NESTLE

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
JULIANE KOKOTT
foredraget den 27 januari 2005"

I — Inledning

1. Domstolen har i férevarande maél énnu en
géng ombetts att yitra sig 6ver bestimmel-
serna om varumirkens sirskiljningsformaga.
Denna géng rér tvisten huruvida sloganen
eller reklammeddelandet "HAVE A BREAK”
har kunnat forvidrva sirskiljningsférmaga
genom att anviindas som del av det registre-
rade varumirket "HAVE A BREAK ... HAVE
A KIT KAT". Kiarnpunkten i rittstvisten
utgors av frigan huruvida denna typ av bruk
av ett tecken kan ge upphov till en varu-
méirkesrittslig relevant sirskiljningsformaga
eller om det utgdér hinder for att godta
tecknet som varumérke.

II — Tillimpliga bestimmelser

2. Artikel 2 i radets forsta direktiv 89/104/
EEG av den 21 december 1988 om tillndrm-

1 — Originalsprik: tyska.

ningen av medlemsstaternas varumérkesla-
gar“ har féljande lydelse:

"Ett varumirke kan utgéras av alla tecken
som kan dterges grafiskt, sirskilt ord, inbe-
gripet personnamn, figurer, bokstéver, siffror,
formen pi en vara eller dess forpackning,
forutsatt att tecknen i fraga kan sirskilja ett
fovetags varor eller tjinster fran andra fore-
tags.”

3. Registreringshindren fér varumérken reg-
leras i artikel 3. 1 forevarande mal ar darvid
artikel 3.1 b av intresse:

"Foljande tecken och varuméirken far inte
registreras och om registrering har skett skall
de kunna ogiltigforklaras:

2 — EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialutgiva, omrdde 13, volym
17, 5. 178, senast dndrat genom rddets beslut 92/10/EEG av
den 19 december 1991, EGT L 6, 1992, s. 35, svensk
specialutgiva, omrdde 13, volym 22, 5. 3.
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b) Varumirken som saknar sirskiljnings-
formaga,

c)—h).."

4, 1 artikel 3.3 forsta meningen foreskrivs
emellertid ett undantag frin detta registre-
ringsforbud:

"Ett varumdrke skall inte végras registrering
eller ogiltigférklaras med stéd av punkt 1 b, ¢
eller d, om det fore tidpunkten for registre-
ringsans6kan och som en f6ljd av det bruk
som har gjorts av det har forvirvat sirskilj-
ningsformaga.”

5. Dessa bestimmelser inforlivades i Stor-
britannien genom section 3 i Trade Mark
Act 1994,

6. I artikel 5 i direktiv 89/104 anges de
réttigheter som f6ljer av varumérket:

“1. Det registrerade varumérket ger inneha-
varen en ensamritt. Innehavaren har ritt att

I-6138

forhindra tredje man, som inte har hans
tillstand, att i ndringsverksamhet anvinda

a) tecken som ir identiska med varumir-
ket med avseende pd de varor och
tjdnster som &r identiska med dem for
vilka varumérket &r registrerat,

b) tecken som pi grund av sin identitet
eller likhet med varumérket och iden-
titeten eller likheten hos de varor och
tjinster som ticks av varumérket och
tecknet kan leda till forvixling hos
allménheten, inbegripet risken for asso-
ciation mellan tecknet och varumirket.

2—5."

7. 1 artikel 10.2 a preciseras begreppet bruk
av ett varumérke vad géller sadant bruk som
kan innebdra att ett varumirke foreligger:

"2, Aven det foljande utgér bruk enligt
punkt 1:

a) Anvindning av varumirket i en form
som skiljer sig i detaljer vilka inte
forandrar mérkets sirskiljande egenska-
per si som det registrerats.”
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8. Radets forordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumér-
ken? innehéller i huvudsak likalydande
bestimmelser.

III — Begiiran om forhandsavgorande

9. Court of Appeal handligger en rittstvist
rérande huruvida sloganen "HAVE A
BREAK” kan registreras som varumirke i
Storbritannien fér choklad, chokladproduk-
ter, konfekt, sétsaker och bakverk. Stkande
dr Société des produits Nestlé SA, som édven
r innehavare av de for samma varugrupper
registrerade varumirkena "HAVE A BREAK
... HAVE A KIT KAT"” och "KIT KAT". Mars
UK Ltd har motsatt sig registrering av
varumirket "HAVE A BREAK”.

10. Parterna tvistar om huruvida sloganen
"HAVE A BREAK” i sig (inneboende) eller p&
grund av bruket av den som bestandsdel i
varumérket "HAVE A BREAK ... HAVE A
KIT KAT” faktiskt har sddan sirskiljnings-

3 — EGT L 11, 1994, 5. 1, svensk specialutgiva, omrdde 17, volym
2, s. 3, senast #ndrad genom rddets férordning (EG)
nr 1992/2003 av den 27 oktober 2003 om indring av
forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirken for att
Eenomﬁira Europeiska gemenskapens anslutning till proto-

ollet till Madridéverenskommelsen om den internationella
registreringen av varumirken, antaget i Madrid den 27 juni
1989, EGT L 296, s. 1.

forméga att den kan tillskrivas en produkt
forsedd med denna slogan fran tillverkaren
av chokladkakan Kit Kat.

11. Ansdkan om registrering avslogs av det
brittiska patentverkets handliggare och
genom en dom i forsta instans, eftersom
"HAVE A BREAK" varken hade inneboende
sarskiljningsformaga eller hade forvirvat den
nédviindiga sirskiljningsférmégan genom
bruket av "HAVE A BREAK ... HAVE A
KIT KAT".

12. Mot bakgrund av EG-domstolens riitts-
praxis héller Court of Appeal med underin-
stanserna om att "HAVE A BREAK" inte har
nagon inneboende sirskiljningsformaga i den
mening som avses i artikel 3.1 b i direktiv
89/104.

13. Cowrt of Appeal utesluter visserligen
inte att "HAVE A BREAK” har forvirvat
sdrskiljningsforméga genom bruket av sloga-
nen som bestdndsdel av den som varumiirke
skyddade sloganen "HAVE A BREAK ..
HAVE A KIT KAT”. Underinstanserna har
visserligen funnit att bruket som bestdndsdel
av ett varumirke inte har nagot bevisviirde
avseende den sjilvstindiga sérskiljningsfor-
migan, men enligt Court of Appeals upp-
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fattning kan dven en sidan bestindsdel
forvirva egen sirskiljningsféormaga, exempel-
vis genom att konsumenten med nédvindig-
het hinvisas till det skyddade varumérket.

14, Den har dirfér hdnskjutit foljande fraga
till domstolen:

"Kan ett varumérke forvirva sidan sirskilj-
ningsférméiga som avses i artikel 3.3 i radets
direktiv 89/104/EEG och i artikel 7.3 i radets
foérordning (EG) nr 40/94, genom att varu-
mirket har anvints som en del av eller i
kombination med ett annat varumirke?”

IV — Bedémning

A — Inledning

15. Begéran om foérhandsavgérande avser
frigan huruvida ordféljden "HAVE A
BREAK” kan registreras som varumirke.
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Med undantag av vissa hir inte relevanta
sirfall kan ett tecken, det vill sdga dven en
ordsammansittning, registreras som varu-
miirke enligt direktiv 89/104° nir tecknet
har sirskiljningsforméga. Detta foljer av
lydelsen av och systematiken i direktivets
olika bestimmelser om reégistreringshinder
samt av skilen i direktivet.

16. Sdrskiljningsférméga innebir att tecknet
skall vara #ignat att sikerstilla att en vara
eller en tjanst hdrrér fran ett visst foretag,
och séledes att sirskiljia denna vara eller
tjénst fran andra foretags varor och tjanster.
Domstolen anvinder sig av en allmingiltig
definition av sdrskiljningsférmaga, som inte
kan ersdttas med sérskilda kriterier for vissa
varumirken, ®

17. Vid prévningen av om ett varumirke har
sarskiljningsférmaga 4r det avgérande vilka
varor och tjinster som anstkan avser samt
hur mélgruppen, som bestdr av normalt
informerade samt skéligen uppmérksamma

4 — Med detta avses 1pre]iminéira registreringshinder, som exem-
pelvis det i artikel 3.1 e i direktiv 89/104. Se i detta avseende
dom av den 18 juni 2002 i mal C-299/99, Philips (REG 2002,
s. 1-5475), punkt 74 och f6ljande punkter, och av den 8 april
2003 i de forenade malen C-53/01—-C-55/01, Linde m.fl. (REG
2003, 5. 1-3161), punkt 43 och foljande punkter.

5 — 1 forevarande mil & den av Court of Appeal nimnda
forordning nr 40/94 inte tillamplig och kommer dirfor inte
vidare att nimnas. Sdvitt det &r av relevans kommer dock
rittspraxis avseende motsvarande bestimmelser och begrepp i
forordningen att anges.

6 — Domen i det ovan i fotnot 4 ndmnda mélet Philips, punkt 29
och foljande punkter,

7 — Dom av den 4 maj 1999 i de forenade malen C-108/97 och
C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. 1-2779),
punkt 46, domen i det ovan i fotnot 4 nimnda malet Linde,
punkterna 40 och 47, och dom av den 21 oktober 2004 i mal
C-64/02 P, harmoniseringsbyran mot Erpo Mobelwerk (REG
2004, s. 1-10031), punkt 33.

8 — Domen i det ovan i fotnot 7 nimnda malet harmoniserings-
byrin mot Erpo Mébelwerk, punkt 36.
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och upplysta genomsnitiskonsumenter av
dessa varor eller tjinster, uppfattar varumir-
ket.® Sirskiljningsférméagan skall utgbra
féremal for en konkret bedémning, *°

18. Man skiljer mellan inneboende och
forvirvad sirskiljningsférméga. Den innebo-
ende sirskiljningsformégan provas i sam-
band med det registreringshinder som avser
bristande sérskiljningsforméga i artikel 3.1 b i
direktiv 89/104. Denna provning skall i
princip goras oavsett bruket av tecknet.
Provningen avser endast huruvida tecknet i
sig har siirskiljningsférmaga.

19. Court of Appeal har i forevarande fall
redan faststéllt att de berdrda konsumen-
terna uppfattar ordféljden "HAVE A
BREAK” som en neuiral uppmaning vad
giller varans ursprung och att ordféljden
séledes inte kan anses ha nigon inneboende
sdrskiljningsformaga.

B — Begreppet bruk

20. Ett tecken kan dock enligt artikel 3.3 i
divektiv 89/104 forvérva en sérskiljnings-

9 — Domarna | de ovan i fotnot 4 nimnda mélen Philips,
punkterna 59 och 63, och Linde, punkt 41, dom av den
12 februari 2004 i mAl C-218/01, Henkel (REG 2004,
5. 1-1725), punkt 50, och i mdl C-363/99, Koninklijke KPN
Nederland (REG 2004, 5. 1-1619), punkt 34, av den 29 april 2004
i de forenade malen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot
harmoniscringsbyrdn (REG 2004, s. 1-5089), punkt 35, i de
forenade malen C-468/01 P-C-472/01 B, Procter & Gamble
mot harmoniseringsb(mn (REG 2004, s. [-41741), punkt 33,
och i de forenade milen C-473/01 P och C-474/01 D, Procter
& Gamble mot harmoniseringsbyrin (REG 2004, s, 1-5173),
punkt 33,

10 — Dom av den 16 september 2004 i méil C-404/02, Nichols
(REG 2004, s. [-8499), punkt 27.

formaga som det ursprungligen inte har haft,
detta som en f6ljd av det bruk som har gjorts
av det, och kan séiledes registreras som
varumirke, Det ir alltsi genom bruket av
ett tecken som detta férviirvar den sirskilj-
ningsférméiga som #r en forutsittning for
registrering av det. Bestimmelsen utgor
siledes en betydande lindring av regeln i
artikel 3.1 b, enligt vilken varumirken inte
far registreras om de saknar sirskiljnings-
férmaga. 1

21. Court of Appeals friga avser huruvida en
bestandsde! av ett varumirke sjilvstindigt
och oavsett huvudvarumirket kan forvirva
sérskiljningsformaga enligt artikel 3.3 genom
bruket av huvudvarumirket. Nestlé har
nimligen forsokt visa att dven den hir
omtvistade bestdndsdelen "THAVE A BREAK”
har forvirvat sdrskiljningsférméga genom
bruket av huvudvarumirket "HAVE A
BREAK ... HAVE A KIT KAT”. Mars har
diremot motsatt sig att bevisning som avser
bruk av huvudvarumérket éver huvud taget
anvinds, och anser att endast ett bruk av
bestdndsdelen som dr oberoende av huvud-
varumirket skall dga giltighet.

22. 1 detta avseende skall forst fastslas att
domstolen i ett méil om férhandsavgorande
inte kan faststilla huravida ett visst tecken
har forvirvat sirskiljningsformaga. Domsto-
lens uppgift dr i stillet att tolka gemen-

11 — Domen i det ovan i fotnot 7 nimnda milet Windsurfing
Chiemsee, punkterna 44 och 45.
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skapsritten sd att den nationella domstolen
kan tillimpa den pé ett korrekt sitt i mélet
vid den nationella domstolen. Domstolen
kan féljaktligen endast uttala sig om tolk-
ningen av artikel 3.3 i direktiv 89/104 och
inte om fragan huruvida "HAVE A BREAK”
har forvdrvat sirskiljningsférmaga i Storbri-
tannien.

23. Enligt artikel 3.3 i direktiv 89/104 4r det
tillitet att registrera ett varumirke, om det
har forvirvat sérskiljningsformiga som en
f6ljd av bruket av det. Mars och kommission
har ur denna formulering utlist att ett bruk
som bestidndsdel i ett annat varumirke inte
far anvindas i syfte att styrka sirskiljnings-
férméga i den mening som avses i artikel 3.3
i direktiv 89/104. Detta argument #r inte
overtygande, eftersom — sésom den
irlindska regeringen har anfért — bruk av
ett varumérke enligt dessa ords innebérd
omfattar savil ett oberoende bruk av varu-
mérket som ett bruk av det som bestindsdel
av ett annat sammansatt varumirke.

24, Imotsats till vad den brittiska regeringen
har hivdat kan ndgot annat inte heller utlisas
av artikel 10 i direktiv 89/104. Artikel 10 och
foljande artiklar rér forlust av varumirkes-
rittsligt skydd pa grund av att ett varumirke
inte anviinds. En varumirkesinnehavare kan
varumérkesréttsligt endast skaffa sig ensam-
ritt pd vissa tecken nir han faktiskt anvinder
dem. Ur systematiskt perspektiv skulle det
sikert vara fel att godta att bruket av ett
tecken lett till att sirskiljningsférmaga for-
vdrvats men inte anse att anvindningen #r
tillréicklig for att férhindra att det varumir-
kesrittsliga skyddet gir forlorat. Det kan
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visserligen inte uteslutas att anvéndningen av
ett varumirke som bestdndsdel av ett annat
varumdrke kan anses tillrickligt dven inom
ramen for artikel 10. Enligt artikel 10.2 a
anses det vara frdga om anvindning dven nir
varumérket anvénds i en form som skiljer sig
i detaljer vilka inte fordndrar mirkets
sirskiljande egenskaper sdsom det registre-
rats. Denna definition medfor att dven bruk
av ett tecken som bestdndsdel av ett huvud-
varumirke kan omfattas av detta. Denna
bestandsdel skulle visserligen inte bara vara
registrerad som bestindsdel av huvudvaru-
mirket utan &dven for sig, utan ovriga
bestindsdelar av huvudvarumirket, men
bruket av huvudvarumirket skulle endast i
detaljer skilja sig fran bruket av de registre-
rade delvarumirkena. Delvarumérkets sit-
skiljningsférmga paverkas inte av detta, nir
det har forvirvat sirskiljningsférmaga fore
registrering genom samma bruk,

25. Begreppet bruk av ett varumirke
anviinds foérutom i artikel 3.3 och artikel 10
i direktiv 89/104 #ven i samband med artikel
5, ddr rdttigheterna enligt ett varumérke
definieras. Varumérkesinnehavaren kan for-
bjuda tredje man att anvéinda dess varumérke
eller tecken nir en forvixlingsrisk foreligger.
I detta sammanhang har domstolen begrin-
sat tillimpningsomréadet fér begreppet bruk
till fall ddr tredje mans anvindande av
tecknet skadar eller kan skada varumirkets
funktion, i synnerhet dess grundliggande
funktion att ge konsumenterna garantier om
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produktens ursprung. 2 Denna avgrinsning
foljer av att syftet med det varumirkesritts-
liga skyddet inte motiverar att en anviindning
forbjuds — och ddrmed att anviindarens
frihet begrinsas — nér den aktuella anviind-
ningen inte #r relevant fér varumérkets
funktion, '3

26. Begreppet bruk i samband med artikel
3.3 i direktiv 89/104 dr visserligen mer
omfattande #n i artikel 5.1, eftersom det
har en helt annan funktion. Begreppet i
artikel 3.3 syftar inte till att definiera
rickvidden for det varumérkesrittsliga skyd-
det, utan endast till att beskriva hur ett
tecken som inte i sig har s#rskiljnings-
formaga kan forvirva sidan f6rmaga, nim-
ligen genom bruk av det. Aven nir det &r
fraga om bestandsdelar av ett varumirke dr
det avgbrande dirfor huruvida ett bruk leder
till att sérskiljningsférmaga forvirvas.

27. Enligt Mars uppfattning strider denna
tolkning mot domen i malet Philips.'* I
nimnda mal fordrade domstolen uttryck-
ligen att "ett varumirke skulle anvindas som
varumérke” for att det skulle kunna forvirva
sdrskiljningsformaga.

12 — Se dom av den 14 maj 2002 | m3t C-2/00, Hélterhoff (REG
2002, s, 1-4187), punkt 16, av den 12 november 2002 i mdl
C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. 1-10273),
punkterna 51 och 54, och av den 16 november 2004 { mil
C-245/02, Anheuser-Busch (REG 2004, s, I-10989), punkt 59.

13 — Domen i det ovan i fotnot 12 nimnda milet Arsenal,
punkt 51 och filjande punkter.

14 — Ovan i fotnot 4.

28. I domen i malet Philips prévade dom-
stolen bland annat huruvida ett tecken som
utgjordes av en form kan forvirva sirskilj-
ningsformaga genom bruk. Det var dirvid
friga om en framstéllning av den 6vre sidan
av en elektrisk rakapparat med tre roterande
knivhuvuden, som sammansitts av tre cir-
kelformade roterande knivhuvuden i en
liksidig triangel. Philips hade sedan en lingre
tid varit ensamt om att saluféra rakapparater
av denna form och ansig att den framstill-
ning som registreringsansdkan avsig hade
forvarvat sirskiljningsférméga genom den
langvariga saluforing som det varit ensamt
om.

29. Domstolen ansag att sérskiljningsforma-
gan hos ett tecken som bestir av en varas
form, inkluderande den sirskiljningsférmaga
som uppkommit till f6lid av bruk, skall
bedémas utifrdin den uppfatining som en
normalt informerad samt skiligen uppmirk-
sam och upplyst genomsnitiskonsument av
de ifrdgavarande varorna eller tjinsterna kan
tdnkas ha.'®

30. Direfter uttalade den dock foljande
avseende klassificeringen av denna faststil-
lelse:

"Slutligen maste den berdérda omsittnings-
kretsens identifiering av varan sdsom hérré-
rande fran ett visst foretag vara ett resultat av
att varumirket anvints som sédant, och

15 — Domen i det ovan i fotnot 4 nimnda malet Philips, punkt 63,
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saledes att varumirkets art och verkan #r av
den arten att det dr #gnat att sérskilja den
aktuella varan fran andra foretags varor.” 16

31. Mars har av detta dragit slutsatsen att
bruket av ett tecken som bestindsdel av ett
varumirke inte kan anvéndas for att visa att
sdrskiljningsformaga forvirvats. Denna slut-
sats 4r emellertid inte Gvertygande redan av
den anledningen att domen i mélet Philips
inte innehéller nigot uttalande som innebér
att ett bruk av en rad tecken som bestindsdel
av ett varumérke inte kan uigéra bruk av ett
mairke sdsom varumérke.

32. Dessutom kan det ovanndmnda uttalan-
det endast inordnas i den samlade varumir-
kesrittsliga rittspraxisen nir bruket av ett
mirke sdsom varumirke omfattar varje bruk
som leder till att sirskiljningsforméga for-
vérvas, I annat fall skulle tecken inte kunna
skyddas som varumdrken trots att de for-
vérvat sirskiljningsférmaga, endast pa grund
av att det bruk av tecknet som lett till denna
sdrskiliningsférméga inte utgor nigot "bruk
som varumirke”, Domstolen utgir nimligen
i princip endast frin sdrskiljningsformagan
och har valt att inte anvinda sirskilda
kriterier for vissa typer av varumirken, '’
Tecken med sirskiljningsformdga kan inte
erkidnnas som varumirken endast i de fall da
ett registreringshinder enligt artikel 3.1 och
3.3 i direktiv 89/104 som inte kan avhjilpas
— med det uttryck som anvindes i domen i

16 — Domen i det ovan i fotnot 4 nimnda mdlet Philips, punkt 64.

17 — Se senast domen i det ovan i fotnot 7 nimnda mélet
ha;lmoniseringsbyrén mot Erpo Mabelwerk, punkterna 33
och 34.
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malet Linde “prelimindrt registreringshin-
der” — foreligger. '

33. Begreppet bruk i artikel 3.3 i direktiv
89/104 skall dérfor tolkas mot bakgrund av
resultatet av bruket. Varje bruk som leder till
att ett tecken erhéller den sérskiljnings-
formaga som #r nddvéndig for att ett tecken
skall kunna registreras som ett varumirke,
skall anses utgora bruk av ett mirke sdsom
ett varumirke och uppfylla kraven enligt
artikel 3.3. Denna tolkning bekriftas av det
ovanndmnda uttalandet i domen i madlet
Philips, genom att domstolen ocksd utgir
fran ett varumirkes "art och verkan”.® Ett
varumirkes art och verkan utgér just dess
sdrskiljningsformdga. Ett bruk som leder till
att sirskiljningsforméga forvirvas skall dir-
for beaktas inom ramen for artikel 3.3.

34. For en tillimpning av strdngare kriterier
vid bedémningen av sirskiljningsférmagan
hos bestandsdelar av ett varumirke talar
enligt den brittiska regeringens och Mars
uppfattning dock risken for en omotiverad

18 — Det némnda uttalandet av domstolen i domen i det ovan i
fotnot 4 nimnda malet Philips, punkt 64, kan forklaras mot
bakgrund av det preliminira registreringshindret i artikel 3.1
e i direktiv 89/104, avseende den form pa varan som &r
nodyindig for att erhilla en teknisk verkan, Den potentiella
sdrskiljningsformégan hos ett tecken #dr nimligen inte ett
resultat av tecknet eller bruket av det, utan férmodligen av
det forhdllandet att konst ten tillskriver den dittillsva-
rande monopolinnehavaren alla apparater av den ifrigava-
rande typen och foljaktligen uppfattar framstillningen av
sidana app som en hénvisning till detta foretag. Det
hade dock varit tillriickligt om domstolen i detta avseende
hade begriinsat sig till detta preliminira registreringshinder i
sina overviganden, utan att forsdka lita detta omfattas av
tolkningen av artikel 3.3 i direktiv 89/104.

19 — Denna hinvisning ir tydligare i den franska sprikversionen
av domen i det ovan i fotnot 4 nimnda malet Philips,
punkt 64, dn i de tyska och engelska sprikversionerna,
eftersom l'usage 4r maskulinum och la marque femininum
pa franska,
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utvidgning av skyddet av huvudvarumirket.
Dessa farhdgor bygger pad tanken att
bestindsdelar av ett varumérke inte forvar-
var nagon egen sirskiljningsformaga, utan
endast hirleder den frin huvudvarumaérkets
sarskiljningsformaga. Om man skulle godta
en sddan hirledd sirskiljningsformaga, méste
man dven godta hidrledda varumérken i
andra led, vilka inte har forvirvat négon
egen sirskiljningsformaga utan endast hér-
lett en sidan forméga frén hirledda varu-
mirken i forsta led. En sddan utvidgnings-
process skulle kunna fortsétta i all oéindlig-
het,

35. Vid forsta anblicken forefaller det som
om en sidan risk faktisk foreligger. Vid en
nirmare betraktelse visar sig detta dock vara
en illusion. Den mgjliga hdrledningen av
sirskiljningsformaga dr nidmligen beroende
av sirskiljningsformagan hos respektive
huvudvarumirke, som dr inneboende hos
detta mirke eller som har vixt fram genom
bruk av det. Huvudvarumirken med stark
sirskiljningsférmaga tenderar att kunna
dverfora relativt stor sirskiljningsformaga till
sina bestdndsdelar. Samtidigt finns relativt
manga bestindsdelar och variationer av
huvudvarumirket hos starka varumirken,
vilka redan pd grund av bruket av huvud-
varumiirket har en sjilvstdndig sarskiljnings-
formaga, pa sé siitt att mélgruppen kan utldsa
vilket huvudvarumirket dr och ddrmed vilket
ursprung varan har, dven niir bestidndsde-
larna anvinds som varumérken oberoende
av huvudvarumérket. Huvudvarumérket med
sirskiljningsformaga dverfor saledes sirskilj-
ningsforméga till de hiirledda varumirkena.
En utvidgning av varumirkesskyddet &r
siledes en nddvindig foljd av denna Gver-
forda sérskiljningsformagan.

36. Hirledda varumirken kan emellertid i
regel inte 6verfora sdrskiljningsformaga till
ytterligare underordnade hérledda varumir-
ken i samma grad. Dessa varumidrken &r
mycket mindre kidnda #n huvudvarumirket.
Nir ett hérlett varumirke i forsta led inte har
en tillriickligt sjilvstindig sdrskiljningsfor-
méaga, utan endast forvirvar sirskiljnings-
férméga i samband med huvudvarumirket,
dr det osannolikt att ett hirlett varumirke i
andra led kan forvirva sirskiljningsforméga
endast pd grundval av dess samband med det
férsta hirledda varumirket. Foljaktligen
foreligger knappast nagon risk for att det
varumirkesrittsliga skyddet kommer att
utvidgas.

37. Den brittiska regeringen har vidare upp-
repat den ansvariga handliggarens argu-
ment, genom att den motsétter sig registre-
ring av varumirken som endast liknar ett
registrerat varumirke och siledes kan for-
vixlas med detta. En registrering anses
endast vara mojlig nér tecken faktiskt
anvinds och ddrmed, tagna var for sig, av
de berérda konsumenterna uppfattas som
kiinnetecken pa produktens ursprung,

38. Denna uppfattning dr korrekt i den man
som den innebiir att sidana tecken som
varken har inneboende sirskiljningsformaga
eller brukas separat ddrmed inte far registre-
ras. Enligt artikel 3.3 i direktiv 89/104 kan
tecken utan inneboende sérskiljningsfor-
miga forvirva sirskiljningsférmaga endast
genom att de brukas, Kravet pa att ett tecken
skall brukas utgér i detta avseende hinder for
registrering av tecken, som hérleder sin
sarskiljningsforméga endast ur sin likhet
med ett starkt huvudvarumirke men som
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inte anvinds i kombination med detta starka
huvudvarumirke. Diarmed kan det dock inte
uteslutas att ett bruk av bestindsdelar av ett
varumirke som del av huvudvarumaérket kan
medfora att dven dessa bestindsdelar for-
virvar sirskiljningsférmaga,

39. Aven den redovisade jimférelsen mellan
varumirkesgrundande s#rskiljningsférméga
och sadan forvixlingsrisk som utgér hinder
for registrering leder dock fel. Férvixlings-
risk och sérskiljningsforméga beror bida pa
huruvida konsumenten ur ett tecken som
anvinds som varumirke kan utlisa att den
betecknade produkten hérrér frin varumir-
kesinnehavaren. Saledes foreligger en 6ver-
lappning mellan de tecken som den berdrda
konsumenten kan forvixla med ett starkt
huvudvarumirke och de bestindsdelar av
detta huvudvarumirke som gor att samma
konsument kan utlésa samma hinvisning till
den kiénnetecknade produktens ursprung
som ur sjdlva varumirket. Trots denna
6verlappning kvarstar det forhallandet att
dessa bestindsdelar skall godtas som varu-
miérken nér de har férvirvat sirskiljnings-
férméga,

40. I 6vrigt har behoriga gemenskapsinstitu-
tioners praxis hittills inneburit att det i
princip inte &r uteslutet att bestindsdelar av
varuméirken som har (borde ha) férvirvat
sdrskiljningsformaga genom bruk av huvud-
varumdrket kan registreras. Det tecken som
var i friga i domen i mdlet Windsurfing
Chiemsee var ordet Chiemsee, som genom
bruket av det i kombination med ett bild-
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mérke anségs kunna forvirva sérskiljnings-
formaga. 2° Forstainstansritten behandlade i
malet Alcon®! en bestandsdel i ett samman-
satt ordmirke, och i malet Eurocermex **
behandlade den ett bildmirke som frimst
anvindes i kombination med ordmérken,
utan att darvid behandla frigan om ett
gemensamt bruk av huvudvarumirket som
ett problem. Aven harmoniseringsbyrins
6verklagandenimnd har i det av parterna
dberopade overklagandeidrendet Ringling
Bros funnit att bruket av ett ordmérke som
bestindsdel av ett sammansatt ord-/bild-
mirke inte innebdr att det kan uteslutas att
sdrskiljningsformaga eventuellt kan forvir-
vas. 2 Slutligen innebir ocksé harmoniser-
ingsbyrins invindningsenhets praxismedde-
lande om bevis for bruk av den 1 mars 1999
att bevisning for bruk av en bestindsdel av
ett sammansatt tecken anses vara tillaten, 2*

41. Séledes kan bruket av en ordfsljd som
bestandsdel av ett ordmirke i princip leda till
att denna ordfSljd forvirvar den sirskilj-
ningsformaga som krivs for att varumirket
skall kunna registreras.

20 — Némnd ovan i fotnot 7, punkt 10,

21 — Forstainstansrittens dom av den 5 mars 2003 i mél T-237/01,
Alcon mot harmoniseringsbyrin — Dr. Robert Winzer
Pharma [BSS] (REG 2003, s. I[-411), punkt 59.

22 — Forstainstansrittens dom av den 29 april 2004 i mél
T-399/02, Eurocermex SA (dnnu e offentliggjort i rétis-
fallssamlingen), punkterna 50 och 51.

23 — Andra tverklagandeniimndens beslut av den 23 maj 2001 i
grende R 111/2000-2 Ringling Bros.-Barnum & Bailey
combined shows, Inc. [THE GREATEST SHOW ON
EARTH].

24 — Http://www.habm.eu.int/en/mark/marque/practice_note.
htm, senast kontrollerad den 16 december 2004.
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C — Bedomning av bevisningen avseende
Sforvirvad sdrskiljningsformdga

42, Likvil visar begiran om fdérhandsavgo-
rande att bedémningen av sirskiljningsfor-
magan hos bestindsdelar av anvinda varu-
mérken innebdr sdrskilda svarigheter. Dessa
kan tas hdnsyn till trots att kriteriet om
sirskiljningsformaga #dger allmin giltighet.
Domstolen har nimligen faststillt att krite-
rierna for beddmning av sirskiljningsfor-
méga visserligen dr desamma for alla kate-
gorier av varumirken, men att det i samband
med tillimpning av dessa kriterier kan visa
sig att malgruppen inte nédvindigtvis upp-
fattar varje av dessa kategorier pd samma
sitt, och att det darfér kan vara svarare att
faststilla att varumirken som tillhor vissa
kategorier har sirskiljningsformaga, 2°

43, Malgruppen uppfattar normalt sett —
sdsom kommissionen med riitta har papekat
— sammansatta varumérken som en helhet
och beaktar inte olika detaljer, sirskilt inte
varumirkets bestindsdelar. >* Domstolen har
redan pa grund av detta valt att inte bedéma
bestdndsdelar endast separat vid bedém-
ningen av sammansatta varumérken, I stéllet
skall bedémningen ske med utgdngspunkt i
det samlade intryck som varumédrket ger.

Dirfor dr det inte tillrickligt att dokumen-

25 — Domen i det ovan i fotnot 8 nimnda milet harmoniserings-
byrdn mot Erpo Mobelwerk, punkt 34,

26 — Dom av den 11 november 1997 i mil C-251/95, SABEL (REG
1997, 5. 1-6191), punkt 23, och av den 22 juni 1999 i mdl
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. 1-3819),
punkt 25,

27 — Domen i det ovan i fotnot 26 nimnda mdlet SABEL,
punkt 23, och, vad gillde ett ordmirke, dom av den
19 september 2002 i mgl C-104/00 P, DKV mot harmoniser-
ingsbyrin [COMPANYLINE} (REG 2002, 5. 1-7561), punkt 24.

tera bruket av det sammansatta varumérket
for att bevisa att sérskiljningsformaga for-
virvats genom bruk av en bestindsdel av
varumirket. Det méste ndmligen dessutom
visas att malgruppen vid ett separat bruk
uppfattar den ifrigavarande bestindsdelen
pA si siitt, att den kidnnetecknar en vara fran
ett visst foretag och att den varan dérigenom
kan skiljas fran varor fran §vriga foretag.

44. Det ligger saledes nira till hands att anta
att sirskiljningsformaga férvirvas nir den
ifrigavarande bestdndsdelen framstar som
visentlig i férhallande till varumérket sett i
dess helhet, sisom exempelvis var fallet med
det varumirke som var i friga i malet
Windsurfing Chiemsee.?® Det framstar dir-
emot som osannolikt att ovisentliga
bestdndsdelar uppnér den nédvéndiga sir-
skiljningsformégan nér de anvinds separat.
Den berérda konsumenten tillskriver i regel
inte innehavaren av det sammansatta varu-
mirket varor och tjinster som kidnnetecknas
genom en ovisentlig bestindsdel av ett
varumiirke.

45, I férevarande fall dr det dock inte frdga
om négon ovisentlig bestandsdel, och sa ér
fallet redan pi grund av att sloganen "HAVE
A BREAK", om den anvinds separat, for-
modligen leder till att manga berdrda kon-
sumenter reflexartat kompletterar den med
orden "HAVE A KIT KAT". Inte heller en
sadan reflex ér emellertid i sig tillricklig for

28 — Nimnd ovan i fotnot 7, punkt 10,
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att visa att en sérskiljningsformaga foreligger.
I stiillet maste det bevisas ait den berorda
konsumenten tillskriver tillverkaren av Kit
Kat en vara eller tjinst som kinnetecknas av
varumirket "HAVE A BREAK”, exempelvis
genom en skylt pd en chokladbutik eller

V — Forslag till avgérande

genom skrift pa en kexkartong. Den brittiska
regeringen har i detta avseende med ritta
anfort att det inte #r tillrickligt att dessa
konsumenter endast frgar sig om varan eller
tjdnsten hirrér fran denna tillverkare. I
sadant fall skulle en forvéixlingsrisk foreligga.

46. Jag foreslar darfor att domstolen besvarar frigan pa foljande siitt:

Ett bruk av en ordféljd som bestdndsdel i ett ordmirke kan i princip leda till att
denna ordfoljd forvarvar den sérskiljningsformaga som krévs for att varumérket
skall kunna registreras. Beviset for att en bestindsdel av ett sammansatt varumérke
forvarvat sirskiljningsformaga genom bruk forutsitter att mélgruppen vid en
separat anvidndning uppfattar den ifrdgavarande bestindsdelen sd, att den
kénnetecknar en vara som hdrror frén ett visst foretag och att varan dérigenom

skiljer sig frén varor frén andra foretag.
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