BENETTON GROUP

DOMSTOLENS DOM (sjatte avdelningen)
den 20 september 2007 *

I mal C-371/06,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 234 EG, framstilld av
Hoge Raad der Nederlanden (Nederldnderna) genom beslut av den 8 september 2006,
som inkom till domstolen den 12 september 2006, i mélet

Benetton Group SpA

mot

G-Star International BV,

meddelar

DOMSTOLEN (sjitte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden P. Kuris samt domarna K. Schiemann och
L. Bay Larsen (referent),

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: R. Grass,

efter det skriftliga forfarandet,
* Réttegangssprak: nederlandska.
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med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Benetton Group SpA, genom N.W. Mulder, advocaat,

— G-Star International BV, genom G. van der Wal, advocaat,

— den Italienska regeringen, genom .M. Braguglia, i egenskap av ombud, bitradd
av S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom W. Wils, i egenskap av
ombud,

med hinsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgéra malet utan
forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 3.1 e tredje strecksatsen i
radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava,
omréade 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

I1-7712



BENETTON GROUP

Begiran har framstillts i ett mal mellan Benetton Group Spa (nedan kallat Benetton)
och G-Star International BV (nedan kallat G-Star). Malet ror Benettons saluféring av
kladesplagg som, genom sin form, enligt G-Star utgbr intrdng i rdtten till tva
varumirken som bestar av formen pa en vara och som G-Star latit registrera.

Tillimpliga bestimmelser

Gemenskapsrdtten

I direktivets artikel 2, som har rubriken "Tecken som kan utgora ett varumirke”,
foreskrivs foljande:

"Ett varumirke kan utgbras av alla tecken som kan &terges grafiskt, sdrskilt ord,
inbegripet personnamn, figurer, bokstaver, siffror, formen pa en vara eller dess
férpackning, férutsatt att tecknen i fraga kan sirskilja ett foretags varor eller tjanster
fran andra foretags.”

I direktivets artikel 3, som har rubriken “Registreringshinder eller ogiltighets-
grunder”, foreskrivs foljande:

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

a) Tecken som inte kan utgora ett varumérke.
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b) Varumirken som saknar sérskiljningsformaga.

¢) Varumirken som endast bestéar av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar
varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, vérde,
geografiska ursprung, tiden for deras framstéllande eller andra egenskaper hos
varorna eller tjansterna.

d) Varumairken som endast bestar av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga
sprakbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en
sedvanlig beteckning f6r varan eller tjansten.

e) Tecken som endast bestar av

— en form som f6ljer av varans art, eller

— en form pa en vara som krivs for att uppna ett tekniskt resultat, eller

— en form som ger varan ett betydande virde.

3. Ett varumirke skall inte végras registrering eller ogiltigforklaras med stod av
punkt 1 b, c eller d, om det fore tidpunkten for registreringsansékan och som en
f6ljd av det bruk som har gjorts av det har forvirvat sirskiljningsférmaga. En
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medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestimmelse skall gilla dven da
sdrskiljningsformagan har forvéirvats efter tidpunkten for registreringsansokan eller
tidpunkten for registreringen.

Den nationella lagstiftningen

Artikel 1 i Beneluxlindernas enhetliga varumérkeslag av den 19 mars 1962
(Trb. 1962, 58), i den lydelse som ér tillamplig i malet vid den nationella domstolen,
har f6ljande lydelse:

"Ett individuellt varumirke kan bestd av beteckningar, figurer, avtryck, sigill,
bokstdver, siffror, formen pa en vara eller dess forpackning och andra tecken som
kan sérskilja ett foretags varor.

Ett varumairke kan dock inte bestd av en form som foljer av varans art, en form som
péverkar varans grundliggande virde eller en form som uppndr ett industriellt
resultat.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

G-Star formger, later tillverka och salufér klddesplagg med varumirket G-Star,
sérskilt jeans.
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Bolaget dr innehavare av tva varumérken som bestér av formen pa en vara for varor i
klass 25 (ndrmare bestimt klader) i Nicedéverenskommelsen om internationell
klassificering av varor och tjinster vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957,
med éndringar och tilligg. Dessa bada varumirken infordes i varumérkesregistret
den 7 augusti 1997 och den 24 november 1999.

Foljande sérskiljande bestindsdelar i de bada varumirkena soktes registrerade:

— tvirsgiende sommar fran hofthojd till korssommen, lappar pé knina, besparing
med placering pd byxbaken, horisontell som i knih6jd pa baksidan, band i
kontrasterande farg eller av annat tyg pa baksidan av den nedre delen av byxan,
allt som en sammansatt helhet,

— somnadsarbete, sémmar och snitt i byxans knilappar, ndgot posiga knilappar.

Benetton ar ett foretag som driver textilhandelsféretag. I Nederlinderna sker
forsiljningen av dess produkter via franchiseforetag.

Den 25 maj 2000 vickte G-Star talan mot Benetton vid Rechtbank te Amsterdam
och yrkade att domstolen skulle forbjuda Benetton att tillverka, salufora eller
distribuera en byxa av mérket Benetton i Nederldnderna. Grunden for yrkandet var
att Benetton gjort sig skyldigt till intrang i G-Stars varumarkesratt avseende en byxa
i Elwood-modell. Detta varumérkesintrang bestod i att Benetton tillverkat och under
sommaren 1999 slappt ut en byxa pa marknaden med bland annat en oval knélapp
och tva diagonala sommar fran hofthojd till grenen.
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Benetton bestred kdromalet. Vidare ansokte Benetton om genstimning och forde
talan om att registreringen av varumirkena skulle hivas med st6d av artikel 1 andra
stycket i Beneluxldndernas enhetliga varumirkeslag. Grunden fér genkdromalet var
att formerna i stor utstrackning bestimde varornas vérde till f5ljd av deras vackra
eller originella utformning.

Rechtbank te Amsterdam ogillade G-Stars talan om varumérkesintrang och ogillade
aven Benettons genkiaromal.

Bada parter 6verklagade till Gerechtshof te Amsterdam. Denna domstol bifoll G-
Stars overklagande och ogillade Benettons yrkande om hévning av G-Stars
registrering.

Gerechtshof slog fast att Rechtbank hade gjort en riktig bedémning da den bland
annat kom fram till att Elwood-byxan hade blivit en stor kommersiell framgang, att
G-Star hade bedrivit en intensiv reklamkampanj for att denna byxa med sérskilda
kénnetecken skulle bli vilkind som en G-Star-produkt, och att den omstindigheten
att Elwood-byxan var kind till stor del berodde pd att varuméirket hade
attraktionskraft pd grund av varumirkets notorietet, och inte pa att byxan hade
formgetts pa ett i estetiskt hianseende attraktivt sitt.

Gerechtshof betonade att G-Star medelst den omfattande reklamkanpanjen hade
framhivt de sirskiljande bestindsdelarna pa byxan och knilappen.

Benetton 6verklagade till Hoge Raad der Nederlanden och gjorde dirvid géllande att
Gerechtshof hade gjort en felaktig beddmning.
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Hoge Raad har angett att den bérande delen av den kritik som riktats mot
bedomningen i Gerechtshofs avgorande &r att det registreringshinder och den grund
for ogiltigforklaring som foreskrivs i artikel 3.1 e tredje strecksatsen i direktivet inte
skall kunna hindra att registreringen av ett varumirke skall anses vara giltig om det,
vid en viss tidpunkt fore registreringsansokan, visar sig att formens attraktionskraft
beror pa att formen i egenskap av varumirke har notorietet.

Hoge Raad har erinrat om att EG-domstolen, i sin dom av den 18 juni 2002 i
mal C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), slagit fast att enligt artikel 3.3 i det
direktivet kan tecken som inte fir registreras enligt artikel 3.1 e inte forvirva
sarskiljningsférmaga som en foljd av det bruk som har gjorts av det.

Enligt Hoge Raad har dock EG-domstolen inte avgjort den fragestéllning som
uppkommit i malet vid den nationella domstolen. Denna fragestéllning har inte
nagonting att goéra med om de omtvistade varumérkena har sérskiljningsforméga.

Mot denna bakgrund beslutade Hoge Raad der Nederlanden att vilandeforklara
malet och stilla foljande fragor till EG-domstolen:

”1) Skall artikel 3.1 e tredje strecksatsen i ... direktivet ... tolkas sa att det déri
foreskrivna registreringshindret och grunden for ogiltigforklaring utgor ett
permanent hinder mot att registrera en form som varumérke, for det fall varan
ar av sddan art att dess yttre egenskaper och formgivning genom dess skonhet
eller originella karaktir helt eller i vésentlig man avgbr dess virde som
varumérke, eller &r registreringshindret inte tillimpligt nér den aktuella formens
attraktionskraft pa allménheten, fore tidpunkten for registreringsansokan, till
Overviagande del ar en f6ljd av att formen har notorietet saisom tecken med
sarskiljningsformaga?
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2) Om det forsta fragan besvaras sasom avses i den sistnamnda delen: I vilken man
maste da attraktionskraften vara dominerande for att registreringshindret inte
ldngre skall vara tillimpligt?”

Provning av tolkningsfragorna

Den forsta fragan

Den hinskjutande domstolen har stéllt den forsta fragan for att fa klarhet i huruvida
artikel 3.1 e tredje strecksatsen i direktivet skall tolkas sa att en form pa en vara som
ger varan ett betydande virde dnda kan utgora ett varumirke med stod av artikel 3.3
i direktivet, nir formen fore tidpunkten for registreringsansékan forvirvat attrak-
tionskraft pd grund av att den blivit vilkidnd som ett tecken med sérskiljnings-
férmaga till f6ljd av reklamkampanjer dér varans sirskilda egenskaper framhivs.

Fragan avser saledes det fallet att ett tecken som ursprungligen endast bestar av en
form som ger varan ett betydande virde direfter och fore tidpunkten for
registreringsansokan forvirvat notorietet till foljd av reklamkampanjer, det vill siga
som en foljd av det bruk som har gjorts av det.

Den fraga som uppkommer dr med andra ord huruvida det bruk som fore
tidpunkten for registreringsansokan har gjorts av ett tecken som avses i artikel 3.1 e
tredje strecksatsen i direktivet kan gora det méjligt att registrera tecknet som
varumirke eller hindra att det forklaras ogiltigt nédr det val har registrerats.
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Domstolen konstaterar att det finns ett samband mellan artikel 3.3 i direktivet och
begreppet “ett teckens sirskiljningsformaga” i den mening som avses i artikel 2 i
direktivet. Enligt lydelsen i artikel 3.3 &r det namligen mojligt att registrera
varumirken som avses i artikel 3.1 b, c eller d eller forklara registreringen giltig som
en f6ljd av det bruk som har gjorts av dem, da "sirskiljningsférmaga har forvirvats”
till foljd av detta bruk.

Det kan vidare konstateras att det i artikel 3.3 i direktivet inte hanvisas till de tecken
som avses i artikel 3.1 e for att faststélla omfattningen av det féreskrivna undantaget.

Vidare erinrar domstolen om att det i domen i det ovanndmnda mélet Philips slagits
fast att

— en form fo6r vilken registreringshinder foreligger enligt artikel 3.1 e i direktivet
inte p& nagra villkor kan registreras enligt artikel 3.3 (punkt 57),

— ett tecken for vilket registreringshinder foreligger enligt artikel 3.1 e aldrig kan
forvarva sarskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 3.3 genom att
brukas (punkt 75),

— artikel 3.1 e omfattar vissa tecken som dr av den arten att de inte kan utgora
varumirken. Bestimmelsen &r ett preliminart hinder som &r dgnat att férhindra
att ett tecken som endast bestar av en varas form registreras som varumérke.
Om négot av villkoren som riaknas upp i bestaimmelsen &r uppfyllt foreligger det
hinder mot att ett tecken som endast bestir av en varas form registreras
(punkt 76).
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I ett sddant fall som det som ar féremal for provning vid den nationella domstolen
finner domstolen séledes att den omstindigheten att det har gjorts bruk i
reklamkampanjer av ett tecken som avses i artikel 3.1 e i direktivet inte innebér
att artikel 3.3 ar tillamplig savitt avser detta tecken.

Den forsta fragan skall siledes besvaras pa foljande sitt. Artikel 3.1 e tredje
strecksatsen i direktivet skall tolkas sa att en form pé en vara som ger varan ett
betydande virde inte kan utgora ett varumérke med stod av artikel 3.3 i direktivet,
nir formen fore tidpunkten for registreringsanstkan forvirvat attraktionskraft pa
grund av att den blivit vilkidnd som ett tecken med sérskiljningsformaga till foljd av
reklamkampanjer dédr varans sérskilda egenskaper framhivs.

Den andra fragan

Mot bakgrund av svaret pa den forsta fragan, saknas anledning att besvara den andra
fragan.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i mélet vid den nationella domstolen
utgdr ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pi den nationella
domstolen att besluta om réttegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande
till domstolen som andra dn namnda parter har haft &r inte ersdttningsgilla.

I1-7721



DOM AV DEN 20.9.2007 — MAL C-371/06

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (sjitte avdelningen) foljande:

Artikel 3.1 e tredje strecksatsen i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar
skall tolkas sa att en form pa en vara som ger varan ett betydande virde inte
kan utgora ett varumiirke med stod av artikel 3.3 i direktivet, nir formen fore
tidpunkten for registreringsansékan foérvirvat attraktionskraft pa grund av att
den blivit vilkind som ett tecken med sirskiljningsformaga till foljd av
reklamkampanjer dir varans sirskilda egenskaper framhivs.

Underskrifter
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