CAMPINA MELKUNIE

DOMSTOLENS DOM (sjitte avdelningen)
den 12 februari 2004~

I mal C-265/00,

angdende en begiran enligt artikel 234 EG frin Benelux-Gerechtshof att dom-
stolen skall meddela ett forhandsavgorande i det vid den nationella domstolen
anhingiga mélet mellan

Campina Melkunie BV

och

Benelux-Merkenbureau,

angdende tolkningen av artiklarna 2 och 3.1 i ridets forsta direktiv 89/104/EEG
av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varu-
mirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrdde 13, volym 17,
s, 178),

* Rittegdngssprik: nederlindska.
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meddelar

DOMSTOLEN (sjitte avdelningen)

sammansatt av V. Skouris, tillférordnad ordférande pa sjitte avdelningen, samt
domarna C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues, R. Schintgen och F. Macken
(referent),

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren H. von Holstein,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit frin:

— Campina Melkunie BV, genom T. van Innis och J. Oomens, advocaten,

— Benelux-Merkenbureau, genom L. De Gryse och J.H. Spoor, advocaten,

— Republiken Portugals regering, genom L.I. Fernandes och A.F. do Espirito
Santo Robalo, bdda i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks och H.M.
H. Speyart, bdda i egenskap av ombud,
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med hinsyn till forhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid férhandlingen den 15 november 2001
av: Campina Melkunie BV och Benelux-Merkenbureau,

och efter att den 31 januari 2002 ha hort generaladvokatens forslag till av-
gorande,

foljande

Dom

Benelux-Gerechtshof har, genom beslut av den 26 juni 2000 som inkom till
domstolen den 29 juni samma 4r, i enlighet med artikel 234 EG stillt tre frigor
om tolkningen av artiklarna 2 och 3.1 i radets f6rsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 13, volym 17, s. 178) (nedan
kallat direktivet).

Fragorna har uppkommit i en tvist mellan Campina Melkunie BV (nedan kallat
Campina) och Benelux-Merkenbureau (Benelux varumirkesbyrd) (nedan kallad
BM). Tvisten har uppkommit med anledning av att BM beslutat att inte registrera
kiannetecknet ”BIOMILD” sisom varumdrke, vilket begdrts av Campina.
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Tillimpliga bestimmelser

De gemenskapsrittsliga bestimmelserna

Enligt forsta skilet i direktivet dr syftet med direktivet att nirma medlems-
staternas lagstiftning om varumdrken till varandra foér att avskaffa befintliga
olikheter som kan hindra den fria rérligheten for varor och det fria utbytet av
tjanster samt snedvrida konkurrensen pa den gemensamma marknaden.

Sdsom framgdr av tredje skilet i direktivet dr syftet med direktivet emellertid inte
att genomfora ett fullstindigt nirmande av medlemsstaternas lagstiftning om
varumirken.

Av tolfte skilet i direktivet framgar att alla medlemsstaterna i gemenskapen ar
bundna av Pariskonventionen for industriellt rittsskydd av den 20 mars 1883,
senast dndrad i Stockholm den 14 juli 1967 (Férenta nationernas fordragssam-
ling, volym 828, nr 11847, s. 108, SO 1970:60) och att det 4r nédvindigt att
direktivets bestimmelser helt 6verensstimmer med bestimmelserna i nimnda
konvention.

Artikel 2 i direktivet, som har rubriken ”Tecken[*] som kan utgéra ett
varumirke”, har foljande lydelse: [I dverensstimmelse med terminologin i ridets
forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirken anvinds nedan begreppet
*kinnetecken” i stillet for “tecken”. Overs. anm.]

”Ett varumirke kan utgéras av alla [kdnne]tecken som kan &terges grafiskt,
sdrskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstiver, siffror, formen p4 en vara
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eller dess férpackning, f6rutsatt att [kdnne]tecknen i friga kan sirskilja ett fore-
tags varor eller tjinster fridn andra foretags.”

I artikel 3 i direktivet dterfinns registreringshinder och ogiltighetsgrunder, och i
artikel 3.1 och 3.3 f6reskrivs f6ljande:

*1. Foljande [kdnne]tecken och varumirken fir inte registreras och om registre-
ring har skett skall de kunna ogiltigférklaras:

a) [Kinnelecken som inte kan utgéra ett varumairke.

b) Varumirken som saknar sirskiljningsférmaga.

c) Varumirken som endast bestdr av [kinne]tecken eller upplysningar vilka i
handeln visar varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
anvindning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras framstillande eller
andra egenskaper hos varorna eller tjinsterna.

d) Varumirken som endast bestar av [kdnne]tecken eller upplysningar vilka i det
dagliga sprakbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit
att bli en sedvanlig beteckning f6r varan eller tjinsten.
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3. Ett varumirke skall inte vigras registrering eller ogiltigférklaras med stod av
punkt 1 b, c eller d, om det fore tidpunkten for registreringsansékan och som en
foljd av det bruk som har gjorts av det har forvdrvat sdrskiljningsférmaga. En
medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestimmelse skall gilla dven da
sdrskiljningsférmagan har forvirvats efter tidpunkten for registreringsansékan
eller tidpunkten for registreringen.”

Beneluxlindernas enhetliga varumdrkeslag

Beneluxlindernas enhetliga varumirkeslag dndrades med verkan frin och med
den 1 januari 1996 genom protokollet av den 2 december 1992 om indring av
denna lag (Nederlands Traktatenblad 1993, nr 12) (nedan kallad BVML), i avsikt
att inférliva direktivet med rittsordningen i de tre medlemsstaterna i Benelux.

Enligt artikel 1 BVML giller foljande:

“Ett individuellt varumirke kan bestd av beteckningar, figurer, avtryck, sigill,
bokstiver, siffror, formen pa en vara eller dess férpackning och andra kinne-
tecken som kan sirskilja ett féretags varor.

Dock kan inte former som foljer av varans art, som ger varan ett betydande virde
eller som ger industriella resultat anses som varumirken.”
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I artikel 6a.1 och 2 BVML f6reskrivs foljande:

1. Benelux-Merkenbureau skall avsld en ansokan om registrering nir

a) det kidnnetecken for vilket registrering soks inte utgér ett varumirke enligt
artikel 1, i synnerhet nidr det helt och héllet saknar sirskiljningsférméga,
sdsom foreskrivs i artikel 6 quinquies B.2 i Pariskonventionen,

b) ansékan avser ett varumidrke som &syftas i artikel 4.1 och 4.2.

2. Vigran att registrera skall avse hela det kidnnetecken som utgor varumirket.
Vigran kan begrinsas till en eller flera av de varor som varumirket dr avsett for.”

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Mjolkproducenten Campina gav den 18 mars 1996 in en ansdkan till BM om att
det sammansatta ordet BIOMILD skulle registreras som varumirke for varor i
klasserna 29, 30 och 32 i enlighet med Nicedverenskommelsen av den 15 juni
1957 om internationell klassificering av varor och tjinster vid registrering av
varumirken, med dndringar och tilligg. Dessa klasser avser olika livsmedel,
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ddribland mjélkprodukter. Den produkt som saluférs i Nederlinderna under
detta varumirke ir en yoghurt med mild smak.

BM underrittade Campina genom skrivelse av den 3 september 1996 om att den
beslutat att inte registrera varumirket. Skilen var att “kinnetecknet BIOMILD
endast terspeglar den ’biologiska’ och *den milda’ karaktiren hos de produkter
som omfattas av klasserna 29, 30 och 32. Kinnetecknet ir sdledes endast
beskrivande och saknar sirskiljningsférmiga ... och sammansittningen av dessa
tva delar dndrar inte denna bedémning”. BM bekriftade sitt avslagsbeslut genom
skrivelse av den 7 mars 1997.

Campina vickte den 6 maj 1997 talan mot detta avslagsbeslut vid Gerechtshof te
’s-Gravenhage (Nederlinderna). Nimnda domstol ogillade talan.

Campina 6verklagade domen den 11 november 1997 genom kassationstalan till
Hoge Raad der Nederlanden (Nederlinderna). Hoge Raad der Nederlanden
fragade sig huruvida BVML hade tillimpats p4 ett korrekt sitt och stillde dirfor,
den 19 juni 1998, nio frigor till Benelux-Gerechtshof. Mot bakgrund av att det
var nddvindigt att tolka direktivet fér att kunna besvara tre av dessa nio fragor,
beslutade Benelux-Gerechtshof att vilandeférklara mdlet och stilla foljande
tolkningsfragor till domstolen:

1) Skall artiklarna 2 och 3.1 i direktivet tolkas p4 si sitt att, vid bedomningen
av om ett kinnetecken som utgors av ett nytt ord som bestir av olika delar
har tillricklig sdrskiljningsférmaga for att tjina som varumarke f6r varorna i
friga, denna friga i princip skall besvaras jakande, 4ven om var och en av
dessa delar i sig saknar sirskiljningsformiga fér produkterna, och att
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bedémningen blir annorlunda endast nir ytterligare omstindigheter fore-
ligger, till exempel om det nya ordet &r ett for varje person tydligt och litt-
forstdeligt uttryck for en kommersiellt viktig kombination av egenskaper
vilka inte kan beskrivas p4 annat sitt 4n genom det nya ordet?

Skall, om den forsta frigan besvaras nekande, ett kidnnetecken som utgér ett
nytt ord bestiende av olika delar som alla var f6r sig saknar sirskiljnings-
formaga for varorna i friga enligt artikel 3.1 i direktivet ocksd anses sakna
sarskiljningsférmdga, och blir bedémningen endast annorlunda nir ytterli-
gare omstindigheter féreligger som gor att sammansittningen av delarna blir
en storre enhet d4n summan av delarna, till exempel om det nya ordet ger
uttryck for viss kreativitet?

Skall den andra frdgan besvaras pa ett annat sitt om det finns synonymer for
varje del av kidnnetecknet, vilket medfér att de av sékandens konkurrenter
som Onskar visa allminheten att dven deras produkter kan tillskrivas den
kombination av egenskaper som beskrivs genom det nya ordet ocksd kan
gora detta genom att anvinda dessa synonymer?”

Bedomningen av tolkningsfragorna

Det #r utrett att tolkningsfrigorna avser registrering av ett varumirke.
Tolkningsfrigorna skall dérfor forstds pa sd sitt att den nationella domstolen
begir att domstolen skall tolka artikel 3.1 i direktivet.
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I enlighet med vad som framgdr av punkt 12 i denna dom konstaterar domstolen
vidare att BM i mélet vid den nationella domstolen grundat sin bedémning att
varumirket BIOMILD saknar sirskiljningsformdga pd att nybildningen ”bio-
mild” ”endast [4r] beskrivande” och att den ”endast iterspeglar den ’biologiska’
och ’milda’ karaktiren hos [ifrdgavarande] produkter”.

Den eventuellt bristande sirskiljningsférmdga som varuméirket BIOMILD péstés
ha foljer av konstaterandet att varumairket beskriver ifrigavarande produkters
egenskaper di det endast bestir av delar som sjilva beskriver nimnda egenskaper.

Det framgdr i detta avseende av artikel 3.1 i direktivet att dven om alla de
registreringshinder som anges dir skall tillimpas oberoende av varandra och
bedomas separat (se bland annat domen av den 8 april 2003 i de forenade mélen
C-53/01-C-55/01, Linde m.fl.,, REG 2003, s. I-3161, punkt 67), ir det uppenbart
att de respektive tillimpningsomradena for registreringshindren och ogiltighets-
grunderna i artikel 3.1 b, ¢ och d i direktivet overlappar varandra (se, for ett
liknande resonemang, domen av den 4 oktober 2001 i mal C-517/99, Merz &
Krell, REG 2001, s. I-6959, punkterna 35 och 36).

Ett ordmirke som beskriver varors eller tjdnsters egenskaper i den mening som
avses i artikel 3.1 ¢ i direktivet saknar mot denna bakgrund nodvindigtvis
sdrskiljningsférmdga i férhéllande till dessa varor eller tjdnster i den mening som
avses i artikel 3.1 b i direktivet. Ett varumirke kan emellertid sakna sdrskilj-
ningsformdga i forhdllande till varor eller tjinster av andra skil dn att det
eventuellt skulle vara av beskrivande karaktir.

For att domstolen skall kunna besvara den nationella domstolens tolkningsfragor
pa ett dndamdlsenligt sitt, skall nimnda domstol anses ha stillt tolknings-
fragorna, vilka skall provas gemensamt, for att fi klarhet i huruvida artikel 3.1 c i

I-1714



21

22

CAMPINA MELKUNIE

direktivet skall tolkas pa foljande sitt. Kan ett varumirke, som utgbrs av en
nybildning som bestdr av delar som var for sig beskriver egenskaper hos de varor
eller tjdnster for vilka varumérket har ansokts, anses inte beskriva egenskaper hos
ndmnda varor eller tjdnster, och i sd fall, pd vilka villkor? Den nationella
domstolen har sirskilt stillt tolkningsfradgorna for att 3 klarhet i huruvida det har
négon betydelse att var och en av de delar som nybildningen bestar av har eller
inte har synonymer.

Yttranden som har inkommit till domstolen

Campina har gjort gillande f6ljande. Sarskiljningsformigan hos de delar som ett
varumdrke bestdr av ir inte avgdrande for bedémningen av sjilva varumirkets
sdrskiljningsférmaga. Ett varumirke skiljer sig nimligen frdn de delar som
varumdrket bestir av, dd varumirket alltid 4r en stdrre enhet in summan av dessa
delar, och varumirket dr dirfér autonomt i férhillande till delarna. Det 4r endast
da sammansittningen av varornas eller tjinsternas egenskaper inte kan anges p
annat sdtt d4n genom nybildningen som det finns anledning att anta att
nybildningen beskriver dessa varor eller tjinster och att varumirket darfor inte
far registreras.

For det fall den berérda allminheten inte kan uppfatta ett ord, hypotetiskt
beskrivande, pd annat sitt dn som att det beskriver egenskaper hos vissa varor
eller tjdnster, sd kan detta ord inte registreras som varumirke fér dessa varor eller
tjdnster. Ordet mdste av denna enda anledning alltid sti till konkurrenternas
forfogande for att beskriva samma egenskaper som finns hos identiska eller
liknande varor eller tjanster. Dels skall ett ord, hypotetiskt beskrivande, fortsatt
std till konkurrenternas forfogande for att visa en viss egenskap, dels ir ett ord
alltid en storre enhet dn summan av de delar som ordet bestir av.
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BM har anfért féljande. Att ett varumirke utgors av en nybildning ricker inte for
att varumdrket skall kunna sirskilja varor eller tjdnster. Det enda som ir av
betydelse dr huruvida ordet, oavsett om det dr ett nytt sidant eller ¢j, kan
identifiera de varor eller tjanster for vilka varumirket har ansokts. I detta
sammanhang skall den regeln beaktas att beskrivande kdnnetecken i den mening
som avses i artikel 3.1 c i direktivet inte i sig kan sirskilja ett foretags produkter
eller varor. Om nybildningen bestir av delar som var for sig saknar sirskilj-
ningsformdga i forhdllande till de berérda produkterna, uppfyller sammansitt-
ningen av dessa delar kravet pd sirskiljningsf6rmdga endast om den i sig har
sddan sirskiljningsférmdga. Den myndighet som skall bedoma huruvida
varumirket har sirskiljningsformaga eller huruvida det 4r av beskrivande
karaktir skall beakta samtliga dessa omstindigheter, inklusive hur genomsnitts-
konsumenten kan uppfatta varumairket.

Ett ord som bestdr av delar som var for sig saknar sirskiljningsférméga kan
endast anses ha tillriicklig sirskiljningsf6rmaga om det uppvisar en tillkommande
egenskap.

Det kriterium som skall beaktas vid bedémningen av huruvida ett varumairke har
sirskiljningsférméga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet eller
huruvida det 4r av beskrivande karaktir i den mening som avses i artikel 3.1 ¢ kan
inte anses utgoras av huruvida det finns synonymer.

Den portugisiska regeringen har gjort gillande foljande. Artikel 3.1 c i direktivet
utgor hinder for registrering av varumirken som, dven om de péstds vara nya eller
fantasirika genom att de utgérs av en sammansittning av tvd ord, i slutindan
endast bestdr av summan av tvd benimningar som tagna var for sig inte i
tillricklig man sirskiljer ett foretags varor eller tjdnster frin andra foretags inom
samma verksamhetsomrade.
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Det idr endast i undantagsfall, det vill siga de fall d helheten av de delar som
saknar sdrskiljningsférmaga kinnetecknar en viss kreativitet och originalitet, som
registrering kan ske av ett varumirke som endast bestdr av beskrivande
beteckningar. En sddan bedémning skall géras fran fall till fall.

Vad giller forekomsten av synonymer har den portugisiska regeringen gjort
gillande att det inte 4r pd grund av att de ord som utgdr ett varumirke inte dr de
enda som kan ange bland annat vissa egenskaper eller méjligheter hos en vara
som de star i dverensstimmelse med ordalydelsen av och syftet med artikel 3.1 c i
direktivet. Trots att det finns synonymer far ett sddant varumirke ndmligen inte
registreras om de ord som varumirket bestdr av endast visar varornas eller
tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde, geografiska
ursprung eller tiden for deras framstillande.

Kommissionen har gjort gillande féljande. Den myndighet som dr behorig att
registrera varumirken skall vid prévningen av en ansékan om registrering av ett
sammansatt ordmirke utifran de absoluta registreringshindren i artikel 3.1 b-d i
direktivet beakta samtliga relevanta fakta och omstindigheter i det konkreta
fallet, och dirvid avgora huruvida varumirket for berdrda personer sirskiljer det
berdrda foretagets varor eller tjinster frin andra foretags.

Myndigheten skall dirvid gora sin bedomning med utgdngspunkt frin en
genomsnittskonsument av de varor eller tjdnster f6r vilka skydd begirts, som
befinner sig i det land i vilket varumirkesregistrering begirts och som forutsitts
vara normalt informerad samt uppmérksam och upplyst. Denna bedomning skall
alltid goras utifrdn de konkreta omstindigheterna i det enskilda fallet, vilket
innebdr att varje principbestimmelse endast 4r delvis anvindbar.
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Ett varumirke som bestdr av olika delar som var for sig saknar sirskiljnings-
formdga i forhallande till de berorda varorna eller tjdnsterna saknar som
huvudregel sjilvt sdrskiljningsformdga i den mening som avses i artikel 3.1 b i
direktivet, om det inte kan anses inarbetat. Ett dylikt varumirke kan endast anses
ha sirskiljningsférmiga om det finns tillkommande omstindigheter, sisom en
dndring av den grafiska &tergivningen eller av inneb6rden av sammansittningen
av bestindsdelarna, vilket gér att varumirket férvirvar ytterligare egenskaper
som goOr det si pass sdrpriglat att det vid en sammantagen bedémning kan
sdrskilja ett foretags varor eller tjinster.

Ett varumirke som bestdr av delar som var for sig beskriver de varor eller tjdnster
for vilka varumirket har ansékts dr som huvudregel beskrivande i den mening
som avses i artikel 3.1 ¢ i direktivet, om det inte kan anses inarbetat. Ett dylikt
varumirke kan anses vara icke-beskrivande endast om det finns tillkommande
omstdndigheter, sdsom en dndring av den grafiska 4tergivningen eller av
inneborden av sammansittningen av bestdndsdelarna, vilket gor att varumirket
forvirvar ytterligare egenskaper som medfor att det forlorar sin beskrivande
karaktir.

Domstolens svar

Enligt artikel 3.1 c i direktivet skall registrering inte ske av varumirken som
endast bestdr av kinnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas
eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde, geografiska
ursprung, tiden for deras framstillande eller andra egenskaper hos varorna eller
tjdnsterna.
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De olika registreringshinder som riknas upp i artikel 3 i direktivet skall enligt
domstolens rittspraxis tolkas mot bakgrund av det allmidnintresse som ligger
bakom vart och ett av dem (se bland annat domen av den 18 juni 2002 i
mdl C-299/99, Philips, REG 2002, s. [-5475, punkt 77, domen i det ovannimnda
madlet Linde m.fl., punkt 71, och av den 6 maj 2003 i mal C-104/01, Libertel
(REG 2003, s. I-3793, punkt 51).

Domstolen har avseende artikel 3.1 ¢ i direktivet angivit att syftet med denna
bestimmelse 4r att frimja en mélsdttning av allminintresse, ndmligen att
kdnnetecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller
tjinster for vilka varumérket har ansokts kan anvidndas fritt av alla. Denna
bestimmelse forhindrar sdledes att dylika kidnnetecken och upplysningar
forbehalls ett enda foretag genom att de registreras som varumirke (dom av
den 4 maj 1999 i de forenade mdlen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing
Chiemsee, REG 1999, s. [-2779, punkt 25, i det ovannimnda maélet Linde m.fl.,
punkt 73, och i det ovanndmnda mélet Libertel, punkt 52).

Denna malsittning av allménintresse innebir namligen att samtliga kinnetecken
och upplysningar som kan visa egenskaper hos de varor eller tjinster f6r vilka
varumirket har ansokts skall sta till fritt f6rfogande f6r samtliga foretag sé att de
kan anvinda dessa kidnnetecken och upplysningar for att beskriva samma
egenskaper hos sina egna produkter. Varumirken som endast bestir av dylika
kinnetecken eller upplysningar kan sdledes inte registreras, om inte artikel 3.3 i
direktivet dr tillimplig.

Fér att ett varumirke som bestdr av en nybildning som 4r en sammansittning av
delar, sisom det som dr foremdl fér provning i mélet vid den nationella
domstolen, skall anses ha beskrivande karaktir i den mening som avses i
artikel 3.1 c i direktivet, dr det inte tillrickligt att det konstateras att var och en av
dessa delar eventuellt har beskrivande karaktdr. Det maste dessutom konstateras
att nybildningen i sig har beskrivande karaktir.
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Det krivs for ovrigt inte att de kdnnetecken eller upplysningar som avses i
artikel 3.1 ¢ i direktivet och som varumirket bestdr av faktiskt anvinds vid
tidpunkten for registreringsansdkan for att beskriva sidana varor eller tjinster
som dem som ansdkan avser eller dessa varors eller tjdnsters egenskaper. Sdsom
foljer av sjilva ordalydelsen i denna bestimmelse dr det tillrickligt att dessa
kinnetecken och upplysningar kan anvindas for sidana dndamal. Registrering av
ett ordmirke skall sdledes vigras med st6d av denna bestimmelse om &tminstone
en av dess potentiella betydelser avser en egenskap hos de berérda varorna eller
tjdnsterna (se, for ett liknande resonemang, med anledning av de identiska
bestimmelserna i artikel 7.1 ¢ i rddets forordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgdva, omrdde 17, volym 2, s. 3), domen av den 23 oktober 2003 i
mal C-191/01 P, harmoniseringsbyrdn mot Wrigley, REG 2003, s. 1-12447,
punkt 32).

Enbart en sammansittning av delar som var for sig beskriver egenskaper hos
varor eller tjdnster for vilka varumirket har ansokts fortsitter som huvudregel att
beskriva dessa egenskaper i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet, dven
om denna sammansittning utgdr en nybildning. Att endast férena dylika delar
utan att gbra nigon ovanlig dndring, sdrskilt i syntaktiskt eller semantiskt
avseende, kan nidmligen bara ge upphov till ett varumirke som endast bestir av
kdnnetecken eller upplysningar som i handeln visar egenskaper hos nimnda varor
eller tjinster.

Det kan emellertid anses att en sidan sammansittning inte dr beskrivande i den
mening som avses i artikel 3.1 ¢ i direktivet, under foérutsittning att den ger
upphov till ett intryck som ir tillrickligt avldgset fran det intryck som ges genom
att dylika delar blott férenas. Vad giller ordmirken, som skall uppfattas med
horseln i lika stor utstrackning som de skall uppfattas med synen (l4sas), skall ett
sddant villkor vara uppfyllt bide vad giller det intryck som varumirket ger i
auditivt och i visuellt hinseende.

Ett varumirke som utgérs av en nybildning som bestar av delar som var for sig
beskriver egenskaper hos varor eller tjinster fér vilka varumirket har ansokts
beskriver i sig nimnda egenskaper i den mening som avses i artikel 3.1 ¢ i
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direktivet, om det inte finns en uppfattbar skillnad mellan nybildningen och en
enkel summering av de delar som nybildningen bestdr av. En forutsittning for att
en sidan skillnad skall anses foreligga 4r att nybildningen, pd grund av
sammansittningens ovanliga karaktdr i forhdllande till nimnda varor eller
tjdnster, ger upphov till ett intryck som 4r tillrickligt avldgset frdn det intryck som
ges genom att de upplysningar som erhélls genom de delar som ordet bestir av
blott férenas, sd att nybildningen blir en stérre enhet 4n summan av nimnda
delar.

Det saknar betydelse for beddmningen av huruvida ett varumirke omfattas av
registreringshindret i artikel 3.1 ¢ i direktivet att det finns synonymer som kan
beteckna samma egenskaper hos varorna eller tjinsterna i registreringsansokan.
Aven om det i artikel 3.1 c i direktivet foreskrivs att varumirket skall bestd av
»endast” kinnetecken eller upplysningar vilka visar egenskaper hos de berérda
varorna eller tjinsterna for att det skall omfattas av det foreskrivna registre-
ringshindret, uppstills det diremot inte ndgot krav p4 att dessa kinnetecken eller
upplysningar skall vara det enda sittet att visa ndmnda egenskaper.

Tolkningsfrigorna skall siledes besvaras pa foljande sitt. Artikel 3.1 c i direktivet
skall tolkas s4, att ett varumérke som utgors av en nybildning som bestér av delar
som var for sig beskriver egenskaper hos varor eller tjdnster for vilka varumirket
har ansokts beskriver i sig nimnda egenskaper hos dessa produkter eller tjdnster i
den mening som avses i ndimnda bestimmelse, om det inte finns en uppfattbar
skillnad mellan nybildningen och en enkel summering av de delar som
nybildningen bestdr av. En forutsittning for att en sidan skillnad skall anses
foreligga dr att nybildningen, pd grund av sammansittningens ovanliga karaktir i
forhillande till nimnda varor eller tjinster, ger upphov till ett intryck som &r
tillrickligt avligset fran det intryck som ges genom att de upplysningar som
erhdlls genom de delar som ordet bestdr av blott forenas, sd att nybildningen blir
en storre enhet 4n summan av ndmnda delar.

Det saknar betydelse f6r bedémningen av huruvida ett varumirke omfattas av
registreringshindret i artikel 3.1 c i direktivet att det finns synonymer som kan
beteckna samma egenskaper hos varorna eller tjdnsterna i registreringsansékan.
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DOM AV DEN 12.2,2004 — MAL C-265/00

Rittegangskostnader

De kostnader som har férorsakats den portugisiska regeringen och kommissio-
nen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, ir inte ersittningsgilla.
Eftersom forfarandet i foérhdllande till parterna i maélet vid den nationella
domstolen utgor ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pd den
nationella domstolen att besluta om rittegdngskostnaderna.

P4 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (sjitte avdelningen)

— angdende de frigor som genom beslut av den 26 juni 2000 har stillts av
Benelux-Gerechtshof — féljande dom:

Artikel 3.1 c i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillnAirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar skall tolkas sa, att ett
varumiérke som utgors av en nybildning som bestdr av delar som var for sig
beskriver egenskaper hos varor eller tjanster for vilka varumirket har ansokts
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beskriver i sig nimnda egenskaper hos dessa produkter eller tjdnster i den mening
som avses i nimnda bestimmelse, om det inte finns en uppfattbar skillnad mellan
nybildningen och en enkel summering av de delar som nybildningen bestar av. En
forutsdttning for att en sddan skillnad skall anses foreligga 4r att nybildningen, pa
grund av sammansittningens ovanliga karaktir i forhdllande till nimnda varor
eller tjanster, ger upphov till ett intryck som dr tillrickligt avldgset fran det intryck
som ges genom att de upplysningar som erhalls genom de delar som ordet bestar
av blott forenas, sa att nybildningen blir en st6rre enhet 4n summan av nimnda
delar.

Det saknar betydelse for bedomningen av huruvida ett varumirke omfattas av
registreringshindret i artikel 3.1 c i direktiv 89/104 att det finns synonymer som
kan beteckna samma egenskaper hos varorna eller tjinsterna i registrerings-
ansokan.,

Skouris Gulmann Cunha Rodrigues

Schintgen Macken

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 12 februari 2004.

R. Grass V. Skouris

Justitiesekreterare Ordférande
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