DOM AV DEN 9.3.2006 — MAL C-421/04

DOMSTOLENS DOM (férsta avdelningen)
den 9 mars 2006"

I mal C-421/04,

angiende en begiran om forhandsavgérande enligt artikel 234 EG, som framstillts
av Audiencia Provincial de Barcelona (Spanien), genom beslut av den 28 juni 2004
som inkom till domstolen den 1 oktober 2004, i malet

Matratzen Concord AG

mot

Hukla Germany SA,

meddelar

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden P. Jann samt domarna N. Colneric,
J.N. Cunha Rodrigues, M. Ile$i¢ (referent) och E. Levits,

generaladvokat: F.G. Jacobs,
justitiesekreterare: R. Grass,

* Rittegingssprik: spanska.
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MATRATZEN CONCORD

med beaktande av de yttranden som har avgetts av:

— Matratzen Concord AG, genom L. Gibert Vidaurre, abogado,

— Hukla Germany SA, genom 1. Davi Armengol, abogado,

— Férenade konungariket Storbritannien och Nordirland, genom C. Jackson, i
egenskap av ombud, bitridd av E. Himsworth, barrister,

— Euwropeiska gemenskapernas kommission, genom R. Vidal och N.B. Rasmussen,
bada i egenskap av ombud,

och efter att den 24 november 2005 ha hért generaladvokatens forslag till avgsrande,

foljande

Dom

Begiran om férhandsavgérande rér tolkningen av artiklarna 28 EG och 30 EG.
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Begiran har framstillts i ett mal mellan Matratzen Concord AG (nedan kallat
Matratzen Concord) och Hukla Germany SA (nedan kallat Hukla) angiende
giltigheten av ett nationellt varumarke.

Tillimpliga bestimmelser

Enligt artikel 28 EG skall "[k]vantitativa importrestriktioner samt atgdrder med
motsvarande verkan ... vara férbjudna mellan medlemsstaterna”.

I artikel 30 EG foreskrivs foljande:

"Bestimmelserna i artiklarna 28 och 29 skall inte hindra sddana forbud mot eller
restriktioner for import, export eller transitering som grundas pé ... intresset ... att
skydda industriell och kommersiell 4ganderétt. Sddana forbud eller restriktioner fir
dock inte utgéra ett medel for godtycklig diskriminering eller innefatta en fortickt
begrinsning av handeln mellan medlemsstaterna.”

I sjunde skilet i rddets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk
specialutgava, omride 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet) anges att "[f]6r
att uppnd det mal som tillndrmningen av de rittsliga bestimmelserna syftar till krivs
att villkoren for erhdllande och vidmakthéllande av ett registrerat varumirke ér i
princip identiska i de olika medlemsstaterna” och att "[g]runderna fér att végra
registrering eller for ogiltighet avseende sjilva varumirket ... skall anges pa ett
uttommande sitt”.
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I artikel 3 i direktivet anges registreringshindren for ett varumirke och ogiltighets-
grunderna for ett registrerat varumairke. I artikel 3.1 b och ¢ foreskrivs foljande:

"Foljande tecken och varumiérken fir inte registreras och om registrering har skett
skall de kunna ogiltigférklaras:

b) Varumirken som saknar sérskiljningsférmaga.

c) Varumirken som endast bestar av 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 tjdnsterna.”

Tvisten i mélet vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

Hukla ar innehavare av det nationella ordmirket MATRATZEN, som registrerades i
Spanien den 1 maj 1994 for sarskilt "mébler for avkoppling, sdsom singar,
biddsoffor, turistsdngar, vaggor, divaner, solstolar, véningsséingar och babykorgar,
hopfillbara maobler, hjul for singar och mébler, nattduksbord, stolar, fitéljer och
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pallar, séingbottnar, enkla madrasser, madrasser och kuddar”, som ingar i klass 20 i
Niceoverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor
och tjénster for varumirkesregistrering, med dndringar och tillagg.

Den 10 oktober 1996 anstkte Matratzen Concord vid Byrén for harmonisering inom
den inre marknaden (varumérken, moénster och modeller) (harmoniseringsbyran)
om att ett blandat ord- och figurmirke, som bland annat bestar av ordet Matratzen,
skulle registreras som ett gemenskapsvarumirke for olika varor som ingar i
klasserna 10, 20 och 24 i Nicetverenskommelsen.

Sedan Hukla hade framstillt en invéndning mot registreringén med aberopande av
dess dldre varumirke MATRATZEN avslogs ndmnda ansokan av harmoniserings-
byrans andra 6verklagandenimnd genom beslut av den 31 oktober 2000. Den talan
som Matratzen Concord vickte mot beslutet ogillades genom forstainstansréttens
dom av den 23 oktober 2002 i mal T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniser-
ingsbyran — Hukla Germany (Matratzen) (REG 2002, s. I1-4335). Efter det att denna
dom hade 6verklagats faststélldes den genom domstolens beslut av den 28 april 2004
i mal C-3/03 P, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran (REG 2004, s. I-3657).

Parallellt med det invindningsforfarande som handlades vid harmoniseringsbyrans
organ och direfter vid gemenskapsdomstolarna viickte Matratzen Concord talan vid
Juzgado de Primera Instancia n° 22 de Barcelona (Spanien) om ogiltigforklaring av
det nationella varumirket MATRATZEN, med stdd av artikel 11.1 a, e och f i lag
nr 32/1988 av den 10 november 1988 om varumirken (Ley 32/1988, de 10 de
noviembre, de Marcas, BOE nr 272 av den 12 november 1988). Matratzen Concord
hiavdade i huvadsak att, med hénsyn till att ordet Matratzen betyder madrass pa
tyska, den beteckning som varumérket bestdr av ér generisk och kan vilseleda
konsumenterna med avseende p& arten, kvaliteten, egenskaperna eller det
geografiska ursprunget avseende de varor som ér forsedda med varumaérket.
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Sedan bolagets talan hade ogillats genom dom av den 5 februari 2002 éverklagade
Matratzen Concord denna dom till Audiencia Provincial de Barcelona.

Audiencia Provincial de Barcelona har anfért att varumirkets huvudsakliga funktion
dr att ange det kommersiella ursprunget fér de varor eller tjanster som ér forsedda
med varumirket och att det, i denna mening, i spansk rittspraxis anses att
beteckningar som har himtats frén ett utlindskt sprak #r godtyckliga, forinderliga
eller fantasifulla, savida inte det p& grund av deras likhet med ett spanskt ord kan
antas att en genomsnittskonsument kinner till deras betydelse eller att de har
forvirvat en verklig betydelse pa den inhemska marknaden.

Audiencia Provincial de Barcelona har emellertid ifrgasatt huruvida denna tolkning
ir forenlig med uttrycket den inre marknaden. Den anser att generiska beteckningar
i medlemsstaternas sprak maste finnas tillgingliga for att kunna anvéindas av
samtliga foretag som #r etablerade i dessa stater. Att sddana beteckningar registreras
som varumirken i en medlemsstat friimjar monopolistiska situationer, vilka borde
underkénnas i syfte att sikerstilla en normal marknadssituation, och kan utgéra en
overtridelse av det i artikel 28 EG foreskrivna férbudet mot Lkvantitativa
importrestriktioner.

Den nationella domstolen anser, i det méal som &r anhéngigt vid den, att det spanska
varumérket MATRATZEN ger sin innehavare en stillning som denne kan anvinda
sig av for att begrinsa eller inskréinka importen av madrasser frin medlemsstater i
vilka det talas tyska och, foljaktligen, fér att hindra den fria rorligheten for varor.

Audiencia Provincial de Barcelona har emellertid stillt sig fragande till huruvida
sddana begrénsningar eller inskrinkningar kan grunda sig pé artikel 30 EG. Den har
i detta hiinseende gjort gillande att domstolen, i sin dom av den 3 juli 1974 i mal
192/73, Van Zuylen (REG 1974, s. 731; svensk specialutgdva, omride 2, volym,
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s. 331), har forklarat att principen om fri rorlighet for varor har féretride framfor det
nationella skyddet for industriell dganderitt och beddomt att en motsatt 16sning
skulle medféra en avskidrmning av marknaden, som skulle krinka den fria
rorligheten for varor och ge upphov till en fortickt begrinsning av handeln mellan
medlemsstater.

Eftersom Audiencia Provincial de Barcelona anser att det for att avgéra den tvist
som pagar vid den krévs en tolkning av artikel 30 EG har den beslutat att forklara
malet vilande och att stilla foljande tolkningsfraga till domstolen:

"Kan ett beslut att godkénna registrering av ett varumérke i en medlemsstat utgora
en fortickt begrénsning av handeln mellan medlemsstaterna, nér varumérket saknar
sdrskiljningsforméga eller i handeln visar den vara som det skyddar, eller dess art,
kvalitet, kvantitet, avsedda anvidndning, vérde, geografiska ursprung eller andra
egenskaper hos varan, pa det sprak som talas i en annan medlemsstat, men som inte
talas i den forstndmnda medlemsstaten, sdsom kan vara fallet betriffande det
spanska varumirket MATRATZEN f6r madrasser och dédrmed relaterade varor?”

Bedomning av tolkningsfragan

Den nationella domstolen har stillt sin fréga for att fa klarhet i huruvida
artiklarna 28 EG och 30 EG skall tolkas pé sa sitt att de utgor hinder for att i en
medlemsstat som nationellt varumérke registrera ett ord som har himtats fran en
annan medlemsstats sprak pa vilket det saknar sérskiljningsforméga eller beskriver
de varor eller tjinster for vilka det har ansokts om registrering,
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Domstolen erinrar inledningsvis om att det, inom ramen fér det genom
artikel 234 EG inrittade samarbetet mellan de nationella domstolarna och EG-
domstolen, ankommer pd EG-domstolen att ge den nationella domstolen ett
anvéndbart svar, sa att den kan avg6ra det mal som #r anhingigt vid den. I detta syfte
kan EG-domstolen vara tvungen att beakta gemenskapsbestimmelser som den
nationella domstolen inte har hinvisat till i sin fraga (se bland annat dom av den
18 maj 2000 i mal C-230/98, Schiavon, REG 2000, s. 1-3547, punkt 37, och av den
20 maj 2003 i mal C-469/00, Ravil, REG 2003, s. I-5053, punkt 27).

Sdsom framgér av sjunde skilet i direktivet innefattar direktivet en uttémmande
reglering av registreringshindren eller ogiltighetsgrunderna avseende sjilva varu-
mirket.

Enligt fast réttspraxis skall en nationell dtgird, inom ett omrade diir det har skett en
fullstindig harmonisering pa gemenskapsniva, bedémas mot bakgrund av harmoni-
seringstgiirdens bestdimmelser och inte mot bakgrund av de primérrittsliga
bestdmmelserna (se bland annat dom av den 20 mars 1997 i mal C-352/95,
Phytheron International, REG 1997, s. I-1729, punkt 17, av den 13 december 2001 i
mal C-324/99, DaimlerChrysler, REG 2001, s. 1-9897, punkt 32, och av den
14 december 2004 i mél C-210/03, Swedish Match, REG 2004, s. I-11893, punkt 81).

Det ér foljaktligen mot bakgrund av bestimmelserna i direktivet, nirmare bestimt
artikel 3 om absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder, och inte artiklarna
28 EG och 30 EG, som det skall beddmas huruvida gemenskapsritten utgor hinder
for att registrera ett sadant nationellt varumérke som det som ir i friga i mélet vid
den nationella domstolen.

Det foreskrivs i artikel 3 direktivet inte nigot registreringshinder som sirskilt avser
varumirken vilka bestar av ett ord som har himtats frn ett sprak som talas i en
annan medlemsstat &n den dér det har ansokts om registrering pa vilket det saknar
sirskiljningsférmaga eller beskriver de varor eller tjinster som avses med registre-
ringsansokan.
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Ett sddant varumirke omfattas inte heller nédviindigtvis av de registreringshinder
som avser avsaknad av sérskiljningsformaga eller ett varumérkes beskrivande
karaktdr, enligt artikel 3.1 b respektive 3.1 c i direktivet.

Vid bedémningen av huruvida ett nationellt varumaérke saknar sarskiljningsforméaga
eller beskriver de varor eller tjinster som avses med registreringsansokan skall det
nimligen tas hinsyn till uppfattningen hos omsittningskretsen, det vill siga i
handeln och/eller hos genomsnittskonsumenten av ifrdgavarande varor eller tjinster,
varvid denne forutsitts vara normalt informerad samt skiligen uppmérksam och
upplyst, inom det territorium dér det har ansokts om registrering (se dom av den
4 maj 1999 i de forenade mélen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee,
REG 1999, s. 2779, punkt 29, av den 12 februari 2004 i mal C-363/99, Koninklijke
KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619, punkt 77, och av den 12 februari 2004 i
mal C-218/01, Henkel, REG 2004, s. I-1725, punkt 50).

P4 grund av sprakliga, kulturella, sociala och ekonomiska skillnader mellan
medlemsstaterna dr det emellertid méjligt att ett varumérke saknar sérskiljnings-
forméaga eller beskriver ifrdgavarande varor eller tjanster i en medlemsstat, men inte
i en annan (se analogt, angéende ett varumirkes vilseledande karaktér, dom av den
26 november 1996 i mal C-313/94, Graffione, REG 1996, s. I-6039, punkt 22).

Artikel 3.1 b och ¢ i direktivet utgor f6ljaktligen inte hinder for att i en medlemsstat
som nationellt varumérke registrera ett ord som har hdmtats frdn en annan
medlemsstats sprak pa vilket det saknar sérskiljningsforméaga eller beskriver de varor
eller tjanster som avses med registreringsansokan, savida inte omséttningskretsen i
den medlemsstat i vilken det har ansokts om registrering kan faststélla ordets
betydelse.
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Denna tolkning av direktivet 6verensstimmer med bestimmelserna i fordraget,
ddribland artiklarna 28 EG och 30 EG.

Det f6ljer namligen av fast réttspraxis betréffande tillimpningen av principen om fri
rorlighet for varor att fordraget inte paverkar immateriella rittigheter enligt en
medlemsstats lagstiftning utan endast begréinsar utévandet av sidana rittigheter
under vissa forhallanden (dom av den 22 juni 1976 i mal 119/75, Terrapin,
REG 1976, s. 1039, punkt 5, svensk specialutgiva, volym 3, s. 127, och av den
22 januari 1981 i mal 58/80, Dansk Supermarked, REG 1981, s. 181, punkt 11,
svensk specialutgiva, volym 6, s. 13, samt beslutet i det ovannimnda malet
Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran, punkt 40).

I enlighet med denna rittspraxis slog domstolen fast, i punkt 42 i beslutet i det
ovannémnda maélet Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran — i vilket det
spanska varumérket MATRATZEN, som dr foremal for tvisten i malet vid den
nationella domstolen, forst provades — att principen om fri rotlighet for varor inte
medfor att en medlemsstat som nationellt varumirke inte far registrera ett
kiinnetecken som pa en annan medlemsstats sprak beskriver varorna eller tjinsterna
i fraga.

Detta konstaterande géller dven for det fall kinnetecknet i fraga pa spraket i en
annan medlemsstat dn den dar det har ansokts om registrering saknar sirskilj-
ningsforméga betréffande de varor eller tjinster som avses med registrerings-
ansdkan.

Det skall tilliggas, sasom generaladvokaten konstaterade i punkterna 59-64 i sitt
forslag till avgorande, att den omstéindigheten att ett sidant varumirke som det som
ar i frdga vid den nationella domstolen har registrerats i en medlemsstat inte innebir
att all anvéindning av det ord som varumirket bestir av dr forbjuden for andra
ekonomiska aktérer i denna medlemsstat.
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Sammanfattningsvis skall den fraga som har stillts besvaras enligt foljande. Artikel
3.1 b och c i direktivet utgdr inget hinder for att i en medlemsstat som nationellt
varumirke registrera ett ord som har himtats frdn en annan medlemsstats sprak pa
vilket det saknar sdrskiljningsformaga eller beskriver de varor eller tjénster som
avses med registreringsansokan, savida inte omséttningskretsen i den medlemsstat i
vilken det har ansokts om registrering kan faststélla ordets betydelse.

Riittegangskostnader

Eftersom foérfarandet i forhallande till parterna i mélet vid den nationella domstolen
utgor ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pa den nationella
domstolen att besluta om rittegdngskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande
till domstolen som andra #n némnda parter har haft r inte ersittningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) foljande:

Artikel 3.1 b och c i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillnirmningen av medlemsstaternas varamirkeslagar utgor inget hinder
for att i en medlemsstat som nationellt varumiirke registrera ett ord som har
hiimtats frin en annan medlemsstats sprak pa vilket det saknar sirskiljnings-
formaga eller beskriver de varor eller tjinster som avses med registrerings-
ansokan, sivida inte omsittningskretsen i den medlemsstat i vilken det har
ansokts om registrering kan faststilla ordets betydelse.

Underskrifter
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