KONINKLIJKE KPN NEDERLAND

DOMSTOLENS DOM (sjitte avdelningen)
den 12 februari 2004 *

I mal C-363/99,

angdende en begiran enligt artikel 234 EG, frdn Gerechtshof te ’s-Gravenhage
(Nederldnderna), att domstolen skall meddela ett forhandsavgorande i det vid den
nationella domstolen anhingiga malet mellan

Koninklijke KPN Nederland NV

och

Benelux-Merkenbureau,

angdende tolkningen av artiklarna 2 och 3 i ridets forsta direktiv 89/104/EEG av
den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrdde 13, volym 17, s. 178),

* Riittegdngssprik: nederlindska.
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meddelar

DOMSTOLEN (sjitte avdelningen)

sammansatt av V. Skouris, tillférordnad ordférande pa sjitte avdelningen, samt
domarna C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues, R. Schintgen och F. Macken
(referent),

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren H. von Holstein,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit fran:

— Koninklijke KPN Nederland NV, genom K. Limperg och T. Cohen Jehoram,
advocaten,

— Benelux-Merkenbureau, genom J.H. Spoor och L. De Gryse, advocaten,

— FEuropeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks och H.M.
H. Speyart, bada i egenskap av ombud,

med hinsyn till forhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid férhandlingen den 15 november 2001
av: Koninklijke KPN Nederland NV, Benelux-Merkenbureau och kommissionen,
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och efter att den 31 januari 2002 ha hort generaladvokatens forslag till avgs-
rande,

foljande

Dom

Gerechtshof te ’s Gravenhage har, genom beslut av den 3 juni 1999 som inkom till
domstolen den 1 oktober samma &r, i enlighet med artikel 234 EG stillt nio frigor
om tolkningen av artiklarna 2 och 3 i rddets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 13, volym 17, s. 178) (nedan
kallat direktivet).

Frigorna har uppkommit i en tvist mellan Koninklijke KPN Nederland NV
(nedan kallat KPN) och Benelux-Merkenbureau (Benelux varumirkesbyra)
(nedan kallad BM). Tvisten har uppkommit med anledning av att BM beslutat
att inte registrera kdnnetecknet Postkantoor som varumirke for olika varor och
tjdnster, vilket begirts av KPN.
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Tillimpliga bestimmelser

De gemenskapsriittsliga bestimmelserna

Enligt forsta skilet i direktivet dr syftet med direktivet att nirma medlems-
staternas lagstiftning om varumirken till varandra for att avskaffa befintliga
olikheter som kan hindra den fria rorligheten for varor och det fria utbytet av
tjdnster samt snedvrida konkurrensen pa den gemensamma marknaden.

Sdsom framgir av tredje skilet dr syftet med direktivet emellertid inte att
genomfora ett fullstindigt nirmande av medlemsstaternas lagstiftning om
varumirken, utan det skall endast nirma medlemsstaternas lagstiftning till
varandra vad avser nationella bestimmelser som mest direkt paverkar den inre
marknadens funktion.

I sjunde skalet i direktivet anges att for att uppnd det mal som tillndrmningen av
medlemsstaternas lagstiftning om varumarken syftar till krivs det att villkoren for
erhdllande och vidmakthéllande av ett registrerat varumdrke i princip 4r identiska
i de olika medlemsstaterna och att grunderna for att vigra registrering eller for
ogiltighet avseende sjilva varumirket, till exempel frinvaro av sirskiljnings-
férméiga, skall anges pa ett uttbmmande sitt, dven om vissa av grunderna ir
valfria for medlemsstaterna som dirfor kan bibehélla eller inféra dessa grunder i
sina lagstiftningar.

Av tolfte skilet i direktivet framgar att alla medlemsstaterna i gemenskapen ir
bundna av Pariskonventionen for industriellt rittsskydd av den 20 mars 1883,
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senast dndrad i Stockholm den 14 juli 1967 (Férenta nationernas férdragssam-
ling, volym 828, nr 11847, s. 108, SO 1970:60) och att det ir nodvindigt att
direktivets bestimmelser helt dverensstimmer med bestimmelserna i nimnda
konvention.

Artikel 2 i direktivet, som har rubriken ”Tecken[*] som kan utgora ett
varumdrke”, har f6ljande lydelse: [I verensstimmelse med terminologin i ridets
forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirken anvinds nedan begreppet
kinnetecken i stillet for tecken. Overs. anm.]

?Ett varumirke kan utgoras av alla tecken som kan 4terges grafiskt, sirskilt ord,
inbegripet personnamn, figurer, bokstiver, siffror, formen pd en vara eller dess
forpackning, férutsatt att [kdnne]tecknen i friga kan sirskilja ett foretags varor
eller tjinster frin andra foretags.”

I artikel 3 i direktivet &terfinns registreringshinder och ogiltighetsgrunder, och i
artikel 3.1 och 3.3 foreskrivs foljande:

1. Foljande [kidnne]tecken och varumirken far inte registreras och om registre-
ring har skett skall de kunna ogiltigférklaras:

a) [Kinne]tecken som inte kan utgéra ett varumirke.

b) Varumirken som saknar sirskiljningsf6rmdga.
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c) Varumirken som endast bestr av [kinne]tecken eller upplysningar vilka i
handeln visar varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
anvindning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras framstillande eller
andra egenskaper hos varorna eller tjinsterna.

d) Varumirken som endast bestir av [kdnne]tecken eller upplysningar vilka i det
dagliga sprakbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit
att bli en sedvanlig beteckning for varan eller tjdnsten.

g) Varumirken som ir dgnade att vilseleda allmidnheten t.ex. med avseende pa
varans eller tjinstens art, kvalitet eller geografiska ursprung.

3. Ett varumirke skall inte vigras registrering eller ogiltigférklaras med st6d av
punkt 1 b, c eller d, om det fére tidpunkten f6r registreringsansékan och som en
foljd av det bruk som har gjorts av det har forvirvat sdrskiljningsfé6rméga. En
medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestimmelse skall gilla dven di
sdrskiljningsformdgan har forvirvats efter tidpunkten for registreringsansékan
eller tidpunkten for registreringen.”
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Beneluxlindernas enhetliga varumirkeslag

Beneluxlindernas enhetliga varumirkeslag dndrades med verkan frin och med
den 1 januari 1996 genom protokollet av den 2 december 1992 om dndring av
denna lag (Nederlands Traktatenblad 1993, nr 12) (nedan kallad BVML), i avsikt
att inférliva direktivet med rittsordningen i de tre medlemsstaterna i Benelux.

Enligt artikel 1 BVML giller foljande:

"Ett individuellt varumirke kan bestd av beteckningar, figurer, avtryck, sigill,
bokstiver, siffror, formen pa en vara eller dess férpackning och andra kinne-
tecken som kan sirskilja ett féretags varor.

Dock kan inte former som foljer av varans art, som ger varan ett betydande virde
eller som ger industriella resultat anses som varumirken.”

I artikel 6a.1-4 BVML f{6reskrivs foljande:

1. Benelux-Merkenbureau skall avsld en ans6kan om registrering nir

a) det kinnetecken for vilket registrering soks inte utgdr ett varumirke enligt
artikel 1, i synnerhet nir det helt och hillet saknar sirskiljningsférmaga,
sdsom foreskrivs i artikel 6 quinquies B.2 i Pariskonventionen,

1-1657



12

DOM AV DEN 12,2.2004 — MAL C-363/99

b) ansokan avser ett varumirke som 4syftas i artikel 4.1 och 4.2.

2. Vigran att registrera skall avse hela det kinnetecken som utgdr varumirket.
Vigran kan begrinsas till en eller flera av de varor som varumirket dr avsett for.

3. Benelux-Merkenbureau skall utan dréjsmdl skriftligen underritta s6kanden
om sin avsikt att helt eller delvis vigra registrering. Skilen for vigran skall anges
och sokanden skall ges tillfille att yttra sig inom en frist som faststills i till-
limpningsforeskrifterna.

4. Om Benelux-Merkenbureaus invindningar mot registrering inte &terkallas
inom den foreskrivna fristen skall ansdkan om registrering avslés helt eller delvis.
Benelux-Merkenbureau skall utan drojsmdl skriftligen underritta sokanden om
avslaget. Underrittelsen skall innehélla skilen for vigran och en hinvisning till
mojligheten att f3 beslutet verprovat enligt artikel 6b.”

I artikel 6b BVML foreskrivs foljande:

”Sokanden fir inom tvd ménader frin tidpunkten fér meddelandet enligt
artikel 6a fijirde stycket vicka talan vid Cour d’appel i Bryssel, Gerechtshof i
Haag eller Cour d’appel i Luxemburg och yrka att varumirket skall registreras.
Den adress sokanden eller dennes stillféretridare limnat vid ansokan avgor
vilken domstol som skall vara behorig.”
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I artikel 13 C f6rsta stycket BVML foreskrivs foljande:

”Ensamritten till ett varumirke som uttrycks i nigot av de nationella eller
regionala spraken i Beneluxlinderna skall omfatta 6versittningar till ndgot annat
av dessa sprak.

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

KPN gav den 2 april 1997 in en ansokan till BM om att ordet Postkantoor (som
kan 6versittas med postkontor) skulle registreras som varumirke f6r vissa varor
och tjdnster i klasserna 16, 35-39, 41 och 42 i enlighet med Nicedverens-
kommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och
tjdnster vid registrering av varumirken, med dndringar och tilligg (nedan kallad
Nicetdverenskommelsen). Dessa klasser avser bland annat papper, reklam,
forsikringar, utgivande av frimirken, byggsektorn, telekommunikation, trans-
portvisen, utbildning och teknisk utbildning och ridgivning.

BM underrittade KPN genom skrivelse av den 16 juni 1997 om att den tills vidare
beslutat att inte registrera varumarket, Skilen var att "kénnetecknet Postkantoor
endast beskriver de varor och tjinster som avses i klasserna 16, 35-39, 41 och 42
i forhéllande till ett postkontor” och att ”det sdledes saknar sirskiljningsformaga
i den mening som avses i artikel 6a.1 a i Beneluxlindernas enhetliga
varumirkeslag”.
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KPN framstillde genom skrivelse av den 15 december 1997 en invindning mot
detta avslagsbeslut. BM bekriftade sitt avslagsbeslut genom skrivelse av den
28 januari 1998.

KPN vickte den 30 mars 1998 talan mot detta avslagsbeslut vid Gerechtshof
te ’s-Gravenhage. Nimnda domstol fann att det var nodvindigt att hidnskjuta
vissa fragor rérande tolkningen av BVML till Cour de Justice Benelux och att det
var nddvindigt att hinskjuta vissa andra fragor rérande tolkningen av direktivet
till domstolen.

Mot denna bakgrund beslutade Gerechtshof te ’s-Gravenhage att vilandeférklara
malet och stilla féljande nio tolkningsfrigor till domstolen:

1) Skall Benelux-Merkenbureau — som enligt protokollet av den 2 decem-

2)

ber 1992 om indring av Beneluxlindernas enhetliga varumirkeslag (Trb.
1993, 12) skall underséka huruvida det vid ans6kningar om registrering av
varumirken foreligger sidana absoluta registreringshinder som anges i artikel
3.1 jimford med artikel 2 i ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21
december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omride 13, volym 17, s. 178) —
inte bara ta hinsyn till kinnetecknet sisom det har angivits i anskan, utan
dven beakta alla andra relevanta fakta och omstindigheter som myndigheten
kinner till, bland annat sidana som sékanden har underrittat den om (till
exempel att kidnnetecknet redan fore ansékan i stor omfattning anvindes av
sokanden som varumirke for varorna i friga eller att det av en undersékning
framgdr att kdnnetecknet inte dr dgnat att vilseleda allmidnheten {6r de varor
och/eller tjdnster som angivits i ansékan)?

Giller svaret pd den forsta frigan ocksd for Benelux-Merkenbureaus
bedémning nir den underséker om de invindningar som gjorts mot regi-
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strering har vederlagts av stkanden, och for dess beslut att helt eller delvis
avsld ansokan om registrering av varumirket enligt artikel 6a fjirde stycket
BVML?

Giller svaret pd den forsta frigan dven for den bedémning som en domstol
skall gora avseende en sidan ansokan som avses i artikel 6b i BVML?

Tillhér, mot bakgrund av artikel 6d B 2 i Pariskonventionen, siddana varu-
mirken som bestdr av kinnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar
varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde,
geografiska ursprung, tiden for deras framstillande eller andra egenskaper
hos varorna eller tjinsterna de varumarken som enligt artikel 3.1 ¢ i direktivet
inte far registreras eller, om registrering har skett, skall ogiltigférklaras, dven
om sammansittningen inte dr den (enda eller mest) sedvanliga beteckningen?
Har det i detta sammanhang nigon betydelse om det finns f3 eller manga
konkurrenter som kan ha ett intresse av att ha mdojlighet att anvinda sddana
upplysningar (jimfoér Cour de Justice Benelux dom av den 19 januari 1981,
NJ 1981, s. 294 i mélet Ferrero & Co. S.p.A. mot Alfred Ritter, Schokola-
defabrik GmbH (Kinder))?

Har det ndgon betydelse att rdtten till ett varumirke som ir uttryckt pa ett av
de nationella eller regionala spriken 1 Beneluxomridet enligt
artikel 13 C BVML dven omfattar varumirkets dversittning till nigot annat
av dessa sprak?

a) Skall man vid bedémningen av huruvida ett kiinnetecken, som bestir av ett
(nytt) ord som bestdr av delar som var och en for sig saknar sirskilj-
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ningsférmdga avseende de varor eller tjdnster for vilka varumirket har
ansokts, dverensstimmer med den definition av ett varumirke som ges i
artikel 2 i direktivet (och i artikel 1 BVML) anse att ett sidant (nytt) ord i
princip har sdrskiljningsformaga?

b) Om svaret pa sistnimnda friga dr nekande, skall man da anta att ett
sddant ord (bortsett frin det fallet att det forvirvat sirskiljningsférmaga
genom inarbetning (inburgering)) i princip saknar sirskiljningsférmaga
och att det fir sidan endast om det finns ytterligare omstindigheter som
medfor att sammansiteningen blir en storre enhet 4n summan av dess
delar?

Har det dirvid ndgon betydelse att kdnnetecknet 4r det enda begreppet,
eller 4tminstone det vanliga begreppet, for att ange ifrigavarande kvalitet
eller (kombinationen av) kvaliteter, att det finns synonymer som rimligen
kan anvindas eller att ordet anger en sddan kvalitet hos varan eller tjinsten
som inom handeln anses vara av grundliggande betydelse eller att den
snarare anses vara av underordnad betydelse?

Har det dirvid ndgon betydelse att ritten till ett varumirke som r uttryckt
pé ett av de nationella eller regionala spraken i Beneluxomridet enligt
artikel 13 C BVML iven omfattar varumirkets Oversittning till nigot
annat av dessa sprak?

6) Ar enbart den omstindigheten att en ansdkan om registrering av ett beskri-
vande kdnnetecken som varumirke gjorts for varor och/eller tjdnster med
avseende pd vilka det inte 4dr beskrivande tillricklig for att kunna faststilla att
kannetecknet har sirskiljningsférmdga i friga om dessa varor eller tjanster
(till exempel kinnetecknet Postkantoor (postkontor) fér mobler)?
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Om svaret pé sistndmnda fraga dr nekande, skall man vid faststillande av om
ett sidant beskrivande kdnnetecken har sirskiljningsf6rmiga med avseende
pé sddana varor och/eller tjdnster ta hinsyn till den mojlighet att (en del av)
allminheten, pa grund av kidnnetecknets beskrivande karaktir, inte uppfattar
kinnetecknet som sirskiljande f6r (alla eller ndgra av) dessa varor eller
tjanster?

Ar det — eftersom Beneluxstaterna har bestdmt att ansokningar fore regi-
streringen skall prévas av Benelux-Merkenbureau — for att kunna besvara de
ovannimnda frigorna av betydelse att det i regeringarnas gemensamma
kommentar anges att Benelux-Merkenbureau vid prévningen enligt artikel 6a
BVML ’skall forfara forsiktigt och dterhdllsamt och dirvid ta hinsyn till alla
intressen i industrin och handeln samt i de fall ddr det 4r uppenbart att
ansokningarna inte kan bifallas antingen verka f6r att hindret undanréjs eller
avsld ansdkan’? For det fall frigan besvaras jakande, enligt vilka normer skall
det bedémas om det dr uppenbart att en ansdkan skall avslis?

Ritten utgdr fran att det, ndr ett kdnnetecken registrerats som varumirke, vid
ett forfarande om ogiltigférklaring av registreringen inte krivs att ’det 4r
uppenbart att kdnnetecknet inte kan registreras’.

Ar det forenligt med direktivet och Pariskonventionen att registrera ett kin-
netecken for vissa varor eller tjinster med den inskrinkningen att registre-
ringen endast giller under férutsdttningen att varorna eller tjinsterna inte har
en eller flera egenskaper (till exempel vid en ansbkan om registrering av
kinnetecknet Postkantoor for tjinsterna direktpostkampanjer och utgivande
av frimirken, *f6rutsatt att dessa inte ir relaterade till ndgot postkontor’)?

Har det for att kunna besvara fridgorna ndgon betydelse att ett liknande
kdnnetecken har registrerats som varumirke i en annan medlemsstat for
liknande varor eller tjinster?”
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Den forsta, den andra och den tredje fragan

Den hinskjutande domstolen har stillt den forsta frigan for att f4 klarhet i
huruvida artikel 3 i direktivet skall tolkas sd, att en myndighet som &r behorig att
registrera varumirken skall beakta varumairket sisom det har angivits i ansékan
och dessutom samtliga relevanta fakta och omstindigheter som myndigheten
kianner till. Den hinskjutande domstolen har stillt den andra och den tredje
frigan, som kommer att provas gemensamt, for att fi klarhet i ndr under
forfarandet som den behoriga myndigheten skall beakta samtliga relevanta fakta
och omstindigheter, och, for det fall talan vicks vid domstol, huruvida dven
domstolen skall beakta dessa fakta och omstindigheter.

Yitranden som har inkommit till domstolen

KPN har gjort gillande foljande. Vid sin bedémning av huruvida ett varumirke
kan registreras skall BM inte endast beakta varumirket utan dven vissa notoriska
fakta och de uppgifter som getts in av sokanden. BM far emellertid inte beakta
andra relevanta fakta och omstindigheter 4n de som den kinner till d& ansdkan
ges in.

BM skall tillimpa samma kriterier sivil under den provisoriska beddmningen
som under den slutliga bedémningen av en registreringsansokan. BM maéste dock
under den slutliga bedomningen f4 beakta sddana relevanta omstindigheter som
den fatt kinnedom om efter den provisoriska bedomningen.
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Den domstol som har att prova en talan mot ett beslut frdin BM ir slutligen
skyldig att préva samma omstindigheter som de som BM lade till grund for sin
bedémning.

BM har anfért foljande. BM skall beakta samtliga fakta och omstindigheter som
den kinner till och som avser frigan huruvida varumirket, sdsom det har angivits
i ansokan, kan ha sirskiljningsfé6rmaga betriffande de varor och tjdnster for vilka
varumirket har ansokts, BM fir sdledes inte inskrinka sin bedomning till att
endast avse de uppgifter som ldmnats av s6kanden eller som dr notoriska. For det
fall BM har for avsikt att grunda sin bedomning pd sddana omstindigheter som
sokanden inte kidnner till, skall BM bereda s6kanden tillfille att yttra sig i enlighet
med principen om ritt till férsvar.

Skyldigheten att beakta samtliga relevanta fakta och omstindigheter skall for
Ovrigt iakttas under hela forfarandet infor BM.

Den domstol som har att prova en talan mot ett beslut frdin BM skall slutligen
gora sin beddmning av registreringsansékan mot bakgrund av samtliga de fakta
och omstindigheter som BM kinde till d4 den fattade sitt slutliga avslagsbeslut.
Nidmnda domstol far dock inte beakta sidana nya omstindigheter som dberopats
for forsta gingen vid domstolen.

Kommissionen har gjort gillande foljande. Det 4r inte mdjligt att tinka sig en
abstrakt bedémning av det s6kta varumirket eller av frAgan huruvida nigot av
registreringshindren 1 artikel 3 i direktivet foreligger betriffande varumarket.
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Svaret pa denna frdga beror pa varje varumairkes betydelse, sirskilt nir det giller
ordmirken. Detta beror i sin tur pd hur varumirket anvinds i ekonomiska och
sociala férbindelser, sirskilt i forhallande till den allminhet som dr malgrupp for
det avsedda varumdrket. Vidare idr det skydd som begirs aldrig absolut, utan det
giller vissa varor eller tjanster som skall anges i ansékan om varumirkesregist-
rering. Frdgan huruvida varumadrket kan sirskilja ett féretags varor eller tjdnster
fran andra foretags skall alltid bedomas utifrdn de varor eller tjinster for vilka
varumirket har ansokts.

Det dr visserligen riktigt att medlemsstaterna ir fortsatt helt fria att foreskriva
forfaranderittsliga bestimmelser om varumirken. Iakttagandet av direktivets
materiella bestimmelser fir dock inte villkoras av i vilken fas av forfarandet som
drendet befinner sig. Skyldigheten att prova ansbkan om varumirkesregistrering
med beaktande av konkreta omstindigheter skall darfor uppfyllas sdvil av den
behoriga myndigheten som av behorig domstol.

Domstolens svar

Vad betriffar frdgan huruvida en behérig myndighet vid sin provning av en
ansokan om varumirkesregistrering skall beakta samtliga relevanta fakta och
omstandigheter, anges i tolfte skilet i direktivet att ”alla medlemsstaterna i
gemenskapen ir bundna av Pariskonventionen for industriellt rattsskydd” och att
?[d]et dr nodvindigt att detta direktivs bestimmelser helt 6verensstimmer med
bestimmelserna i Pariskonventionen”.

I-1666



30

31

32

33

34

KONINKLIJKE KPN NEDERLAND

I artikel 6 quinquies C.1 i Pariskonventionen anges emellertid att ”[v]id
bedémande av om ett mirke skall dtnjuta skydd bor avseende fistas vid alla
faktiska omstindigheter, sirskilt vid den tidslingd under vilken mirket varit i

bruk”.

For det andra far den behériga myndigheten inte géra en abstrakt bedémning da
den provar ansékan om varumirkesregistrering och d& den dirvid bland annat
prévar huruvida varumirket har sdrskiljningsformaga, huruvida det beskriver
egenskaper hos de berérda varorna eller tjansterna och huruvida varumirket
blivit generiskt.

Vid denna bedémning ankommer det ndmligen pa den behériga myndigheten att
beakta de egenskaper som ér utmirkande f6r det varumirke som avses i ansékan
om varumirkesregistrering, ddribland varumirkets art (ordmirke, figurmirke
med mera), och, for det fall det 4r friga om ett ordmirke, varumirkets betydelse,
for att avgéra huruvida det omfattas av de registreringshinder som anges i artikel
3 i direktivet.

Eftersom registrering av ett varumairke alltid begérs f6r de varor och tjanster som
avses i anstkan, skall dessutom en konkret bedémning utifrdn nimnda varor eller
tjinster goras av frigan huruvida varumirket omfattas av ndgot av de
registreringshinder som anges i artikel 3 i direktivet.

Ett varumirkes sirskiljningsf6rmdga i den mening som avses i artikel 3.1 b i
direktivet skall bedémas utifrdn dessa varor eller tjdnster och hur den relevanta
allminheten uppfattar varumirket. Denna relevanta allminhet utgérs ddrvid av
en normalt informerad samt skiligen uppmirksam och upplyst genomsnittskon-
sument av ifrdgavarande varor eller tjdnster (se bland annat dom av den 8 april
2003 i de férenade milen C-53/01-C-55/01, Linde m.fl., REG 2003, s. I-3161,
punkt 41, och av den 6 maj 2003 i mal C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793,
punkterna 46 och 75).
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Den behériga myndigheten skall vid sin beddmning beakta samtliga relevanta
fakta och omstindigheter, inklusive, i forekommande fall, resultatet av en studie
som ges in av sbkanden till styrkande exempelvis av att varumirket inte saknar
sdrskiljningsférmdga och att det inte r vilseledande.

Vad giller frigan nir under forfarandet som den behoriga myndigheten skall
beakta samtliga relevanta fakta och omstindigheter, och, for det fall det enligt
nationell lagstiftning 4r méjligt att vicka talan vid domstol mot den behoriga
myndighetens beslut, huruvida denna domstol dven skall beakta dessa fakta och
omstindigheter, understryker domstolen att den behoriga myndigheten skall
beakta samtliga relevanta fakta och omstindigheter innan den fattar ett slutligt
beslut om en ansékan om varumirkesregistrering. I friga om en domstol vid
vilken talan vickts mot ett beslut om en ansokan om varumirkesregistrering,
framhdller domstolen vidare att nimnda domstol dven skall beakta samtliga
relevanta fakta och omstindigheter inom grinserna fo6r den provningsritt som
foreskrivs for domstolen i tillimplig nationell lagstiftning.

Den férsta, den andra och den tred]'e fragan skall sdledes besvaras pé foljande sitt.
Artikel 3 i direktivet skall tolkas s, att en myndlghet som dr behdrig att registrera
varumirken skall beakta varumirket sdsom det har angivits i ansékan och
dessutom samtliga relevanta fakta och omstindigheter.

En sidan myndighet skall beakta samtliga relevanta fakta och omstindigheter
innan den fattar ett slutligt beslut om en anstkan om varumirkesregistrering. I
friga om en domstol vid vilken talan vickts mot ett beslut om en anstkan om
varumdrkesregistrering skall nimnda domstol dven beakta samtliga relevanta
fakta och omstindigheter inom grinserna for den provningsritt som foreskrivs
for domstolen i tillimplig nationell lagstiftning.
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Den nionde fragan

Domstolen kommer att préva den nionde frigan som andra punkt i denna dom.
Den hinskjutande domstolen har stillt denna friga for att f3 klarhet i huruvida
den omstindigheten att ett varumirke registrerats i en medlemsstat fér vissa varor
eller tjdnster har ndgon betydelse f6r den bedémning som gérs av den myndighet
som 4r behorig att registrera varumirken i en annan medlemsstat av en ansékan
om registrering av ett liknande varumirke for sddana varor eller tjéinster som
liknar dem f6r vilka det forsta varumirket registrerats.

Yitranden som har inkommit till domstolen

KPN har gjort géllande f6ljande. Att ett varumirke registreras i en medlemsstat
for vissa varor eller tjinster innebir inte att detta eller ett liknande varumirke
under alla omstindigheter dven skall registreras i andra medlemsstater f6r samma
varor eller tjdnster. Ett visst varumérke har nimligen inte nédvindigtvis samma
sdrskiljningsf6rmdga 1 var och en av medlemsstaterna. Det skall i varje
medlemsstat géras en beddmning av i vilken mén ifrdgavarande varumirke har
sdrskiljningsformaga som kan uppfattas av allmidnheten och som skall beaktas i
denna medlemsstat.

BM har anfort foljande. BM skall vid sin beddmning beakta det varumirke som
avses i ans6kan om varumérkesregistrering, dock inte de varumirken betriffande
vilka registrering gjorts i de andra medlemsstaterna. Ett varumirke kan vidare ha
registrerats i en annan medlemsstat trots att det inte hade ursprunglig sirskilj-
ningsformiga pa den grunden att det foérvirvat sirskiljningsformiga genom
inarbetning i ndmnda medlemsstat och att sékanden fitt detta faststillt. Ett
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varumirke forvirvar slutligen inte sirskiljningsférmaga pa grund av att ett annat
varumirke som ocksd saknar sirskiljningsférmaga felaktigt registrerats. Det gér
inte att undvika att felaktiga bedémningar gérs, men felen skall inte nédvindigt-
vis begds pd nytt pd grund av en felaktig tolkning av allminna rittsprinciper
sdsom principen om skydd fér berittigade forvintningar och rittssikerhets-
principen.

Kommissionen har gjort gillande féljande. En slutlig registrering som gors i en
medlemsstat efter det att registreringshindren kontrollerats kan utgoéra en
fingervisning for de behoériga myndigheterna i andra medlemsstater for deras
kontroll enligt artikel 3.1 b-d i direktivet. Vad giller ordmirken 4r en sidan
registrering emellertid endast relevant om det berérda ordet terfinns i ett av de
sprak som anvinds i ifrdgavarande varumirkeslagstiftning. Under alla omstindig-
heter ger en dylik registrering endast en fingervisning och den kan inte ersitta den
bedémning som skall géras av de behériga myndigheterna i andra medlemsstater
av de konkreta omstindigheterna i varje fall med beaktande av det skydd som
berdrda kretsar i nimnda medlemsstater dtnjuter.

Domstolens svar

Sdsom angetts i punkt 32 i denna dom ankommer det pd den behériga
myndigheten att beakta de egenskaper som dr utmarkande f6r det varumérke som
avses i ansdkan om varumirkesregistrering for att avgora huruvida det omfattas
av de registreringshinder som anges i artikel 3 i direktivet. Sdsom domstolen
erinrat om i punkt 33 i denna dom begirs registrering av ett varumirke dessutom
alltid f6r de varor och tjidnster som avses i ansékan om varumdirkesregistrering.
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Att ett varumirke registrerats i en medlemsstat f6r vissa varor eller tjinster kan
sdledes inte ha ndgon betydelse for fragan huruvida ett liknande varumirke,
betriffande vilket registrering begirs i en annan medlemsstat for liknande varor
eller tjdnster, omfattas av de registreringshinder som anges i artikel 3 i direktivet.

Den nionde frdgan skall siledes besvaras pa f6ljande sitt. Den omstindigheten att
ett varumirke registrerats i en medlemsstat Or vissa varor eller tjéinster har inte
ndgon betydelse fo6r den bedémning som gérs av den myndighet som 4r behérig
att registrera varumirken i en annan medlemsstat av en anstkan om registrering
av ett liknande varumairke f6r sddana varor eller tjanster som liknar dem for vilka
det forsta varumirket registrerats.

Den fjirde fragan

Domstolen kommer att prova den fjarde fragans férsta del som tredje punkt i
denna dom. Den hinskjutande domstolen har stillt denna delfriga for att fa
klarhet i huruvida artikel 3.1 c i direktivet utgér hinder mot registrering av ett
varumirke som endast bestdr av kdnnetecken eller upplysningar vilka i handeln
visar egenskaper hos de varor eller tjanster f6r vilka varumirket har ansokts, nir
det finns kdnnetecken eller upplysningar som dr vanligare for att visa samma
egenskaper. Den hinskjutande domstolen har stillt frigan dven for att f3 klarhet i
huruvida det har ndgon betydelse f6r hur fragan skall besvaras att det finns f3 eller
mdnga konkurrenter som kan ha ett intresse av att anvinda de kdnnetecken eller
upplysningar som varumérket bestdr av. Vidare har den hinskjutande domstolen
stillt den fjirde frigans andra del for att fa klarhet i vilka konsekvenserna ar for
tillimpningen av denna bestdimmelse att det i en nationell lagstiftning féreskrivs
att den ensamritt som en behérig myndighet i ett omrdde dir det finns flera
officiella sprk tillerkdnner ett varumérke genom att registrera det pa ett av dessa
sprak dven omfattar varumirkets 6versittning till de andra officiella spraken.
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Yittranden som har inkommit till domstolen

KPN har gjort gillande féljande. Det ir inte ovanligt att ett varumdirke som ar
giltigt registrerat ger vissa associationer eller dr av beskrivande karaktir. Ett
sddant varumirke kan emellertid inte vigras registrering dven om det for en viss
malgrupp spontant anspelar pd egenskaper hos de varor betriffande vilka
varumirket registrerats. Kinnetecken som vid ansokningstillfillet inte innehdller
en vanlig upplysning om en viss kvalitet hos produkterna, utan endast ger vissa
associationer, kan inte anses vara kinnetecken i den mening som avses i
artikel 3.1 c i direktivet.

Det ir viktigt att veta om konkurrenterna har alternativa 16sningar. Ju fler
alternativa losningar som star en konkurrent till buds, desto mindre blir nimligen
risken att hans mojligheter begrinsas att anvinda ett kdnnetecken som ger vissa
associationer sdsom ett kdnnetecken med sirskiljningsforméga.

BM har anfért foljande. Registreringshindret i artikel 3.1 ¢ i direktivet dr
tillimpligt d4 ett varumarke endast bestdr av kdnnetecken eller upplysningar vilka
i handeln visar egenskaper hos de varor eller tjdnster for vilka varumirket har
ansokts. Det saknar for bestimmelsens tillimplighet betydelse att det finns andra
mojligheter 4n just dessa kinnetecken eller upplysningar for att visa samma
egenskaper. Detta har slagits fast i dom av den 4 maj 1999 i de férenade
mdlen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779).

Huruvida det finns 3 eller manga konkurrenter som vill anvinda ifrdgavarande
kidnnetecken eller upplysningar idr vidare inte avgorande for tillimpningen av
artikel 3.1 c i direktivet.
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Enligt varumirkesritten i Beneluxomridet anses slutligen nimnda omréde vara
en odelbar enhet. Detta innebidr att om ett kdnnetecken dr av beskrivande
karaktir i endast en medlemsstat inom Beneluxomradet eller pd endast ett av
spraken dir, eller om det inom nimnda omride saknar sdrskiljningsformaga av
ndgon annan anledning, skall registrering av kidnnetecknet eller upplysningen som
varumirke vigras avseende hela Beneluxomradet.

Under dberopande av domen i det ovanndmnda mélet Windsurfing Chiemsee har
kommissionen gjort géllande att det i artikel 3.1 c i direktivet féreskrivna forbudet
mot beskrivande varumirken har till syfte att kdnnetecken som beskriver
produkters egenskaper skall kunna anvindas fritt av alla. Det ér i detta avseende
inte nédvindigt att det finns en aktuell eller konkret risk fé6r monopolisering fér
att dylika varumirken skall forbjudas. Huruvida det finns synonymer for sddana
kinnetecken eller upplysningar som kan beskriva varors egenskaper saknar
dessutom betydelse.

Aven fragan huruvida det finns f4 eller manga konkurrenter som kan paverkas av
den monopolisering som sker pd grund av registrering av ett varumirke som
endast bestdr av dylika kdnnetecken eller upplysningar saknar enligt kommissio-
nen betydelse.

Domstolens svar

Betriffande den fragans forsta del erinrar domstolen om att enligt artikel 3.1 c i
direktivet skall registrering inte ske av varumirken som endast bestir av
kinnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar egenskaper hos de varor eller
tjdnster for vilka varumirket har ansokts.
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Sdsom domstolen redan har slagit fast (domen i de ovannimnda mélen
Windsurfing Chiemsee, punkt 25, Linde m.fl., punkt 73, och Libertel, punkt 52)
ar artikel 3.1 ¢ i direktivet avsedd att frimja en malsittning av allménintresse,
nimligen att dylika kinnetecken och upplysningar kan anvindas fritt av alla.
Denna bestimmelse hindrar siledes att sidana kinnetecken eller upplysningar
forbehills ett enda foretag genom att de registreras som varumirke.

Detta allminintresse innebidr nidmligen att samtliga kdnnetecken eller upplys-
ningar som visar egenskaper hos de varor eller tjanster for vilka varumérket har
ansokts skall std till samtliga féretags forfogande s3 att de kan anvinda dem f6r
att beskriva samma egenskaper hos sina egna produkter. Varumirken som endast
bestar av dylika kinnetecken eller upplysningar far siledes inte registreras, om sd
inte kan ske med tillimpning av artikel 3.3 i direktivet.

Mot denna bakgrund skall den behoriga myndigheten enligt artikel 3.1 ¢ i
direktivet gora en bedomning av huruvida det varumirke som avses i ansokan om
varumirkesregistrering for nirvarande enligt uppfattningen i de berorda
kretsarna beskriver egenskaper hos de aktuella varorna eller tjinsterna, eller om
det ir troligt att en sddan uppfattning kan uppkomma i framtiden (se, for ett
liknande resonemang, domen i det ovannimnda madlet Windsurfing Chiemsee,
punkt 31). For det fall den behoriga myndigheten efter sin bedémning kommer
fram till att s§ 4r fallet, skall den med tillimpning av artikel 3.1 c i direktivet
besluta att inte registrera varumirket.

Det saknar betydelse att det finns andra kinnetecken eller upplysningar som ar
vanligare in de som utgér nimnda varumirke och som anvinds for att visa
samma egenskaper hos de varor eller tjinster for vilka varumérket har ansokts.
Aven om det i artikel 3.1 ¢ i direktivet foreskrivs att varumirken skall bestd av
“endast” kinnetecken eller upplysningar vilka visar egenskaper hos de berorda
varorna eller tjinsterna for att de skall omfattas av det foreskrivna registrerings-
hindret, uppstills det diremot inte ndgot krav pd att dessa kdnnetecken eller
upplysningar skall vara det enda sittet for att visa nimnda egenskaper.
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Det ir inte heller av avgdrande betydelse att det 4r mdnga eller f4 konkurrenter
som kan ha ett intresse av att anvidnda de kdnnetecken eller upplysningar som
varumirket bestdr av. Varje aktor som for ndrvarande utbjuder eller i framtiden
kan komma att utbjuda varor eller tjinster som konkurrerar med dem som avses i
ansbkan om varumirkesregistrering, skall nimligen fritt kunna anvinda de
kinnetecken eller upplysningar som visar egenskaper hos dessa varor eller
tjdnster.

Vad betriffar den fjirde fragans andra del gor domstolen féljande bedémning.
Nir det i tillimplig nationell lagstiftning, sdsom 4r fallet i méilet vid den nationella
domstolen, foreskrivs att den ensamritt som en behorig myndighet i ett omrade
dér det finns flera officiella sprak tillerkdnner ett ordmérke genom att registrera
det pa ett av dessa sprak dven omfattar varumirkets oversittning till de andra
officiella spraken, finner domstolen att en sddan bestimmelse i sjilva verket
motsvarar registrering av flera olika varumirken.

Den nimnda myndigheten skall dirfor for var och en av dessa dversittningar
kontrollera att ordmirket inte endast bestdr av kinnetecken eller upplysningar
vilka i handeln visar egenskaper hos de varor eller tjdnster f6r vilka varumarket
har ansokts.

Den fjirde frigan skall siledes besvaras pé foljande sitt, Artikel 3.1 ¢ i direktivet
utgdr hinder mot registrering av ett varumirke som endast bestir av kiinnetecken
eller upplysningar vilka i handeln visar egenskaper hos de varor eller tjinster for
vilka varumirket har ansokts. Detta giller 4ven om det finns kinnetecken eller
upplysningar som #r vanligare for att visa samma egenskaper och oavsett hur
manga konkurrenter det finns som kan ha ett intresse av att anvinda de
kinnetecken eller upplysningar som varumirket bestir av.
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Nir det i tillimplig nationell lagstiftning foreskrivs att den ensamritt som en
behoérig myndighet i ett omrdde dér det finns flera officiella sprak tillerkdnner ett
ordmirke genom att registrera det pd ett av dessa sprdk dven omfattar varu-
mirkets versittning till de andra officiella spriken, skall nimnda myndighet f6r
var och en av dessa dversittningar kontrollera att ordmirket inte endast bestir av
kidnnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar egenskaper hos dessa varor
eller tjinster.

Den sjdtte fragan

Domstolen kommer att préva den sjitte frigans forsta del som fjarde punkt i
denna dom. Den hinskjutande domstolen har stillt denna delfriga for att fa
klarhet i huruvida artikel 3.1 i direktivet skall tolkas sd, att ett varumirke som
beskriver egenskaper hos vissa varor eller tjinster men som inte beskriver
egenskaper hos andra varor eller tjinster i den mening som avses i artikel 3.1 c i
direktivet nodvindigtvis skall anses ha sirskiljningsformdga i férhallande till
dessa andra varor eller tjdnster i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet.
For det fall den forsta delen besvaras nekande har den hinskjutande domstolen
stillt den sjdtte frigans andra del for att fi klarhet i huruvida det vid
bedémningen av om ett sidant varumirke har sirskiljningsforméga i forhallande
till vissa varor eller tjinster betriffande vilka det inte dr av beskrivande karaktir
skall beaktas mojligheten att allminheten inte uppfattar detta varumirke som att
det har sdrskiljningsférmaga for dessa varor eller tjinster pd grund av att det
beskriver egenskaper hos andra varor eller tjinster.

Yttranden som har inkommit till domstolen

KPN har anfort foljande. For det fall den hinskjutande domstolen med uttrycket
“beskrivande kinnetecken” avser ett ord i allmént spradkbruk si dr i detta fall
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villkoren i artiklarna 1 och 3 i direktivet uppfyllda avseende sirskiljnings-
formdgan da ansbkan betriffande ett sdant ord gors om varumirkesregistrering
for varor eller tjinster betriffande vilka det inte 4r av beskrivande karaktir, Ett
varumirkes sirskiljningsforméga skall vidare bedémas i forhallande till de varor
eller tjanster f6r vilka varumarket har ansékts och inte i forhallande till de varor
eller tjanster som kan ha ett samband med de varor eller tjinster for vilka
varumérket har ansokts.

BM har gjort gillande féljande. Ett varumirke som Postkantoor kan bland annat
ange den avsedda anvindningen av varor eller tjinster, exempelvis mébler som ir
avsedda att anvindas pd ett postkontor. Att ett varumirke kan uppfattas av den
berorda allmdnheten som en upplysning om egenskaper hos de berdrda varorna
eller tjinsterna, bland annat den avsedda anvindningen, innebir mot denna
bakgrund att varumairket inte kan anses vara ett varumirke i den mening som
avses i artikel 3.1 c i direktivet.

Aven om allminheten inte uppfattar varumsrket Postkantoor for vissa varor eller
tjanster som en upplysning i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet, skall
det emellertid 4nda inte anses vara limpligt som varumirke p grund av denna
bestimmelse. Det 4r ndmligen inte s8 mycket sittet pd vilket den berérda
allménheten f6r nirvarande uppfattar varumirket som 4r av intresse med
avseende pd artikel 3.1 ¢ i direktivet, utan i stillet huruvida varumérket i handeln
visar de egenskaper eller omstindigheter som redovisas i nimnda bestimmelse.
Det skall vidare beaktas hur den berorda kategorin hos allménheten rimligen kan
komma att uppfatta varumirket i framtiden.

Kommissionen har anfort foljande. Ett varumirkes sirskiljningsformaga skall
bedémas savil mot bakgrund av de varor eller tjinster betriffande vilka skydd
soks som mot bakgrund av hur en normalt informerad samt skiligen upp-
mirksam och upplyst genomsnittskonsument av nimnda varor eller tjdinster
uppfattar varumirket. Registreringshindren i artikel 3.1 b respektive artikel 3.1 c i
direktivet skall vidare bedomas separat, trots de 6verlappningar som kan
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forekomma i praktiken. Det 4r mot bakgrund av dessa villkor inte tillrdckligt att
ett varumirke inte uteslutande beskriver dessa varor eller tjanster for att det skall
anses att varumirket har sirskiljningsformdga betridffande dessa varor eller
tjanster.

Domstolens svar

Vad giller frigans forsta del framgar det av artikel 3.1 i direktivet att alla de
registreringshinder som anges dir skall tillimpas oberoende av varandra och
provas separat (se bland annat domen i det ovannimnda mélet Linde m.fl.,
punkt 67). Detta giller sirskilt de registreringshinder som anges i artikel 3.1 b, ¢
och d, dven om det dr uppenbart att de respektive tillimpningsomridena
overlappar varandra (se, for ett liknande resonemang, domen av den 4 okto-
ber 2001 i mal C-517/99, Merz & Krell, REG 2001, s. I-6959, punkterna 35 och
36).

De olika registreringshinder som uppriknas i artikel 3 i direktivet skall enligt
domstolens rittspraxis tolkas mot bakgrund av det allminintresse som ligger
bakom vart och ett av dem (se bland annat dom av den 18 juni 2002 i
mdl C-299/99, Philips, REG 2002, s. 1-5475, punkt 77, och domarna i de
ovanndmnda mdlen Linde m.fl., punkt 71, och Libertel, punkt 51).

Att ett varumirke inte omfattas av ett av dessa registreringshinder innebir sdledes
inte att det inte kan omfattas av ett annat registreringshinder (se, for ett liknande
resonemang, domen i det ovannimnda mélet Linde m.fl., punkt 68).
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Den behoriga myndigheten kan sdledes i synnerhet inte besluta att ett varumirke
saknar sirskiljningsformaga i férhillande till vissa varor eller tjdnster pa enbart
den grunden att varumirket inte beskriver dessa varor eller tjdnster.

Sdsom har angetts i punkt 34 i denna dom skall ett varumirkes sdrskiljnings-
formaga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet bedémas utifrdn de
varor eller tjanster for vilka varumirket har ansokts.

Vidare foreskrivs i artikel 13 i direktivet att ”[i] de fall d4 registreringshinder ...
foreligger endast for en del av de varor eller tjinster {6r vilka varumirket har
ansokts ..., skall vdgran att registrera ... endast avse dessa varor eller tjinster”.

Hirav foljer att da registrering begirs av ett varumirke for olika varor eller
tjdnster, skall den behdriga myndigheten kontrollera att varumirket inte omfattas
av nigot av de registreringshinder som anges i artikel 3.1 i direktivet i férhillande
till var och en av dessa varor eller tjinster. Myndigheten kan dirvid gora olika
bedémningar beroende pd vilka varor eller tjinster som prévas.

Den behoriga myndigheten fir sdledes inte besluta att ett varumiirke inte saknar
sdrskiljningsférméga foér vissa varor eller tjdnster pd enbart den grunden att
varumirket beskriver egenskaper hos andra varor eller tjinster, trots att
registrering begirs for samtliga dessa varor eller tjdnster.
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Vad giller frigans andra del skall ett varumirkes sdrskiljningsférmdga, i likhet
med vad som erinrats om i punkt 34 i denna dom, bedomas utifrin de varor eller
tjdnster for vilka varumirket har ansokts. Bedomningen skall dven goras utifrin
hur den relevanta allminheten uppfattar varumirket. Denna relevanta allminhet
utgors ddrvid av en normalt informerad samt skiligen uppmirksam och upplyst
genomsnittskonsument av dessa varor eller tjdnster.

For det fall den behériga myndigheten efter sin provning av ansékan om
varumirkesregistrering med beaktande av samtliga relevanta fakta och omstin-
digheter kommer fram till att en normalt informerad och skiligen uppmirksam
genomsnittskonsument av vissa varor eller tjdnster uppfattar ett varumirke som
om det saknade sirskiljningsférmdga i férhéllande till dessa varor eller tjdnster,
skall den sdledes vigra att registrera varumarket for dessa varor eller tjinster med
tillimpning av artikel 3.1 b i direktivet.

Det saknar ddremot betydelse att en normalt informerad och skiligen upp-
mirksam genomsnittskonsument av andra varor eller tjinster uppfattar samma
varumérke som om det beskrev egenskaper hos dessa andra varor eller tjanster i
den mening som avses i artikel 3.1 ¢ i direktivet.

Det foljer nimligen varken av artikel 3 eller av ndgon annan bestimmelse i
direktivet att ett varumirkes beskrivande karaktir i forhallande till vissa varor
eller tjdnster utgor ett hinder for registrering av detta varumirke fér andra varor
eller tjinster. I likhet med vad som anges i sjunde skilet i direktivet skall
registreringshindren for sjilva varumirket anges pd ett uttdmmande sitt.

Den sjitte fragan skall sdledes besvaras pa foljande sitt. Artikel 3.1 i direktivet
skall tolkas s4, att ett varumirke som beskriver egenskaper hos vissa varor eller
tjanster men som inte beskriver egenskaper hos andra varor eller tjanster i den
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mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet kan inte nodvindigtvis anses ha
sdrskiljningsférméaga i férhéllande till dessa andra varor eller tjinster i den mening
som avses i artikel 3.1 b i direktivet.

Att ett varumirke beskriver egenskaper hos vissa varor eller tjinster i den mening
som avses i artikel 3.1 c i direktivet saknar betydelse f6r bedomningen av samma
varumirkes sirskiljningsférmdaga i férhillande till andra varor eller tjinster i den
mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet.

Den femte fragan

Det kan inledningsvis erinras om att syftet med artikel 2 i direktivet dr att ange de
slags kidnnetecken som kan utgora ett varumirke (dom av den 12 december 2002 i
mél C-273/00, Sieckmann, REG 2002, s. I-11737, punkt 43) oberoende av de
varor eller tjinster for vilka skydd kan ha begirts (se, for ett liknande
resonemang, domen i det ovannimnda madlet Sieckmann, punkterna 43-55, i
det ovannimnda malet Libertel, punkterna 22-42, och dom av den 27 november
2003 i mal C-283/01, REG 2003, s. [-14313, punkterna 34-41). Det foreskrivs
siarskilt att “ord” och ”bokstiver” kan utgéra varumirken, forutsatt att de kan
sdrskilja ett foretags varor eller tjdnster frdn andra foretags.

Mot bakgrund av denna bestimmelse saknas anledning att anse att ett ord som
Postkantoor i férhéllande till vissa varor eller tjdnster inte skulle kunna uppfylla
varumirkets grundliggande funktion, vilken dr att f6r konsumenten eller
slutanvindaren garantera ursprunget i friga om en vara eller tjinst som
marknadsfors under varumirket, sd att denne utan risk for forvixling kan
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sdrskilja denna vara eller tjinst frin varor eller tjinster som har ett annat
ursprung (se bland annat dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon,
REG 1998, s. I-5507, punkt 28, samt i de ovannimnda méilen Merz & Krell,
punkt 22, och Libertel, punkt 62). Tolkningen av artikel 2 i direktivet forefaller
sdledes sakna betydelse for att slita tvisten.

Det foljer emellertid av ordalydelsen i den femte frigan att den hinskjutande
domstolen i sjilva verket har stillt frigan for att fi klarhet i huruvida ett
varumirke for vilket registrering har ansokts i forhdllande till vissa varor eller
tjdnster omfattas av ett registreringshinder. Frigan skall siledes forstds pa sa sitt
att den hidnskjutande domstolen begir att domstolen skall tolka artikel 3.1 i
direktivet.

Sédsom foljer av punkt 15 i denna dom har BM i mélet vid den nationella
domstolen grundat sig pd att “kinnetecknet Postkantoor endast beskriver .
[ifrdgavarande] varor och tjinster i férhllande till ett postkontor” for att komma
fram till att varumairket Postkantoor inte hade sirskiljningsformdaga.

Att varumirket Postkantoor eventuellt inte har sirskiljningsférmaga, vilket den
hinskjutande domstolen forutskickat, foljer av att varumirket beskriver egen-
skaper hos de berorda varorna och tjiansterna da det endast bestdr av delar som i
sig beskriver nimnda egenskaper.

S4som angetts i punkt 67 i denna dom skall alla de registreringshinder som anges i
artikel 3.1 i direktivet tillimpas oberoende av varandra och provas separat, dven
om det dr uppenbart att de respektive tillimpningsomridena f6r registrerings-
hindren i artikel 3.1 b, ¢ och d 6éverlappar varandra.
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Det kan sérskilt slas fast att ett ordmirke som beskriver egenskaper hos varor eller
tjanster i den mening som avses i artikel 3.1 ¢ i direktivet av denna anledning
nédvindigtvis saknar sirskiljningsférmaga i férhallande till dessa samma varor
eller tjanster i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet. Ett varumirke kan
emellertid av andra anledningar 4n att det eventuellt har beskrivande karaktir
sakna sirskiljningsforméga i férhéllande till varor eller tjdnster.

For att kunna limna ett dndamalsenligt svar till den hinskjutande domstolen skall
det sdledes anses att den har stillt den femte frigan, som prévas som femte punkt i
denna dom, for att f4 klarhet i huruvida artikel 3.1 c i direktivet skall tolkas s4, att
ett varumérke som utgors av ett ord som bestdr av delar som var for sig beskriver
egenskaper hos varor eller tjinster f6r vilka varumirket har ansékts kan anses i
sig inte beskriva egenskaper hos nimnda varor eller tjdnster, och, om s ir fallet,
pé vilka villkor. Den hidnskjutande domstolen har mot denna bakgrund frigat
huruvida det 4r av betydelse att ordet har synonymer eller att egenskaperna hos de
varor eller tjdnster som ordet kan beskriva dr av grundldggande eller underordnad
betydelse i kommersiellt hinseende.

Yittranden som har inkommit till domstolen

KPN har anfért f6ljande. Nir de delar som ett varumairke bestdr av saknar varje
sirskiljningsformaga i férhéllande till de varor eller tjdnster for vilka varumarket
har ansokts, dr det mest forekommande att dven varumirket saknar sirskilj-
ningsformdga. Om didremot de delar som varumairket bestdr av inte saknar varje
sirskiljningsformaga, utan endast antyder egenskaper hos de berérda varorna
eller tjinsterna, sa att de i teorin skulle kunna anvindas i handeln for att antyda
vissa av egenskaperna, kan varumirket emellertid ha sirskiljningsformdga i
forhallande till nimnda varor eller tjinster.
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BM har gjort gillande f6ljande. Varje varumirke, oavsett om det 4r sammansatt
eller ej, skall uppfylla de kriterier som anges i artiklarna 2 och 3.1 b-d i direktivet.
En ny sammansittning av ord som var for sig saknar sdrskiljningsférmaga saknar
redan av denna anledning sirskiljningsforméga.

Den friga som vanligast uppkommer 4r om en sammansittning av ord som var
for sig endast beskriver egenskaper hos de berérda produkterna dndd kan
forvirva tillricklig sdrskiljningsformaga, si att det varumirke som utgors av
denna sammansittning av ord i sig inte ir beskrivande i den mening som avses i
artikel 3.1 c i direktivet. For det fall sammansittningen endast utgdrs av att tva
icke sirskiljande men beskrivande delar fogats samman, kan denna sammansitt-
ning, trots att det i strikt mening 4r friga om en ny sddan, oftast inte anses ha
sdrskiljande karaktir.

Att det finns synonymer till ett varumirke som hypotetiskt dr av beskrivande
karaktir ar slutligen inte avgorande fo6r huruvida registreringen av ett sddant
varumirke ir giltig.

Kommissionen har anfért féljande. Ett varumirke som bestdr av delar som var for
sig saknar sidrskiljningsférmdga i férhéllande till de varor eller tjdnster f6r vilka
varumirket har ansékts saknar som huvudregel sjilvt sirskiljningsférméga, om
det inte fatt sirskiljningsformiga genom inarbetning. Varumirket kan dock ha
sdrskiljningsférmdga pd grund av underordnade omstindigheter, sisom en
dndring av den grafiska eller semantiska dtergivningen av sammansittningen av
bestadndsdelarna, som ger varumirket tillkommande egenskaper som samman-
taget gor att ett foretags varor eller tjinster kan sirskiljas frdn andra foretags. En
sddan bedémning skall dock alltid grundas pad konkreta omstindigheter i varje

enskilt fall.
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Domstolens svar

Enligt artikel 3.1 ¢ i direktivet skall registrering inte ske av varumirken som
endast bestdr av kdnnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas
eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde, geografiska
ursprung, tiden for deras framstillande eller andra egenskaper hos varorna eller
tjdnsterna.

Sdsom betonats i punkt 68 i denna dom skall de olika registreringshinder som
uppriknas i artikel 3 i direktivet tolkas mot bakgrund av det allméinintresse som
ligger bakom vart och ett av dem.

Av punkterna 54 och 55 i denna dom f6ljer att artikel 3.1 c i direktivet dr avsedd
att frimja en malsittning av allminintresse, ndmligen att kédnnetecken och
upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjanster for vilka
varumirket har ans6kts kan anvindas fritt av alla. Denna bestimmelse hindrar
siledes att sidana kinnetecken eller upplysningar forbehdlls ett enda foretag
genom att de registreras som varumérke.

For att ett varumirke som bestdr av ett ord som 4r en sammansittning av delar,
sdsom det som dr féremal fér provning i milet vid den nationella domstolen, skall
anses ha beskrivande karaktir i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet,
ar det inte tillrdckligt att det konstateras att var och en av dessa delar eventuellt
har beskrivande karaktir. Det méaste konstateras att ordet i sig har beskrivande
karaktir,

Det krivs for ovrigt inte att de kdnnetecken eller upplysningar som avses i
artikel 3.1 c¢ i direktivet och som varumirket bestdr av faktiskt anvinds vid
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tidpunkten for registreringsansokan for att beskriva sddana varor eller tjinster
som dem som ansbkan avser eller dessa varors eller tjdnsters egenskaper. Sisom
foljer av sjilva ordalydelsen i denna bestimmelse dr det tillrickligt att dessa
kidnnetecken och upplysningar kan anvindas f6r sidana dndamadl. Registrering av
ett ordmirke skall sdledes vigras med stéd av denna bestimmelse om dtminstone
en av dess potentiella betydelser avser en egenskap hos de berdrda varorna eller
tjdnsterna (se, for ett liknande resonemang med anledning av de identiska
bestimmelserna i artikel 7.1 ¢ i rddets foérordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgdva, omrdde 17, volym 2, s. 3), dom av den 23 oktober 2003 i
mdl C-191/01 P, harmoniseringsbyrdn mot Wrigley, REG 2003, s. 1-12447,
punkt 32).

Enbart en sammansittning av delar som var for sig beskriver egenskaper hos
varor eller tjdnster for vilka varumirket har ansokts fortsdtter som regel att
beskriva dessa egenskaper i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet. Att
endast forena dylika delar utan att goéra ndgon ovanlig dndring, sirskilt i
syntaktiskt eller semantiskt avseende, kan ndmligen bara ge upphov till ett
varumirke som endast bestdr av kidnnetecken eller upplysningar som i handeln
visar egenskaper hos nimnda varor eller tjinster.

Det kan emellertid anses att en sddan sammansittning inte dr beskrivande i den
mening som avses i artikel 3.1 ¢ i direktivet under forutsittning att den ger
upphov till ett intryck som ir tillrickligt avldgset frin det intryck som ges genom
att dylika delar blott férenas. Vad giller ordmirken, som skall uppfattas med
horseln i lika stor utstrickning som de skall uppfattas med synen (ldsas), skall ett
sddant villkor vara uppfyllt bdde vad giller det intryck som varumirket ger i
auditivt och i visuellt hinseende.

Ett varumirke som utgors av ett ord som bestdr av delar som var for sig beskriver
egenskaper hos varor eller tjdnster f6r vilka varumirket har ansékts beskriver i sig
ndmnda egenskaper i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet, om det inte
finns en uppfattbar skillnad mellan ordet och en enkel summering av de delar som
ordet bestdr av. En forutsittning for att en sddan skillnad skall anses foreligga ér
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antingen att ordet, pd grund av sammansittningens ovanliga karaktir i
forhéllande till nimnda varor eller tjinster, ger upphov till ett intryck som &r
tillriickligt avldgset frdn det intryck som ges genom att de upplysningar som
erhills genom de delar som ordet bestdr av blott férenas, s att ordet blir en stérre
enhet 4n summan av nidmnda delar, eller att det blivit en del av det dagliga
sprakbruket och dirvid erhallit en egen betydelse pa si sitt att ordet hidanefter dr
autonomt i forhallande till de delar som det bestdr av. I det senare fallet skall det
kontrolleras huruvida det ord som erhdllit en egen betydelse i sig inte har
beskrivande karaktir i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet.

Av de skil som redan redovisats i punkt 57 i denna dom saknar det fér 6vrigt
betydelse for bedomningen av huruvida ett sidant varumirke omfattas av
registreringshindret i artikel 3.1 c i direktivet om ordet har eller inte har
synonymer som kan beteckna samma egenskaper hos de varor eller tjinster som
anges i registreringsansokan.

Det saknar vidare betydelse huruvida de egenskaper hos varorna eller tjdnsterna
som kan beskrivas dr av grundldggande eller av underordnad betydelse i
kommersiellt hinseende. I enlighet med ordalydelsen i artikel 3.1 ¢ i direktivet
gors ndmligen ingen 4tskillnad utifrin de egenskaper som kinnetecknen eller
upplysningarna som varumirket bestdr av kan visa. Mot bakgrund av det
allménintresse som ligger bakom denna bestimmelse skall varje foretag dirvid
fritt kunna anvinda dylika kinnetecken eller upplysningar for att beskriva vilken
egenskap som helst hos sina egna produkter, oavsett vilken betydelse det har i
kommersiellt hiinseende.

I punkterna 59 och 60 i denna dom har domstolen slutligen besvarat fragan vilken
betydelse en nationell bestimmelse sdsom artikel 13 C {orsta stycket BVML kan
ha for tolkningen av artikel 3.1 c i direktivet.

Den femte fragan skall sdledes besvaras pd féljande sitt. Artikel 3.1 c i direktivet
skall tolkas s, att ett varumirke som utgors av ett ord som bestdr av delar som
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var for sig beskriver egenskaper hos varor eller tjdnster for vilka varumirket har
ansokts beskriver i sig egenskaper hos dessa varor eller tjanster i den mening som
avses i nimnda bestimmelse, om det inte finns en uppfattbar skillnad mellan
ordet och en enkel summering av de delar som ordet bestdr av. En forutsittning
for att en sddan skillnad skall anses foreligga dr antingen att ordet pd grund av
sammansittningens ovanliga karaktir i forhdllande till nimnda varor eller
tjdnster ger upphov till ett intryck som ir tillrickligt avldgset fran det intryck som
ges genom att de upplysningar som erhills genom de delar som ordet bestir av
blott férenas, sa att ordet blir en stérre enhet #n summan av nimnda delar, eller
att det blivit en del av det dagliga sprikbruket och dirvid erhdllit en egen
betydelse pa sd sitt att ordet hidanefter 4r autonomt i forhédllande till de delar
som det bestdr av. I det senare fallet skall det kontrolleras huruvida det ord som
erhdllit en egen betydelse i sig inte har beskrivande karaktir i den mening som
avses i artikel 3.1 c i direktivet.

Det saknar betydelse for bedomningen av huruvida ett sddant varumirke
omfattas av registreringshindret i artikel 3.1 c i direktivet om ordet har eller inte
har synonymer som kan beteckna samma egenskaper hos varorna eller tjdnsterna.
Det saknar vidare betydelse huruvida de egenskaper hos de varor eller tjinster
som anges i registreringsansdkan som kan beskrivas dr av grundliggande eller av
underordnad betydelse i kommersiellt hinseende.

Den attonde fragan

Domstolen kommer att prova den dttonde frigan som sjitte punkt i denna dom.
Den hinskjutande domstolen har stillt denna friga for att fi klarhet i huruvida
direktivet eller Pariskonventionen utgor hinder for att en myndighet som ér
behorig att registrera varumirken registrerar ett varumirke for vissa varor eller
tjdnster under forutsittning att de inte har en viss egenskap.
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Den hinskjutande domstolen har i detta avseende preciserat att frigan stillts for
att bringa klarhet i huruvida varumirket Postkantoor kan registreras exempelvis
for direktpostkampanjer och utgivande av frimdrken *f6rutsatt att dessa inte r
relaterade till ndgot postkontor”.

Yttranden som har inkommit till domstolen

KPN har gjort gillande att denna friga inte regleras av direktivet, varfor
domstolen inte har behorighet att besvara frigan. I andra hand har det gjorts
gillande att dylika begrinsningar &r tillitna och att det dr mojligt att godta eller
till och med uppstilla krav pd undantag i ansékan.

BM har gjort gillande foljande. Aven om forfaranderittsliga fragor enligt
direktivet omfattas av medlemsstaternas behorighet, géller 1 princip samma villkor
i samtliga medlemsstater f6r erhdllande och vidmakthallande av varumairkesrit-
tigheter. Bland dessa villkor aterfinns skyldigheten att tillse att utformningen av
registreringen motsvarar de normer som uppstillts pd det internationella planet,
bland annat den klassindelning som foreskrivs i Niceéverenskommelsen.

Enligt bestimmelserna i Nicedverenskommelsen dr det emellertid inte tilldtet att
registrera avsaknaden av en viss egenskap som inte pd ett objektivt sdtt kan
definieras som underkategori i en férteckning 6ver varor eller tjdnster.

Kommissionen har gjort gillande att domstolen inte dr behorig att uttala sig om
huruvida en nationell bestimmelse ir forenlig med Pariskonventionen. I andra
hand har det under dberopande av forordning nr 40/94 gjorts gillande att
artikel 3.1 c i direktivet inte utgdr nidgot hinder mot att varumirken som beskriver
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vissa varor eller tjanster vigras registrering for en del av de varor eller tjinster
som anges i ansOkan. Denna praxis tillimpas f6r 6vrigt av Byrdn for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyrin).

Domstolens svar

Genom Nicedverenskommelsen uppdelas varor och tjinster i klasser for att
underlitta registreringen av varumirken. I varje klass dterfinns olika varor eller
tjdnster.

Det 4r visserligen riktigt att ett foretag kan begira registrering av ett varumdrke
for samtliga varor eller tjinster i en sidan klass. Det saknas dock bestimmelser i
direktivet om att det ar férbjudet att begira registrering for endast vissa av dessa
varor eller tjinster.

Nir registrering begirs av ett varumirke for en hel klass i Nicedverenskommelsen
kan den behoriga myndigheten p4 samma sitt och med tillimpning av artikel 13 i
direktivet registrera varumirket endast for vissa varor eller tjanster i denna klass.
Detta 4r fallet om varumirket exempelvis saknar sdrskiljningsformdga betrif-
fande andra varor eller tjdnster for vilka varumirket har ansékts.

Det édr diremot inte tilldtet att den behériga myndigheten, da registrering begirs
for vissa varor eller tjinster, endast registrerar varumirket i den man varorna eller
tjdnsterna inte har en viss egenskap.
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Om en sddan praxis tillimpades skulle det medfora rittsosikerhet med avseende
pé varumirkesskyddets omfattning. Tredje man — sérskilt konkurrenter — skulle
som huvudregel inte hillas informerad om att det skydd som féljer av varumirket
betriffande vissa varor eller tjinster inte omfattar de produkter eller tjéinster som
har en viss egenskap. Konkurrenterna skulle pd sd sitt kunna foranledas att
underldta att som beskrivning av sina egna produkter anvinda de kinnetecken
eller upplysningar som varumirket bestir av och som dr beskrivande for denna
egenskap.

Eftersom direktivet siledes utgér hinder mot att tillimpa en sidan praxis, saknas
det anledning att prova fragan i den del den avser tolkningen av Pariséverens-
kommelsen.

Den &ttonde frdgan skall mot denna bakgrund besvaras pd féljande sitt.
Direktivet utgdr hinder f6r att en myndighet som &4r behorig att registrera
varumirken registrerar ett varumirke for vissa varor eller tjinster under
férutsittning att de inte har en viss egenskap.

Den sjunde fragan

Domstolen kommer att prova den sjunde fridgan som sista punkt i denna dom.
Den hinskjutande domstolen har stillt denna fraga for att f3 klarhet i huruvida
artikel 3 i direktivet utgdr hinder for att en myndighet som #r behorig att
registrera varumirken har som praxis att enbart vigra registrering av varumirken
betriffande vilka det dr uppenbart att ansokningarna inte kan bifallas.
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Yttranden som har inkommit till domstolen

KPN har gjort gillande f6ljande. I artikel 3.1 i direktivet féreskrivs att registrering
av varumirken antingen kan vigras eller, om registrering redan har skett,
forklaras ogiltig. Dirigenom fir medlemsstaterna registrera varumirken som
sedan kan ogiltigférklaras. Hirav foljer att medlemsstaterna i sin lagstiftning far
foreskriva att det vid registreringen endast dr varumirken betridffande vilka det ir
“uppenbart att ansokningarna inte kan bifallas” som skall vigras registrering.
Medlemsstaterna fir vidare ange de varumirken betriffande vilka det ar
“uppenbart att ansdkningarna inte kan bifallas” och de varumirken betriffande
vilka si inte ir fallet. Detta kriterium kan genomféras genom att ett varumarke
registreras, trots att det finns skilig anledning att tro att varumirket inte har
tillricklig sirskiljningsformaga. Nir det diremot 4r friga om en talan om
ogiltigforklaring av ett registrerat varumirke skall kriterierna i artiklarna 1 och 3 i
direktivet tillimpas strikt.

BM och kommissionen anser didremot att sedan direktivet tridde i kraft kan
Beneluxstaterna inte lingre stodja sig pd de gemensamma forarbeten avseende
BVML som utformats av Beneluxstaternas regeringar, ej heller pd den rittspraxis
som lagts fast av Cour de Justice Benelux, vilken har blivit obsolet pd grund av
direktivet. Beneluxstaterna skall i stillet stédja sig pa ordalydelsen i, syftet med
och omfattningen av artikel 3 i direktivet. I denna bestimmelse gors emellertid
inte ndgon skillnad mellan ansokningar som inte kan bifallas” och ansékningar
betraffande vilka det 4r ”uppenbart” att de ”inte kan bifallas”.

Domstolens svar

I punkt L6 sista stycket i kommentaren till protokollet av den 2 december 1992
om dndring av BVML anges att ”"BM:s kontrollarbete ... skall vara forsiktigt och
aterhdllsamt, och i detta skall beaktas alla intressen i niringslivet och det skall
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vara inriktat pd att den vid ansbkningar som uppenbart inte kan bifallas endast
skall antingen verka for att hindren for registrering undanréjs eller avsld
ansbkan” och att ”provningen skall ske inom de grinser som faststills i
rdttspraxis i Beneluxlidnderna, sdrskilt den frdn Cour de Justice Benelux”.

Aven om det i tredje skilet i direktivet féreskrivs att det inte forefaller vara
nddvindigt att nu genomfora ett fullstindigt nirmande av medlemsstaternas
lagstiftning om varumirken, anges i sjunde skilet att villkoren f6r erhallande och
vidmakthdllande av ett registrerat varumirke i princip 4r identiska i de olika
medlemsstaterna och att det ddrfor dr nodvindigt att grunderna for att vigra
registrering av sjilva varumairket anges pa ett uttémmande sitt i direktivet.

Direktivets systematik vilar vidare pa att en kontroll skall foregs registreringen,
dven om det dessutom inrittas en kontroll i efterhand genom direktivet. Den
provning som gors vid ansokningstillfillet av registreringshindren i bland annat
artikel 3 i direktivet skall vara grundlig och fullstindig for att forhindra att
varumirken registreras pa ett otillborligt sitt (se, fér ett liknande resonemang,
domen i det ovannimnda malet Libertel, punkt 59).

En medlemsstats behoriga myndighet skall siledes vigra att registrera varje
varumirke som omfattas av ett av de registreringshinder som anges i direktivet,
bland annat i dess artikel 3.

L artikel 3 i direktivet gérs emellertid inte ndgon skillnad mellan varumsirken som
inte kan registreras och varumirken betriffande vilka det dr “uppenbart” att de
inte kan registreras. En behorig myndighet far siledes inte registrera varumirken
som omfattas av ett av de registreringshinder som anges i artikel 3 med
motiveringen att det inte 4r friga om ett varumirke betriffande vilket “det dr
uppenbart att anstkan inte kan bifallas”.
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Den sjunde fragan skall siledes besvaras pd foljande sitt. Artikel 3 i direktivet
utgdr hinder for att en myndighet som dr behorig att registrera varumarken har
som praxis att enbart vigra registrering av varumirken betrdffande vilka ”det ér
uppenbart att ansokningarna inte kan bifallas”.

Rittegangskostnader

De kostnader som har fororsakats kommissionen, som har inkommit med
yttrande till domstolen, dr inte ersdttningsgilla. Eftersom forfarandet i forhallande
till parterna i mélet vid den nationella domstolen utgor ett led i beredningen av
samma mil, ankommer det pi den nationella domstolen att besluta om
rattegdngskostnaderna.

P4 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (sjitte avdelningen)

— angdende de frigor som genom beslut av den 3 juni 1999 har stillts av
Gerechtshof te’s-Gravenhage — f6ljande dom:

1) Artikel 3 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar skall tolkas sa, att en
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myndighet som dr behorig att registrera varumirken skall beakta varumirket
sdsom det har angivits i ansokan och dessutom samtliga relevanta fakta och
omstindigheter.

En sadan myndighet skall beakta samtliga relevanta fakta och omstindigheter
innan den fattar ett slutligt beslut om en ansékan om varumirkesregistrering.
I friga om en domstol vid vilken talan vickts mot ett beslut om en ansékan
om varumdirkesregistrering skall nimnda domstol #ven beakta samtliga
relevanta fakta och omstindigheter inom grinserna for den provningsritt
som foreskrivs for domstolen i tillimplig nationell lagstiftning.

Den omstindigheten att ett varumirke registrerats i en medlemsstat for vissa
varor eller tjanster har inte ndgon betydelse f6r den bedémning som gors av
den myndighet som dr behorig att registrera varumirken i en annan med-
lemsstat av en ans6kan om registrering av ett liknande varumirke fér sidana
varor eller tjinster som liknar dem for vilka det forsta varumirket registre-
rats.

Artikel 3.1 c i direktiv 89/104 utgor hinder mot registrering av ett varumirke
som endast bestir av kidnnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar
egenskaper hos de varor eller tjanster f6r vilka varumirket har ansokts. Detta
giller dven om det finns kidnnetecken eller upplysningar som #r vanligare for
att visa samma egenskaper och oavsett hur manga konkurrenter det finns som
kan ha ett intresse av att anvinda de kinnetecken eller upplysningar som
varumirket bestar av.

Nir det i tillimplig nationell lagstiftning foreskrivs att den ensamritt som en
behorig myndighet i ett omrade dér det finns flera officiella sprak tillerkéinner
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ett ordmirke genom att registrera det pa ett av dessa spriak dven omfattar
varumirkets oversittning till de andra officiella spriken, skall nimnda
myndighet fér var och en av dessa dversittningar kontrollera att ordmirket
inte endast bestdr av kinnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar
egenskaper hos dessa varor eller tjdnster.

Artikel 3.1 i direktiv 89/104 skall tolkas sa, att ett varumirke som beskriver
egenskaper hos vissa varor eller tjanster men som inte beskriver egenskaper
hos andra varor eller tjdnster i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet
inte nodvindigtvis kan anses ha sirskiljningsformaga i férhallande till dessa
andra varor eller tjdnster i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet.

Att ett varumirke beskriver egenskaper hos vissa varor eller tjdnster i den
mening som avses i artikel 3.1 c i direktiv 89/104 saknar betydelse for
bedémningen av samma varumirkes sirskiljningsf6rmaga i foérhallande till
andra varor eller tjanster i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet.

Artikel 3.1 c i direktiv 89/104 skall tolkas sa, att ett varumirke som utgors av
ett ord som bestar av delar som var for sig beskriver egenskaper hos varor
eller tjanster for vilka varumairket har ansokts beskriver i sig egenskaper hos
dessa varor eller tjinster i den mening som avses i nimnda bestimmelse, om
det inte finns en uppfattbar skillnad mellan ordet och en enkel summering av
de delar som ordet bestdr av. En forutsittning for att en sddan skillnad skall
anses foreligga 4r antingen att ordet pa grund av sammansittningens ovanliga
karaktir i forhdllande till nimnda varor eller tjanster ger upphov till ett
intryck som ar tillrackligt avligset fran det intryck som erhdlls genom att
upplysningar som ges genom de delar som ordet bestar av blott férenas, sa att
ordet blir en storre enhet in summan av nimnda delar, eller att det blivit en
del av det dagliga sprakbruket och darvid erhallit en egen betydelse pa sa sitt
att ordet hidanefter 4dr autonomt i férhéllande till de delar som det bestar av.
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I det senare fallet skall det kontrolleras huruvida det ord som erhéllit en egen
betydelse i sig inte har beskrivande karaktir i den mening som avses i artikel
3.1 c i direktiv 89/104.

Det saknar betydelse for bedémningen av huruvida ett sadant varumirke
omfattas av registreringshindret i artikel 3.1 c i direktiv 89/104 om ordet har
eller inte har synonymer som kan beteckna samma egenskaper hos de varor
eller tjinster som anges i registreringsansokan. Det saknar vidare betydelse
huruvida de egenskaper hos varorna eller tjinsterna som kan beskrivas ar av
grundldggande eller av underordnad betydelse i kommersiellt hdnseende.

6) Direktiv 89/104 utgor hinder for att en myndighet som dr behérig att regi-
strera varumirken registrerar ett varumirke for vissa varor eller tjdnster
under forutsittning att de inte har en viss egenskap.

7) Artikel 3 i direktiv 89/104 utgor hinder for att en myndighet som #r behorig
att registrera varumirken har som praxis att enbart vigra registrering av
varumirken betriffande vilka ”det dr uppenbart att ansokningarna inte kan

bifallas™.

Skouris Gulmann Cunha Rodrigues

Schintgen Macken

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 12 februari 2004.

R. Grass V. Skouris

Justitiesekreterare Ordforande
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