NESTLE

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)
den 7 juli 2005°

I mal C-353/03,

angiende en begiran om férhandsavgorande enligt artikel 234 EG, som framstllts
av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Férenade kungariket),
genom beslut av den 25 juli 2003, som inkom till domstolen den 18 augusti 2003, i
malet

Société des produits Nestlé SA

mot

Mars UK Ltd,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden C.W.A. Timmermans samt domarna R. Silva
de Lapuerta, C. Gulmann (referent), P. Kiiris och G. Arestis,

* Rittegingssprik: engelska,
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. generaladvokat: J. Kokott,
justitiesekreterare: avdelningsdirektoren L. Hewlett,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 20 januari 2005,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Société des produits Nestlé SA, genom J. Mutimeatr, solicitor, och H. Carr, QC,

— Mars UK Ltd, genom V. Marsland, solicitor, och M. Bloch, QC,

— Forenade kungarikets regering, genom E. O'Neill, i egenskap av ombud, bitridd
av M. Tappin, barrister,

— Irland, genom D.J. O’Hagan, i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom N.B. Rasmussen och
M. Shotter, bada i egenskap av ombud,

och efter att den 27 januari 2005 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

I-6150



NESTLE

foljande

Dom

Begidran om forhandsavgorande ror tolkningen av artikel 3.3 i radets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlems-
staternas varumérkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 13, volym
17, s. 178) (nedan kallat direktivet) och artikel 7.3 i ridets férordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, s. 1;
svensk specialutgdva, omréde 17, volym 2, s. 3) (nedan kallad férordningen).

Begiran har framstillts i en tvist mellan Société des produits Nestlé SA (nedan kallat
Nestlé) och Mars UK Ltd (nedan kallat Mars) angdende Nestlés ansékan om att som
varumirke fa registrera en del av en reklamfras, bestiende av ett registrerat
varumirke som foretaget redan innehar.

Tillimpliga bestimmelser

Enligt artikel 2 i direktivet "[kan] [e]tt varuméirke ... utgoras av alla tecken som kan
dterges grafiskt, sirskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstéver, siffror,
formen pé en vara eller dess forpackning, forutsatt att tecknen i fraga kan sérskilja
ett foretags varor eller tjinster fran andra foretags”.
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I artikel 3 i direktivet, som har rubriken Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder,
foreskrivs foljande:

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

b) Varumirken som saknar sédrskiljningsférmaga.

3. Ett varumirke skall inte végras registrering eller ogiltigforklaras med stéd av
punkt 1 [b,] om det fore tidpunkten for registreringsansékan och som en foljd av det
bruk som har gjorts av det har forvirvat sirskiljningsformaga. ...”

Artiklarna 4, 7.1 b och 7.3 i forordningen har i angiven ordning i stort sett samma
lydelse som artiklarna 2, 3.1 b och 3.3 i direktivet.
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Tvisten i malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

Savil sloganen "HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT” (ta en paus... ta en Kit Kat)
som namnet "KIT KAT” #r registrerade varumirken i Forenade kungariket. De har
registrerats i klass 30 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av
varor och tjanster vid varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med &ndringar
och tillagg, fér chokladprodukter, konfekt, sotsaker och bakverk.

Den 28 mars 1995 ingav Nestlé, som #r innehavare av de tvd varumirkena, en
ansokan om att i Férenade kungariket i registrera varumarket HAVE A BREAK i
klass 30.

Mars gjorde en invindning mot denna anstkan med &beropande av bland annat
artikel 3.1 b i direktivet,

Den 31 maj 2002 bifélls invindningen med stdd av denna bestimmelse och
registreringsansdkan avslogs.

Nestlé vickte talan vid High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.
Talan ogillades genom dom av den 2 december 2002.

Nestlé overklagade domen till Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
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Court of Appeal beddmde mot bakgrund av omstindigheterna i den tvist som
anhingiggjorts vid den att meningen "HAVE A BREAK” i sig inte har nagon
sdrskiljningsformaga och att det enligt artikel 3.1 b i direktivet foljaktligen i princip
forelag hinder for att registrera den som varumérke.

Det faststilldes att registrering endast kunde ske med st6d av artikel 3.3 i direktivet,
under forutsittning att det foreldg bevis for att varumirket hade férvirvat
sdrskiljningsférmaga genom bruk,

Det anférdes att ansokan om registrering hade avslagits av det skilet att meningen
"HAVE A BREAK” frimst hade anvints som en del av det registrerade varumirket
HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT, och egentligen inte som ett fristdende
varumérke.

Court of Appeal angav att denna instillning, enligt Nestlé, kunde fa allvarliga
konsekvenser for de operatérer som anséker om registrering av varumirken som
bestar av former, eftersom sadana varumérken séllan anviinds sjilvstindigt.

En sloganliknande mening som associeras med ett varumérke ansigs kunna, genom
léngvarig anvindning, ge ett sirskilt och sjilvsténdigt intryck och alltsd forvirva
sdrskiljningsforméga genom bruk.

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) beslutade under dessa
forhallanden att vilandeforklara malet och stilla féljande tolkningsfriga till
domstolen:

"Kan ett varumdrke forvirva sddan sirskiljningsférmaga som avses i artikel 3.3 i
[direktivet] och i artikel 7.3 i [férordningen], nér eller som en f6ljd av att varumirket
har anvints som en del av eller i kombination med ett annat varumérke?”
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Provning av tolkningsfragan

Det framgér av uppgifterna i beslutet om hénskjutande att den fraga som stillts
enbart avser tolkningen av direktivet. Férordningen 4r ndmligen inte tillimplig pa
omsténdigheterna i mélet vid den nationella domstolen.

Den nationella domstolen vill fa klarhet i om ett varumérke kan forvérva sddan
sarskiljningsférmaga som avses i artikel 3.3 i direktivet som en foljd av att det har
anvénts som en del av eller i kombination med ett registrerat varumérke.

Nestlé och Irland anser att ett varumérke enligt artikel 3.3 i direktivet, kan forvirva
sdrskiljningsformaga som en f6ljd av att det har anvints som en del av eller i
kombination med ett annat varumérke.

Mars, Forenade kungarikets regering och Europeiska gemenskapernas kommission
har bestritt pastdendet att ett varumérke kan forvirva sirskiljningsférmaga enbart
som en f6ljd av att det har anvénts som en del av ett sammansatt varumdrke, Mars
och kommissionen anser ddremot att det kan forvérva sirskiljningsforméga nér det
anvinds i kombination med ett annat varumérke. Férenade kungarikets regering har
anfort att sdrskiljningsformaga dven kan forvérvas nir varumérket anviinds sdsom
fysisk bestandsdel.

Det skall i det avseendet papekas att ett varumirke enligt artikel 2 i direktivet har
sdrskiljningsforméga om det dr dgnat att sirskilja ett foretags varor eller tjénster frin
andra foretags.
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Enligt artikel 3.1 b i direktivet far ett varumirke som saknar sirskiljningsformaga
inte registreras, och skall om registrering har skett kunna ogiltigforklaras.

Enligt artikel 3.3 i direktivet &r sistnimnda bestdmmelse emellertid inte tillimplig
om varumdrket, fore tidpunkten for registreringsansokan och som en f6ljd av det
bruk som har gjorts av det, har forvirvat sirskiljningsférmaga.

Ett varumérkes sirskiljningsformaga skall, oavsett om den har forvirvats till f6ljd av
bruk, bedomas dels med avseende pa de produkter eller tjanster som registrerings-
ansbkan omfattar, dels utifrin den uppfattning som en normalt informerad samt
skiligen uppmirksam och upplyst genomsnittskonsument kan ténkas ha (dom av
den 18 juni 2002 i méal C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkterna 59 och 63).

Vad sérskiljningsformégan betriffar krévs att omséttningskretsens identifiering av
varan eller tjinsten sdsom hérrérande frén ett visst foretag dr ett resultat av att
varumérket anvints som saddant (domen i det ovanndmnda malet Philips, punkt 64).

For att det sistnimnda villkoret som &r foremal for provning i malet vid den
nationella domstolen skall anses uppfyllt, krdvs det inte nddvindigtvis att det
varumirke som ansokan giller har anvénts sjalvstindigt.
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Artikel 3.3 i direktivet innehaller nimligen inte nigon sadan begransning, eftersom
det endast hinvisas till “det bruk som har gjorts” av varumérket.

Uttrycket “att varumirket anvénts som sadant” skall saledes forstas s, att det endast
omfattar sadant bruk av varumirket som méjliggér for omsittningskretsen att
identifiera varan eller tjansten sisom hirrérande fran ett visst foretag,

En sadan identifiering och saledes dven sirskiljningsformaga kan forvirvas genom
att det har anvints som en del av ett registrerat varumérke, som en bestandsdel av
detsamma eller genom att ett annat varumérke har anvénts i kombination med ett
registrerat varumirke. I bada fallen rdcker det att omsiéttningskretsen, som en foljd
av detta bruk, faktiskt uppfattar den vara eller tjinst som endast det sokta
varumirket omfattar som hirrérande fran ett visst foretag,

Domstolen erinrar om att for att avgdra om ett varumirke har forvérvat formaga for
att identifiera de varor och tjinster som varumirket ticker skall en samlad
beddmning goras. Vid denna beddmning skall hénsyn tas till den marknadsandel
som varumirket innehar, hur ofta, hur linge och p& hur stort geografiskt omrade
varumérket har brukats, hur stora investeringar som har gjorts for att saluféra det,
den andel av omsittningskretsen som tack vare varumdérket kan ange att varan
kommer fran ett visst foretag samt yttranden frdn handelskammare och andra
yrkessammanslutningar (dom av den 4 maj 1999 i de férenade malen C-108/97 och
C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. 1-2779, punkterna 49 och 51).
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Den frdga som har stillts skall diarfor besvaras enligt foljande. Ett varumérke kan
enligt artikel 3.3 i direktivet forvarva sirskiljningsformaga som en f6ljd av att det har
anvints som en del av eller i kombination med ett registrerat varumirke.

Riittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i mélet vid den nationella domstolen
utgér ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pad den nationella
domstolen att besluta om réttegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande
till domstolen som andra én ndmnda parter har haft &r inte ersittningsgilla.

Pa dessa grunder beslutar domstolen (andra avdelningen) féljande dom:

Ett varumiirke kan, enligt artikel 3.3 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillndirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar,
forvirva sirskiljningsformaga som en foljd av att det har anvints som en del av
eller i kombination med ett registrerat varumiirke.

Underskrifter
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