BOVEMI] VERZEKERINGEN NV

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT

ELEANOR SHARPSTON
foredraget den 30 mars 2006

1. Forevarande mal har foranletts av en
ansékan som ingavs av Bovemij Verzeker-
ingen NV (nedan kallat Bovemij) till Benelux
varumirkesmyndighet for registrering av
kinnetecknet EUROPOLIS som ett ord-
mirke for vissa tjinsteklasser. Det giller
sirskilt under vilka omstindigheter ett varu-
mirke kan forvirva sirskiljningsférmaéga till
foljd av anvandmng i den mening som avses i
artikel 3.3 i varumirkesdirektivet. >

Tillimpliga gemenskapsriittsliga bestim-
melser

2. I artikel 1 i varumiirkesdirektivet faststills
betriffande direktivets rickvidd att det skall
tillimpas fér varumirken avseende varor
eller tjinster vilka a) i en medlemsstat ar
foremal for registrering eller ansékan om
registrering, eller b) ar féremal for registre-
ring eller ansdkan om registrering hos
Benelux varumirkesmyndighet, eller c) #r

1 — Originalsprak: engelska.

2 — Ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillnar av aternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omride 13, volym
17, 5. 178).

foremal for en internationell registrering
med rittsverkan i en medlemsstat.

3. 1 artikel 3.1 faststills foljande:

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

b) Varumirken som saknar sirskiljnings-
formaga.

¢) Varumirken som endast bestir av
tecken eller upplysningar vilka i handeln
visar varornas eller tjinsternas art,
kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning,
virde, geografiska ursprung, tiden for
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deras framstillande eller andra egen-
skaper hos varorna eller tjédnsterna.

d) Varumirken som endast bestdr av
tecken eller upplysningar vilka i det
dagliga sprakbruket eller enligt bran-
schens vedertagna handelsbruk kommit
att bli en sedvanlig beteckning fér varan
eller tjinsten.

4. 1 forsta meningen i artikel 3.3 faststills
foljande:

"Ett varumérke skall inte vigras registrering
eller ogiltigférklaras med st6d av punkt 1 b, ¢
eller d, om det fore tidpunkten for registre-
ringsansdkan och som en f6ljd av det bruk
som har gjorts av det har forvirvat sarskilj-
ningsférméga.”

5. For enkelhetens skull kommer jag att
hénvisa till villkoret i artikel 3.3 som att
varumérket skall ha forvirvat “sérskiljnings-
formaga till foljd av anvéndning”.
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6. Forordning (EG) nr 40/94° innehaller
bestimmelser om gemenskapsvarumérken.

7. Artikel 7.1 b-d i forordningen om
gemenskapsvarumirken har samma lydelse
som artikel 3.1 b—d i varuméirkesdirektivet.

8. I artikel 7.2 anges att artikel 7.1 skall till-
limpas dven om registreringshindren endast
finns i en del av gemenskapen. Artikel 3 i
varumirkesdirektivet innehaller ingen mot-
svarighet till den bestdimmelsen.

9. I artikel 7.3, som speglar artikel 3.3 i
direktivet, faststills att registrering inte skall
vigras i enlighet med artikel 7.1, om
varumirket till foljd av sin anvindning har
uppnéitt en sirskiljningsférmaga i fraga om
de varor eller tjénster for vilka det anséks om
registrering,

3 — Radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgiva, omride 17, volym 2, 5. 3) ("forordningen om
gemenskapsvaruméirken”),



BOVEMIJ VERZEKERINGEN NV

Tillimpliga Beneluxbestimmelser

10. Enligt Beneluxlindernas enhetliga varu-
mirkeslag (nedan kallad BVL) skall ansék-
ningar om varumérken i Benelux limnas till
Benelux varumirkesmyndighet. Om ett
varumirke beviljas giller det i hela Benelux-
omradet.

11. I artikel 6a.1 a i BVL®* anges att
registrering inte skall beviljas om det kiinne-
tecken som anstkan avser inte utgdr ett
varumirke i den mening som avses i artikel
1, "sérskilt da det helt saknar sirskiljnings-
férméga i den mening som avses i artikel 6
quinquies B.2 i Pariskonventionen”.

12. Den ovanndmnda artikeln i Pariskon-
ventionen for industriellt réttsskydd har i
relevanta delar féljande lydelse:

"B. Registrering av de i denna artikel
avsedda fabriks- eller handelsmirkena kan

4 — Enligt begiran om forhandsavgérande har ordalydelsen i
artikel 3.1 a~d i varumirkesdircktivet infogats i artikel 6a.1 i
den version av BVL som triidde i kraft ir 2004 efter dndring

cnom protokollet om éindring av den enhetliga varumirkes-
agen av den 11 december 2001 {nedan kallat 2001 drs
protokoll). Den hiinskjutande domstolen anger emellertid att
det inte finns ndgon matericll skillnad mellan denna version
och den foregiende.

icke vidgras eller forklaras ogiltig utom i
féljande fall:

ii) Nir de helt och hillet saknar egenartad
karaktér eller dr uteslutande sammansatta av
tecken eller bendmningay, vilka i handeln kan
tjdna till att angiva varors art, beskaffenhet,
mingd, bestimmelse, virde, ursprungsort
eller tidpunkten for deras framstillande eller
som blivit vanliga i gingse sprakbruk eller i
lojalt och konstant handelsbruk i det land,
dir skydd dr begirt.”

13. Vid tidpunkten i friga hade artikel 3.3 i
varumérkesdirektivet inte inforlivats i BVL,
dven om begreppet att forvirva sirskiljnings-
formdga till foljd av anvindning tydligen
hade tillimpats vid bedémningen av varu-
mirken i Benelux. ®

5 — Senare infordes genom 2001 Ars protokoll en ny artikel 14b i
BVL dir foljande anges: "Domstolarna kan besluta att ett
registrerat varumirke har forvirvat sﬁrskiljnln%fﬁirnmga
Eenom det bruk som har gjorts av det” Artikel 14b triidde

raft den 1 januari 2004
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14. Under forhandlingarna har det fram-
kommit att artikel 13C.1 i BVL ocksa ér
relevant (dven om den inte nidmndes i
begiran om forhandsavgérande). I denna
artikel foreskrivs féljande:

"Ensamritten till ett varumirke som uttrycks
i nigot av de nationella eller regionala
spridken i Beneluxlinderna skall omfatta
oversittningar till nigot annat av dessa
sprak.”®

Malet vid den nationella domstolen och
tolkningsfragorna

15. 1 maj 1997 ansckte Bovemij om att fa
kiénnetecknet EUROPOLIS registrerat som
ett ordmirke for foljande tjinsteklasser:
forsikringsverksamhet, finansiella tjanster,
monetira tjdnster, fastighetsmikleri, trans-
port, emballering och forvaring av gods samt
anordnande av resor.

16. 1 oktober 1997 underrittade Benelux
varumirkesmyndighet Bovemij om att regi-
streringsansokan preliminirt hade avslagits
p& grundval av att kénnetecknet EURO-
POLIS som sadant saknade sirskiljnings-
férmaga.

6 — Se dom av den 12 februari 2004 i mé&l C-363/99, Koninklijke
KPN Nederland NV ("Postkantoor”) (REG 2004, s. 1-1619),
punkt 13, dir denna bestimmelse aterges i sin helhet.
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17. 1 april 1998 invinde Bovemij mot det
prelimindra beslutet om avslag pa grundval
av att kiinnetecknet lagenligt hade anvénts av
Europolis BV, ett dotterbolag till Bovemij,
som ett varumdrke i handeln sedan 1988.

18. I maj 1998 faststillde Benelux varumér-
kesmyndighet att den inte sig nagot skl att
andra sitt prelimindra beslut mot bakgrund
av Bovemijs invindningar och underrittade
Bovemij om sitt bestut att "slutgiltigt avsld”
ansdkan om registrering av kinnetecknet.

19. Bovemij vénde sig till Gerechtshof te ’s-
Gravenhage (appellationsdomstol i Haag),
Nederlinderna, och yrkade att Benelux
varumérkesmyndighet skulle forpliktas regi-
strera kiinnetecknet i forsta hand pé grundval
av att EUROPOLIS har sirskiljningsférmaga
i sig, alternativt eftersom det redan var
inarbetat som ett varumirke fore dagen for
ansdkan.

20. Gerechtshof anser att kénnetecknet
EUROPOLIS uteslutande bestir av tecken
och upplysningar som i handeln visar egen-
skaper hos tjinsten och att det inte har
négon sirskiljningsférmaga i sig.
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21. Nir det giller férvirvad sdrskiljnings-
férméga har Gerechtshof papekat att par-
terna dr oeniga om villkoren for att ett
kinnetecken skall anses ha férvirvat sirskilj-
ningsformdga till foljd av anvindning. Bene-
lux varumirkesmyndighet har gjort gillande
att det dr nodvindigt att kidnnetecknet till
foljd av anvéindning betraktas som ett
varumirke av den relevanta malgruppen i
hela Beneluxomradet, och saledes i vart och
ett av de tre Beneluxldnderna. Bovemij har
anfort att forutsatt att de 6vriga villkoren dr
uppfyllda, ricker det att ett kidnnetecken
betraktas som ett varumirke av den rele-
vanta mélgruppen i en ansenlig del av
Beneluxomrédet, i forevarande fall enbart
Nedetldnderna.

22. Gerechtshof har mot denna bakgrund
stﬁll; foljande tolkningsfragor till domsto-
len:

"1) Skall artikel 3.3 i varumirkesdirektivet
tolkas s& att det dr nddvindigt att ett
kidnnetecken (i férevarande fall ett
Beneluxvaruméirke) av den relevanta
malgruppen i hela Beneluxomradet,
det vill siiga Belgien, Nederlinderna
och Luxemburg, fore dagen for registre-
ringsanstkans ingivande uppfattas som

7 — 1 begiran om férhandsavgorande dr friga nummer 1 en
separat friga som den nationella domstolen har stillt till
Beneluxdomstolen. Jag har diefor numrerat om frigorna 2-4 i
begiran om férhandsavgérande som frdgorna 1-3, och
kommer att hiinvisa till dem pd detta sitt 1 dterstoden av
detta forslag till avgorande,

ett varumirke, for att det skall kunna
erhélla sdrskiljningsformaéga till f6ljd av
anvindning?

For det fall fraga 1 besvaras nekande:

2) Ar villkoren for att registrera ett varu-
mirke i artikel 3.3 i varumirkesdirek-
tivet uppfyllda, i den mening som avses i
denna artikel, om kiinnetecknet till foljd
av dess anvidndning uppfattas som ett
varumirke av den relevanta mélgrappen
i en ansenlig del av Beneluxomrédet,
och kan denna ansenliga del exempelvis
enbart bestd av Nederlinderna?

3) a) Vid bedémningen av huruvida ett
kidnnetecken — som bestar av ett
eller flera ord i det officiella spriket
i en medlemsstat (sisom i fore-
varande fall Beneluxomradet) —
har sérskiljningsforméaga till 6ljd
av anvindning i den mening som
avses i artikel 3.3 i varumirkesdirek-
tivet, skall hdnsyn da tas till de
sprakomriden som finns inom detta
omride?

b) For det fall 6vriga villkor for regi-
strering dr uppfyllda, dr det di ett
tillriickligt krav for att registrera ett
kiinnetecken som varumirke att den
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relevanta mélgruppen i en ansenlig
del av det sprékomrade inom den
medlemsstat (eller sdsom i féreva-
rande fall Beneluxomridet) dir
detta sprak officiellt talas, uppfattar
kinnetecknet som ett varumérke?”

23. Bovemij, Benelux varumérkesmyndighet,
kommissionen och Nederlinderna har
inkommit med skriftliga yttranden. Parterna
och kommissionen var néirvarande vid den
muntliga foérhandlingen. Férenade kunga-
riket lade fram sina argument enbart vid
den muntliga férhandlingen.

Bedomning

24. Tolkningsfrigorna kan delas in i tvd
grupper. For det forsta vill den hénskjutande
domstolen veta om man, vid bedomningen
av huruvida eit kidnnetecken har forvirvat
sdrskiljningsférmaéga till foljd av anvindning
i den mening som avses i artikel 3.3 i
varumdrkesdirektivet, bor ta hinsyn till upp-
fattningen hos den relevanta malgruppen i
hela Beneluxomréidet (friga 1), eller endast i
en ansenlig del av Beneluxomradet (friga 2).
Dessa fragor har stillts med avseende pa
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varumirken i allménhet. For det andra har
den hinskjutande domstolen stillt tva fragor
som specifikt giller ordmérken. ® Den undrar
over sprikgemenskapers betydelse vid
bedémningen av huruvida sirskiljningsfor-
maga till f6ljd av anvindning har forvirvats i
enlighet med artikel 3.3. Mot bakgrund av
foremalet for tvisten i den hinskjutande
domstolen, anser jag det vara Snskvirt att
besvara samtliga tolkningsfrdgor med hin-
visning till ordmérken.

Inledande synpunkter

25. Det &r ldmpligt att forst granska tre
fragor. For det forsta, hur passar ordmirken
in 1 ramen for direktivet och hur har de
behandlats av domstolen? Fér det andra, pa
vilken grund har domstolen avgjort huruvida
ett varumirke (och mer specifikt, ett ord-
mirke) "saknar sirskiljningsférmaga” (artikel
3.1 b) och/eller #r beskrivande (artikel 3.1 ¢)?
For det tredje, hur har domstolen gatt till
viga for att bedéma huruvida sirskiljnings-
forméga till foljd av anvdndning har forvir-
vats i den mening som avses i artikel 3.3?
Mot denna bakgrund kan sedan en relativt
koncis bedémning goras av de sirskilda
tolkningsfragorna.

8 — I den tredje tolkningsfrigan.



BOVEMI] VERZEKERINGEN NV

Ordmdirken

26. Enligt artikel 3.1 b i varumirkesdirek-
tivet fir "varumirken som saknar sérskilj-
ningsférméga” inte registreras.

27. Enligt artikel 3.1 ¢ far "varumirken som
endast bestir av tecken eller upplysningar
vilka i handeln visar varornas eller tjinster-
nas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anviind-
ning, virde, geografiska ursprung ... eller
andra egenskaper hos varorna eller tjinster-
na” inte registreras.

28. Med avseende pd varumirkesdirektivet
kan ord anviindas pd tva siitt. For det forsta
kan ett ord eller en ordkombination anvin-
das fér att visa en egenskap eller egenskaper
hos en vara. Ord som anviinds fér det syftet
far inte registreras enligt artikel 3.1 . Likas
saknar de nodvindigtvis sérskiljningsfor-
maga i forhallande till varan i fréga i den
mening som avses i artikel 3.1 b, vilket

domstolen redan har slagit fast.® For det
andra kan ett ord eller en ordkombination
identifiera en vara (och eventuellt samtidigt
ocksd rdka beskriva varan). Ett sadant
ordmirke fir registreras som ett varumirke,
eftersom det inte hindras vare sig av artikel
3.1 beller3.1c

29. Enligt domstolens riittspraxis ir syftet
med artikel 3.1 ¢ att skydda en sdrskild
mélsittning av allménintresse, nimligen att
alla tecken eller upplysningar som kan
anvindas for att visa egenskaper hos de
varor eller tjinster som #dr féremal fér
registreringsansokan skall kunna anviindas
fritt av alla.'® Det finns ett uppenbart
allménintresse av att inte tillita att en
beskrivande ordkombination registreras och
skyddas som varumiirke. Sddan registrering
skulle hindra andra foretag (och sédledes
potentiella konkurrenter) frén att anvinda
sjdlvklara uttryck for att beskriva sina varor
for konsumenterna,’' och skulle saledes
innebdra en konkurrensnackdel f6r dem.
Detta skulle direkt motverka syltet med

9 — Se till exempel domen i det ovanndmnda méilet Postkantoor
(ovan fotnot 6), punkt 86, dom av den 12 februari 2004 § mal
C-265/00, Campina Melkunie (REG 2004, s. I-1699), punkt 19.

10 — Domen i det ov; nda milet Campina Melkunie,
punkt 35, Se diven dom av den 4 maj 1999 i de {Srenade
milen C-108/97 och C-109/97, Windsucfing Chiemsee (REG
1999, 5. 1-2779), punkt 25, dom av den 6 maj 2003 i mdl
C-104/01, l.ibcﬂcF(REG 2003, s, 1-3793), punkt 52.

11 — Se dom av den 8 aprit 2003 i de forenade midlen C-53/01,
C-54/01 och C-55/01, Linde (REG 2003, s. 1-3161), punk-
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varumirkesdirektivet, genom vilket en delvis
harmonisering har inforts for att undanréja
"olikheter som kan komma att hindra den
fria rorligheten for varor och det fria utbytet

av tjinster samt snedvrida konkurrensforhél-
landena p& den gemensamma marknaden”, '

’

Bediémning enligt artikel 3.1 b och/eller 3.1 ¢

30. Det som spelar roll vid beddmning enligt
artikel 3.1 b respektive 3.1 ¢ av huruvida ett
varumirke saknar sdrskiljningsformaga eller
ar beskrivande f6r den vara eller tjinst som
avses i registreringsansokan'® dr hur den
"berdrda omsittningskretsen” uppfattar
varumirket. Den berorda omséttningskret-

12 — Forsta skilet,

13 — Med beaktande av det allminna intresset av att forbjuda
registrering av beskrivande ord eller ordkombinationer ér det
kanske inte forvinande att domstolen i allminhet inte verkar
gbra nagon sirskild atskillnad mellan attikel 3.1 boch 3.1 ¢. I
domen i det ovannimnda mélet Postkantoor gjordes bedom-

ninien av sﬁrskiljnin%sfiirmz‘xgan siledes med hiinvisning till

artikel 3.1 b (se till exempe! punkterna 29-35), medan
diskussionen om det allminna intresset fordes med hiinvis-
ning till artikel 3.1 ¢ (se punkterna 53--58). Nir det giller

motsvarande bestimmelser i férordningen om g P

varumirken ir standpunkten inte lika klar. Se generaladvo-

katen Jacobs forslag till avgsrande av den 10 april 2003 i mél

C-191/01 P, harmoniseringsbyrdn mot Wrigley (REG 2003,

s. [-12447), punkterna 51-53 och dér angiven riittspraxis,

ADS-
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sen har definierats som personer i handeln
och genomsnittliga konsumenter av varorna
eller tjinsterna i frga som 4r normalt
informerade samt skiligen uppmirk-
samma. '*

31. Domstolen har konstaterat att det ér
mbjligt att ett varumirke pid grund av
sprakliga, kulturella, sociala och ekonomiska
skillnader mellan medlemsstaterna saknar
sarskiljningsférmdga eller beskriver ifrdgava-
rande varor eller tjinster i en medlemsstat,
men inte i en annan,'® och dirfor kan
registreras lagenligt i denna andra medlems-
stat. Domstolen har dessutom nyligen kon-
staterat att artikel 3.1 b och 3.1 c i varu-
mirkesdirektivet inte forbjuder registrering i
en medlemsstat av ett kinnetecken som
bestdr av ett ord eller flera ord som har
himtats fran en annan medlemsstats sprak
pa vilket kiinnetecknet saknar sirskiljnings-
formaga, sivida inte den berdrda omsitt-
ningskretsen i den medlemsstat i vilken det

14 — Se domarna i de ovanniimnda mélen Windsurfing Chiemsee,
punkt 29, och Postkantoor, punkt 75,

15 — Dom av den 9 mars 2006 i mal C-421/04, Matratzen Concord
(REG 2006, s. 1-2303), punkt 25, dir domstolen analogt
hénvisar till dom av den 26 november 1996 i mal C-313/94,
Graffione (REG 1996, s. [-6039), punkt 22, Malet Graffione
gillde beddmningen av ett varumirkes vilseledande karaktar i
den mening som avses i artikel 12.2 b i varumirkesdirektivet.
I det sammanhanget granskades inverkan av sprikliga,
kulturella och sociala sEillnader mellan medlemsstaterna i
generaladvokaten Jacobs forslag till avgdrande av den 6 juni
1996 i det ovannimnda mélet Graffione, punkt 10, och i
generaladvokaten Gulmanns forslag till avgorande av den
29 september 1993 i mal C-315/92, Clinique (REG 1994,
s, 1-317; svensk specialutgiva, volym 15, s. I-13), punkt 18.
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har ansékts om registrering kan faststilla
ordets eller ordens betydelse, '¢

32. For att uttrycka det pa ett annat sitt, ord
som férmedlar en betydelse genom sin
forméga att beskriva varor eller tjinster far
inte registreras som varumérken, men om de
pa grund av sprikliga skillnader inte for-
medlar en betydelse, kan de inte ha en
beskrivande funktion. Artikel 3.1 utgér
dirfér inget hinder for registrering av dem.

33. Den berdrda omsittningskretsens sprak-
liga forméga att faststilla betydelsen av ett
kinnetecken som bestér av ett eller flera ord
maste siledes beaktas vid bedomning enligt
artikel 3.1 b och/eller 3.1 c.

Artikel 3.3

34. For att avgdra om ett varumirke har
forvarvat sérskiljningsforméga till foljd av

16 — Domen i det ovannimnda malet Matratzen Concord,
punkt 26. Se idven generaladvokaten Jacobs forslag till
avgdrande | ssmma mdl, punkterna 46, 47 och 50,

anvindning i den mening som avses i artikel
3.3, skall den behériga myndigheten géra en
samlad bedémning av de uppgifter som visar
att varumirket har kommit att identifiera
varan i friga som hérrérande frin ett visst
foretag och, siledes, att denna vara kan
sarskiljas fran andra foretags varor (eller
tjénster), 17

35. 1 domen i det ovannimnda mailet
Windsurfing Chiemsee angav domstolen att
foljande faktorer kan beaktas vid beddm-
ningen av ett varumérkes sérskiljningsfor-
méga enligt artikel 3.3: den marknadsandel
som varumirket innehar, hur ofta, hur linge
och pd hur stort geografiskt omride detta
varumiérke har brukats, hur stora invester-
ingar som har gjorts for att saluféra det, den
andel av omsittningskretsen som tack vare
varumérket kan identifiera varan (eller tjins-
ten) som hirrérande frin ett visst foretag
samt yttranden frdn handelskammare och
andra yrkessammanslutningar. '® Dessa fak-
torer avser a) det bruk som har gjorts av
mirket och b) huruvida detta bruk gér att
berérda handlare och konsumenter kan

17 — Se domarna  de ovan (fotnot 10) nimnda malen Windsurf-
ing Chiemsce, punkt 49, och Libertel, punkt 67. Punkterna
62-67 i domen i milet Libertel innehdlter en tankevickande
ach anvindbar analys av varumirkets funktion, av defini-
tionen av milgruppen och dess uppfatining om varumirket
samt av hur sirskiljningsformiga kan forvicvas till 6ljd av att
malgruppen blir bekant med varan cller tjinsten.

18 — Domen i det ovannimnda malet Windsurfing Chiemsee,
punkt 51.
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identifiera varor eller tjinster som hirro-
rande frén ett visst foretag.

36. Vid en samlad bedémning av huruvida
ett varumirke har foérvirvat sirskiljnings-
formaga till f6ljd av anvindning maste
hénsyn tas till huruvida den berérda omsitt-
ningskretsen, eller atminstone en betydande
andel av den, tack vare varumirket kan
identifiera varan (eller tjinsten) som hérrs-
rande fran ett visst foretag, '* Hinsyn bor tas
till den uppfatining som en normalt infor-
merad samt skiligen uppmirksam genom-
snittskonsument kan tinkas ha. *°

37. Dessa krav for tillimpningen av artikel
3.3 speglar vad domstolen har fastslagit med
avseende pa bedémning enligt artikel 3.1 b
och/eller 3.1 c. Detia #r logiskt. Om ett
mirke prima facie inte #r registrerbart,
eftersom den berdrda omsittningskretsen,
som #r normalt informerad och skiligen
uppmirksam, tenderar att uppfatta mérket
som att det saknar inneboende sirskiljnings-
formaga och/eller dr beskrivande, bér man
fraga sig huruvida den uppfattningen har

19 — Domen i det ovannéimnda malet Windsurfing Chiemsee,
punkt 52, Senare har detta test tillimpats konsekvent. Se till
exempel dom av den 18 juni 2002 i mél C-299/99, Philips
(REG 2002, s. 1-5475), punkt 61 och foljande punkter. Jag
forstar "betydande” som att det inte ndvindigtvis innebiir en
majoritet av den berérda omséttningskretsen, men icke desto
mindre en visentlig del av den.

20 — Domen i det ovanniimnda malet Philips, punkt 63.
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tringts undan inom samma omséttnings-
krets pd grund av att varuméirket har
forvrvat sirskiliningsformaga till f6ljd av
anvindning. **

38. Ar den berérda omsittningskretsens
sprékliga formaga (som, till skillnad frén de
faktorer som anges i domen i mélet Wind-
surfing Chiemsee, inte har att géra med ett
ordmirkes faktiska anvindning eller huru-
vida det identifieras med produkten) av
betydelse vid bedémningen av huruvida
sarskiljningsformaga har forvirvats till f6ljd
av anvindning? Detta beror pd huruvida de
anvinda orden ursprungligen uppfattades
som beskrivande eller inte. Om den berérda
omsitiningskretsen inte forstdr betydelsen
av ett ord, hindrar artikel 3.1 inte registre-
ring. Det uppkommer dérfor inget behov av
att 6verviga huruvida sérskiljningsformaga
har frvirvats till f8ljd av anvéndning i den
mening som avses i artikel 3.3. Daremot i de
fall d& orden normalt har en beskrivande
betydelse for den berdrda omsittningskret-
sen, och detta har hindrat registrering, maste
det vara relevant att underséka huruvida

21 — I detta avseende v det beridttigat att dra en prallell mellan &

ena sidan strukturen pa artikel 3.1 och 3.3 i varumirkesdirek-
tivet och & andra sidan strukturen pé actikel 7.1 och 7.3 i
Grordningen om g kapsvarumirken. Eftersom de har
samma logiska struktur kan forstainstansrittens dom av den
30 mars 2000 i mal T-91/99, Ford Motor Company mot
harmoniseringsbyran (Options) (REG 2000, s. 1I-1925),
punkt 27, vimligen ocksd tillimpas hir, Enligt min asikt
innebiir detta emellertid inte att resonemanget om geogra-
fiskt omrade i forordningen om gemenskapsvarumirken,
som forklaras av forstainstansritten i domen i det ovan-
niamnda mélet Ford, ocksa skall tillimpas i samband med
varumirkesdirektivet (se nedan punkt 44).




BOVEMIJ VERZEKERINGEN NV

ordmirket icke desto mindre har forvirvat
sdrskiljningsférmaga till f5ljd av anviindning
for denna krets och siledes uppfyller kravet
for registrering enligt artikel 3.3.

39. Strukturen pa artikel 3 féranleder enligt
min mening detta synsitt. Artikel 3.3 medger
undantag fran de skil for att vigra registre-
ring som fortecknas i artikel 3.1 b, ¢ och d.
Den behdver endast tillimpas i de fall dir
avsaknad av sirskiljningsforméga har visats
enligt artikel 3.1, Det &r ddrfor rimligt att, nir
den tilldimpas, tillimpa den enligt samma
parametrar som de som anvindes for att
faststilla ursprunglig avsaknad av sirskilj-
ningsférméga.

40. Efter denna beskrivning av bakgrunden
skall jag nu gd in pd de siirskilda tolknings-
fragor som har stillts av den nationella
domstolen.

Frdgorna 1 och 2: beddmningens territoriella
rickvidd

41. Dessa tva fragor giiller huruvida det &r
lampligt att hiinvisa till den berérda omsitt-

ningskretsen i en del av Beneluxomridet,
eller i hela omradet.

42. Domstolen har redan slagit fast i domen
i malet General Motors? att Beneluxom-
radet vid tillimpning av artikel 5.2 i
varumiirkesdirektivet?® bor likstillas med
en medlemsstats omride. Den har vidare
slagit fast att det for tillimpningen av artikel
5.2 riicker att ett Beneluxvarumirke ér kint i
en visentlig del av Beneluxomradet, vilket
kan motsvara en del av ett av Beneluxldn-
derna.?*

43. Det som har sagts om direktivets rick-
vidd i friga om artikel 5.2 miste pd mot-
svarande sitt gélla for artikel 3 i direktivet.
Det vore orimligt att anse att det ricker att
ett mirke dr kint i en visentlig del av
Beneluxomrédet, vilket kan motsvara en del
av ett av Beneluxlinderna, fér att varumér-

22 — Dom av den 14 september 1999 { mdl C-375/97, General
Motors (REG 1999, s. I-5421), punkt 29,

23 — I artikel 5.2 anges foljande: "En medlemsstat kan ... besluta
att innehavaren skalt ha ritt att Grhindra tredje man, som
inte hat hans tillstind, frin att i niringsverksamhet anvinda
ett tecken som ér identiskt med eller Hiknar varumirket med
avscende pa varor ach tjinster av annan art fin dem fSr vilka
varumiirket iiv registrerat, om detta dr kint i den medlems-
staten och om anviindningen av tecknet utan skilig anledning
drar otillbérlig fordel av eller dr till forfing for varumiirkets
sirskiljningsformaga eller renommé.”

24 — Domen i det ovannimnda malet General Motors.
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kesinnehavaren skall kunna &beropa artikel
5.2, och att éind4 insistera pd att ett mirke
skall ha forvirvat sirskiljningsforméga till
folid av anviindning i hela Beneluxomradet
for att alls vara registrerbart.

44. Den stindpunkt som Benelux varumér-
kesmyndighet har intagit — niimligen att
kidnnetecknet maste betraktas som ett varu-
mirke i hela Beneluxomradet innan det kan
registreras — grundar sig pd domen i mélet
Ford.?® Det malet gillde huruvida ett mirke
hade forvirvat tillricklig sdrskiljningsfor-
maga till foljd av anvindning for att regi-
streras som gemenskapsvarumirke enligt
artikel 7.3 i forordningen om gemenskaps-
varumirken. Enligt min &sikt &r resone-
manget bakom bedémningen avseende geo-
grafiskt omréde i domen i malet Ford inte
lampligt for att avgéra huruvida ett nationellt
varumérke har forvirvat sirskiliningsfor-
maga till folid av anvindning i enlighet
med varumirkesdirektivet.

45, Ett gemenskapsvarumirke och natio-
nella varumirken skiljer sig begreppsmaéssigt.
Om ett mirke skall erkénnas i hela gemen-
skapen i enlighet med bestimmelserna i
forordningen om gemenskapsvarumirken,
ar det rimligt att krdva att varumérkesinne-
havaren skall visa ait sdrskiljningsformaga

25 — Se ovan fotnot 21.
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har férvérvats genom anvindning inom ett
storre geografiskt omrade. Gemenskapsvaru-
mirket har en enhetlig karaktir i hela
gemenskapen.”® Nationell registrering av
ett varumirke ger det en sddan karaktir
endast i den aktuella medlemsstaten. > Det
ir betydelsefullt att det i artikel 7.2 i forord-
ningen om gemenskapsvarumérken anges att
artikel 7.1 skall tillimpas dven om registre-
ringshindren endast finns i en del av
gemenskapen. Det finns emellertid ingen
motsvarighet till den bestimmelsen i arti-
kel 3 i varumérkesdirektivet. Eftersom ett
gemenskapsvarumirke &r ett enhetligt mérke
som, om det registreras, giller i hela
gemenskapsomradet, dr det rétt att uppstilla
det villkor som anges i artikel 7.2. Ett sddant
mirke bdr inte registreras om det finns
registreringshinder i ndgon del av gemen-
skapen. Samma beaktanden &r inte tillimp-
liga vid registreringen av nationella varu-
mirken enligt den harmoniserade ordningen
i varumadrkesdirektivet.

46, Vidare avser de tva rittsakterna olika
situationer. Aven om bada syftar till att
frimja upprittandet av en vil fungerande
inre marknad ?® bidrar varumirkesdirektivet
till detta pa ett mer begrénsat sitt, genom en

26 — Se artikel 1.2 i forordningen om gemenskapsvarumirken.

27 — Eller i Belgien, Luxemburg och Nederlénderna, nir det giller
ett Beneluxvarumirke,

28 — Se forsta skilet i respektive rattsakt,
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delvis harmonisering av lindernas nationella
varumirkeslagstiftning. Genom férord-
ningen om gemenskapsvarumirken diremot
har en ny sorts immateriell réttighet skapats,
ndmligen gemenskapsvarumirken.

47. Slutligen uttalade sig domstolen i domen
i det ovanndmnda mélet General Motors om
tolkningen av artikel 5.2 i varumarkesdirek-
tivet i vetskap om att registrering pa
nationell niva (eller pa ligre nivd dn Bene-
luxnivé) inte &r majligt inom Beneluxlinder-
nas system fér registrering av varumérken, >
Domstolen har saledes redan underforstatt
gjort den atskillnad som jag hir gor mellan
de tvé rittsakterna,

48. Mot denna bakgrund anser jag att det f6r
att bedoma huruvida ett ordmirke har
forvirvat sirskiljningsférméiga enligt artikel
3.3 i varumirkesdirektivet inte dr nédviindigt
att beakta Beneluxomridet i sin helhet
(Belgien, Nederlinderna och Luxemburg),
om den berérda omsittningskretsen, sisom

29 — Det faktum att Beneluxvarumiirket ocksd i en mening &r ett
enhetligt varumiirke for Beneluxomrddet hindrade siledes
inte domstolen frin att anse att det ricker att varumirket fic
kiint i en del av Beneluxomridet, elfer till och med en del av
ett av Bencluxlinderna, for att artikel 5.2 skall kunna till-
limpas.

den tidigare har definierats for tillimpningen
av artikel 3.1, av sprdkliga skil endast
aterfinns i delar av omrédet.

Frdagorna 3 a och 3 b: sprakgemenskap och
berdrd andel

49, Jag instimmer i den stindpunkt som
Benelux varumiirkesmyndighet och Neder-
linderna har intagit, nidmligen att sprik-
gemenskaper i en medlemsstat eller i Bene-
luxomrédet bor beaktas vid bedémningen av
huruvida ett kdnnetecken som bestar av ett
eller flera ord har forvirvat sirskiljnings-
formaga till foljd av anviindning,

50. Av de skl som jag har angett ovan maste
den berérda omsittningskretsen fér tillimp-
ningen av artikel 3.3 vara densamma som
den pé vilken en invindning mot registrering
enligt artikel 3.1 grundades. 1 férevarande
mél #dr detta den (nederlindsktalande)
omsittningskrets for vilken den hinskju-
tande domstolen har funnit att EUROPOLIS
saknar sérskiljningsférmdga, En forutsitt-
ning for att sarskiljningsformaga skall kunna
forvirvas dr att sddan forméga wsprungligen
saknades. I ett fall som det férevarande antas
den wsprungliga avsaknaden av sirskilj-
ningsféormaga vara begriinsad till en viss
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sprakgemenskap. Det dr ddrfér endast inom
denna sprakgemenskap som sérskiljnings-
férméga méste ha forvérvats for att registre-
ring skall kunna ske, 3

51. Den fréga som aterstér dr vilken andel av
den berdrda omsittningskretsen som madste
anse att varumdirket identifierar varorna eller
tjansterna 1 friga som hirrérande frdn ett
visst foretag (sd att det kan séigas ha férvirvat
sirskiljningsférméga till foljd av anviindning
i den mening som avses i artikel 3.3)?

52. Enligt min &sikt boér en princip vid
bedémningen av huruvida ett ordmirke
"saknar sdrskiljningsférméga” (artikel 3.1 b)
och/eller dr beskrivande (artikel 3.1 ¢) vara
att en betydande andel av den berérda
omsittningskretsen uppfattar det p3 det
sittet. I en ndgorlunda stor krets dr det
statistiskt sannolikt att man finner en del
uppgifter som strider mot normen.?! Nér
man avgdr vad som #r “typiskt” f6r den
kretsen, ér det viktigt att man ser till vad som
framgér av uppgifterna som helhet. Mot
bakgrund av att f6lijden av att bevilja

30 — I detta I vill jag pami om att domstolen i
domen i det ovannimnda mélet Libertel (punkt 76) betonade
att den behoriga myndigheten "inte [kan] gora en abstrakt
bedémning, utan med nddvindighet {mste] gora en konksyet
bedémning, Beddmningen skall giiras med beaktande av alla
relevanta omstindigheter i det aktuella fallet ...". Nir man,
som hir, i den "konkreta bedémningen” med nédvindighet
maste ta hansyn till sprakliga skillnader, mste den sprikliga
aspekten beaktas konsekvent genom hela beddmningen.

31 — Hir finns det endast tvd mdjliga viirden: sirskiljande eller
icke sirskiljande.
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registrering av ett ordmirke &r att andra
foretag berdvas mojligheten att anvinda
orden i friga pa ett beskrivande sitt, vilket
kan inverka negativt pd konkurrensen pé
marknaden, dr det i motsvarande grad viktigt
att inte bevilja registrering av ett ordmérke
enligt artikel 3.3, om inte en betydande andel
av den berérda omsittningskretsen verkligen
uppfattar mérket som att det pi ett sirskil-
jande sitt identifierar ursprunget for de varor
eller tjinster som det anvinds for.

53. Om saledes en betydande andel av den
berérda omsittningskretsen rimligen kan
forvintas forstd betydelsen av ett varumirke
som dr foremal for en registreringsansékan
(sd att det prima facie saknar sdrskiljnings-
forméga i den mening som avses i artikel
3.1 b och/eller dr beskrivande pa det sétt som
avses i artikel 3.1 ¢), dr den avgdrande fragan
huruvida en betydande andel av denna
berdrda omsittningskrets, som forstar bety-
delsen av mirket, icke desto mindre upp-
fattar mirket som att det identifierar varorna
eller tjansterna i fraga som hérrérande frn
ett visst foretag (sd att det kan séigas ha
forvirvat sirskiljningsforméga till f6ljd av
anvindning i den mening som avses i
artikel 3.3). Omvint bor registrering inte
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beviljas enligt artikel 3.3 om ett tecken har
forvirvat sirskiljningsformaga endast fér en
liten, i motsats till en betydande, andel av
den berérda omsittningskretsen i Benelux-
omradet.

54. Det finns uppenbara nackdelar med ett
motsatt tillvigagangssiitt — det vill siga att
bevilja registrering om det kan visas att en
liten andel av den berérda omsitinings-
kretsen i hela omréidet anser att kinneteck-
net har blivit sirskiljande. Detta skulle fér
det forsta leda till en situation dir mirket
fortsittningsvis dr beskrivande f6r varorna
eller tjiinsterna for den resterande delen av
den berérda omsittningskretsen, 3> men
inda inte kan anvindas av andra foretag,
eftersom det har registrerats enligt artikel
3.3. Detta skulle undergriiva malsittningen
av allménintresse i artikel 3.1 ¢, nimligen att
alla kiinnetecken eller upplysningar som kan
anviindas for att visa egenskaper hos de varor
eller tjinster som dr foremdl for registre-
ringsansékan skall kunna anviindas fritt av
alla, ®®

55. For det andra skulle det innebira att
artikel 3.3 skulle kunna tillimpas oberoende

32 — Det vill siiga en stérre andel,
33 — Se punkt 29 och dir angiven rittspraxis.

av artikel 3.1. Detta skulle inte endast vara
oforenligt med ordalydelsen i artikel 3.3,
enligt vilken artikel 3.3 medger undantag
fran artikel 3.1, men skulle ocks leda till det
paradoxala resultatet att bida bestimmel-
serna — som har motsatta verkningar —
skulle kunna uppfyllas samtidigt inom
samma geografiska omrade. Detta skulle leda
till motsigelsefulla situationer vid varje
forsok att bedéma huruvida ett varumirke
kan registreras, eftersom det samtidigt skulle
kunna vara beskrivande och sirskiljande
inom samma geografiska omride.

56. Jag vill ocksd pdpeka att enligt artikel
13C.1 i BVL skall ensamridtten till ett
varumirke som uttrycks i ndgot av de
nationella eller regionala spraken i Benelux-
omradet dven omfatta Oversittningar tifl
nagot annat av dessa spriak. Aven om denna
punkt inte tas upp i begéran om férhands-
avgbrande, anser jag att foérekomsten av
denna bestiimmelse ocksd talar mot att det
skall vara tillatet att registrera ett ordmirke
pa grundval av att det har férvirvat sdrskilj-
ningsforméga till 6ljd av anvindning, nir
det endast &r en liten andel av den berdrda
omsittningskretsen i en del av omridet som
uppfattar ordmirket pa detta sitt. En sidan
bestimmelse forstirker den begrinsande
verkan av att registrera ett varumérke. Den
gor det darfor annu viktigare att inte
asidoséitta den mélsittning av allminintresse
som artikel 3.1 b och 3.1 c syftar till, férutom
ndr det verkligen med siikerhet har faststiilts
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att sdrskiljningsférmaga har forvirvats till
foljd av anvindning, **

57. Av dessa skil avvisar jag Bovemijs och
Nederldndernas argument, nir de analogt
tillimpar resonemanget i domen i maélet
General Motors, att det ricker att tecknet
uppfattas som ett varumirke av den rele-
vanta malgruppen i en ansenlig del av den
berdrda sprékgemenskapen i (en medlems-
stat eller i) Beneluxomrédet dér spraket i
fraga dr officiellt sprak. Det &r inte svart att
forestilla sig omstindigheter dér ett tecken
eller en upplysning kan bli sirskiljande till
foljd av anvdndning i endast en ansenlig del
av en viss del av en sprikgemenskap i
Benelux. ?® En sidan del av en sprikgemen-
skap kan enligt min uppfattning bestd av
endast en liten andel av den berérda omsitt-
ningskretsen. 3® Av de skil som jag har angett
ricker inte detta som grund for att faststilla
att sdrskiljningsformaga har forvdrvats till
foljd av anvdndning, I stillet maste det visas
att tminstone en betydande andel av den
berérda omsitiningskretsen uppfattar att
varorna eller tjdnsterna i friga hérrér fran
ett visst foretag. Den berérda omsittnings-
kretsen maste bestd av hela sprakgemenska-

34 — Denna punkt har inte utvecklats i ndgon verklig omfattning
inom ramen for detta forfarande. Jag anser att om en
Gversiittning (av till exempel Europolis till Europolice pa
franska) inte existerade innan ansdkan om registrering
limnades in, kan den &versatta termen (per definition) inte
ha forvirvat sirskiljiningsférmaga till foljd av anvindning i
den mening som avses i artikel 3.3. Eftersom en $versittning
forsoker aterge originalets forvdrvade sirskiljningsformaga,
ir det emellertid i motsvarande grad mindre troligt att den
kommer att omfattas av registreringshindren i artikel 3.1 b
ach/eller 3.1 ¢,

35 — Till exempel Flandern,

36 — Den berdrda sprikgemenskapen skulle utgdras av alla som
talar nederlindska i Beneluxomradet, inte endast i Flandern,
utan ocksd i (dtminstone) Nederlinderna och den tvasprikiga
delen av Bryssel.
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pen i medlemsstaten (eller, i detta fall, i
-Beneluxomradet).

58. Jag instimmer didrfér med kommissio-
nen i att om ett ordmiérke végras registrering
dirfor att det saknar sirskiljningsformaga
(artikel 3.1 b) och/eller dr beskrivande
(artikel 3.1 ¢) pa ett visst sprak, far detta
mirke registreras enligt artikel 3.3 endast om
det kan visas att miérket har forvérvat
sérskiljningsforméga till f6ljd av anvindning
i hela den berdrda sprakgemenskapen.

59. Nir jag sdger detta vill jag klargora att
jag inte instdimmer i kommissionens forslag
att den analys av artikel 7.1 och 7.3 i
férordningen om gemenskapsvarumirken
som forstainstansritten gjorde i domen i
det ovanndmnda mélet Ford skall tillimpas i
samband med varumirkesdirektivet.” Som
jag redan har angett anser jag att det finns
visentliga skillnader mellan de tva riitts-
akterna som gor en sidan tillimpning
olémplig,

37 — Se punkterna 25-27 i domen (ovan fotnot 21).
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Forslag till avgorande

60. Av de skil som anges ovan anser jag att domstolen bor besvara tolknings-
fragorna fran Gerechtshof pa foljande sitt:

”1)

"2) a)

b)

For att bedéma huruvida ett ordmérke har forvirvat sérskiljningsférmaga till
foljd av anviindning i enlighet med artikel 3.3 i varumérkesdirektivet dr det
inte nédvandigt att beakta hela Beneluxomradet (Belgien, Nederlinderna
och Luxemburg), om den berérda omsittningskretsen, saisom den tidigare
har definierats for tillimpningen av artikel 3.1, av sprakliga skil endast
aterfinns i delar av omrédet.

Sprikgemenskaper i en medlemsstat eller i Beneluxomradet bor beaktas vid
bedémningen av huruvida ett kinnetecken som bestar av ett eller flera ord
har forvirvat sirskiljningsférmaga till f6ljd av anvéndning.

Om ett ordmirke vigras registrering déarfor att det saknar sirskiljnings-
forméga (artikel 3.1 b) och/eller enbart bestar av ett ord eller flera ord som
ar beskrivande pa ett visst sprik (artikel 3.1 c), far detta mérke registreras
enligt artikel 3.3 endast om det kan visas att mérket har forvérvat
sirskiljningsforméga till f6ljd av anvindning i hela den relevanta sprak-
gemenskapen (i medlemsstaten, eller i Beneluxomradet som helhet).”
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