domen
fann forstainstansrétten att bada varumairke-
na i malet visserligen inneholl det italienska

23 — Forstainstansrittens dom av den 12 juli 2006 i mal T-97/05,
Rossi mot harmoniseringsbyran (Marcorossi) (ej publicerad
i réttsfallssamlingen) (nedan kallad domen i malet Marco-
rossi), punkt 45.

efternamnet "Rossi’, men att det inte kunde
anses vara tillrackligt dominerande for att det
skulle foreligga en risk for férvixling. **

27. Genom sitt andra argument har Barbara
Becker gjort gillande att forstainstansrétten
i den 6verklagade domen genom att tillimpa
domen i malet Medion drog slutsatsen att
bestandsdelen "Becker” hade en sjilvstidndig
kénnetecknande stéllning i det sammansatta
varumairket och att de motstaende varumar-
kena dérfor liknade varandra. Barbara Becker
menar betréiffande detta att forstainstansrét-
ten i ndimnda dom bara avsag att forhindra
att en tredje man lagger till sitt foretagsnamn,
vilket sannolikt har lag sédrskiljningsformaga,
till ett tidigare registrerat varumairke och an-
soker om skydd for helheten till forfing for
ndmnda varumirke. Hon har under alla om-
standigheter gjort gillande att domstolen i
domen i mélet Medion inte fastslog nigon
allmén regel innebérande att en bestandsdel
som #r gemensam for tva varumérken alltid,
aven om den inte dr dominerande i det sam-
mansatta varumaérket, ska anses sérskiljande i
den mening som avses i namnda dom, vilket
innebar risk for forvixling.

28. Klaganden har avslutningsvis hivdat att
omstéindigheterna i mélet Medion var annor-
lunda, eftersom tvisten dr rorde ett tilldgg av
ett foretagsnamn till ett befintligt varumairke,
medan det i forevarande mal handlar om en
ansokan om ett fullstindigt namn, i vilket
efternamnet sammanfaller med ett redan

24 — Domen i mélet Marcorossi, punkterna 46 och 47.
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registrerat varumérke. Hon menar att allmén-
heten uppfattar att "Barbara Becker” beteck-
nar en person av kvinnligt kon och att det inte
utan vidare kan forvixlas med efternamnet
Becker, som ér mycket vanligt, och att slutsat-
sen darfor inte kan dras att det foreligger en
begreppsmassig likhet mellan de motstdende
varumirkena. Hon har saledes gjort gillande
att forstainstansrétten gjorde fel dd den drog
slutsatsen att namnet "Barbara” "bara &r ett
féornamn’,* eftersom det i kombination med
efternamnet i fraga pa ett avgorande sitt pé-
verkar helhetsintrycket av hennes varumarke
och ger efternamnet "Becker” en helt ny be-
greppsmaéssig innebord.

29. Harmoniseringsbyran har a sin sida i stort
sett instimt med klagandens argument, sir-
skilt betrédffande att forstainstansrdtten inte
har tagit hansyn till alla sérskilda omsténdig-
heter i malet, som att den kénde tennisspela-
rens fore detta hustru &r en beromdhet, och
att den tillimpat domen i det ovanndmnda
malet Medion felaktigt. Harmoniseringsby-
ran kritiserar kort sagt liksom Barbara Becker
den 6verklagade domens motivering, vilken
den av ovannidmnda skél anser dr motségel-
sefull och otillrédcklig. Vid den muntliga for-
handlingen inriktade harmoniseringsbyran
emellertid sin kritik p4 den automatiska till-
laimpningen av slutsatserna i domen i malet
Medion.

25 — Se punkt 36 i den 6verklagade domen.
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30. Harman Int. Industries har & sin sida yr-
kat att domstolen ska ogilla 6verklagandet
och faststilla den 6verklagade domen, efter-
som foretaget anser att forstainstansritten
har gjort en riktig bedémning.

B — Provning av den enda grunden for
overklagandet

1. Huruvida 6verklagandet kan tas upp till
sakprovning

31. Det bor forst och framst erinras om att
det ankommer pa domstolen att ex officio
prova alla fragor kring huruvida 6verklagan-
det eller nagon av dess grunder kan tas upp
till sakprévning, om ingen av parterna i malet
har framstillt yrkande didrom.* Det féljer vi-
dare av fast rattspraxis att enligt artikel 225.1
andra stycket EG (nu artikel 256 FEUF)
och artikel 58 i domstolens stadga ska ett
overklagande till domstolen vara begran-
sat till rattsfragor och far grundas bland

26 — Dom av den 26 februari 2002 i mal C-23/00 P, radet mot
Boehringer (REG 2002, s. 1-1873), punkt 46, och av den
28 februari 2008 i mal C-17/07 P, Neirinck mot kommissio-
nen (ej publicerad i rattsfallssamlingen), punkt 38.
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annat pa att forstainstansritten har asidosatt
gemenskapsritten. *

32. Mot bakgrund av detta samt Harman
Int. Industries hénvisningar vid den muntliga
forhandlingen till att motpartens argument
eventuellt inte kan tas upp till sakprévning,
ska domstolen ex officio prova huruvida den
enda grunden for 6verklagandet kan tas upp
till sakprévning.

33. Fragan aktualiseras sarskilt av klagan-
dens och harmoniseringsbyrans argument att
forstainstansritten i den 6verklagade domen
inte har gjort ndgon provning av det sokta va-
rumairket Barbara Becker betréffande hur ett
tillagg av fornamnet till efternamnet paverkar
helhetsintrycket, samt betrdffande huruvida
det aktuella efternamnet dr “vanligt” Dessa
argument hade namligen kunnat vécka miss-
tankar om att en sakprévning inte ar mojlig,
i den mén syftet med dem var att fa till stdnd
en ny provning av de faktiska omstdndighe-
terna, vilket domstolen inte far lov att gora i
samband med ett 6verklagande. **

27 — Dom av den 8 april 1992 i mél C-346/90 P, F. mot kom-
missionen (REG 1992, s. 1-2691), punkterna 6 och 7, av
den 9 mars 1994 i mal C-53/92 P, Hilti mot kommissio-
nen (REG 1994, s. 1-667), punkt 10, av den 1 juni 1994 i
mal C-136/92 P, kommissionen mot Brazzelli Lualdi m.fl.
(REG 1994, s. I-1981) punkt 47, och av den 30 april 2009
i mal C-494/06 P, kommissionen mot Italien och Wam
(REG 2009, s. 1-3639), punkt 29.

28 — Dom av den 19 september 2002 i mal C-104/00 P, DKV
mot harmoniseringsbyran (Companyline) (REG 2002,
s. 1-7561) punkterna 21 och 22, och generaladvokaten
Ruiz-Jarabo Colomers forslag till avgorande i samma mal,
punkterna 59 och 60, samt beslut av den 5 februari 2004
i mal C-326/01 P, Telefon & Buch mot harmoniseringsby-
ran (REG 2004, s. I-1371), punkt 35, och i mal C-150/02 P,
Streamservice mot harmoniseringsbyran (REG 2004,
s. 1-1461), punkt 30.

34. Jag anser att sd inte ar fallet.

35. For det forsta, och i enlighet med vad
harmoniseringsbyran har papekat, har kla-
ganden och harmoniseringsbyran i forsta
hand inte ifragasatt resultatet av prévningen
av de faktiska omsténdigheterna, utan moti-
veringen till domen i sin helhet. Denna kritik
har stod i fast réttspraxis, enligt vilken av-
saknaden av en motivering eller en bristfillig
motivering &r réittsfragor som &r att anse som
asidosittande av visentliga formforeskrif-
ter i den mening som avses i artikel 230 EG
(nu artikel 263 FEUF) och som kan &beropas
i mal om 6verklagande® och till och med
maste undersokas ex officio, eftersom det
ar grunder som hanfor sig till den allménna
ordningen. *

36. For det andra redovisades, som tidigare
ndmnts, den andra grunden for 6verklagan-
det ndrmare vid den muntliga férhandlingen,
atminstone fran harmoniseringsbyréns sida.
Argumenten var dir inte inriktade pa den
bristfilliga motiveringen. I stéllet framfordes
en tydligare kritik mot den felaktiga rattstill-
lampningen betréffande tillimpningen av do-
men i malet Medion.

29 — Dom av den 1 oktober 1991 i mal C-283/90 P, Vidranyi
mot kommissionen (REG 1991, s. I-4339), punkt 29, av den
7 maj 1998 i mal C-401/96 P, Somaco mot kommissionen
(REG 1998, s. I-2587), punkt 53, av den 13 december 2001
i mal C-446/00 P, Cubero Vermurie mot kommissionen
(REG 2001, s. 1-10315), punkt 20, och av den 8 febru-
ari 2007 i mal C-3/06 P, Groupe Danone mot kommissionen
(REG 2007, s. I-1331), punkt 45.

30 — Dom av den 20 februari 1997 i mal C-166/95 P, kommis-
sionen mot Daffix (REG 1997, s. 1-983), punkt 24, av den
2 april 1998 i mal C-367/95 P, kommissionen mot Sytra-
val och Brink’s France (REG 1998, s. 1-1719), punkt 67, av
den 30 mars 2000 i méal C-265/97 P, VBA mot Florimex
m.fl. (REG 2000, s. I-2061), punkt 114, av den 10 juli 2008
i mal C-413/06 P, Bertelsmann och Sony Corporation of
America mot Impala (REG 2008, s. -4951), punkt 174, och
av den 2 december 2009 i mal C-89/08 P, kommissionen
mot Irland m.fl. (REG 2009, s. I-11245), punkt 34.
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37. Jag anser att det framgér av det ovan an-
forda att det dr korrekt att hanfora kritiken
mot den 6verklagade domen till kategorin fel-
aktig rattstillampning.

2. Overklagandet i sak

38. Deargument som klaganden har framfort
i sitt 6verklagande, jamforda med harmonise-
ringsbyrans synpunkter, handlar framfor allt
om huruvida de domar (i férsta hand i mélen
Fusco och Medion) som ”i férsta hand utifran
omsténdigheterna i malet” lag till grund for
den 6verklagade domen ir tillimpliga i fore-
varande mal och hur de ska tolkas. Med tanke
pa bakgrunden till 6verklagandet, det vill saga
risken for forvixling, och grunden for det, det
vill séga felaktig tolkning och tillimpning av
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94, bér en re-
dogorelse goras for de kriterier for préovning
av den hir typen av tvister som anges i olika
bestammelser och i rittspraxis.

39. I ovanniamnda bestimmelse foreskrivs
att om innehavaren av ett dldre varumarke in-
véinder ska det varumirke som ansokan gél-
ler inte kunna registreras om det — pa grund
av att det ar identiskt med eller liknar det
aldre varumaérket och de varor eller tjédnster
som omfattas av varumirkena dr identiska
eller av liknande slag — foreligger en risk att
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allménheten forvaxlar dem inom det omrade
dér det édldre varumadrket &r skyddat, inbegri-
pet risken for att varumaérket associeras med
det éldre varumaérket.

40. I sjunde skalet i forordning nr 40/94 an-
ges att risken for forvixling maste bedomas
mot bakgrund av en lang rad faktorer, sérskilt
i hur hog grad varumérket &r kint pd mark-
naden, den association som det anvédnda eller
registrerade kdnnetecknet framkallar, graden
av likhet mellan varumaérket och kénneteck-
net samt mellan de ifragavarande varorna el-
ler tjansterna.

41. Vad betriffar definitionen av begreppet
risk for forvaxling kan det enligt domstolens
fasta rdttspraxis foreligga risk for forvixling
i den mening som avses i artikel 8.1 b i for-
ordning nr 40/94 om det finns risk for att all-
ménheten kan tro att varorna eller tjdnsterna
i fraga kommer fran samma foretag, eller i
féorekommande fall fran foretag med ekono-
miska band.*'

31 — Se, for ett liknande resonemang, betraffande radets direk-
tiv 89/104/EEG av den 21 december 1988, forsta direktivet
om tillnirmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13,
volym 17, s. 178), dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. 1-3819), punkt 17,
och domen i det ovanndmnda malet Medion, punkt 26,
samt, betriffande forordningen om gemenskapsvarumar-
ken, dom av den 12 juni 2007 i mal C-334/05 P, harmonise-
ringsbyran mot Shaker (REG 2007, s. 4529), punkt 33, och
av den 20 september 2007 i mal C-193/06 P, Nestlé mot har-
moniseringsbyran, punkt 32.
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42. Vad giller provningen av huruvida det f6-
religger en risk for att allménheten forvaxlar
tvd kdnnetecken har domstolen fastslagit att
det ska goras en helhetsbedomning av samt-
liga relevanta faktorer i det enskilda fallet.*

43. Enligt denna fasta réttspraxis ska hel-
hetsbedomningen innefatta de omtvistade
varumiérkenas visuella, fonetiska och be-
greppsmaissiga likhet och grunda sig pa det
helhetsintryck som varumérkena ger, bland
annat med hdnsyn till deras sérskiljande och
dominerande bestandsdelar. Domstolen har
ocksé vid upprepade tillfallen fastslagit att
den uppfattning som genomsnittskonsumen-
ten av de ifrdgavarande varorna och tjans-
terna har av varumérkena &dr av avgorande
betydelse vid helhetsbedomningen av risken
for forviaxling. I detta hinseende har det i
rittspraxis genomgéende slagits fast att ge-
nomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar
ett varumirke som en helhet och inte dgnar
sig &t att underséka dess olika detaljer. *

32 — Se, for ett liknande resonemang, dom av den 11 novem-
ber 1997 i mal C-251/95, SABEL (REG 1997, s. 1-6191),
punkt 22, domen i det ovannidmnda malet Lloyd Schuh-
fabrik Meyer, punkt 18, dom av den 22 juni 2000 i
mal C-425/98, Marca Mode (REG 2000, s. I-4861), punkt 40,
domen i det ovanndmnda malet Medion, punkt 27, dom av
den 23 mars 2006 i mél C-206/04 P, Miilhens mot harmo-
niseringsbyran (REG 2006, s. I-2717), punkt 18, domarna
i de ovanndmnda malen harmoniseringsbyran mot Shaker,
punkt 34, och Nestlé mot harmoniseringsbyran, punkt 33,
samt beslut av den 28 april 2004 i mél C-3/03 P, Matratzen
Concord mot harmoniseringsbyréan (REG 2004, s. 1-3657),
punkt 28.

33 — Se domarna i de ovanndmnda malen SABEL, punkt 23,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, Medion, punkt 28,
Miilhens mot harmoniseringsbyran, punkt 19, och harmo-
niseringsbyrdn mot Shaker, punkt 35, samt beslutet i det
ovanndmnda mélet Matratzen Concord mot harmonise-
ringsbyran, punkt 29.

44. Iforevarande mal handlar tvisten inte om
varornas likhet eller om graden av visuell el-
ler fonetisk likhet mellan varumérkena. Den
ror kort sagt den begreppsmaissiga likheten,
som i den forevarande tvisten har bedomts
i princip genom en prévning av inneborden
av efternamnet "Becker” och det fullstindiga
namnet "Barbara Becker’, i synnerhet for att
forsoka faststilla hur fornamnet paverkar
efternamnet.

45. Nar det gors maste, enligt den fasta rétts-
praxis som jag har hanvisat till i punkt 43 i
detta forslag till avgorande, "hdnsyn tas till
samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet”
I det har sammanhanget &r det av sdrskild
betydelse att harmoniseringsbyrans éverkla-
gandendmnd i det beslut som &verklagades
till forstainstansritten till stor del grundade
sin slutsats att varumirkena skiljer sig at i
begreppsmadssigt hinseende pa varumérket
BECKER:s svaghet till foljd av att detta efter-
namn &r s vanligt, och pa Barbara Beckers
popularitet i Tyskland. **

46. Som jag kommer att visa ndrmare forde
forstainstansritten i den 6verklagade domen
ett schematiskt resonemang som bygger pa
tidigare, relativt isolerade domar i forstain-
stansriatten (Fusco) och i domstolen (Medi-
on), i vilka de konkreta férhallandena i méalen
i fraga hade stor, for att inte séiga avgorande,
betydelse.

34 — Punkterna 36—41 i det 6verklagade beslutet.
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47. 1 punkterna 34-43 i den Overklagade
domen tog forstainstansratten upp och be-
svarade fragan om varumirkenas likhet i
begreppsmaissigt hdnseende. Slutsatsen att
det foreligger risk for forvixling bygger i for-
sta hand pa punkterna 35 och 36 i domen,
dar forstainstansratten hénvisade till domen
i mélet Fusco, och pa punkterna 37-41, dar
den hénvisade till domen i malet Medion.

48. For det forsta drog forstainstansrétten i
den 6verklagade domen slutsatsen att efter-
namnet “becker” har "hogre sérskiljningsfor-
maga” &n bestandsdelen "barbara” Till stod
for denna slutsats hinvisade forstainstans-
ritten till domen i maélet Fusco, dér forstain-
stansratten hade konstaterat att det foreldg
risk for forvaxling mellan varumérkena “Enzo
Fusco ’och ’Antonio Fusco” pd grund av att
konsumenterna, sdsom tidigare har berorts,
atminstone i Italien i allmédnhet anser att ef-
ternamnet har hogre sarskiljningsformaga dn
det fornamn som forekommer i varumarke-
na. Klagandens grad av popularitet i Tyskland
saknar enligt fOrstainstansritten relevans i
begreppsmissigt hanseende (punkterna 34
och 35).

49. Det bor emellertid papekas att det ar
svart att godta en sadan automatisk tillamp-
ning av domen i malet Fusco i férevarande
mal, med hénsyn till den betydelse som for-
stainstansrétten i denna dom tillmétte for-
héllandena i malet, vilket avspeglar sig i for-
muleringar som "under dessa forhallanden’,
i detta fall” och ”i varumirkena i fraga” i
punkt 54 i domen.
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50. Betydelsen av omstdndigheterna i malet
i sistndmnda dom framgar av en dom som
meddelades kort dérefter av samma avdel-
ning vid forstainstansritten, i malet Marco-
rossi, som ocksa rorde italienska efternamn.
Efter att forst ha erinrat om att kdnnetecken
som bestér av ett fornamn och ett efternamn
kan uppfattas olika i olika linder i Europeiska
gemenskapen och att det inte kan uteslutas
att konsumenterna i vissa lander lattare kom-
mer ihag ett efternamn 4n ett fornamn, varvid
forstainstansritten uttryckligen hénvisade till
domen i malet Fusco, tillade forstainstansrét-
ten att “denna allménna regel ... emellertid
inte kan tillimpas automatiskt, utan hansyn

maste tas till omstandigheterna i det enskilda
fallet”

51. For det andra, och det dr frimst detta
som mina invdndningar handlar om, hianvisa-
de forstainstansritten i den 6verklagade do-
men till den dom som domstolen meddelade
dé den besvarade begéiran om forhandsavgo-
rande i malet Medion.

52. Det bor erinras om att den forvixlings-
risk som togs upp i begiran om férhands-
avgorande i ovanndmnda mal rorde varu-
market LIFE, vilket hade registrerats av det
tyska foretaget Medion for apparater inom
underhallningselektronik, och beteckningen
THOMSON LIFE, under vilken foretaget
Thomson marknadsférde vissa av sina pro-
dukter. I detta fall var de varor som beteck-
nades med de bida varumérkena dtminstone
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delvis identiska, och Medion hade darfor
véckt talan vid den nationella domstolen och
yrkat att domstolen skulle férbjuda Thomson
att anvdnda varumadrket i friga for de varor
som var identiska. *

53. Det verkliga tillimpningsomradet for
den réttspraxis som f6ljer av domen i malet
Medion framgér om man jamfor ordalydelsen
av den fraga som den nationella domstolen
stéllde och det svar som EG-domstolen gav.
Den nationella domstolen fragade nédmligen
om det "foreligger” en forvixlingsrisk under
de aktuella forhallandena, vilka har beskrivits
ovan, medan domstolen svarade att det "kan
foreligga” en sddan risk under sddana forhal-
landen. Orsaken till att domstolen uttryckte
sig pa detta sitt i sitt svar framgar tydligt av
punkt 30 i samma dom. Efter att ha uppre-
pat att det maste goras en “helhetsbedom-
ning” av forvéxlingsrisken och att den maste
grunda sig pa "helhetsintrycket” med hdnsyn
till varumérkenas sérskiljande och domine-
rande bestandsdelar (punkt 28), fann dom-
stolen att det finns en mdjlighet, som &r av
undantagskaraktir, att ett dldre varumaérke,
som anvinds av tredje man i ett samman-
satt kdnnetecken, kan behélla en sjélvstindig
kénnetecknande stéllning i det sammansatta
kannetecknet utan att det for den skull utgor
en dominerande bestandsdel.

35 — Se punkterna 6-10 i domen.

54. Vid provningen av huruvida det forelag
forvaxlingsrisk fann domstolen i punkt 30 do-
men ndmligen foljande: "I vanliga fall uppfat-
tar en genomsnittskonsument ett varumarke
som en helhet. Detta helhetsintryck kan do-
mineras av en eller flera av bestandsdelarna
i ett sammansatt varumérke. Bortsett fran
dessa omsténdigheter kan det emellertid inte
uteslutas att ett dldre varumairke, som i ett
enskilt fall anvénds av tredjeman i ett sam-
mansatt kdnnetecken som inbegriper den
tredjemannens firma, behéller en sjilvstindig
kdnnetecknande stdillning i det sammansatta
kénnetecknet utan att det for den skull utgor
en dominerande bestdindsdel”®

55. EG-domstolens svar till den hénskjutan-
de domstolen i nimnda mél handlade saledes
om huruvida det foreligger risk for forvax-
ling mellan tva kénnetecken for det fall ett
sammansatt varumérke innehéller ett éldre
registrerat varumérke som en av sina be-
standsdelar, och domstolen menade att den sa
kallade "Pragetheorie” (pragelteorin) inte var
tillimplig. *

36 — Mina kursiveringar.

37 — Enligt denna teori ska domstolen grunda sig pa helhetsin-
trycket av de tva kdnnetecknen vid bedémningen av om
det foreligger varumarkeslikhet betraffande det ifrigasatta
kannetecknet och undersoka om den identiska delen &r sa
kannetecknande for det sammansatta kdnnetecknet att de
6vriga delarna i stor utstrickning har en underordnad bety-
delse nir det galler att sitta sin prigel pa helhetsintrycket.
Den ovannimnda domen i mélet Medion, punkt 12.
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56. Av ovanstdende framgéar klart att om for-
stainstansrétten i den 6verklagade domen pa
ett avgorande sitt ville stodja sig pA domen
i malet Medion vid bedomningen av risken
for forvaxling mellan de berérda varumir-
kena, borde den ha resonerat i termer av
undantag.® Den borde siledes ha forklarat
varfor det hér skulle goras undantag fran det
allménna villkoret att en ansékan om regist-
rering av ett sammansatt varumarke ska pro-
vas pa grundval av dess helhetsintryck, bland
annat med hinsyn till dess sdrskiljande och
dominerande bestindsdelar. Med andra ord
borde den vid prévningen av huruvida det
forelag en likhet i begreppsmaéssigt hianseen-
de mellan "barbara becker” och "becker” ha
fragat sig varfor bestindsdelen “becker” inte
behover ha en dominerande stillning i varu-
mirket som helhet.

57. Det gar emellertid inte att utlisa nagot
saddant i argumentationen i den 6verklagade
domen. Det enda man hittar ar ett konsta-
terande (punkt 37) att "becker” dr ett efter-
namn, vilket inte har ifragasatts och knappast
kan bestridas. Héarav drar forstainstansritten
direkt slutsatsen att "becker” och “barbara
becker” liknar varandra (punkt 38) och att
overklagandendmnden f6ljaktligen har gjort
en felaktig rittstillimpning (punkt 39).

38 — Hacker, E, ”§ 9 - Relative Eintragungshindernisse — Ahn-
lichkeit mehrgliedriger Marken’, i Strébele/Hacker, Mar-
kengesetz Kommentar, nionde upplagan, Carl Heymanns,
Koln, 2009, s. 598.
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58. Det bor upprepas att forstainstansratten i
den 6verklagade domen inte gjorde nagra an-
markningar om eller undersokte huruvida ef-
ternamnet Becker har en sjéilvstandig kénne-
tecknande stéllning, vilket inte innebér att det
behover ha en dominerande stillning, i den
mening som avses i domen i mélet Medion.
Detta trots att det med hénsyn till omstan-
digheterna i mélet var av central betydelse
att klarlagga huruvida det forsta varumarket
BECKER hade sirskiljningsférméaga.* Hade
detta sistndmnda varumairke varit vilként
bland allmdnheten, skulle det ndmligen ha
varit svarare att anvdnda detta efternamn i
andra varumirken som avsdg samma slags
varor.

59. P& grundval av en generaliserande och
delvis felaktig tolkning av kombinationen av
domarna i malen Fusco och Medion, kan den
overklagade domen ge det felaktiga intrycket
att alla efternamn som sammanfaller med ett
aldre varumdrke i princip kan utgéra hinder
for registrering av ett sammansatt varumarke
som bestér av ett fornamn och efternamnet
i fraga, pa grund av att det foreligger en risk
for forvixling i den mening som avses i arti-
kel 8.1 b i forordning nr 40/94.

39 — "Keller, E./Glinke, A., 'Die MEDION’-Entscheidung des
EuGH: Neujustierung der verwechselungsrelevanten Mar-
kenihnlichkeit bei Kombinationsmarken’, i Wettbewerb in
Recht und Praxis, nr 1/2006, s. 21 och foljande sidor, s. 27.
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60. Med andra ord forefaller kombinationen
av en pastadd principiell regel som hémtats
fran en tidigare dom fran forstainstansrétten
och en annan som hdmtats fran en dom fran
domstolen att leda till ett ndstan oundvikligt
resultat, dér forstainstansritten praktiskt ta-
get forbigick fragan om den begreppsmas-
siga likheten, eftersom den i sin dom inte tog
hénsyn till samtliga faktiska omstédndigheter
i malet, vilket den var skyldig att gora enligt
rattspraxis. Sarskilt forbigick forstainstans-
ritten provningen av huruvida foérnamnet
paverkade varumérket Barbara Becker i be-
greppsmissigt hianseende och vilken sérskilj-
ningsférméga ett varumérke har som endast
bestar av ett efternamn.

61. Saledes anser jag att forstainstansrétten
har gjort sig skyldig till felaktig réttstillamp-
ning i den &verklagade domen, att 6verkla-
gandet ska bifallas pd den enda grund som
klaganden har aberopat och att domen ska
upphévas.

62. Eftersom den felaktiga rattstillimpning
som har konstaterats endast forefaller kunna
avhjdlpas genom att en bedomning gors av
de faktiska omsténdigheterna i enlighet med
foregdende punkt, och bortsett fran den om-
stindigheten att forstainstansrdtten sasom
framgar av domen inte prévade den andra av
de tva grunder som hade aberopats av sdkan-
den, finner jag att malet inte dr fardigt for av-
gorande, i den mening som avses i artikel 61.1
i domstolens stadga. Saledes foreslar jag att
malet &terforvisas till tribunalen for fornyad
provning.

VI — Rittegangskostnader

63. Eftersom jag har foreslagit att malet ska
aterforvisas till tribunalen kommer beslut om
rittegangskostnaderna i detta 6verklagande-
forfarande att meddelas i samband med att
maélet avgors slutligt.

VII — Forslag till avgorande

64. Mot bakgrund av ovanstdende over-
viganden foreslar jag att domstolen

1) upphéver den dom som Europeiska
gemenskapernas forstainstansrétt (for-
sta avdelningen) meddelade den 2
december 2008 i mal T-212/07, Har-
man International Industries mot har-
moniseringsbyran, i dess helhet,

2) aterforvisar malet till Europeiska
unionens tribunal, och

3) faststiller att beslut om réttegéngs-
kostnaderna kommer att meddelas i
samband med att malet avgors slutligt.
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