NICHOLS

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)
den 16 september 2004°

I mal C-404/02,

angdende en begiran om forhandsavgérande enligt artikel 234 EG,

som framstillts av High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
(Forenade kungariket), genom beslut av den 3 september 2002, som inregistrerades
den 12 november 2002, i malet mellan

Nichols plc

och

Registrar of Trade Marks,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden C.W.A. Timmermans samt domarna
C. Gulmann (referent), J.-P. Puissochet, R. Schintgen och N. Colneric,

* Riittegdngssprak: engelska.
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generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer, _
justitiesekreterare: avdelningsdirektéren Mugica Arzamendi,

med hinsyn till det skriftliga forfarandet och efter forhandlingen den 27 novem-
ber 2003,

med beaktande av de yttranden som avgivits av:

— Nichols plc, genom C. Morcom, QC,

— Forenade kungarikets regering, genom P.Ormond i egenskap av ombud, bitrddd
av D. Alexander, barrister,

— Greklands regering, genom G. Skiani och S. Trekli, bida i egenskap av ombud,

— Frankrikes regering, genom G. de Bergues och A. Bodard-Hermant i egenskap
av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks i egenskap av
ombud,

och efter att den 15 januari 2004 ha hort generaladvokatens forslag till avgérande,
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foljande

Dom

Begidran om forhandsavgorande avser tolkningen av artiklarna 3.1 b och 6.1.a i
rédets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumérkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgéva, omréde 13,
volym 17, s. 178).

Begdran har framstillts i samband med en tvist mellan Nichols plc (nedan kallat
Nichols), som ir ett foretag med siite i Forenade kungariket, och Registrar of Trade
Marks (varumirkesbyrans direktér) om avslag pa ansokan om registrering av ett
vanligt forekommande efternamn som varumirke for vissa varor.

Tillimpliga bestimmelser

Artikel 2 i direktiv 89/104 har rubriken "Tecken som kan utgbra ett varumirke”,
Denna artikel har foljande lydelse:

"Ett varumiérke kan utgéras av alla tecken som kan aterges grafiskt, sirskilt ord,
inbegripet personnamn, figurer, bokstiver, siffror, formen pd en vara eller dess
forpackning, forutsatt att tecknen i fraga kan sérskilja ett foretags varor eller tjénster
frdn andra foretags.”
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I artikel 3 i direktiv 89/104 som har rubriken "Registreringshinder eller ogiltighets-
grunder” foreskrivs foljande:

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

a) Tecken som inte kan utgora ett varumérke.

b) Varumirken som saknar sdrskiljningsférmaga.

I artikel 6 i direktiv 89/104 som har rubriken "Begrénsningar av ett varumaérkes
rittsverkan” anges foljande:

”1. Varumirket ger inte innehavaren rdtt att forhindra tredje man att i
néringsverksamhet anviinda

a) sitt eget namn eller adress,
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forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affirssed.

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Nichols ingav en ans6kan till Registrar of Trade Marks om registrering av
efternamnet Nichols som varumirke fér bland annat forsiljningsautomater samt
livsmedel och drycker som i allménhet siljs genom dessa automater.

Genom beslut av den 11 maj 2001 beviljade Registrar of Trade Marks anstkan med
avseende pa forsiljningsautomater, men avslog ansékan i dvrigt.

Registrar of Trade Marks angav att efternamnet Nichols, inbegripet dess fonetiska
form Nicholls och dess singularform Nichol, var vanligt fsrekommande i Férenade
kungariket med beaktande av den omfattning i vilken namnet férekom i
telefonkatalogen fér London.

Ett sadant efternamn har dédrmed inte i sig tillrdcklig sarskiljningsférmaga for att
med avseende pa livsmedel och drycker ange att dessa har sitt ursprung i ett och
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samma foretag. Med beaktande av den ifrdgavarande verksamheten och den
potentiella storleken pa marknaden for dessa varor kan det vara sa att efternamnet
Nichols anvinds av andra tillverkare och leverantérer. Det dr dérfor foga troligt att
allminheten anser att det finns endast en aktér som #r verksam pa marknaden
under detta efternamn. Det varumirke som utgérs av detta efternamn saknar déarfor
sérskiljningsforméga med avseende pa livsmedel och drycker.

Marknaden for férsiljningsautomater dr déremot mera specifik och omfattar firre
aktiva aktorer. Varumérket kan déarfor registreras for sddana varor.

Nichols éverklagade beslutet av den 11 maj 2001 till High Court of Justice (England
& Wales), Chancery Division.

Denna domstol beaktade att United Kingdom Trade Marks Registry (varumarkes-
byrédn i Férenade kungariket) anser att registrering av namn och i synnerhet av
vanligt férekommande efternamn skall behandlas med forsiktighet for att undvika
att den som forst ansoker om registrering beviljas en oskilig fordel. Ju mer vélként
ett efternamn dr, desto mindre dr nimnda varumérkesbyréd allmént sett benégen att
godta en registrering utan bevis for att detta namn forvérvat sarskiljningsférmaga.
Varumirkesbyrdn beaktar &ven det antal varor eller tjinster och det antal personer
med samma eller likartat namn som registreringen kan inverka pa.
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Den hinskjutande domstolen anser att friga uppkommer om ett allmént
forekommande efternamn skall anses sakna sérskiljningsférmaga tills det har
férvirvat sdidan genom anviindning.

Den hénskjutande domstolen anser att de begréinsningar av varumérkets rittsverkan
som anges i artikel 6.1 a i direktiv 89/104 bér beaktas med avseende pa tredje mans
anvindning av sitt namn. Enligt denna domstol minskar det hinder en registrering
utgor for de berérda, i samma mén som den méjliga begrinsning som féreskrivs i
denna bestdmmelse okar. Det finns dirfor anledning att underséka i vilken mén de
begrdnsningar som foéreskrivs i artikel 6 i direktiv 89/104 dr relevanta for
bedémningen av sirskiljningsformagan hos ett sokt varumirke.

Den hénskjutande domstolen vill hirvid fa klarhet i huruvida artikel 6.1 a i
direktiv 89/104 &r tillimplig inte endast pé fysiska personers namn, utan &ven pa
foretagsnamn. Denna domstol vill dven fa klarhet i vad det i denna bestimmelse
férekommande uttrycket "god affirssed” betyder.

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division beslutade mot denna
bakgrund att vilandeforklara mélet och att stilla féljande tolkningsfragor till
domstolen:

1) Under vilka omsténdigheter kan en anstkan om registrering av ett varumiirke
(det vill séiga ett tecken’ som uppfyller de krav som stills i artikel 2 i divektiv
89/104/EEG) som utgors av ett enda efternamn avslds pd grund av att det
'saknar sirskiljningsformaga’ i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet?
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Innan ett sadant tecken har forvirvat sirskiljningsfrmaga genom anvéndning,

a) skall, eller

b) kan en ansékan om registrering av tecknet avslés om det utgors av ett vanligt
efternamn i den medlemsstat dir ansékan om registrering har gjorts eller i
en eller flera andra medlemsstater?

Om svaret pa fraga 2 a eller b 4r jakande, dr det lampligt att de nationella
myndigheterna avgér frigan mot bakgrund av de férvintningar som en
genomsnittskonsument i medlemsstaten kan antas ha pa den aktuella varan
eller tjinsten, med beaktande av hur vanligt forekommande efternamnet &r, av
vilket slags vara eller tjiinst som &r i friga och av huruvida efternamn &r vanligt
forekommande inom den aktuella branschen?

Ar den omstindigheten att rittsverkan av en registrering av ett varumérke ar
begrinsad enligt artikel 6.1 a i direktivet av betydelse for bedémningen av om
ett efternamn ’saknar sirskiljningsforméga’ i den mening som avses i artikel 3.1
b i direktivet?

Om si dr fallet,

a) skall ordet [namn)] i artikel 6.1 a i direktivet anses omfatta bolag eller féretag,
och
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b) vad avses med ’handlar i enlighet med god affirssed’; ndrmare bestdmt, 4r
detta uttryck tillimpligt nér

-

i) svaranden inte i praktiken vilseleder allménheten genom att anviinda sitt
eget efternamn, eller

ii) svaranden endast oavsiktligen orsakar férvixling genom anvindandet av
namnet?

De fyra forsta fragorna

Genom de fyra forsta fragorna, som det &r ldmpligt att behandla tillsammans, vill
den hénskjutande domstolen fa klarhet i under vilka forhallanden i samband med
artikel 3.1 b i direktiv 89/104 en bedémning skall goras av huruvida ett varumérke
som utgdrs av ett efternamn har sirskiljningsférmaga, i synnerhet ndr detta
efternamn dr vanligt férekommande och vidare om den omsténdigheten att
rittsverkan av en registrering av ett varumérke dr begrinsad i enlighet med
artikel 6.1 a i det ovanndmnda direktivet dr av betydelse for denna bedémning.

Yitranden som inkommit till domstolen

Nichols anser att ansékan om registrering av ett varumirke inte kan avslas endast av
det skilet att det &r fraga om ett vanligt forekommande efternamn. Foretaget har
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anfért att den omfattning i vilken ett efternamn forekommer i telefonkatalogen for
London, vilket var det kriterinm som tillimpades i tvisten vid den nationella
myndigheten, ir ett godtyckligt kriterium. Efternamn kan inte ges en sirbehandling
som ir stringare #n vad avser andra tecken som kan utgora ett varumérke. Sadana
tecken skall, liksom alla andra tecken, registreras nir de &r dgnade att sérskilja de
produkter fér vilka registrering sokts med avseende pé deras ursprung. Artikel 6.1a1i
direktiv 89/104 bor beaktas vid beddmningen av huruvida sérskiljningsférméga
foreligger.

Aven den grekiska och den franska regeringen samt kommissionen anser att
efternamn, dven om de dr vanligt forekommande, skall behandlas pa samma sitt
som andra slags tecken, med beaktande av de varor eller tjanster de ér avsedda for
och hur den relevanta méalgruppen uppfattar varumérkets ursprung.

Forenade kungarikets regering anser det mycket osannolikt att ett vanligt
forekommande efternamn kan ange uteslutande de varor eller tjanster som hérrér
fran det féretag som sokt det ifrdgavarande efternamnet registrerat som varumérke.
Ett varumirke som inte anger endast varor eller tjinster frdn ett visst foretag kan
inte registreras, eftersom det omfattas av bestimmelserna i artikel 3.1 b i direktiv
89/104. 1 detta fall uppfyller det inte funktionen att ange ursprunget. De
foérvintningar genomsnittskonsumenten kan antas ha med avseende pa varumirket
maste beaktas. Bedémningsgrunderna kan omfatta hur vanligt forekommande
efternamnet dr, hur manga foretag som tillhandahéller varor eller tjinster av det
ifrdgavarande slaget och huruvida anvindningen av efternamn é&r vanligt fore-
kommande inom den aktuella sektorn.

Frankrikes regering och Forenade kungarikets regering samt kommissionen anser
att artikel 6.1 a i direktiv 89/104 inte inverkar pd den bedémning av sérskiljnings-
formagan som skall goras enligt artikel 3.1 b i det ovanndmnda direktivet.

I-8526



22

23

24

NICHOLS

Domstolens svar

I artikel 2 i direktiv 89/104 &terfinns en enligt sjunde skilet i direktivet
exemplifierande forteckning 6ver tecken som kan utgdra ett varumirke om de
kan sirskilja ett foretags varor eller tjanster frén ett annat foretags, det vill siga
uppfylla ett varumirkes funktion att ange ursprunget. I denna forteckning anges
uttryckligen “"personnamn”.

Ett varumérkes sérskiljningsforméga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktiv
89/104 skall bedémas dels med beaktande av for vilka varor eller tjinster det soks
registrerat, dels med beaktande av uppfattningen hos berérda grupper (se dom av
den 18 juni 2002 i mal C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkterna 59 och 63,
och av den 12 februari 2004 i mal C-218/01, Henkel, REG 2004, s. I-1725, punkt 50).

I den ifrdgavarande bestdmmelsen gors i detta hinseende ingen atskilinad mellan
tecken av olika slag (se, for ett motsvarande synsitt, dom av den 8 april 2003 i de
forenade maélen C-53/01-C-55/01, Linde m.fl., REG 2003, s. 1-3161, punkt 42, och,
med avseende pd den likalydande bestdmmelsen i artikel 7.1 b i radets forordning
(EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, s. 1;
svensk specialutgiva, omrade 17, volym 2, s. 3), beslut av den 28 juni 2004 i mal
C-445/02 P, Glaverbel mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. 1-6267, punkt 21).
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3 Grunderna fér beddmning av sérskiljningsférméagan hos varumérken som utgors av

ett personnamn ir sdledes desamma som de som ér tillimpliga med avseende pa
andra slags varumaérken.

26 Stréngare allménna beddmningskriterier avseende till exempel

— att ett namn anses sakna sérskiljningsformaga om fler én ett i forvig faststallt
antal personer bir samma namn,

— det antal foretag som stiller samma slags varor eller tjénster till forfogande som
de som avses i registreringsansokan, och

— huruvida anvindningen av efternamn &r vanligt forekommande i den aktuella
sektorn,

skall inte tillimpas pé& sddana varumérken.

2 Ett varumirkes sirskiljningsformaga skall goras till foremal for en konkret
bedémning, oavsett av vilket slag varumérket r.
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I samband med denna bedémning kan det visserligen visa sig att maélgruppens
uppfattning inte med nodvindighet &r densamma med avseende pa alla slags
varumirken och att det ddrmed kan vara svirare att faststilla att vissa slags
varumdrken har sérskiljningsférmaga 4n att andra slags varumérken har det (se
bland annat domen i det ovanndmnda maélet Henkel, punkt 52, och, med avseende
pa artikel 7.1 b i forordning (EG) nr 40/94, dom av den 29 april 2004 i de férenade
mélen C-468/01 P—C-472/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrén, REG
2004, inte &nnu publicerat i rittsfallssamlingen, punkt 23).

Att den konkreta bedémningen av vissa varumirkens sérskiljningsférmaga i
forekommande fall dr svarare gér det emellertid inte befogat att anta att dessa
a priori saknar sdrskiljningsformaga eller att de inte kan férvirva sddan genom
anvéndning i enlighet med artikel 3.3 i direktiv 89/104.

Ett vanligt forekommande efternamn kan, p& samma siitt som ett begrepp i det
dagliga spréket, fylla ett varumirkes funktion att ange ursprunget och dirmed ha
sarskiljningsforméaga med avseende pa de aktuella varorna eller tjinsterna sé linge
detta inte hindras av nagot annat registreringshinder &n det som anges i artikel 3.1 b
i direktiv 89/104, nimligen exempelvis att varumérket dr en generisk term, att det #r
deskriptivt eller att en dldre rittighet foreligger.

En ansokan om registrering av ett varumirke som utgérs av ett efternamn kan inte
avslds for att undvika att den som forst ansdker om registrering beviljas en fordel,
eftersom direktiv 89/104 inte innehaller ndgon bestdmmelse i denna mening. Detta
giller for ovrigt oavsett vilket slags varumirke registreringsansokan avser.
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Den omstindigheten att tredje man med stéd av artikel 6.1 a i direktiv 89/104 far
anvinda sitt eget namn i niringsverksamhet inverkar inte pa bedémningen av
sdrskiljningsformagan hos ett varumirke, vilken bedéms enligt artikel 3.1 a i detta
direktiv.

Till gagn for de aktoérer som bér ett namn som é&r likadant eller som liknar ett
registrerat varumérke gors nimligen en generell begrinsning i artikel 6.1 a i direktiv
89/104 av de rittigheter som foljer av varumirkesregistreringen, det vill siga efter
det att varumirket konstaterats ha sirskiljningsformaga. Den ovannidmnda
bestimmelsen kan dirfor inte beaktas vid den konkreta bedémning av varumérkets
sdrskiljningsformaga som sker fore det att varumdrket registreras.

De fyra férsta frigorna skall dérfor besvaras s& att bedomningen inom ramen for
artikel 3.1 b i direktiv 89/104 av huruvida ett varumirke som utgors av ett efternamn
har sirskiljningsférmaga, dven om detta efternamn #r vanligt forekommande, skall
goras konkret, i enlighet med de kriterier som ér tillimpliga pa alla tecken som avses
i artikel 2 i nimnda direktiv, med beaktande av dels de varor eller tjanster som
registreringsansdkan avser, dels uppfattningen hos mélgruppen. Den omstindig-
heten att varumirkesregistreringens rittsverkan begrédnsas enligt artikel 6.1 a i
samma direktiv inverkar inte p4 denna beddmning. )

Den femte fragan

Domstolen konstaterar att den femte frigan stillts for det fall den fjérde frigan
skulle besvaras jakande. Eftersom denna fraga besvarats nekande behéver den femte
fragan inte besvaras.
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Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i malet vid den nationella domstolen
utgdr ett led i beredningen av samma mél, ankommer det pid den nationella -
domstolen att besluta om rittegdngskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande

till domstolen som andra &n ndmnda parter har haft 4r inte ersittningsgilla.

P4 dessa grunder beslutar domstolen (andra avdelningen) féljande dom:

Bedémningen inom ramen for artikel 3.1 b i rddets forsta divektiv 89/104/EEG
av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumir-
keslagar av huruvida ett varumiirke som utgérs av ett efternamn har
sirskiljningsformaga, dven om detta efternamn ir vanligt férekommande,
skall goras konkret, i enlighet med de kriterier som ir tillimpliga pa alla tecken
som avses i artikel 2 i ndmnda direktiv, med beaktande av dels de varor eller
tjdnster som registreringsansokan avser, dels uppfattningen hos malgruppen.
Den omstindigheten att varumirkesregistreringens rittsverkan begriinsas
enligt artikel 6.1 a i samina direktiv inverkar inte pa denna bedémning,

Underskrifter
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