DOM AV ﬁEN 6.5.2003 — MAL C-104/01

DOMSTOLENS DOM
den 6 maj 2003 *

I mal C-104/01,

angdende en begiran enligt artikel 234 EG, fran Hoge Raad der Nederlanden
(Nederlinderna), att domstolen skall meddela ett férhandsavgérande i det vid
den nationella domstolen anhingiga malet mellan

Libertel Groep BV

och

Benclux-Merkenbureau,

angdende tolkningen av artikel 3 i rddets forsta direktiv 89/104/EEG av den

21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omride 13, volym 17, s. 178),

* Rittegdngssprak: nederlindska.
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LIBERTEL

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordféranden vid sjitte avdelningen J.-P. Puissochet, tillférordnad
ordférande, avdelningsordférandena M. Wathelet och C.W.A. Timmermans
samt domarna C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann, F. Macken, S. von Bahr och
J.N. Cunha Rodrigues (referent),

generaladvokat: P. Léger,
justitiesekreterare: avdelningsdirektéren M.-F. Contet,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit fran:

— Libertel Groep BV, genom D.W.F. Verkade och D.]J.G. Visser, advocaten,
— Benelux-Merkenbureau, genom C.J.J.C. van Nispen, advocaat,

— Nederlindernas regering, genom H. G. Sevenster, i egenskap av ombud,

— Forenade kungarikets regering, genom R. Magrill, i egenskap av ombud,
bitridd av D. Alexander, barrister,

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

med hinsyn till férhandlingsrapporten,
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efter att muntliga yttranden har avgivits vid férhandlingen den 30 april 2002 av:
Benelux-Merkenbureau, foretridd av advokaten C.J.J.C. van Nispen, Neder-
lindernas regering, foretridd av J. van Bakel, i egenskap av ombud, Férenade
kungarikets regering, foretridd av M. Tappin, barrister, och kommissionen,
foretridd av H.M.H. Speyart,

och efter att den 12 november 2002 ha hért generaladvokatens forslag till
avgobrande,

foljande

Dom

Hoge Raad der Nederlanden har, genom beslut av den 23 februari 2001 som
inkom till domstolen den 5 mars samma 4r, i enlighet med artikel 234 EG stillt
fyra frigor om tolkningen av artikel 3 i radets férsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 13, volym 17, s. 178) (nedan
kallat direktivet).

Frigorna har uppkommit i en tvist mellan foretaget Libertel Groep BV (nedan
kallat Libertel) och Benelux-Merkenbureau (varumirkesbyrin for Beneluxldn-
derna, nedan kallad VBB) pa grund av att den sistndmnda végrat att registrera en
orange firg som varumirke for varor och tjdnster pd telekommumkatlons-
omrédet, vilket Libertel ans6kt om.
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Tillimpliga bestimmelser

Pariskonventionen

Varumirkesritten regleras pa internationell nivd genom konventionen for skydd
av den industriella dganderitten, som undertecknades i Paris den 20 mars 1883,
senast dndrad i Stockholm den 14 juli 1967 (Série des traités des Nations unies),
nr 11851, volym 828, s. 305—388, nedan kallad Pariskonventionen) (SO
1970:60). Alla medlemsstater har anslutit sig till denna konvention.

I artikel 6d B.2 i Pariskonventionen féreskrivs att registrering av mirken kan
vigras eller férklaras ogiltig nér de helt och héllet saknar egenartad karaktir,

I artikel 6d C.1 i Pariskonventionen anges foljande:

”Vid bedomande av om ett mirke skall 4tnjuta skydd bér avseende fistas vid alla

faktiska omstindigheter, sirskilt vid den tidslingd under vilken mirket varit i
bruk.”
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Gemenskapslagstiftningen

A

Artikel 2 i direktivet, med rubriken ”Tecken som kan utgora ett varumirke”, har
foljande lydelse:

»Ett varumérke kan utgoras av alla tecken som kan terges grafiskt, sirskilt ord,
inbegripet personnamn, figurer, bokstiver, siffror, formen pé en vara eller dess
forpackning, forutsatt att tecknen i friga kan sirskilja ett foretags varor eller
tjanster frin andra foretags.”

Artikel 3 i direktivet har rubriken ”Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”.
I artikel 3.1 och 3.3 foreskrivs f6ljande:

»1. F6ljande tecken och varumirken fir inte registreras och om registrering har
skett skall [den] kunna ogiltigférklaras:

a) Tecken som inte kan utgora ett varumarke.

b) Varumirken som saknar sirskiljningsférmaga.
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c) Varumirken som endast bestar av tecken 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 tjinsterna.

d) Varumirken som endast bestdr av tecken eller upplysningar vilka i det
dagliga sprakbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit
att bli en sedvanlig beteckning f6r varan eller tjinsten.

e) Tecken som endast bestir av

— en form som foljer av varans art, eller

— en form pd en vara som krivs for att uppnd ett tekniskt resultat, eller

— en form som ger varan ett betydande virde.

3. Ett varumirke skall inte vigras registrering eller ogiltigforklaras 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 f6rvirvat sirskiljningsférmaga. En
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medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestimmelse skall gilla dven da
sirskiljningsformagan har forvirvats efter tidpunkten for registreringsansékan
eller tidpunkten for registreringen.”

I artikel 6 i direktivet anges foljande:

”1. Varumirket ger inte innehavaren ritt att forhindra tredje man att i
néringsverksamhet anvinda

a) sitt eget namn eller adress,

b) uppgifter om varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
andamdl, virde, geografiska ursprung, tidpunkten f6r framstillandet eller
andra egenskaper,

c) varumirket om det 4r nddvindigt foér att ange en varas eller tjinsts avsedda
dndamal, sirskilt som tillbehor eller reservdel,

forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affirssed.
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2. Varumirket ger inte innehavaren ritt att férbjuda tredje man att i ndrings-
verksamhet anvinda en dldre rittighet som endast giller i ett avgrinsat
geografiskt omrdde om rittigheten erkdnns av den ifrdgavarande medlemsstatens
1a1g<stifctlning samt anvinds inom grinserna for det territorium i vilket den &r
erkdnd.”

Beneluxlindernas enbetliga varumdrkeslag

Konungariket Belgien, Storhertigdémet Luxemburg och Konungariket Neder-
linderna har antagit en gemensam lag avseende varumirkesritten, Benelux-
lindernas enhetliga varumirkeslag (Trb. 1962, 58). Denna lag har, med verkan
fran den 1 januari 1996, dndrats genom protokoll av den 2 december 1992 om
indring av denna lag (Trb. 1993, 12), i avsikt att inférliva direktivet i de tre
medlemsstaternas rittsordningar.

I artikel 6a i Beneluxldndernas silunda dndrade enhetliga varumirkeslag (nedan
kallad BVL) foreskrivs foljande:

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

a) det tecken for vilket registrering soks inte utgor ett varumairke enligt artikel 1,
i synnerhet ndr det helt och héillet saknar egenartad karaktir, sisom
foreskrivs i artikel 6d B.2 i Pariskonventionen,
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b) ansokan avser ett varumirke som 4syftas i artikel 4.1 och 4.2.

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

3. Benelux-Merkenbureau skall utan droéjsmal skriftligen underritta sékanden
om sin avsikt att helt eller delvis vigra registrering. Skilen for vigran skall anges
och s6kanden skall ges tillfille att yttra sig inom en frist som faststalls i till-
limpningsforeskrifterna.

4, Om Benelux-Merkenbureaus invdndningar mot registrering inte &terkallas
inom den féreskrivna fristen skall registrering avslds helt eller delvis. Benelux-
Merkenbureau skall utan dréjsmal skriftligen underritta skanden om avslaget.
Underrittelsen skall innehalla skilen for vigran och en hidnvisning till mojlig-
heten att fi beslutet 6verprévat enligt artikel 6b.

5. Avslag p4 en ans6kan om registrering fér samtliga varor eller en del av varorna
medfor att ansokan blir helt eller delvis ogiltig. Denna ogiltighet trider inte i kraft
innan den frist for att vicka talan som anges i artikel 6b 16pt ut utan att
overklagande skett eller en ansékan om att registrering skall fastslas slutgiltigt
har avvisats.”

I artikel 6b i BVL foreskrivs foljande:

»Sokanden fir inom tvd mainader frdn tidpunkten fér meddelandet enligt
artikel 6a fjirde stycket vicka talan vid Cour d’appel i Bryssel, Gerechtshof i
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Haag eller Cour d’appel i Luxemburg och yrka att ansokan skall registreras. Den
adress sokanden eller dennes stillféretridare limnat vid ansdkan avgor vilken
domstol som skall vara behérig.”

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Libertel 4r ett foretag med sdte i Nederlinderna och vars huvudsakliga
verksamhet bestdr i mobiltelefonitjinster.

VBB ir den behoriga varumirkesmyndigheten i Konungariket Belgien, Storher-
tigdomet Luxemburg och Konungariket Nederlinderna. VBB har sedan den
1 januari 1996 till uppgift att beddma varumirkesansékningar med avseende pa
absoluta registreringshinder.

Libertel ansokte den 27 augusti 1996 hos VBB om att en orange firg skulle
registreras som varumirke for vissa telekommunikationsvaror och telekom-
munikationstjinster, nimligen, i friga om varor som omfattas av klass 9,
telekommunikationsutrustning, och, i friga om tjinster som omfattas av
klasserna 35—38, affirsmissig, finansiell och teknisk administration av tele-
kommunikationsmetoder.

I ansékningsforteckningen hade en rektangulir yta i orange firg inforts pa
utrymmet for avbildning av varumairket och uttrycket *orange” upptagits pa
utrymmet f6r beskrivning av varumirket. Ingen firgkod hade angivits.
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I skrivelse av den 21 februari 1997 upplyste VBB Libertel om att registrerings-
ansokan avseende kinnetecknet tills vidare avslogs. VBB fann att det kdnne-
tecken som avsidgs med ansokan saknade sirskiljningsformdéga i den mening som-
avses i artikel 6a.1 a i BVL, sivida Libertel inte visade att detta kidnnetecken,
vilket endast utgjordes av fargen orange, hade uppnitt sirskiljningsformdga till

foljd av bruk.

Libertel invinde mot detta tillfilliga avslagsbeslut. VBB ansdg att det inte fanns
anledning att omprdva detta beslut och avslog slutgiltigt ansbkan den
10 september 1997.

Libertel vickte i enlighet med artikel 6b i BVL talan mot avslagsbeslutet vid
Gerechtshof te ’s- Gravenhage (Nederldnderna), som avslog detsamma genom
dom av den 4 juni 1998.

Libertel 6verklagade domen till Hoge Raad der Nederlanden den 3 augusti 1998.

Under bedémningen av tvisten vid Hoge Raad uppkom vissa fragor avseende den
riktiga tillimpningen av artikel 6a.1 a i BVL och dirmed &dven avseende
tolkningen av artikel 3.1 b i direktivet. I beslut av den 23 februari 2001 stillde
Hoge Raad dirfor foljande fragor till domstolen:

1) Kan en viss firg, dtergiven i sig eller faststilld i en internationell férteckning,
ha sirskiljningsformaga betriffande vissa varor och tjinster i den mening
som avses i artikel 3.1 b i direktivet?
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2) Fér det fall att den forsta frigan besvaras jakande:

a) Vid vilka férhallanden skall en viss firg i sig anses ha sirskiljningsférmaga
i den mening som avses ovan?

b) Pdverkas svaret pd den forsta frigan av om registreringsansékan avser ett
stort antal varor eller tjinster, en sirskild vara eller tjdnst eller en sirskild
grupp av varor eller tjinster?

3) Ar det, for att avgora vilken sirskiljningsférmaga en viss firg har i egenskap
av varumirke, nédvindigt att understka om det finns ett allmint intresse
som gor det befogat att hilla denna firg fri for alla, vilket giller for
kinnetecken som anger geografiskt ursprung?

4) Skall Benelux-Merkenbureau, f6r att besvara fragan om huruvida ett sokt
varumirke har sirskiljningsférmaga i den mening som avses i artikel 3.1 b i
direktivet, begrinsa sin bedomning till att avse en abstrakt bedémning av
sdrskiljningsformagan, eller skall alla faktiska omstindigheter i férevarande
fall och i synnerhet anvindningen av kdnnetecknet och hur detta anviints tas
med i bedémningen?”
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Tolkningsfragorna

Inledande 6verviganden

Tolkningsfrigorna hanfér sig till artikel 3 i direktivet och avser huruvida och i sd
fall under vilka forutsittningar en firg i sig, utan begransningar i rummet, kan ha
sdrskiljningsformaga for vissa varor eller tjinster.

Bedomningen av dessa frigor gor det nddvindigt att forst avgora om en farg i sig
kan utgéra ett varumirke enligt lydelsen i artikel 2 i direktivet.

Firgen mdste hirvid i sig uppfylla tre krav. Den skall for det forsta utgora ett
kannetecken. For det andra mdste detta kinnetecken kunna aterges grafiskt.
Detta kdnnetecken skall for det tredje vara dgnat att sirskilja ett foretags varor
eller tjanster frin andra foretags.

Europeiska unionens rid och kommissionen har avgett en gemensam forklaring,
vilken upptagits i det protokoll som férdes av rddet nir direktivet antogs. Enligt
detta “beaktade [rddet och kommissionen] att mojligheten... att registrera en
firgkombination eller en enda firg som varumirke inte dr utesluten enligt
artikel 2, forutsatt att tecknen i friga kan sirskilja ett féretags varor eller tjdnster
fran andra foretags” (harmoniseringsbyrans officiella tidning nr 5/96, s. 607).
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En sekundirrittsbestimmelse kan emellertid inte tolkas pd grundval av en siddan
forklaring nir innehdllet i den sistnimnda, sdsom i férevarande fall, inte kommit
till uttryck i ifrigavarande bestimmelse och dirfor inte har ndgon rittsverkan (se
domar av den 26 februari 1991 i mal C-292/89, Antonissen, REG 1991, s. I-745,
punkt 18, och av den 29 maj 1997 i mdl C-329/95, VAG Sverige, REG 1997,
s. 112675, punkt 23). Radet och kommissionen angav f6r 6vrigt uttryckligen
denna begrinsning i ingressen till forklaringen. Enligt denna skall “rddets och
kommissionens nedanstdende f6rklaringar inte utgdra en del av lagtexten och de
foregriper ddrfor inte Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av lag-
texten”.

Det ir dirmed domstolen som skall faststilla om artikel 2 i direktivet skall tolkas
pa s sitt att en firg i sig kan utgora ett varumirke.

Domstolen anger hirvid att det inte gr att utgd ifrdn att en firg i sig utgor ett
kinnetecken. En firg 4r en vanlig egenskap hos saker. En firg kan emellertid
utgora ett kidnnetecken. Det beror helt pa i vilket sammanhang firgen anvinds.
En fdrg kan dock — i samband med en vara eller en tjinst — i sig utgora ett
kannetecken.

Dessutom skall, sdsom domstolen tidigare har faststillt, en grafisk dtergivning i
den mening som avses i artikel 2 i direktivet innebira att tecknet &terges synligt, i
synnerhet med hjilp av figurer, linjer eller bokstiver, pd ett sddant sitt att det kan
med exakthet identifieras (dom av den 12 december 2002 i mal C-273/00,
Sieckmann, REG 2002, s. I-11737, punkt 46).

Den grafiska dtergivningen skall, for att uppfylla sin funktion i den mening som
avses i artikel 2 i direktivet, vara klar, precis, fullstindig i sig sjilv, lattillginglig,
tydlig, bestindig och objektiv (domen i det ovannimnda maélet Sieckmann,
punkterna 47—55).
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De fragor som stillts till domstolen i férevarande mél avser registrering av en férg
i sig, vilken Atergivits genom ett firgprov pd en plan yta, genom en verbal
beskrivning av firgen eller genom en internationellt erkind firgidentifieringskod.

Ett vanligt firgprov uppfyller emellertid inte de krav som angetts i punktérna 28
och 29 i denna dom.

Ett firgprov kan i synnerhet dndras med tiden. Det kan inte uteslutas att vissa
underlag gor det mojligt att registrera en firg pa ett sddant sdtt att denna inte
dndras. Tidens tand gor det emellertid oméiligt att bevara firgnyanser pa andra
underlag, sdrskilt papper. Ett ingivet firgprov ir i ett sddant fall inte bestdndigt
pa det sitt som fordras enligt artikel 2 i direktivet (se domen i det ovanndmnda
madlet Sieckmann, punkt §3).

Hirav foljer att en deponering av ett firgprov i sig inte utgdr en sddan grafisk
tergivning som avses i artikel 2 i direktivet.

En verbal beskrivning av en firg utgdr ddremot en grafisk atergivning av denna,
eftersom beskrivningen utgors av ord som i sin tur bestir av bokstéver (se for ett
motsvarande synsitt domen i det ovannimnda mélet Sieckmann, punkt 70).

En verbal beskrivning av en firg uppfyller inte nédvindigtvis alltid de krav som
angivits ovan i punkterna 28 och 29 i denna dom. Denna friga miste bedémas
med hinsyn till omstindigheterna i varje enskilt fall.
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Ett fargprov kan sdledes tillsammans med en verbal beskrivning av firgen utgora
en grafisk dtergivning som avses i artikel 2 i direktivet férutsatt att beskrivningen
dr klar, precis, fullstindig i sig, ldttillginglig, tydlig och objektiv.

Av samma skidl som dem som angivits i punkt 34 i denna dom kan en
firgbeskrivning genom en internationellt erkind firgidentifieringskod anses
utgoéra en grafisk dtergivning. S&dana koder anses vara precisa och stabila.

Om ett fargprov tillsammans med en verbal beskrivning inte ir tillrickligt for att
utgdra en grafisk atergivning enligt kraven i artikel 2 i direktivet, till exempel
darfor att det inte &r tillrdckligt precist eller bestindigt, kan denna brist avhjilpas
genom att en firgbeskrivning ldggs till som bestdr av en internationellt erkind
firgidentifieringskod.

Betriffande fragan huruvida en firg i sig dr dgnad att sirskilja ett foretags varor
eller tjinster frn andra féretags i den mening som avses i artikel 2 i direktivet,
mdste en bedémning gbras av om firger i sig kan ha férmdgan att formedla
exakta upplysningar, till exempel avseende en varas eller en tjinsts ursprung,.

Domstolen erinrar hidrvid om att vissa idéassociationer kan formedlas genom
firger och de kan vicka kinslor, men att de till sin natur har en svag férmdga att
formedla exakta upplysningar. Denna forméga forsvagas ytterligare av att firger
pa grund av sin attraktionskraft vanligen anvinds i stor omfattning i reklam och
vid saluféring av varor och tjinster, utan att detta innefattar ndgot exakt

budskap.
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Det vore emellertid inte befogat att utifrin detta konstaterande av faktiska
omstindigheter dra en principiell slutsats om att firger i sig inte skall kunna anses
vara dgrade att sirskilja ett féretags varor eller tjdnster frin andra foretags. Det
kan nimligen inte uteslutas att en firg under vissa forhallanden i sig kan utgdra
en ursprungsangivelse for ett foretags varor eller tjanster. Det skall dirfor godtas
att firger i sig kan vara dgnade att sirskilja ett foretags varor eller tjdnster fran
andra foretags i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.

Av vad ovan anforts framgdr att en firg i sig under ovan angivna forutsittningar
kan utgora ett varumirke i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.

Domstolen kommer att bedéma tolkningsfrigorna mot bakgrund av de
overviganden som utvecklats i punkterna 22—42 i denna dom.

Den tredje fragan

Domstolen skall bedoma den tredje frigan forst. Den nationella domstolen har
stillt denna friga for att fa klarhet i huruvida det for att avgora vilken
sirskiljningsformaga en viss firg kan ha i egenskap av varumirke dr nédvindigt
att undersbka om det finns ett allmint intresse som goér det befogat att hilla
denna firg fri for alla, vilket giller f6r kinnetecken som anger geografiskt
ursprung.
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Enligt vissa yttranden till domstolen dr det mojligt att med nuvarande teknik
sdrskilja ett mycket stort antal firgnyanser. Det dr mojligt att detta pastdende dr
riktigt, men det saknar relevans for foérevarande frdga. Den relevanta mal-
gruppens uppfattning méste utgdra utgdngspunkten fr bedémningen av om en
firg i sig kan registreras som varumirke.

Eftersom det inte finns ndgra uppgifter i beslutet om hénskjutande som tyder pa
nigot annat, finner domstolen att méilet vid den nationella domstolen avser varor
och tjinster som riktar sig till samtliga konsumenter. I férevarande fall méste
mélgruppen dirfor anses utgbras av en normalt informerad samt skiligen

uppmirksam och upplyst genomsnittskonsument (se dom av den 22 juni 1999 i
mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26).

Denna malgrupp kan inte sérskilja ett stort antal firger, eftersom gruppen sillan
har tillfille att direkt jamfora varor som forsetts med olika firgnyanser. Hirav
foljer att det antal olika firger som faktiskt #r tillgingliga som tinkbara
varumirken, for att sdrskilja varor eller tjinster, mdste anses vara begrinsat.

Enligt fast rittspraxis utgdr varumirkesritten ett visentligt inslag i det system
med sund konkurrens som EG-férdraget syftar till att inféra och bevara (se
domar av den 17 oktober 1990 i mal C-10/89, HAG II, REG 1990, s. I-3711,
punkt 13; svensk specialutgdva, volym 10, s. 521, och av den 23 februari 1999 i
mal C-63/97, BMW, REG 1999, s. 1-905, punkt 62). De rittigheter som
varumirket ger innehavaren skall bedémas mot bakgrund av denna malsittning,

I enlighet med artikel 5.1 i direktivet ger det registrerade varumirket innehavaren
en ensamrétt avseende vissa varor eller tjdnster som gor det mojligt f6r denne att
utan tidsbegrdnsning ensam utnyttja det kdnnetecken som registrerats som
varumirke.
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Mojligheten att registrera ett varumirke kan begrinsas av skil som hinfor sig till
allménintresset.

De olika registreringshinder som riknas upp i artikel 3 i direktivet skall saledes
tolkas mot bakgrund av det allminintresse som ligger bakom vart och ett av dem
(se dom av den 18 juni 2002 i mal C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475,
punkt 77).

Domstolen har avseende artikel 3.1 ¢ i direktivet angivit att syftet med denna
bestimmelse 4r att frimja en malsittning av allminintresse, nimligen att tecken
och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjanster som
registreringsansokan avser kan anviindas fritt av alla (domar av den 4 maj 1999 i
de forenade malen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999,
s. 1-2779, punkt 25, och av den 8 april 2003 i de forenade mélen
C-53/01—C-55/01, Linde m.fl., REG 2003, 5. I-3161, punkt 73).

Domstolen har avseende artikel 3.1 e i direktivet angivit att dven denna
bestaimmelse har till syfte att frimja en mélsittning av allmént intresse, nimligen
att en form vars visentliga sirdrag fyller en teknisk funktion och har valts for att
fylla denna funktion kan anvindas fritt av alla (domarna i det ovanndmnda malet
Philips, punkt 80, och i de ovannimnda férenade mélen Linde m.fl., punkt 72).

Avseende varumirkesregistrering ‘av firger i sig, utan begrinsningar i rummet,
medfor den omstindigheten att det antal firger som ir faktiskt tillgingliga 4r
begrinsat att ett litet antal varumirkesregistreringar for sirskilda varor och
tjanster skulle kunna innebira att hela det tillgingliga firgspektrumet skulle
uttdmmas. En sd vidstrickt ensamritt skulle inte vara férenlig med ett system
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med sund konkurrens, i synnerhet eftersom den skulle kunna medféra att en
enskild niringsidkare erholl en ordttmitig konkurrensférdel. Att redan etable-
rade aktorer till men for nya aktorer skulle kunna registrera alla faktiskt
tillgdngliga firger skulle inte vara anpassat till den ekonomiska utvecklingen eller
frimja foretagarandan.

Det skall sdledes fastslds att det inom gemenskapsritten avseende varumirken
finns ett allmént intresse av att inte otillborligen begrinsa tillgdngen pé firger for
andra aktérer som utbjuder varor eller tjdnster av samma slag som dem som
registreringsansikan avser.

Om ansdkan om registrering av ett varumarke avser ett stérre antal varor eller
tjdnster kan den ensamritt som varumirket eventuellt ger bli orimlig i
motsvarande grad och ddrmed strida mot bevarandet av ett system med en sund
konkurrens och det allménna intresset av att inte otillborligen begrinsa tillgdngen
pé firger f6r andra aktdrer som utbjuder varor eller tjdnster av samma slag som
dem som registreringsansdkan avser.

Kommissionen har i sitt yttrande hivdat att tanken att vissa kdnnetecken skall
hallas tillgingliga och siledes inte kan skyddas snarare kommit till uttryck i
artikel 6 i direktivet dn i artiklarna 2 och 3 i detsamma. Detta argument kan inte
godtas.

I artikel 6 i direktivet behandlas begrinsningar av ett varumairkes rittsverkan nér
detta registrerats. Kommissionens argument dsyftar att en minimal kontroll av de
registreringshinder som foreskrivs i artikel 3 i direktivet skall gbras nir
registreringsansbkan provas, eftersom risken att en aktor kan forbehdlla sig
vissa kidnnetecken som skall héllas tillgingliga undviks genom de begrinsningar
som foreskrivs i nimnda artikel 6, nir det registrerade varumairkets rittsverkan
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trader i kraft. Denna argumentation utmynnar i sak i att den behoriga
myndigheten inte skall prova de registreringshinder som anges i artikel 3 i
direktivet nir varumirket registreras, utan att denna provning skall goras av den
domstol som skall sikerstilla att de rittigheter som varumirket ger utdvas pa ett
riktigt sétt.

Ett sddant synsitt 4dr oférenligt med direktivets systematik, vilken vilar pa att en
kontroll skall forega registrering och inte goras i efterhand. Ingenting i direktivet
gor det mojligt att dra en sddan slutsats av dess artikel 6. Av det antal
registreringshinder som anges i artiklarna 2 och 3 i direktivet, dessas utforlighet
och de ménga sitt att vicka talan som finns, om ansokan avslds, framgar
tvirtemot att den bedémning som goérs av registreringsansokan inte skall vara
minimal. Denna bedomning skall vara strikt och fullstindig f6r att férhindra att
varumirken registreras pi ett otillborlige sitt. Sdsom domstolen redan har
faststillt skall den behoriga myndigheten med hénsyn till kraven p réttssikerhet
och god forvaltning forsikra sig om att varumirken som med framging kan
komma att ifrigasittas vid domstol inte registreras (dom av den 29 september
1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 21).

Svaret pa den tredje tolkningsfrigan blir dirfor att det, for att avgora vilken
sarskiljningsformaga en viss farg kan ha i egenskap av varumirke, 4r nodvandigt
att beakta det allminna intresset av att inte otillborligen begrinsa tillgdngen pa
firger for andra aktorer som utbjuder varor eller tjdnster av samma slag som dem
som registreringsanskan avser.

Den férsta frdgan och den andra frdgan punkt a

Den nationella domstolen har stillt den férsta frigan och den andra fragan
punkt a for att £ klarhet i huruvida och i s8 fall under vilka foérhéllanden en firg i
sig kan anses ha sirskiljningsférmaga i den mening som avses i artikel 3.1 b och
3.3 i direktivet.
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Enligt fast rittspraxis dr varumirkets grundliggande funktion att fér kon-
sumenten eller slutanvindaren garantera ursprunget i friga om en vara eller
tjanst som marknadsfors under varumirket, sd att denne utan risk for forvixling
kan sirskilja denna vara eller tjanst frdn varor eller tjdnster som har ett annat
ursprung (se sidrskilt domarna i det ovannimnda mélet Canon, punkt 28, och av
den 4 oktober 2001 i mal C-517/99, Merz & Krell, REG 2001, s. I-6959,
punkt 22). Ett varumirke skall utvisa att de berdrda varorna eller tjinsterna
hérror frén ett bestdmt foretag. Hirvid skall bdde den vanliga anvindningen av
varumirken som en ursprungsangivelse inom det berérda verksamhetsfiltet och
mélgruppens uppfattning beaktas.

Malgruppen utgérs, som angivits i punkt 46 i denna dom, av en normalt
informerad samt skiligen uppmirksam och upplyst genomsnittskonsument.

Hinsyn skall tas till den omstidndigheten att genomsnittskonsumenten sillan har
mojlighet att gora en direkt jamforelse mellan de olika varumirkena utan méaste
forlita sig pd en oklar minnesbild (se i olika sammanhang domarna i det
ovanndmnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26, och av den 20 mars
2003 i mal C-291/00, LTJ Diffusion, REG 2003, s. I-2799, punkt 52).

Milgruppen uppfattar inte nédvindigtvis ett tecken som bestdr av en firg i sig pa
samma sitt som ett ord- eller figurmirke, som bestdr av ett kiinnetecken som &r
oberoende av utformningen av de varor som det avser. Allménheten 4r nimligen
van vid att omedelbart uppfatta ord- eller figurmirken som utmirkande
kidnnetecken for varans ursprung, vilket inte nddvindigtvis giller for kidnnetecken
som sammanfaller med utseendet hos den vara som omfattas av varumir-
kesansGkan. Eftersom sjdlva firgen i nuvarande handelsbruk i princip inte
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anvinds som utmirkande kinnetecken, ir konsumenterna inte vana vid att
grunda antaganden om varors ursprung pa varornas eller férpackningarnas firg,
utan nigon grafisk eller textmissig bestdndsdel. Firgen i sig saknar vanligen den
inneboende férmdgan att sirskilja ett visst foretags varor.

D3 fragan giller firgen som sidan, r sirskiljningsférmédga fore bruk tinkbar
endast i undantagsfall, och sirskilt nir registrering av ett varumirke sokts for ett
mycket begrinsat antal varor eller tjinster och den relevanta marknaden 4r
mycket sdrpriglad.

Aven om en firg i sig inte ursprungligen har sirskiljningsférmdga i den mening
som avses i artikel 3.1 b i direktivet, kan den emellertid till f6ljd av bruk i enlighet
med artikel 3.3 i direktivet forvirva sirskiljningsférmaga med avseende pa de
ber6rda varorna eller tjinsterna. Sidan sirskiljningsférmdga kan i synnerhet
forvirvas efter det att malgruppen pa normalt sitt fitt bekanta sig med varan
eller tjansten. I ett sidant fall skall den behériga myndigheten gora en samlad
bedémning av de uppgifter som kdn visa att varumarket blivit dgnat att utvisa att
den ifrigavarande varan hirrér ffdn ett visst foretag och sdledes att denna vara
kan sirskiljas frin andra foretigs varor (domen i det ovannimnda malet
Windsurfing Chiemsee, punkt 49).

Svaret pd den férsta tolkningsfrdgan blir siledes att en firg i sig, utan
begriansningar i rummet, kan ha sirskiljningsf6rméga for vissa varor eller
tjanster i den mening som avses i artikel 3.1 b och 3.3 i direktivet, under
forutsittning att den, i synnerhet, kan Aterges grafiskt pa ett sitt som ar klart,
precist, fullstindigt i sig sjilv, littillgingligt, tydligt, bestindigt och objektivt. Det
sistndmnda villkoret 4r inte uppfyllt genom att den ifridgavarande firgen enbart
aterges pa papper, men det kan uppfyllas om denna firg beskrivs genom en
internationellt erkind firgidentifieringskod. i
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Svaret pa den andra tolkningsfrigan punkt a blir sdledes att en firg i sig kan anses
ha sirskiljningsférmiga i den mening som avses i artikel 3.1 b och 3.3 i
direktivet, under forutsittning att varumirket enligt malgruppens uppfattning 4r
dgnat att utvisa att den vara eller tjinst som registreringsansékan avser hirror
fran ett visst féretag och att denna vara eller tjanst kan sirskiljas frdn andra
foretags varor eller tjdnster.

Den andra fragan punkt b

Den nationella domstolen har stillt den andra frigan punkt b for att f4 klarhet i
huruvida den omstindigheten att ansokan om registrering av en firg i sig som
varumirke avser ett stort antal varor eller tjdnster, eller avser en sdrskild vara
eller tjinst eller en sirskild grupp av varor eller tjdnster, dr relevant for
bedémningen av om denna firg har sirskiljningsférmaga i den mening som avses
i artikel 3.1 b i direktivet.

Med hinsyn till de skil som angivits i punkterna 56, 66 och 67 i denna dom skall
den andra tolkningsfrigan punkt b besvaras med att den omstindigheten att
ansdkan om registrering av en firg i sig som varumdrke avser ett stort antal varor
eller tjdnster, eller avser en sirskild vara eller tjdnst eller en sirskild grupp av
varor eller tjdnster, dr relevant, tillsammans med andra omstindigheter i det
enskilda fallet, bdde vid bedémningen av om den firg for vilken registrering séks
har sdrskiljningsformdga och vid beddémningen av om denna registrering ar
forenlig med det allminna intresset av att inte otillborligen begrinsa tillgdngen pa
firger for andra aktdrer som utbjuder varor eller tjinster av samma slag som dem
som registreringsanstkan avser.
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Den fjdrde frigan

Den nationella domstolen har stillt den fjarde fragan for att f4 klarhet i huruvida
den myndighet som 4r behérig att registrera varumirken, vid beddmningen av
om ett varumirke har sirskiljningsférmiga i den mening som avses i artikel 3.1 b
och 3.3 i direktivet, skall gora en abstrakt bedémning eller en konkret bedémning
med beaktande av alla omstindigheter i det aktuella fallet och i synnerhet av det
bruk som gjorts av varumirket.

Domstolen konstaterar for det forsta att det i tolfte skilet i direktivet anges att
[a]lla medlemsstaterna i gemenskapen #r bundna av Pariskonventionen for
industriellt rittsskydd” och att ”[d]et dr nodvindigt att detta direktivs
bestimmelser helt 6verensstimmer med bestimmelserna i Pariskonventionen”.

I artikel 6d C.1 i Pariskonventionen anges emellertid att ”[v]id bedémande av om
ett mirke skall dtnjuta skydd bor avseende fistas vid alla faktiska omstidndig-
heter, sirskilt vid den tidslingd under vilken mérket varit i bruk”.

For det andra avser ansdkan om registrering av ett kinnetecken som varumirke
alltid de varor eller tjinster som anges i registreringsansokan. Ett varumdrkes
sirskiljningsformaga skall dirfér bedémas dels med hinsyn till de varor eller

* tjinster som avses med ansékan, dels med hinsyn till mélgruppens uppfattning av

varumirket.
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Eftersom den myndighet som 4r behorig att registrera varumérken skall f6rvissa
sig om att kdnnetecknet inte saknar sirskiljningsférmiga med avseende pa
varorna eller tjansterna hos det foretag som ansoker om att kdnnetecknet skall
registreras som varumirke, kan denna myndighet inte gora en abstrakt
bedémning, utan mdste med nddvindighet géra en konkret bedémning. Bedom-
ningen skall goras med beaktande av alla relevanta omstindigheter i det aktuella
fallet, i forekommande fall inbegripet det bruk som gjorts av det kdnnetecken
som varumirkesanstkan avser.

Svaret pd den fjirde tolkningsfrigan blir siledes att den myndighet som ir
behorig att registrera varumirken, vid beddmningen av om ett varumérke har
sdrskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 3.1 b och 3.3 i direktivet,
skall géra en konkret bedémning med beaktande av alla omstindigheter i det
aktuella fallet och i synnerhet av det bruk som gjorts av varumirket.

Rittegangskostnader

De kostnader som har férorsakats den nederlidndska och den brittiska regeringen
samt kommissionen, som har inkommit med yttranden till domstolen, ir inte
ersittningsgilla. Eftersom férfarandet i férhallande till parterna i mélet vid den
nationella domstolen utgér ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pa
den nationella domstolen att besluta om rittegingskostnaderna.
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P4 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— anggende de frigor som genom beslut av den 23 februari 2001 har stillts av
Hoge Raad der Nederlanden — foljande dom:

1)

2)

3)

En firg i sig, utan begriansningar i rummet, kan ha sirskiljningsf6rméga for
vissa varor eller tjinster i den mening som avses i artikel 3.1 b och 3.3 i radets
forsta direktiv 89/104/EEG ay den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar, under férutsittning att den, i synnerhet,
kan terges grafiskt pa ett sitt som #r klart, precist, fullstindigt i sig, Litt-
tillgingligt, tydligt, bestidndigt och objektivt. Det sistndmnda villkoret 4r inte
uppfyllt genom att den ifrdgavarande firgen enbart aterges pa papper, men
det kan uppfyllas om denna firg beskrivs genom en internationellt erkidnd
fargidentifieringskod.

For att avgora vilken sirskiljningsforméga en viss firg kan ha i egenskap av
varumirke ir det nédvindigt att beakta det allmidnna intresset av att inte
otillborligen begrinsa tillgdngen pa firger for andra aktorer som utbjuder
varor eller tjinster av samma slag som dem som registreringsansokan avser.

En firg i sig kan anses ha sirskiljningsformaga i den mening som avses i
artikel 3.1 b och 3.3 i direktiv 89/104, under forutsittning att varumarket
enligt mélgruppens uppfattning 4r dgnat att utvisa att den vara eller tjdnst
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som registreringsanskan avser hdrrér fran ett visst féretag och att denna
vara eller tjdnst kan sérskiljas fran andra foretags varor eller tjanster.

Den omstdndigheten att ansbkan om registrering av en firg i sig som
varumirke avser ett stort antal varor eller tjinster, eller avser en sdrskild vara
eller tjanst eller en sdrskild grupp av varor eller tjanster, dr relevant,
tillsammans med andra omstindigheter i det enskilda fallet, bide vid
bedémningen av om den firg for vilken registrering soks har sirskiljnings-
férmaga och vid bedémningen av om denna registrering dr férenlig med det
allminna intresset av att inte otillborligen begrinsa tillgdngen pa firger for
andra aktorer som utbjuder varor eller tjdnster av samma slag som dem som
registreringsansokan avser,

Den myndighet som &r behorig att registrera varumarken, vid bedémningen
av om ett varumidrke har sdrskiljningsférmaga i den mening som avses i
artikel 3.1 b och 3.3 i direktiv 89/104, skall géra en konkret bedémning med
beaktande av alla omstindigheter i det aktuella fallet och i synnerhet av det
bruk som gjorts av varumirket,

Puissochet Wathelet Timmermans
Gulmann Edward Jann
Macken von Bahr Cunha Rodrigues

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 6 maj 2003.

R. Grass G.C. Rodriguez Iglesias

Justitiesekreterare Ordférande
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