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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tionde avdelningen)

den 6 juli 2017*

"Begdran om forhandsavgorande — Varumirken — Direktiv 2008/95 — Artikel 3.1 ¢ — Det nationella
ordmairket La Milla de Oro — Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder — Kénnetecken for
geografiskt ursprung”

I mal C-139/16,

angdende en begidran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av Audiencia
Provincial de Burgos (provinsdomstol i Burgos, Spanien) genom beslut av den 15 februari 2016, som
inkom till domstolen den 7 mars 2016, i malet

Juan Moreno Marin,

Maria Almudena Benavente Cardaba,

Rodrigo Moreno Benavente

mot

Abadia Retuerta SA,

meddelar

DOMSTOLEN (tionde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden M. Berger samt domarna A. Borg Barthet (referent) och
E. Levits,

generaladvokat: E. Tancheyv,

justitiesekreterare: handlaggaren I. Illéssy,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 16 februari 2017,
med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— J. Moreno Marin, M. A. Benavente Cardaba och R. Moreno Benavente, genom J. Garcia Dominguez,
abogado och C. Gutiérrez Moliner, procurador,

— Abadia Retuerta SA, genom J. C. Quero Navarro och D. Pellisé Urquiza, abogados Prieto Casado,
procurador,

* Rattegangssprak: spanska.
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— Europeiska kommissionen, genom T. Scharf, J. Rius och J. Samnadda, samtliga i egenskap av
ombud,

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

foljande

Dom

Begidran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 3.1 ¢ i Europaparlamentets och radets
direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar
(EUT L 299, 2008, s. 25).

Begéran har framstillts i ett méal mellan Juan Moreno Marin, Maria Almudena Benavente Cardaba och
Rodrigo Moreno Benavente, & ena sidan, och Abadia Retuerta SA, & andra sidan. Malet avser ndmnda
foretags anvindning av kdnnetecknet ”"El Pago de la Milla de Oro” i kommersiellt syfte eller i
marknadsforings- eller reklamsammanhang med avseende pa vin.

Tillampliga bestimmelser

Unionsrdtt

Artikel 3 i direktiv 2008/95 har rubriken ”Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”. I artikel 3.1
och 3.3 foreskrivs foljande:

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

b) Varumairken som saknar sarskiljningsféormaga.

¢) Varumirken som endast bestir av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller
tjidnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvidndning, véirde, geografiska ursprung, tiden for deras
framstéllande eller andra egenskaper hos varorna eller tjansterna.

3. Ett varumairke ska inte végras registrering eller ogiltigforklaras med stod av punkt 1 b, c eller d, om
det fore tidpunkten for registreringsansokan och som en foljd av det bruk som har gjorts av det har
forvarvat sarskiljningsformaga. En medlemsstat fir dessutom besluta att denna bestimmelse ska gélla
aven da sarskiljningsformagan har forvirvats efter tidpunkten for registreringsansokan eller tidpunkten
for registreringen.”

Enligt artikel 7.1 b i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumérken]
(EUT L 78, 2009, s. 1) far varumirken som saknar sarskiljningsforméga inte registreras.
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Spansk rdtt

Artikel 5 i ley 17/2001 de Marcas (lag nr 17/2001 om varumédrken) av den 7 december 2001 (BOE
nr 294, av den 8 december 2001, s. 45579) har rubriken "Absoluta forbud”. I artikel 5.1 c i den lagen
foreskrivs foljande:

"Foljande kannetecken far inte registreras:

¢) kénnetecken som endast bestar av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller
tjidnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvdndning, varde, geografiska ursprung, tiden for deras
framstdllande eller andra egenskaper hos varorna eller tjansterna.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Maria Almudena Benavente Cardaba och Rodrigo Moreno Benavente innehar det spanska varumairket
La Milla de Oro, som registrerats under nummer 2841993, for att beteckna viner. Varumairket
beviljades Juan Moreno Martin genom beslut av Oficina espafiola de patentes y marcas (den spanska
patent- och varumérkesmyndigheten) den 23 april 2009 och &verlts till Maria Almudena Benavente
och Rodrigo Moreno Benavente.

Klagandena i det nationella malet véickte talan mot Abadia de Retuerta vid Juzgado de lo Mercantil de
Burgos (handelsdomstolen i Burgos, Spanien). De riktade huvudsakligen kritik mot att foretaget
anvinde kédnnetecknet "El Pago de la Milla de Oro” pa etiketten till vinet som det tillverkar.
Anvindningen av beteckningen ”la Milla de Oro” skulle ndmligen kunna medféra att konsumenterna
forvixlar de varor som Maria Almudena Benavente och Rodrigo Moreno Benavente salufor med dem
som Abadia de Retuerta salufor. De framstillde dérfor ett yrkande om att ratten skulle forordna om
att Abadia de Retuerta omedelbart skulle upphora och i framtiden avhalla sig fran varje form av
anvindning av den beteckningen.

Abadia de Retuerta bestred kidromalet och yrkade i genkdromal att rétten skulle forklara varumaérket La
Milla de Oro ogiltigt. Foretaget gjorde bland annat gillande att varumirket utgdr en geografisk
ursprungsbeteckning och att det absoluta forbud som foreskrivs i artikel 5.1 c¢ i lag nr 17/2001
foljaktligen ska tillampas.

Juzgado Mercantil de Burgos (handelsdomstolen i Burgos, Spanien) meddelade dom den 29 juli 2014.
Den ogillade talan om varumaérkesintrang, som anhdngiggjorts vid den i dess egenskap av domstol i
forsta instans, och bifoll det genkdromal som Abadia Retuerta framstéllt. Den forklarade varumaérket
La Milla de Oro ogiltigt med motiveringen att det utgjorde en geografisk ursprungsbeteckning.

Klagandena i det nationella malet overklagade domen till Audiencia Provincial de Burgos
(provinsdomstolen i Burgos, Spanien). De anser inte att kdnnetecknet ”la Milla de Oro” utgdr en
geografisk ursprungsbeteckning utan att det dr fraga om en pahittad beteckning som, utan att hdnvisa
till ett konkret geografiskt omrade, betecknar varor som kidnnetecknas av att de tillhor sektorn for
lyxmaérken. I vinsektorn samexisterar "milla de oro” i Ribera del Duero (Spanien) och "milla de oro” i
Rioja. Kdnnetecknet anvinds &ven for att ange den del av en gata i Madrid (Spanien) dar det finns
affirer med marken av hog kvalitet, och en annan gata ddr Madrids viktigaste konstmuseer ligger.

Abadia Retuerta vidholl att kdnnetecknet "la Milla de Oro” é&r ett vanligt forekommande uttryck i
vinsammanhang for att ange ett konkret och bestdmt geografiskt omrade, i vilket bade klagandena i
det nationella malet och Abadia Retuerta utdvar sin verksamhet. Naimnda foretag anser dérfor att det
utgdr en geografisk ursprungsbeteckning.
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Den hinskjutande domstolen har angett att det inte forefaller rora sig om en geografisk
ursprungsbeteckning, eftersom kidnnetecknet inte anger nagon ort eller nagon topografisk egenskap.
Dessutom brukar det, med avseende pa geografiska ursprungsbeteckningar, vara frdga om en ort, vars
ortsnamn dérefter anvands for att ange varans ursprung. I férevarande fall har nimnda kannetecken
tvartom skapats for att hanvisa till en bestamd kategori av varor som alla redan finns pa en viss plats.

Den hinskjutande domstolen anser emellertid att kidnnetecknet "la Milla de Oro” alltid forknippas med
en viss plats som kdnnetecknas av att det finns manga varor av hog kvalitet. I likhet med sddana
geografiska ursprungsbeteckningar dér en viss egenskap hos en vara forknippas med orten i fraga,
forknippas detta kdnnetecken med den berorda orten i den mén som den kénnetecknas av kvaliteten
hos varorna och deras gruppering.

Mot denna bakgrund beslutade Audiencia Provincial de Burgos (provinsdomstolen i Burgos) att
vilandeforklara malet och att stélla f6ljande fragor till EU-domstolen:

”1) Kan anvidndningen av ett kinnetecken som hénvisar till att en vara eller tjanst kinnetecknas av att
man kan finna den i stora mingder inom samma omrade till ett hogt varde och av hog kvalitet
omfattas av forbuden i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95/EG?

2) Kan man betrakta ett kidnnetecken med dessa egenskaper som en geografisk ursprungsbeteckning i
den man varan eller tjansten alltid aterfinns inom ett bestamt fysiskt omrade?”

Provning av tolkningsfragorna

Den andra fragan

Den hianskjutande domstolen har stéllt den andra fragan, som ska provas forst, for att fa klarhet i om
ett sadant kidnnetecken som "la Milla de Oro”, som hédnvisar till att en vara eller tjanst kdnnetecknas
av att man kan finna den i stora méngder inom samma omrade till ett hogt virde och av hog kvalitet,
kan anses utgora en geografisk ursprungsbeteckning, i den man varan eller tjansten aterfinns inom ett
bestamt fysiskt omrade.

Det ska erinras om att EU-domstolen har slagit fast att det i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95 foreskrivs
ett forbud mot att geografiska namn registreras som varumairken i de fall da de anger platser som for
ndrvarande enligt den berérda omsittningskretsens uppfattning har ett samband med den berdrda
kategorin varor. Forbudet giller &ven om det dr rimligt att anta att det i framtiden kan anses foreligga
ett sadant samband (se, for ett liknande resonemang, dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee,
C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkterna 31 och 37).

I forevarande fall har den hinskjutande domstolen sérskilt framhallit att kénnetecknet "la Milla de
Oro” inte i sig racker for att ange en konkret och bestimd geografisk plats, till vilken det aktuella
vinets ursprung hénfoér sig. Det foljer namligen av de handlingar i malet som inkommit till
EU-domstolen att kidnnetecknet "la Milla de Oro” fran Ribera del Duero (Spanien) i vinsammanhang
samexisterar med kénnetecknet "la Milla de Oro” fran Rioja. Inom sektorn for lyxkonsumtion anviands
det kiannetecknet, ndr det forknippas med staden Madrid, for att ange ett kvarter i den staden dar det
finns manga lyxbutiker, kdnda juvelerarbutiker och konstgallerier. "La Milla de Oro” i Marbella
(Spanien) avser ett kvarter i den staden ddr man finner luxuésa byggnader samt mycket dyra
restauranger som drar till sig en rik och beromd kundkrets.
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Harav foljer att kénnetecknet ”"la Milla de Oro” dels anger ett geografiskt omrade som varierar
beroende pa namnet pa den geografiska plats som det hor samman med, dels hinfor sig till en viss
grad av kvalitet hos varorna eller tjansterna, vilka varierar med hansyn till namnet pa den geografiska
plats som kénnetecknet forknippas med.

Foljaktligen maste kdnnetecknet hora samman med ett namn som anger en viss geografisk plats for att
de berorda varornas eller tjdnsternas geografiska ursprung ska kunna identifieras. Varorna eller
tjidnsterna kdnnetecknas namligen av att det dr mojligt att inom det bestimda fysiska omradet finna
stora méingder av sddana varor och tjanster till hogt viarde och av hog kvalitet.

Det foreligger saledes inte ndgot samband mellan den vara som ér aktuell i forevarande fall, namligen
vin, och det geografiska ursprung som kénnetecknet ”la Milla de Oro” anses ha, eftersom det ar just i
forhallande till namnet pa en viss geografisk plats som de forknippas med som det dr mojligt att
faststilla de aktuella varornas eller tjansternas geografiska ursprung.

Av det anforda foljer att den andra fragan ska besvaras enligt foljande. Ett sddant kédnnetecken som ”la
Milla de Oro”, som hénvisar till att en vara eller tjanst kdnnetecknas av att man kan finna dem i stora
mingder inom samma omrdade till ett hogt virde och av hog kvalitet, kan inte anses utgora en
geografisk ursprungsbeteckning, eftersom kadnnetecknet maste hora samman med ett namn som anger
en geografisk plats i syfte att det ska vara mojligt att identifiera det fysiska omrade som férknippas med
en stor forekomst av en vara eller tjanst till ett hogt viarde och av hog kvalitet.

Den forsta fragan

Den hinskjutande domstolen har stéllt den forsta fragan for att fa klarhet i om artikel 3.1 c i
direktiv 2008/95 ska tolkas pd sa sitt att ett kdnnetecken som ”"la Milla de Oro” som hénvisar till att
en vara eller tjanst kdnnetecknas av att man kan finna dem i stora mdngder inom samma omrade till
ett hogt virde och av hog kvalitet, kan anses ha egenskaper som vid anvindning sdsom varumérke
skulle utgora en ogiltighetsgrund i den mening som avses i den bestimmelsen.

Det ska erinras om att enligt fast réttspraxis efterstrdvas ett mal av allménintresse genom denna
bestimmelse. Det innebdr att samtliga kidnnetecken eller upplysningar som visar egenskaper hos de
varor eller tjanster som registreringsansokan avser ska sta till samtliga foretags forfogande sa att de
kan anvinda dem for att beskriva samma egenskaper hos sina egna produkter. Varumirken som
endast bestar av dylika kdnnetecken eller upplysningar far saledes inte registreras, om sa inte kan ske
med tillimpning av artikel 3.3 i direktiv 2008/95 (dom av den 12 februari 2004, Koninklijke KPN
Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkterna 54 och 55 samt dér angiven rittspraxis).

EU-domstolen har dven slagit fast att eftersom registrering av ett varumairke alltid begirs for de varor
och tjdnster som avses i registreringsansokan, ska dessutom en konkret bedomning goéras av om
varumirket omfattas av nigot av de registreringshinder som anges i artikel 3 i direktiv 2008/95, dels
utifran ndmnda varor eller tjanster, dels i forhallande till hur omséttningskretsen uppfattar det. Denna
bedomning ska goras i det enskilda fallet, varvid samtliga faktiska omstédndigheter beaktas (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 8 april 2003, Linde m.fl, C-53/01-C-55/01, EU:C:2003:206,
punkt 75, och dom av den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86,
punkterna 33 och 34).

I forevarande fall ankommer det pa den hédnskjutande domstolen att, vid en prévning av de faktiska
omsténdigheterna i det enskilda fallet, bedoma om omsittningskretsen kan uppfatta det som om
kénnetecknet "la Milla de Oro” beskriver en egenskap hos en vara, sdsom vin, som utgors av att det ar
mojligt att finna varan i stora méngder inom samma omréde till ett hogt varde och av hog kvalitet.
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Om den hdnskjutande domstolen skulle sla fast att ett kdnnetecken, sdsom det som &r i fraga i det
nationella malet, inte ska anses vara beskrivande for den ovanndmnda egenskapen, ankommer det pa
den domstolen att prova om kénnetecknet har sérskiljningsforméaga. Enligt artikel 3.1 b i
direktiv 2008/95 far namligen varumérken som saknar sarskiljningsformaga inte registreras, och om
registrering har skett ska de kunna forklaras ogiltiga.

Det ska hérvidlag erinras om att det foljer av fast réttspraxis betrédffande artikel 7.1 b i férordning
nr 207/2009, som har samma lydelse som artikel 3.1 b i direktiv 2008/95, att ett varumérkes
sdrskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7 i forstnamnda forordning innebdr att detta
varumirke gor det mojligt att sdkerstdlla att den vara som ér foremal for registreringsansokan hérror
fran ett visst foretag och sédledes gor det mojligt att sdrskilja denna vara fran andra foretags varor
(dom av den 21 januari 2010, Audi/harmoniseringskontoret, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punkt 33 och
dér angiven rdttspraxis).

Registrering av ett varumérke som bestar av kdnnetecken eller upplysningar vilka dessutom anvinds
som reklamslogan, kvalitetsbeteckningar eller som uppmaningar att kopa de varor eller tjdnster som
avses med varumirket dr inte som sadan utesluten pa grund av en siddan anvindning. Vid
bedomningen av sddana varumairkens sarskiljningsformaga ska det inte tillimpas strangare kriterier pa
dessa én de kriterier som dr tillimpliga pa andra typer av kidnnetecken (dom av den 12 juli 2012, Smart
Technologies/harmoniseringskontoret, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punkt 25 och déir angiven
rattspraxis).

EU-domstolen har hdrvid sarskilt betonat att ett ordmérkes lovordande konnotation inte innebér att
varumirket inte kan sédkerstélla for konsumenterna att de varor eller tjdnster som avses har ett visst
ursprung. Ett sddant ordmairke kan saledes av omsittningskretsen samtidigt uppfattas som ett
reklambudskap och en uppgift om varornas eller tjansternas kommersiella ursprung. Hérav foljer att i
den man som omsittningskretsen uppfattar varuméirket som en upplysning om detta ursprung, saknar
den omsténdigheten att det samtidigt, eller till och med i forsta hand, uppfattas som ett reklambudskap
betydelse = for  varumirkets  sdrskiljningsformaga (dom av  den 21  januari 2010,
Audi/harmoniseringskontoret, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punkt 45, och beslut av den 12 juni 2014,
Delphi Technologies/harmoniseringskontoret, C-448/13 P, ej publicerat, EU:C:2014:1746, punkt 36).

Under de omstdndigheter som dr i fraga i det nationella malet, ska den hanskjutande domstolen, mot
bakgrund av samtliga relevanta faktiska omstandigheter, prova om kénnetecknet "la Milla de Oro” —
forutsatt att det inte anses beskriva egenskapen hos en vara eller en tjanst som utgors av att det ar
mojligt att finna varan i stora mdngder inom samma omrade till ett hogt viarde och av hog kvalitet —
av omsittningskretsen uppfattas som en slogan eller ett reklambudskap som kan ange de berdrda
varornas eller tjansternas kommersiella ursprung.

Av det anforda foljer att den forsta fragan ska besvaras enligt foljande. Artikel 3.1 c i direktiv 2008/95
ska tolkas pa sa sdtt att det skulle kunna forhalla sig sa att ett kinnetecken som "la Milla de Oro” som
hanvisar till att en vara eller tjanst kidnnetecknas av att man kan finna den i stora méangder inom
samma omrade till ett hogt virde och av hog kvalitet, inte anses ha egenskaper som vid anvéndning
sasom varumadrke skulle utgora en ogiltighetsgrund i den mening som avses i den bestimmelsen.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den hénskjutande domstolen att besluta om réttegangskostnaderna. De
kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra &n ndmnda parter har haft ar inte
ersattningsgilla.
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Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tionde avdelningen) foljande:

1) Ett sadant kidnnetecken som ”la Milla de Oro”, som hinvisar till att en vara eller tjanst
kdannetecknas av att man kan finna den i stora midngder inom samma omrade till ett hogt
virde och av hog kvalitet, kan inte anses utgora en geografisk ursprungsbeteckning, eftersom
kdannetecknet maste hora samman med ett namn som anger en geografisk plats i syfte att det
ska vara mojligt att identifiera det fysiska omrade som forknippas med en stor forekomst av
en vara eller tjinst till ett hogt virde och av hog kvalitet.

2) Artikel 3.1 ¢ i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar ska tolkas pa sa sitt att det skulle
kunna forhalla sig sa att ett kinnetecken som ”la Milla de Oro” som hénvisar till att en vara
eller tjinst kinnetecknas av att man kan finna den i stora mingder inom samma omrade till
ett hogt virde och av hog kvalitet, inte anses ha egenskaper som vid anvindning sasom
varumirke skulle utgora en ogiltighetsgrund i den mening som avses i den bestimmelsen.

Underskrifter
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