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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
NIILO JAASKINEN
foredraget den 26 januari 2012"

Forenade malen C-90/11 och C-91/11

Alfred Strigl
mot
Deutsches Patent- und Markenamt
och
Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH
mot
Oko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

(begdran om forhandsavgorande fran Bundespatentgericht (Tyskland))

"Varumiérken — Direktiv 2008/95/EG — Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder enligt artikel 3.1 b
och ¢ — Forordning (EG) nr 207/2009 — Absoluta registreringshinder enligt artikel 7.1 b och ¢ —
Ordmarke som bestar av en beskrivande ordkombination och en i sig icke beskrivande
bokstavskombination, vilken motsvarar begynnelsebokstiverna i de ord som utgor
ordkombinationen — Beskrivande karaktdr — Sérskiljningsformaga — Bedomningskriterier —
Frihallningsbehov — Varumarkets sérskiljande funktion”

I — Inledning

1. I forevarande forslag till avgorande behandlas begdran om forhandsavgorande som
Bundespatentgericht (den federala patentdomstolen i Tyskland) framstéllt i tva mal. Respektive
begidran avser tolkningen av Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den
22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar.*

2. De ordmirken som é&r tvistiga i de nationella malen har flera bestindsdelar. Dessa varumirken —
Multi Markets Fund MMF respektive NAI — Der Natur-Aktien-Indexh — bestar bada av en
beskrivande ordkombination som antingen foregas eller atfoljs av en i sig icke beskrivande
bokstavskombination (forkortning), vilken motsvarar begynnelsebokstiverna i de ord som ingér i
ordkombinationen.

3. Domstolen har i dessa mal ombetts komplettera sin praxis rorande varumérken och nérmare
bestamt att ta stdllning till rdckvidden av de bada registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som
anges i artikel 3.1 b och 3.1 c i direktiv 2008/95. De ror dels avsaknaden av sarskiljningsférmaga, dels
den omsténdigheten att varuméirken endast bestar av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar
egenskaper hos den vara eller tjdnst som avses med varumarket.

1 — Originalsprak: franska.
2 — EUT L 29, s. 25.
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4. Avvigningen mellan intresset av att skydda den som ansokt om registrering av ett varumarke eller
varumirkesinnehavaren, & ena sidan, och behovet av att ta hénsyn till allménintressen, & andra sidan,
ger stindigt upphov till nya fragor. Dessa allménintressen bestar bland annat i behovet av att inte
otillborligen begrinsa tillgangen till beskrivande kdnnetecken (frihallningsbehov) och i behovet av att
mojliggora for konsumenten eller den aktuella varans eller tjdnstens slutanvéndare att sérskilja denna
fran andra varor eller tjanster med ett annat ursprung (sérskiljande funktion). Bundespatentgericht
onskar genom sina fragor fa klarhet i vilka faktorer som é&r relevanta for att klargora forhéllandet
mellan dessa bdda malséttningar, vilka ligger till grund for varumarkesrétten.

II - Tillimpliga bestimmelser

A — Unionsrdtten

5. I artikel 3.1 i direktiv 2008/95° som har rubriken "Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”,
foreskrivs foljande:

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

b)  Varumirken som saknar sdrskiljningsformaga

¢)  Varumirken som endast bestér av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller
tjidnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvdndning, vdrde, geografiska ursprung, tiden for
deras  framstillande  eller = andra  egenskaper  hos  varorna  eller tjénsterna.

B — Nationell rdatt

6. Bestimmelserna i 8.2 § punkterna 1 och 2 i lagen om skydd for varumirken och andra sérskiljande
kdannetecken (Gesetz tiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, nedan kallad
MarkenG) oOverensstaimmer i allt vésentligt med bestimmelserna i artikel 3.1 b och c i
direktiv 2008/95. Dessa bestimmelser i MarkenG har f6ljande lydelse:

”2) Foljande varumirken far inte registreras
1. Varumirken som saknar sérskiljningsformaga med avseende pa aktuella varor eller tjinster,

2. Varumirken som endast bestir av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller
tjidnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, vdrde, geografiska ursprung, tiden for

»”

deras framstéllande eller andra egenskaper hos varorna eller tjéansterna ...”.

3 — Det ska hirvid papekas att ordalydelsen av bestimmelserna i artikel 3.1 b och c i direktiv 2008/95 motsvarar lydelsen av bestimmelserna i
artikel 7.1 b och c i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1).
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III - Malen vid den nationella domstolen, tolkningsfragorna och forfarandet vid domstolen

A — Mdl C-90/11, Strigl

7. Alfred Strigl ingav ar 2008 en ansokan om registrering av ordmarket "Multi Markets Fund MMF”
till Deutsches Patent- und Markenamt (den tyska patent- och varumirkesmyndigheten). Ansokan
avsag tjanster i klass 36 i Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster
vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med é&ndringar och tilligg (nedan kallad
Niceoverenskommelsen).

8. Dessa tjanster beskrevs pa foljande siatt: "Forsikringsverksamhet (radgivning, forséljning och
formedling av forsdkringar); radgivning i forsdkringsfragor; finansiella tjénster, (bankers och
kreditinstituts  tjanster, finansradgivning, kapitalplaceringar, forvaltning, monetdra tjanster);
fastighetsmikleri (fastighets- och byggnadsforvaltning, fastighetsformedling); formogenhets- och
finansradgivning”.

9. Genom tva beslut av den 23 maj respektive den 11 september 2008 avslog Deutsches Patent- und
Markenamt registreringsansokan med stod av 8.2 § punkterna 1 och 2 MarkenG. Myndigheten ansag
att uttrycket Multi Markets Fund betecknar en fond som investerar i manga olika marknader. Den
ansag vidare att det ligger néra till hands att allmanheten uppfattar bokstavskombinationen "MMEF”
som en uppenbar forkortning av de tre forsta ordelementen i kénnetecknet pa grund av att denna
forkortning star omedelbart efter dessa tre ordelement och utgérs av deras respektive
begynnelsebokstaver.

10. Deutsches Patent- und Markenamt drog hdrav slutsatsen att kdnnetecknet, i sin helhet, inte &r en
storre enhet &n summan av dess enskilda bestandsdelar. Visserligen skulle bokstavskombinationen
"MMEF” kunna ha olika betydelser, om man betraktade den for sig, men tillsammans med varumairkets
ovriga bestandsdelar och de tjdnster som omfattas av varumérket dr det uppenbart att urvalet av
tankbara betydelser blir snévare.

11. Alfred Strigl 6verklagade till Bundespatentgericht och yrkade upphdvande av Deutsches Patent-
und Markenamts beslut att avsla ansokan om registrering av det aktuella ordmairket. Alfred Strigl
anforde att varumairket kan ha manga betydelser. Redan det faktum att bestandsdelen "MMF” skulle
kunna vara en forkortning for en méngd uttryck medfor att detta kdnnetecken inte kan anvidndas
beskrivande.

12. Bundespatentgericht ansdg att tvistens utgang beror pa tolkningen av direktiv 2008/95 och
beslutade dérfor att vilandeforklara malet och stélla f6ljande tolkningsfraga till domstolen:

”Ska registreringshindret i artikel 3.1 b och/eller c i direktiv [2008/95] tillimpas ocksa pa ett ordmérke
som bestdr av en sammanfogning av en beskrivande ordkombination och en icke beskrivande
bokstavskombination, om bokstavskombinationen, pad grund av att den bestir av ordens
begynnelsebokstiver, av allmdnheten uppfattas som en forkortning av ordkombinationen, och hela
varumairket darmed kan uppfattas som en kombination av beskrivande upplysningar och férkortningar
som forklarar varandra?”

B — Mdl C-91/11, Securvita

13. Deutsches Patent- und Markenamt registrerade ar 2001 ordmérket NAI — Der Natur-Aktien Index
for Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (nedan kallat
Securvita). Registreringen avsdg foljande tjanster i klass 36 i Nicedverenskommelsen:
"Forsdkringsverksamhet, finansiella tjanster, monetira tjinster, fastighetsmakleri”.
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14. Ar 2007 ansokte Oko Invest Verlagsgesellschaft mbH (nedan kallat Oko-Invest) om att
ovannimnda varumirke skulle férklaras ogiltigt. Till stéd fér denna ansékan anforde Oko-Invest att
bokstavskombinationen "NAI” anvdnds inom finanssektorn som forkortning av ordkombinationen
"Natur-Aktien-Index”. Bolaget gjorde &ven gillande att ordkombinationen placerats direkt efter
bokstavskombinationen "NAI” och att den darfor utgjorde en beskrivande upplysning. Foljaktligen
maste bokstavskombinationen, som uppfattas som endast en forkortning av ordkombinationen, ocksé
betraktas som en beskrivande upplysning.

15. Genom beslut av den 28 maj 2008 bifll Deutsches Patent- und Markenamt Oko-Invests ansékan
och forklarade varumairket ogiltigt, med motiveringen att det enligt registreringshindret i 8.2 § punkt 1
MarkenG inte fick registreras. Varumarket, sett i sin helhet, utgor enligt Deutsches Patent- und
Markenamt en kombination av rent beskrivande upplysningar som foregas av en forkortning —
bokstavskombinationen "NAI” — vilken allménheten ocksa uppfattar pa detta sitt.

16. Securvita overklagade detta beslut till Bundespatentgericht och gjorde darvid géllande att det inte
foreligger nagot hinder mot registrering av detta varumérke. Bolaget hdnvisade sarskilt till att fjarde
overklagandendmnden vid Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster
och modeller) (harmoniseringsbyran), genom beslut av den 15 oktober 2009 i drende R 1630/2008-4, bifoll
dess ansokan om registrering som gemenskapsvarumarke av kdannetecknet NAI — Der Natur-Aktien-Index,
eftersom den fann att kiinnetecknet hade sirskiljningsformédga och inte var beskrivande.*

17. Bundespatentgericht beslutade under dessa omsténdigheter att vilandeforklara malet och att stilla
foljande tolkningsfraga till domstolen:

”Ska registreringshindret i artikel 3.1 b och/eller c i direktiv [2008/95] ocksa tillimpas pa ett ordmérke som
bestar av en sammanfogning av en beskrivande ordkombination och en i sig icke beskrivande
bokstavskombination, om bokstavskombinationen, pa grund av att den bestar av ordens begynnelsebokstiver,
av allménheten uppfattas som en forkortning av ordkombinationen, och hela varumérket dérmed kan
uppfattas som en kombination av beskrivande upplysningar och forkortningar som forklarar varandra?”

18. Begidran om forhandsavgorande fran Bundespatentgericht i respektive mal registrerades vid
domstolens kansli den 25 februari 2011.

19. Genom beslut av domstolens ordférande av den 26 maj 2011 forenades malen C-90/11
och C-91/11 vad giller forfarandet och domen.

20. Skriftliga synpunkter har ingetts av en av parterna i de nationella malen, ndmligen Securvita, av
den italienska och den polska regeringen samt av Europeiska kommissionen. Ingen part har begirt att
férhandling ska hallas.

IV — Bedomning
A — Allmdnna iakttagelser

1. Inledande anmérkningar

21. Det kan inledningsvis papekas att bestimmelserna i direktiv 2008/95 liknar bestdmmelserna i
forordning nr 207/2009. De registreringshinder eller ogiltighetsgrunder i direktiv 2008/95 som é&r
foremal for den hanskjutande domstolens tolkningsfragor ar, sdsom jag redan angett, identiska med de

4 — Bolaget Securvita har vidare ingett en ansokan till harmoniseringsbyrdn om registrering som gemenskapsvarumirke av kiannetecknet
"Natur-Aktien-Index” (utan forkortningen "NAI”). Granskaren avslog denna registreringsansokan den 14 februari 2007. Den 26 maj 2008
avslog harmoniseringsbyrans fjarde 6verklagandendmnd 6verklagandet av detta avslagsbeslut i drende R 525/2007-4. Genom beslut av den
30 juni 2009 i mal T-285/08, Securvita mot harmoniseringsbyran (REG 2009, s. II-2171), avvisade forstainstansritten den talan som vickts
mot detta beslut, eftersom det var uppenbart att talan inte kunde tas upp till prévning.
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absoluta registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 b och c i férordningen. Av detta skil kommer
jag dven att hdnvisa till domstolens praxis i fraga om bestammelserna i artikel 7.1 b och c i forordning
nr 207/2009.°

22. Nér det giller svaret pa tolkningsfragorna ér det inte nddvéndigt att gora nagon atskillnad mellan
de fragor som stéllts i de bada nationella malen, eftersom den rittsfriga som den hénskjutande
domstolen aktualiserat i allt vdsentligt 4r densamma i bada maélen. Tack vare tilldgget av uttrycket ”i
sig”® i frdgan i malet Securvita synes denna frdga mer precis dn (ehuru i allt visentligt likartad med)
fragan i malet Strigl. Jag kommer dérfor i detta forslag till avgdrande att utga fran den formulering
som fragan har i malet Securvita.

23. Den hianskjutande domstolen vill i férevarande mal fa klarhet i hur ett varumérke som bestar av
dels en beskrivande ordkombination, dels en bokstavskombination som utgdrs av ordens
begynnelsebokstdver, och som i sig kan anses icke beskrivande, ska beddmas mot bakgrund av de
registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som avses i artikel 3.1 b och/eller c i direktiv 2008/95.

2. Forklaringar om avstaende

24. 1 och med att de omtvistade varumirkena bestar av beskrivande bestdndsdelar och bestandsdelar
som i sig inte dr beskrivande dr det mojligt att dra en parallell med det system som inrdttats genom
forordning nr 207/2009. Enligt artikel 37.2 i den forordningen kan namligen harmoniseringsbyran som
ett villkor for registrering av ett varumarke begira att sokanden forklarar att han avstar fran ensamratt
till en av varumairkets bestandsdelar som saknar sirskiljningsformaga (detta kallas aven disclaimer), om
forekomsten av denna bestindsdel i varumiérket kan foranleda ovisshet om varumérkesskyddets
omfattning (nedan kallat férklaringen om avstaende).”

25. Av lydelsen av forordning nr 207/2009 framgar emellertid att den mdjlighet som
harmoniseringsbyran har att begira en forklaring om avstdende fran den som ansokt om registrering
av ett varumairke inte pa nagot vis innebér att en sadan forklaring kan ha inverkan pa fragan om ett
kénnetecken kan registreras eller inte. En ansokan om registrering av ett varumérke som bestar av flera
bestandsdelar, varav vissa dr beskrivande eller icke sdrskiljande, ska i allménhet avslas endast om
varumirket sett som en helhet saknar sirskiljningsférméga.®

26. Forklaringar om avstaende kan ha betydelse vid provningen av varumérkesskyddets omfattning vid
motsdttningar mellan varumirken. Det forefaller dock som om harmoniseringsbyran inte utnyttjar
mojligheten enligt forordning nr 207/2009 att utverka sadana forklaringar. Tvdartom verkar det som
om harmoniseringsbyran tillampar principen att skydd inte bara kan sokas for en av flera
bestdndsdelar i ett kinnetecken.’

5 — Denna rittspraxis ror emellertid huvudsakligen radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndirmningen av
medlemsstaternas varumairkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 13, volym 17, s. 178), och radets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3). Dessa
rittsakter har ersatts av direktiv 2008/95 respektive férordning nr 207/2009.

6 — P4 tyska "isoliert betrachtet”.

7 — Direktiv 2008/95 innehaller inte nagra bestimmelser om en sidan forklaring om avstiende. Detta direktiv dr emellertid inte avsett att
harmonisera processuella fragor och det ar siledes mojligt att denna foreteelse foreskrivs i medlemsstaternas nationella lagstiftning. Jag
utesluter dérfor inte att mojligheten till en forklaring om avstdende enligt vissa medlemsstaters rittsordning kan ha betydelse for hur de
omtvistade varumarkena ska bedomas.

8 — Se "Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System”, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition
Law, Miinchen, 2011, vilken finns tillginglig pa foljande adress:
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf

9 — Se, for ett liknande resonemang, punkt 73 i generaladvokaten Mengozzis forslag till avgorande i mal C-48/09P, Lego Juris mot
harmoniseringsbyran, dar domstolen meddelade dom den 14 september 2010 (REU 2010, s. I-8403).
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3. De allménintressen som ligger bakom registreringshindren eller ogiltighetsgrunderna

27. Vid en bedomning av de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som foreskrivs i artikel 3.1 b
och c i direktiv 2008/95 ska mélen med dem och de allménintressen som ligger bakom dem beaktas.
Vissa anmdrkningar i detta avseende dr darfor lampliga.

28. Enligt fast rattspraxis ska de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som anges i artikel 3 i
direktiv 2008/95 och de absoluta registreringshindren enligt artikel 7 i férordning nr 207/2009 tolkas
mot bakgrund av det allminintresse som ligger bakom vart och ett av dem."

29. Vad for det forsta giller malet med registreringshindret eller ogiltighetsgrunden enligt artikel 3.1 ¢
i direktiv 2008/95 ska denna bestimmelse sdkerstélla uppnaendet av det mal av allménintresse, som &r
att kénnetecken eller upplysningar, som beskriver egenskaper hos de varor eller tjanster som
registreringsansokan avser, fritt kan anvindas av alla.'!

30. Det bakomliggande syftet med registreringshindret eller ogiltighetsgrunden i artikel 3.1 c¢ i
direktiv 2008/95 aterspeglar saledes kravet att vissa kdnnetecken ska vara tillgingliga och att de fritt
ska kunna anvindas av alla som &r verksamma inom den aktuella sektorn.' Denna princip som har
sitt ursprung i tysk ratt (Freihaltebediirfnis), dr siledes en visentlig faktor vid tolkningen av detta
registreringshinder eller denna ogiltighetsgrund. **

31. Av detta frihallningsbehov foljer att registreringshindret eller ogiltighetsgrunden i artikel 3.1 c i
direktiv 2008/95 saledes ska hindra att sddana beskrivande kdnnetecken och upplysningar som pa
detta sitt ska forbli tillgangliga forbehalls ett enda foretag genom att de registreras som varumirken. **
Till skillnad fran den tyska doktrinen har domstolen emellertid framhallit att tillimpningen av
registreringshindret eller ogiltighetsgrunden i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95 inte dr beroende av om
det foreligger konkreta, aktuella eller tungt vdgande frihallningsbehov, och att det séaledes saknar
relevans hur manga konkurrenter som har eller skulle kunna ha ett intresse av att anvinda
kidnnetecknet i fraga."

32. Vad for det andra géller det registreringshinder eller den ogiltighetsgrund som anges i artikel 3.1 b
i direktiv 2008/95, framgar det av domstolens praxis att det allmédnintresse som ska beaktas har ett nira
samband med varumirkets grundlaggande funktion, ndmligen att gora det mojligt for konsumenten
eller slutanvandaren att utan risk for forvaxling sarskilja de varor eller tjanster som kénnetecknas av
varumirket frin andra varor och tjanster med ett annat ursprung.'®

10 — Se, i fraga om tolkningen av registreringshindren i artikel 7 i forordning nr 207/2009, dom av den 19 april 2007 i mal C-273/05 P,
harmoniseringsbyran mot Celltech (REG 2007, s. 1-2883), punkt 74, och av den 15 september 2005 i mal C-37/03 P, BioID mot
harmoniseringsbyran (REG 2005, s. I-7975), punkt 59 och dar angiven rattspraxis. Vad géller de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder
som anges i artikel 3 i direktiv 2008/95, se, bland annat, dom av den 12 februari 2004 i méal C-265/00, Campina Melkunie (REG 2004,
s. [-1699), punkt 34 och dér angiven réttspraxis.

11 — Se, bland annat, dom av den 10 mars 2011 i mal C-51/10 P, Agencja Wydawicza Technopol mot harmoniseringsbyran (REU 2011. s. I-1541),
punkt 37 och dér angiven rittspraxis, domen i det ovanndmnda mélet Campina Melkunie, punkt 35 och ddr angiven réttspraxis, samt dom
av den 23 oktober 2003 i mél C-191/01 P, harmoniseringsbyran mot Wrigley (REG 2003, s. I-12447), punkt 31 och ddr angiven rittspraxis,

och.
12 — Vad giller tysk doktrin se, bland annat, Frisch, A., Das Freihaltebediirfnis im Markenrecht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, 2007.
13 — Generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomer har redan gjort en djupgdende analys av omfattningen av frihallningsbehovet i tysk ritt, liksom av

principens ursprung (punkt 33 och f6ljande punkter i hans forslag till avgérande i méal C-102/07, adidas och adidas Benelux, ddr domstolen
meddelade dom den 10 april 2008 (REG 2008, s. 1-2439). Det ricker darfor att jag framfor nagra inledande anmaérkningar som gor det
lattare att forsta den roll som detta begrepp har inom unionsrétten.

14 — Se, for ett liknande resonemang, dom av den 12 januari 2006 i méal C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyran (REG 2006,
s. I-551), punkt 62 och dér angiven réttspraxis, domen i det ovanndimnda malet harmoniseringsbyran mot Celltech, punkt 75, samt dom av
den 4 maj 1999 i de forenade malen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779), punkt 25, .

15 — Se, for ett liknande resonemang, domen i det ovannamnda malet Agencja Wydawnicza Technopol mot harmoniseringsbyran, punkt 39 och
dér angiven réttspraxis.

16 — Domstolen har uttryckt denna tanke, som hénfor sig till varumaérkets sirskiljande funktion, pa olika sdtt i sin praxis. Se, bland annat, dom av
den 22 september 2011 i mél C-323/09, Interflora (REU 2011, s. I-8625), punkterna 37-39, av den 12 juli 2011 i mal C-324/09, L'Oréal m.fl.
(REU 2011, s. [-6011), punkt 80, av den 8 maj 2008 i mél C-304/06 P, Eurohypo mot harmoniseringsbyran REG 2008, s. [-3297), punkt 56
och dér angiven rdttspraxis, och av den 12 november 2002, i mal C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkt 51.
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33. Det ar viktigt att halla dessa allménintressen i minnet vid provningen av tolkningsfragorna.
B — Bedomning av registreringshindren eller ogiltighetsgrunderna

1. Forhallandet mellan ett varumérkes beskrivande respektive sérskiljande karaktar

34. Jag vill inledningsvis framhélla att det finns ett ndra samband mellan de registreringshinder eller
ogiltighetsgrunder som anges i artikel 3.1 b och c i direktiv 2008/95. Det dr ndmligen mojligt att
tillimpa punkt b i denna artikel nédr det enligt punkt ¢ har faststdllts att varumirket uteslutande é&r
beskrivande. Med andra ord foljer avsaknaden av sirskiljningsformaga hos ett ordmérke av
kidnnetecknets beskrivande karaktir och inte omvint. "

35. Jag kommer att utga frdn denna grundsats vid min analys. I detta sammanhang ska det dock bemérkas att
ett kdannetecken kan sakna sirskiljningsforméga av andra skil @n att det ar beskrivande.' Man fir inte heller
dra den slutsatsen att ett kidnnetecken saknar sérskiljningsformaga endast pa grund av att det ar beskrivande
utan att dirvid ta hinsyn till de allménintressen som ligger bakom de béda registreringshindren. "

36. Till skillnad fran vad kommissionen har gjort géllande i sina skriftliga synpunkter maste det ocksa
goras en atskillnad mellan de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som anges i artikel 3.1 b och ¢
i direktiv 2008/95. Det foljer ndmligen av fast réttspraxis att tillimpningsomradena for dessa
registreringshinder och ogiltighetsgrunder Overlappar varandra men att de likvdl dr oberoende av
varandra och ska prévas separat.

37. Domstolen har i detta sammanhang redan fastslagit att bedomningen av huruvida ett varumirke
som bestir av flera ord eller av ett ord och en siffra har beskrivande karaktdr delvis kan avse varje
bestandsdel sedd for sig, men fragan ska under alla omstindigheter avgoras genom en beddémning av
den helhet som de utgor.”

38. Det framgar av domstolens rdttspraxis att enbart en sammanséttning av delar som var for sig
beskriver egenskaper hos de varor eller tjdnster som omfattas av registreringsansokan som huvudregel
ocksd i sig dr beskrivande for nidmnda egenskaper, i den mening som avses i artikel 3.1 c i
direktiv 2008/95. Det kan emellertid anses att en sadan sammansdttning inte &r beskrivande i den
mening som avses i denna bestimmelse, under forutséttning att den ger upphov till ett intryck som ér
tillrickligt avldgset fran det intryck som ges genom att dylika delar blott férenas.*

39. Det faktum att var och en av dessa bestandsdelar, sedda for sig, saknar sarskiljningsférméga hindrar
inte heller att en kombination av dem kan ha sérskiljningsformaga. *

40. De ordmirken som é&r aktuella i de nationella malen bestar av beskrivande ord som bundits
samman med en bokstavskombination bestidende av de ndmnda ordens begynnelsebokstaver, vilken
sedd for sig kan anses icke beskrivande. Fragan dr hérvid huruvida tilligget av den i sig icke
beskrivande forkortningen kan medfora att dessa ordelement, sedda som en helhet, blir icke
beskrivande, rentav sérskiljande, vilket kravs for att ett sidant varumérke ska kunna registreras.

17 — Se punkt 43 i generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers forslag till avgorande i mal C-104/00, DKV mot harmoniseringsbyran, dir domstolen
meddelade dom den 19 september 2002 (REG 2002, s. I-7561).

18 — Se, for ett liknande resonemang, domen i det ovannamnda malet Agencja Wydawnicza Technopol mot harmoniseringsbyran, punkt 46 och
dér angiven réttspraxis.

19 — Domen i det ovanndmnda malet Eurohypo mot harmoniseringsbyran, punkterna 55-62.
20 — Se, for ett liknande resonemang, domen i det ovanndmnda malet Eurohypo mot harmoniseringsbyran, punkt 54 och dar angiven réttspraxis.

21 — Se, bland annat, beslut av den 6 februari 2009, i mal C-17/08 P, MPDV Mikrolab mot harmoniseringsbyran (REG 2009, s. I-16), punkt 38
och dér angiven rattspraxis.

22 — Domen i det ovanndmnda malet Campina Melkunie, punkterna 39 och 40.

23 — Se dom av den 13 januari 2011 i mal C-92/10 P, Media-Saturn-Holding mot harmoniseringsbyran, punkt 36, och domarna i de ovanndmnda
malen Eurohypo mot harmoniseringsbyran, punkt 41, och BioID mot harmoniseringsbyran, punkt 29.
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41. Med andra ord ska det i de nationella malen faststillas huruvida en och samma
bokstavskombination avseende identiska varor och tjanster alltid ska bedomas pa samma sitt,
oberoende av huruvida varumairket avser bokstavskombinationen ensam eller tillsammans med
ytterligare beskrivande bestandsdelar.

42. Domstolen har slagit fast att ett ordmirke som beskriver varors eller tjansters egenskaper i den
mening som avses i artikel 3.1 ¢ i direktiv 2008/95 av detta skdl nodvéandigtvis saknar
sarskiljningsforméga i férhallande till dessa varor eller tjanster.

43. Det dr mot denna bakgrund nodvéndigt att inleda bedomningen av de aktuella varuméarkena med
en analys av deras bestandsdelar och darefter gora en helhetsbedomning av dessa varumarken.

2. Varumarkenas bestandsdelar

44. Nar det giller malet Strigl och det dar aktuella varumérket "Multi Markets Fund MMF”, fann den
hanskjutande domstolen att ordkombinationen "Multi Markets Fund” utgér en upplysning som anger
vilka tjanster som avses med varumadrket, det vill sdga tjanster som tillhandhalls sarskilt inom ramen
for en fond som investerar i olika marknader. Den hénskjutande domstolen anférde é&ven att
omsdttningskretsen enkelt kan forstd de ord som utgér ordkombinationen "Multi Markets Fund”,
betraktade vart och ett for sig eller som en helhet.

45. Den hinskjutande domstolen angav att bokstavskombinationen "MMF”, sedd for sig, torde
betraktas som en kombination av bokstédver som i sig inte kan ha nagon beskrivande betydelse. Denna
bokstavskombination star emellertid omedelbart efter ordkombinationen "Multi Markets Fund”, varfor
den hinskjutande domstolen har dragit den slutsatsen att omsittningskretsen skulle komma att
uppfatta den som en forkortning av ndmnda ordkombination. Detta motsvarar enligt den
hanskjutande domstolen en normalt informerad och skiligen uppmirksam och medveten
genomsnittskonsuments naturliga och néarliggande uppfattning.

46. I malet Securvita, som ror varumirket NAI — Der Natur-Aktien-Index, beskriver uttrycket
"Natur-Aktien-Index” aktierna i vissa ekologiskt inriktade foretag pd samma sitt som begreppet
”Oko-Aktien”, "Umweltaktien” eller "griine Aktien”, och dirmed en bestimd kategori virdepapper.
Kannetecknet "Natur-Aktie” anvidnds dessutom mycket ofta som beskrivning av egenskaperna hos
olika produkter pa det finansiella omradet. Den hinskjutande domstolen anser att ordkombinationen,
fran omsattningskretsens synpunkt, beskriver egenskaperna hos de tjanster som avses med varumarket
i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95.

47. Den hanskjutande domstolen har angett att bokstavskombinationen "NAI”, som med ett tankstreck
star fore ordkombinationen ”Der Natur-Aktien-Index”, inte utgdr en vanlig, allmint begriplig
forkortning som av omsédttningskretsen kan betraktas som en upplysning om egenskaper hos de
tjidnster for vilka varumarket registrerats. Bokstavskombinationen "NAI” sedd for sig kan foljaktligen
inte beskriva, i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95, en egenskap hos de tjdnster
for vilka varumaérket registrerats.

3. Det helhetsintryck som varumirkena astadkommer

48. Jag vill inledningsvis papeka att 4&ven om det skulle kunna anses att sadana bokstavskombinationer
som de som ar aktuella i de nationella mélen, nédr de betraktas for sig, kan ha sérskiljningsférmaga vad
giller de tjanster som omfattas av de ifragavarande varumairkena, dr det likval si att fragan hur
omsdttningskretsen uppfattar varumirkena inte enbart ska bedomas med beaktande av varumarkets
olika bestandsdelar, utan huvudsakligen utifran det helhetsintryck det astadkommer.

24 — Se dom av den 12 februari 2004 i mal C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV (REG 2004, s. I-1619), punkt 86.
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49. Vad giller det helhetsintryck som de aktuella varumirkena &stadkommer har den hénskjutande
domstolen framhdllit att de tre bokstdverna, skrivha med versaler, "MMF” respektive "NAI”,
overensstimmer med begynnelsebokstdverna i de tre ord som utgdr de aktuella ordkombinationerna,
det vill siga "Multi-Markets Fund” och ”Natur-Aktien-Index”. Allméanheten skulle saledes enkelt
kunna identifiera bokstavskombinationen som en forkortning av den antingen framforstillda eller
efterstéllda ordkombinationen.

50. Det kan i fraga om utformningen av varumérket NAI — Der Natur-Aktien-Index ocksé noteras att
bokstavskombinationen "NAI” atfoljs av ett tankstreck som sammanbinder den med
ordkombinationen. Sasom framgar av beslutet om hinskjutande kan helhetsintrycket att det endast
ror sig om en forkortning av den efterstillda ordkombinationen forstiarkas genom tankstrecket. Den
hinskjutande domstolen har hérvid papekat att denna slutsats inte paverkas av att forkortningen
"NAI” inte innehéller den forsta bokstaven i den bestimda artikeln "Der” som forekommer i den
efterfoljande ordkombinationen. Artikeln "Der” dr ndmligen en underordnad bestindsdel jamfort med
de substantiv vars begynnelsebokstdver forekommer i den aktuella forkortningen.

51. I detta ssmmanhang vill jag endast i forbigdende ndmna att jag inte dr 6vertygad av den motivering
som harmoniseringsbyrans fjirde 6verklagandendmnd anférde rorande registreringen av varumaérket
NAI - Der Natur-Aktien-Index som gemenskapsvarumirke. Enligt harmoniseringsbyran har
bokstavskombinationen "NAI”, sedd for sig, inte nagon som helst beskrivande innebord och denna
bedomning paverkas inte genom tilligget av ordkombinationen “Der Natur-Aktien-Index”.
Harmoniseringsbyran ansdg att en annan uppfattning skulle medféra att en sadan
bokstavskombination som en helhet kunde bli beskrivande ”i efterhand” till f6ljd av tillagget av
beskrivande ordelement.?

52. Det édr visserligen inte uteslutet att sadana bokstavskombinationer i sig kan ha sarskiljningsformaga
da de i denna form kan avse andra forkortningar och da de inte i sig beskriver de varor eller tjénster
som omfattas av varumérkena. Jag vill anda betona att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar
ett varumirke som en helhet och inte dgnar sig at att undersoka varumirkets olika detaljer.?

53. I sitt beslut tog harmoniseringsbyran namligen inte hansyn till helhetsintrycket vilket, sdsom jag
redan har angett, ska beaktas vid bedomningen av registreringshindren och ogiltighetsgrunderna i
artikel 3.1 b och c i direktiv 2008/95. Mot bakgrund av det helhetsintryck som astadkoms av
varumirken bestdende av en ordkombination som &r beskrivande for de ifragavarande varorna och
tjdnsterna samt en kombination av bokstdver vilka motsvarar begynnelsebokstiverna i de ord som
ingdr i ordkombinationen, framstir denna sistndmnda kombination som den dominerande
bestindsdelen.  Enligt min mening kan kombinationen av  bokstiver = motsvarande
begynnelsebokstédverna i de tre ord som ingar i ordkombinationen inte ge ett intryck som é&r
tillrackligt avldgset fran det intryck som ges genom att varumairkets bestdndsdelar blott forenas.

54. Dessutom ar det sa att en bokstavskombination, som av omsittningskretsen uppfattas som en
forkortning av den ordkombination till vilken den fogats, inte kan bli en storre enhet én summan av
alla delar av varumirket, som helhet betraktat. Detta giller trots att det kan anses att
bokstavskombinationen i sig har sarskiljningsformaga. Den beskrivande karaktiren hos en av
varumadrkets bestandsdelar — i detta fall bokstavskombinationen — fo6ljer alltsd av varumirket som
helhet betraktat. Som exempel kan ndmnas att det pdahittade ordmirket Two for tea - 24T
astadkommer ett annat helhetsintryck dn ordmarket 24T.

25 — Se, bland annat, punkterna 12 och 16 i det beslut som harmoniseringsbyrans fjirde 6verklagandenimnd meddelade den 15 oktober 2009 i
det ovanndmnda drendet R 1630/2008-4.

26 — Se med avseende pa risken for forvixling, bland annat, dom av den 2 september 2010 i méal C-254/09 P, Calvin Klein Trademark Trust (REU
2010, s. I-7989), punkt 45 och dar angiven réttspraxis.
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55. Jag vill verkligen framhalla att varumaérkets innebord ska faststéllas genom en helhetsbedéomning.
Nar det ror sig om ett varumirke vars bestdndsdelar har ett ndra samband och tva av dessa
bestandsdelar forklarar varandra kan en helhetsbedomning av varumaérket leda till en annan slutsats
an vad en bedémning av var och en av bestandsdelarna for sig skulle gora.

56. Av detta skil anser jag, pa grundval av en helhetsbedomning av de varumérken som ar aktuella har,
att forkortningen, som i sig inte dr beskrivande, enligt allménheten endast har det beskrivande innehall
som framgar av den intilliggande ordkombinationen, pa grund av att olika bestandsdelar som forklarar
varandra pa detta sitt forekommer intill varandra. Bokstavskombinationen, som aterger
begynnelsebokstdverna i de ord som ingar i ordkombinationen, intar fo6ljaktligen en underordnad
stillning i forhallande till den sistndimnda kombinationen. Jag drar av detta den slutsatsen att en
bestandsdel som bestar av en sadan bokstavskombination &r forsumbar med avseende pa det
helhetsintryck varumirket &stadkommer.” Genom den beskrivande ordkombinationen far siledes
varumairket som helhet betraktat en beskrivande inneboérd.

57. Oaktat denna slutsats kvarstar den hanskjutande domstolens fraga rorande tillimpningsomradena
for de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som anges i artikel 3.1 b respektive c i
direktiv 2008/95, nér det giller sadana varumirken som de som ar aktuella i de nationella mélen.

4. Valet mellan de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som foreskrivs i artikel 3.1 b och c i
direktiv 2008/95

58. Nar det giller den atskillnad som ska goras mellan artikel 3.1 b respektive c i direktiv 2008/95, i
fraga om saddana varumérken som de hir aktuella, dr det inte bara varumérkenas beskrivande karaktir
som ska beaktas — vilken ska faststillas pa grundval av det helhetsintryck de astadkommer — utan dven
de allménintressen som ligger bakom respektive registreringshinder eller ogiltighetsgrund.
Uppmarksamheten ska saledes aterigen riktas & ena sidan mot det frihdllningsbehov som géller vissa
kénnetecken och & andra sidan mot varumairkets sérskiljande funktion, vilken innebér att varumairket
ska gora det mojligt att sérskilja de varor och tjanster som omfattas av detsamma fran andra varor
eller tjanster med ett annat ursprung.

59. Mot bakgrund av detta synsdtt skulle det strida mot sjédlva syftet med registreringshindret eller
ogiltighetsgrunden i artikel 3.1 ¢ i direktiv 2008/95 om ett varumérke som uteslutande bestar av
beskrivande kdnnetecken eller upplysningar som maste finnas tillgéngliga for alla kunde registreras.

60. I syfte att sakerstdlla att detta mal med fri anvindning uppnas till fullo, har domstolen uttalat att
det inte krévs att de kédnnetecken eller upplysningar som utgor varumérket, vilka avses i artikel 3.1 c i
direktiv 2008/95, faktiskt anvdnds vid tidpunkten for registreringsansokan for att beskriva varor eller
tjidnster, sasom de har aktuella, eller egenskaper hos dessa varor eller tjanster. Det ar tillrackligt att
kannetecknen eller upplysningarna kan anvidndas for sddana #ndamal.”® Registrering av ett
ordkdnnetecken ska enligt artikel 3.1 c¢ i detta direktiv saledes vigras om &atminstone en av dess
potentiella betydelser avser en egenskap hos de berérda varorna eller tjansterna.”

61. Enligt sin ordalydelse ror emellertid artikel 3.1 c¢ i direktiv 2008/95 varumairken som endast bestér
av beskrivande kénnetecken eller upplysningar. I de aktuella malen bestir de omtvistade varumérkena
av beskrivande bestandsdelar (ordkombinationerna) a ena sidan och av i sig icke beskrivande
bestandsdelar (bokstavskombinationerna) a andra sidan. Sdsom jag har angett ovan framkommer den

27 — Se, analogt, domen i det ovanndmna mélet Calvin Klein Trademark Trust, punkt 57.

28 — Se, bland annat, domen i det ovanndmnda malet Agencja Wydawnicza Technopol mot harmoniseringsbyran, punkt 38 och dér angiven
réttspraxis.

29 — Se, bland annat, beslut av den 5 februari 2010 i méal C-80/09 P, Mergel m.fl mot harmoniseringsbyran (REU 2010, s. I-17), punkt 37 och dar
angiven rdttspraxis.
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beskrivande innebdrden av bokstavskombinationen (som i sig inte &ar beskrivande) vid en
helhetsbedomning av varumairket. Nérmare bestimt foljer den beskrivande karaktiren hos dessa
bokstavskombinationer av de ord vars begynnelsebokstiver utgér nimnda kombination.

62. Det foreligger dock inte nagot frihdllningsbehov avseende sadana bokstavskombinationer i sig eller
avseende varumirket som en helhet betraktat, i och med att detta varumairke, som visserligen har en
beskrivande innebord, inte endast bestar av beskrivande kénnetecken eller upplysningar. Vid
bedomningen av de hédr aktuella varumérkena &dr det dérfor kriteriet rorande sarskiljningsformégan i
artikel 3.1 b i direktiv 2008/95 som ska tillampas.

63. Nar det giller prévningen av huruvida en sddan kombination av olika bestandsdelar har
sarskiljningsformaga i den mening som avses i punkt b i denna artikel, ankommer det pa den
nationella domstolen att underséka huruvida de omtvistade varumérkena, betraktade i sin helhet, kan
fylla varumirkets grundldggande funktion att sdrskilja de varor eller tjanster som kadnnetecknas av
varumairket fran andra varor och tjanster med ett annat ursprung. I forevarande fall &r fragan
huruvida sammanfogningen av beskrivande bestindsdelar och en bestindsdel som i sig inte é&r
beskrivande men som blir det ndr den ingar i det aktuella varumirket kan ge upphov till ett intryck
som ir tillrackligt avligset frén det intryck som ges genom att dessa bestidndsdelar blott férenas.*

64. I friga om helhetsbedomningen av ett varumirke som bestar av en beskrivande ordkombination
placerad intill en bokstavskombination, vilken motsvarar begynnelsebokstiverna i de ord som utgor
ordkombinationen, anser jag sammanfattningsvis att den i sig icke beskrivande bokstavskombinationen
blir beskrivande i detta specifika sammanhang. I och med att ett varumirke som utgdrs av sddana
bestandsdelar inte endast bestar av beskrivande kdnnetecken eller upplysningar i den mening som
avses i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95, ska emellertid fragan huruvida ett varumairke av detta slag kan
registreras provas med tillimpning av artikel 3.1 b i detta direktiv.

V - Forslag till avgorande

65. Mot bakgrund av det ovan anforda foreslar jag att domstolen besvarar frigorna fran
Bundespatentgericht enligt foljande:

Ett ordmairke, som bestar av en beskrivande ordkombination placerad intill en i sig icke beskrivande
bokstavskombination — vilken motsvarar begynnelsebokstaven i vart och ett av de ord som ingar i
denna ordkombination och vilken allménheten déarfor uppfattar som en forkortning darav — och som
helhet betraktat kan uppfattas som en kombination av beskrivande upplysningar eller foérkortningar
som forklarar varandra ska bedémas mot bakgrund av registreringshindret eller ogiltighetsgrunden
enligt artikel 3.1 b i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar, och inte mot bakgrund av artikel 3.1 c i detta
direktiv, i och med att ett sddant varumirke inte endast bestar av beskrivande kénnetecken eller
upplysningar.

30 — Se, for ett liknande resonemang, dom av den 25 februari 2010 i mal C-408/08 P, Lancome mot harmoniseringsbyran (REU 2010, s. [-1347),
punkt 61 och dér angiven réttspraxis.
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