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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
GEORGES COSMAS

foredraget den 5 maj 1998 )

I — Inledning

1. T detta mal har f6rsta avdelningen fér han-
delstvister vid Landgericht Miinchen I begirt
att domstolen skall tolka artiklarna 3.1 ¢, 3.3
forsta meningen och 6.1 b 1 ridets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december
1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar ' (nedan kallat direktivet).

2. Frigorna har uppkommit i en tvist mellan
bolaget Windsurfing Chiemsee Produktions-
und Vertriecbs GmbH (WSC), sokande 1 mélet
vid den nationella domstolen (nedan kallad
sokanden), 3 den ena sidan, och a) 1 mailet
C-108/97, foretaget Boots- und Segelzubehsr
Walter Huber (nedan kallad forsta svaranden)
och b) i mil C-109/97 {6retaget Franz Atten-
berger (nedan kallad andra svaranden), 4 den
andra sidan, med anledning av att de sist-
nimnda har anvint varumirket *Chiemsee”

* Originalsprik: grekiska.
1 — EGT L 40, s. 1; svensk specialutgiva, omride 13, volym 17,
s. 178.

I-2782

fér att sirskilja sina produkter, vilket hade
registrerats av den forstnimnda.

II — Direktiv 89/104

3. Artikel 2 1 dircktivet har féljande lydelse:

"Ett varumirke kan utgéras av alla tecken
som kan dterges grafiske, sirskilt ord, inbe-
gripet personnamn, figurer, bokstiver, siffror,
formen pi en vara eller dess férpackning,
forutsatt att tecknen i friga kan sirskilja ett
foretags varor eller tjinster frin andra fére-
tags.”
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4. Artikel 3, som anger nir det foreligger
registreringshinder eller grund fér ogiltig-
forklaring av ett varumirke, har foljande
lydelse:

”1. Féljande tecken och varumirken fir inte
registreras och om registrering har skett skall
de kunna ogiltigférklaras:

b) ...

c) Varumirken som endast bestir av tecken
cller upplysningar vilka i handeln visar
varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvan-
titet, avsedda anvindning, virde, geogra-
fiska ursprung, tiden for deras framstil-
lande eller andra egenskaper hos varorna
eller tjansterna.

d) ..

h) ..

3. Ett varumarke skall inte vigras registrering
eller ogiltigférklaras med st6d av punkt 1 b,
c eller d, om det fére tidpunkten for regi-
streringsansékan och som en foljd av det bruk
som har gjorts av det har forvirvat sarskilj-
ningsférmiga. En medlemsstat kan dessutom
besluta att denna bestimmelse skall gilla dven
di sirskiljningsférmigan har férvirvats efter
tidpunkten for registreringsansékan eller tid-
punkten for registreringen.

»

5. Artikel 5, som reglerar de rittigheter som
ir knutna till varumirket, har fljande lydelse:

”1. Det registrerade varumirket ger inncha-
varen en ensamratt. Innehavaren har ritt att
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forhindra tredje man, som inte har hans till-
stind, att i niringsverksamhet anvinda

a)

I-

tecken som #r identiska med varumirket
med avseende pa de varor och tjanster som
ir identiska med dem for vilka varumirket
ir registrerat,

tecken som pi grund av sin identitet eller
likhet med varumirket och identiteten eller
likheten hos de varor och tjinster som
ticks av varumairket och tecknet kan leda
till férvixling hos allminheten, inbegripet
risken for association mellan tecknet och
varumirket.

»
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6. Artikel 6, som reglerar begrinsningar av
varumirkets rittsverkan, har f5ljande lydelse:

”1. Varumirket ger inte innehavaren ritt att
férhindra tredje man att i niringsverksamhet
anvinda

b) uppgifter om varornas eller tjinsternas art,
kvalitet, kvantitet, avsedda indamal, virde,
geografiska ursprung, tidpunkten fér fram-
stillandet eller andra egenskaper.

foérutsatt att tredje man handlar i enlighet
med god affirssed.”
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HI — Tillimpliga nationella bestimmelser

7. Som framgir av begiran om férhandsav-
gorande var Warenzeichengesetz (lag om varu-
mirken, nedan kallad WZG) gillande i Tysk-
land fére inférlivandet av direktivet och fram
till den 31 december 1994. Enligt 4 § andra
stycket forsta punkten i denna lag kan varu-
mirken inte registreras som “saknar sirskilj-
ningsférmaga eller dr sammansatta uteslu-
tande av ... termer som utgér en beteckning
for varornas art, tiden och platsen {6r deras

framstillning, kvalitet, avsedda anvindning

”»
ver o

8. Emellertid kan dven varumirken som sak-
nar sirskiljningsférmdga 1 enlighet med
nimnda bestimmelse vara skyddade enligt 4
§ tredje stycket WZG om dessa har "inarbe-
tats i handeln”.

9. Dessutom foreskrivs 1 25 § WZG (”Aus-
sattungsschutz”; “presentationsskydd”) en
méjlighet att f8rvirva en ritt till varumirket
inte genom registrering utan genom bruk och
den pdverkan som bruket har 1 handeln. Enligt
begiran om férhandsavgdrande anvinde den
aktuella bestimmelsen termen “notorietet”
("Verkehrsgeltung”) f6r att definiera detta vill-
kor.

10. Direktivet inforlivandes med tysk ratt
genom Markengesetz (lag om varumirken,
nedan kallad "MarkenG”), som tridde i kraft
den 1 januari 1995, 2

11. Enligt 8 § andra stycket 1 denna lag, som
motsvarar artikel 3.1 ¢ 1 direktivet, fir, bland
annat, varumirken inte registreras “som endast
bestdr av...upplysningar vilka i handeln visar
varornas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
anvindning, virde, geografiska ursprung ...
eller andra egenskaper hos varorna”.

12. Enligt 8 § tredje stycket i MarkenG kan
ett varumirke som inte har ratt till skydd
dirfor att det omfattas av 8 § andra stycket 1
samma lag ? inte desto mindre registreras “om
varumirket fre registreringsbeslutet har mar-
betats inom berorda omsittningskretsar
genom att det har brukats fér de varor som
ansékan avser”.

2 — Enligt artikel 16.1 i dirckiivet skulle medlemsstaterna ha
infdrlivat dessa bestimmelser i nationell ritt scnast den
28 dccember 1991, Genom att anta beslut 92/10/EEG
den 19 december 1991 (EGT 1992, L 6, s. 35; svensk special-
utgiva, omridc 13, volym 22, s. 3) har ridet cmellertid utnyut-
jat den ritt som fércs{rivs i artikel 16.2 i dircktivet och har
darigenom scnarclagt till den 31 december 1992 den dag di
dircﬁtivct skulle ha inférlivats i nationell ritt.

3 — Till cxcmrcl, enligt den nationella domstolen, ctt varumirke
som utcslutande dr sammansatt av cn_beteckning som kan
tjana till att ange produkternas geografiska ursprung,
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13. Dessutom kan man férvirva ritten till ett
varumirke i enlighet med 4 § andra stycket 1
samma lag (som har ersatt 25 § i den foregi-
ende lagen) genom bruk av varumirket och
den notorietet som det dirigenom erhiller i

handeln.

14. Enligt tysk rittspraxis anses uttrycket
“inarbetning” (”Verkehrsdurchsetzung”) ha
en vidare och mera grundliggande innebérd
in uttrycket "notorietet” (*Verkehrsgeltung™”).
Siledes innebir det faktum att ett varumirke
som har inarbetats 1 handeln fir registreras
med nédvindighet att det ocksi har erhillit
viss notorietet medan det motsatta férhillan-
det inte dr sant. For att avgdra om ett varu-
mirke har inarbetats eller har erhillit noto-
rictet miste man skilja mellan ctt varumarkes
bestindsdelar som bestir av ord och uttryck
vilka ”pé grund av sin art” har sirskiljnings-
formiga och sidana som helt saknar sarskilj-
ningsformdiga (sisom deskriptiva benimningar
och sirskilt sidana som beskriver geografiskt
ursprung). De forstnimnda motiverar 1 all-
minhet registrering och skydd fér varumir-
ket medan de sistnimnda maéste bli
accepterade genom bruk inom berdrda
omsittningskretsar. Procenttalet f6r acceptans
av ett varumirke, genom notorietet/
inarbetning, fluktuerar mellan cirka 16 och 70
procent. For att faststalla procenttalet anvinds
i huvudsak marknadsundersékningar. Tysk
rattspraxis och doktrin accepterar dock svér-
ligen ett erkinnande och skydd fér beteck-
ningar som med nédvindighet bor forbli ill
allas férfogande”, det vill siga, om jag har
forstitt saken ritt, att de svirligen accepterar
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att ett foretag har monopol pé beteckningar
som andra foretag ocksd har intresse av att
anvinda.

IV — Bakgrund

15. Med sina 80 kvadratkilometer ir Chiem-
see den storsta sjén i1 Bayern. Den ir en
turistattraktion dir man bland annat utdvar
bridsegling. I det omride som omger sjén,
kallat "Chiemgau”, ir jordbruk den domine-
rande sysselsattningen.

16. Sokanden ir etablerad 1 Grabenstitt 1 nir-
heten av Chiemsee. Den handlar med sport-
klider och skor samt andra modesportpro-
dukter (“fashion sport”) som formges av ctt
systerbolag, som ocksid ir etablerat nira
Chiemsee, och som tillverkas 1 en annan
region. Sedan ir 1990 anvinder sékanden
namnet pi sjén som beteckning p3 sina pro-
dukter. Dessutom har s6kanden mellan iren
1992 och 1995 registrerat samma beteckning
som varumirke for sina produkter i form av
olika grafiska symboler vilka i bland 4f6}js av
bilder (sarskilt en bild férestillande en idrotts-
man pi vig att dyka, om jag har tolkat den
ritt) och kompletterande skriftliga beteck-
ningar som “Chiemsee Jeans”, "Windsurfing
— Chiemsee — Active Wear”, "By Windsur-
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fing Chiemsee”, etcetera. Dessa varumirken, avgorande, ser i kronologisk ordning ut p
sdsom de har dtergetts i begdran om forhands-  féljande sitt:

Registreringsnummer/Varumarke Registreringsdatum
A. 2009617 17.2.1992

WINDSURFING

Active‘ Wear

B. 2009618 | 17.2.1992

1.6.1992

BY WINDSURFING CHIEMSEE
D. 2043643 | 31.8.1993

sl
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E. 2043644 31.8.1993

F. 2086304 30.11.1994
HIEMSEE

G. 2901054 31.1.1995

Jonge

17. Som den nationella domstolen har pépe-
kat sd anser berérda tyska administrativa myn-
digheter och domstolar sedan ling tid tillbaka
att termen "Chiemsee” betecknar ett geogra-
fiskt ursprung och att det dirigenom 1 sig inte
ir ignat att kunna registeras sisom varu-
mirke. De tillater registrering uteslutande pa
grund av dess grafiska utformning — vilken
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varje ging dr annorlunda — och pd grund av
atfoljande bestindsdelar.

18. Svaranden 1 mil C-108/97, som ir etable-
rad i en region nira Chiemsee, salufér sedan
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4r 1995 bland annat sportklader (sdsom t-shirts  ken inte har registrerats sisom varumirke och
och sweatshirts etcetera). Dessa produkter har  vilken har féljande grafiska form:
den sirskiljande beteckningen "Chiemsee” vil-

(a)

Chiesmgee.

19. Dirutdver salufér svaranden 1 mal  vilka, férutom nimnda sirskiljande beteck-
C-109/97 t Chiemsees omgivningar motsva-  ning, har féljande beteckningar som inte hel-
rande produkter som ovan nimnda foretag, ler har registerats:

(b)
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()

CHIEMSEE

= ¥ eheteet

20. I férhandlingen i1 den nationella domsto-
len motsatte sig sokanden svarandenas bruk
av benamningen "Chiemsee” och gjorde gil-
lande att det fanns en risk {6r forvixling, trots
skillnaderna 1 grafisk itergivning, med den
beteckning som denne sjilv har anvint sedan
dr 1990, som denne har registrerat sisom
varumirke och som ir kind 1 handeln.

21. Svarandena har i gengild vidhillit att ordet
”Chiemsee” inte kan erhilla skydd med hin-
syn till att det ror Sig om €n geograﬁsk
ursprungsbeteckning vilken bor forbli till allas
forfogande och vars bruk i en annan grafisk
form inte kan leda till ndgon risk for forvix-
ling.

22. Mot denna bakgrund har den nationella
domstolen funnit det nédvindigt att hin-
skjuta foljande frigor till domstolen:
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V — Tolkningsfragorna

”1) Frigor angiende artikel 3.1 ¢

Skall artikel 3.1 c forstds s, att det ar
tllrickligt om det finns mojlighet at
anvinda en beteckning fér bestimning
av geografiskt ursprung eller miste denna
mojlighet konkret ligga néra till hands (i
den meningen att liknande féretag redan
anvinder sig av detta ord for att visa lik-
artade varors geografiska ursprung eller
att det dtminstone finns konkreta skil
for att detta forvintas ske inom over-
skidlig framtid) eller miste det dessutom
finnas ett behov av att anvinda denna
beteckning for att pi ifrdgavarande varor
hinvisa tll det geografiska ursprunget
cller méste det dirutdver dven finnas ett
sirskilt bchov av att anvinda denna
ursprungsbeteckning, till exempel dirfor
att varor av detta slag, som tillverkas i en
viss region, dtnjuter ett sirskilt anseende?



2)
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Har den omstindigheten att varumirkets
rittsverkan dr begrinsad pd sitt som avses
i artikel 6.1 b nigon betydelse f6r huru-
vida en vidstrickt eller restriktiv tolk-
ning av artikel 3.1 ¢ skall goras i friga
om geografiska ursprungsbeteckningar?

Omfattar de geografiska ursprungsbe-
teckningar som avses i artikel 3.1
c endast sidana beteckningar som hinfér
sig till varans tillverkning pa viss ort cller
ar det tillrickligt att handel med denna
vara sker pd denna ort eller frin samma
ort eller ir det, sdvitt giller textiltillverk-
ning, tillrickligt att de formges i den
angivna regionen medan tillverknings-
processen direfter genomfSrs pad annan
ort?

Frigor angiende artikel 3.3 forsta
meningen:

Vad krivs enligt denna féreskrift for att
en beskrivande beteckning enligt arti-
kel 3.1 ¢ skall kunna registreras?

Frigan giller sirskilt om likadana krav
uppstills i samtliga fall eller om kraven

varierar alltefter styrkan av behovet att
utesluta ensamritt (Freihaltebediirfnis’).

Ar dirvid den i tysk rittspraxis hittills
ridande uppfattningen att beskrivande
beteckningar, for vilka det finns ett behov
av att utesluta ensamritt ("Frethaltebe-
diirfnis’), kriver att sékanden kan visa
att de har inarbetats i handeln ("Verkehrs-
durchsetzung’) 1 mer in 50 procent av de
berérda omsittningskretsarna forenlig
med denna bestimmelse?

Innebir denna bestimmelse att det stalls
krav pid sittet att faststilla den sirskilj-
ningsférmiga som uppkommit ¢ill f51;d
av bruk?”

VI — Provning i sak

A — Forsta fragan

23. Genom forsta och tredje delen av férsta
frigan, vilka skall provas i ett sammanhang,
frigar den nationella domstolen i huvudsak
om och under vilka férutsittningar en geo-
grafisk beteckning kan utgéra ett varumirke,
och om svaret ir jakande, 1 vilken utstrick-
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ning ett sidant varumirke ir skyddat gente-
mot tredjeman.

24. For att besvara den frigan ir det forst
nodvindigt att erinra om motivet bakom
direktivet liksom syftet bakom ett skydd for
varumirken.

25. Av fdrsta och tredje dvervigandet framgir
att direktivet skall vara ett forsta led i till-
nirmningen av medlemsstaternas olika varu-
mirkeslagstiftningar mot bakgrund av att olik-
heter i lagstiftningarna kan hindra den fria
rorligheten av varor och det fria tillhandah3l-
landet av tjinster samt snedvrida konkurrens-
forhillandena pd den gemensamma markna-
den.

26. Forattuppni detta syfte foreskriver direk-
tivet gemensamma regler for registrering och
ett eventuellt senare konstaterande av ett varu-
mirkes ogiltighet, samt faststiller innehill och
begrinsningar for skyddet av ritten till varu-
mirket. Mera detaljerade regler, sirskilt betrif-
fande procedurreglerna, skall dock faststillas
av medlemsstaterna.

27. Det frimsta syftet bakom det system som
gemenskapslagstiftaren har infért ar bevaran-
det och skyddet av varumirkets huvudsakliga
funktion. Denna funktion, som ocksi framgir
av sjunde Svervigandet och artiklarna 2, 3.1
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b, 3.3, 5.5 och 10.2 a 1 direktivet, ir i ena
sidan av att sirskilja ett fSretags produkter
och utmirka dem i férhillande till andra lik-
nande produkter (sirskiljningsfunktionen)
samt 4 andra sidan att koppla produkterna till
ett specifikt féretag (ursprungsgarantin).

Som domstolen vid ett flertal tillfillen under-
strukit 4r vas.imirkets grundliggande funk-
tion ... att garantera mirkesvarans ursprungs-
identitet for konsumenten eller den slutlige
anvindaren genom att gora det mojligt att
utan forvixlingsrisk sarskilja den frin sidana
varor som har ett annat ursprung”. 4

28. Jag anser att det ir just med beaktande av
varumirkets funktion som artikel 3.1 1 direk-
tivet gor avsaknad av sarskd]mngsformaga tll
en sirskild grund for att vigra registrering
eller ogiltigforklara varumirket (fall b), men
dven till en sirskild ogiltighetsgrund eller
grund for att vigra registrering av varumir-
ken som antingen ir sammansatta av endast
deskriptiva beteckningar (fall ¢), cller har bli-
vit vanligt fsrekommande i det dagliga sprik-
bruket eller i handeln (fall d).

29. Trots att fallen ¢ och d med hinsyn till
dircktivets ordalydelse ur formell synvinkel
ar skilda fran fallet b, ar det huvudsakligen
fall som ar mer speciella eller mer specifika

4 — Sc bland annat dom av den 11 november 1997 i mil C-349/95,
Locendersloot (REG 1997, s. 1-6227, punke 24).
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eller helt enkelt mer karaktiristiska exempel
pi ctt varumirkes avsaknad av sirskiljnings-
formaga som férklarar och fortydligar det
generella begreppet avsaknad av sirskiljnings-
férmipga utan att infora begrepp av ett annat
slag eller begrepp som #r visentligt annor-
lunda in detta.5 Samma slutsats nir man
ocksi om ovannimnda punkt jimférs med
artikel 3.3 enligt vilket ett varumirke inte kan
vigras registrering eller kunna forklaras ogil-
tigt med stéd av punkt 1 b, ¢ eller d om varu-
mirket tdigare har erhillit sirskiljningsfér-
méga pi grund av det bruk som har gjorts av
det. Med andra ord erhidller varumirket 1
dessa fall, vilka behandlas tillsammans 1 arti-
kel 3.3, senare en kvalitet som det saknade i
utgingsliget och vars avsaknad utgjorde ett
hinder fér registrering eller tillit act det togs
bort ur registret, det vill siga sarskiljningsfor-
mdga. Dirmed kan man konstatera att de fall

5 — Den omstindigheten att beskrivande beteckningar cller beteck-
ningar som bFivit vanliga uigdr underkategorier till beteck-
ningar som saknar sirfkiljnmgsf&rmi a framgir tydligt av
lydelsen av artikel 2.1 i forslaget ¢ill rifcl_s forsta dircktiv om
tillnirmingen av medl crnas varumirkeslagar, vilket
kommissionen presenterade fér ridet den 25 november 1980
(EGT C 351, 1980, s. 1), indrat den 17 december 1985 (EGT
C-351, 1985, s. 4). Enligt denna ursprungliga lydelsc kunde
ctt varumirkc vigras registrering clf::r ogilugforklaras som,
bland annat, "vid tidpunkten for ansdkan ... saknar sarskilj-
ningférmdga i sagda medlemsstat, sirskilt
a) ... [hidr anges den nu gallande lydelsen av artikel 3.1 ¢ med
foljandc tilligg, som motsvarar nuvarande lydelse av arti-
kcf}.}] med mindre dessa varumdirken har forvirvat sirskilj-
ningsformaga till folid av det bruk som har gjorts av det.

) ... [lydelse som i huvudsak motsvarar nuvarande lydelse av
artikel 3.1 d} (min kursivering).”
Ovannimnda fall behandlas dven med samma lydelsc i Paris-
konventionen av den 20 mars 1883 om skyddet for industricll
iganderitt i den senast omarbetade versionen gjord i Stock-
holm den 14 juli 1967 (Recueil des traités des Nations Unies,
wol. 828, nr. 11851, 5. 305; Sveriges 6verenskommelser med
frimmandc makter 1970: 61), vars artikel 6 quinquies B 2
stadgar att fabriks- cller handclsvarumirken bara kan vigras
registrering cller ogiltigférklaras ”2) nir de helt och hillet

aknar cgenartad karaktar cller @r uteslutande sammansatta av
tecken xﬁlcr bendmningar, vilka i handeln kan tjina tll au
angiva varors art ... ursprungsort cller tidpunkten f6r deras
framstillande cller som glivit vanliga i gingsc sprikbruk cller
Llojalt och konstant handclsbruk i det land, dir skydd ir

cgdrt”.
Jag vill dessutom pipcka att artikel 7.1 och 7.3 i ridets for-
ordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemen-
skapsvarumirken (EGT L 11, 1994, 5. 1; svensk specialutgiva,
omride 17, volym 2, s. 3) ir identisk med artikel 3.1 och 3.3
i dircktivet.

som inte uttryckligen avses i artikel 3.1
¢ cller 3.1 d omfattas av artikel 3.1 b. ¢

30. Lit oss nu komma till artikel 3.1 ¢ som
tvisten rér. Det framgér av denna bestimmel-
ses ordalydelse att tre villkor miste vara upp-
fyllda for att ett varumirke som bestdr av en
geografisk beteckning skall omfattas av denna:
a) varumirket miste bestd endast av en geo-
grafisk beteckning; b) beteckningen skall 1
handeln vara ignad att visa det geografiska
ursprunget; c) det geografiska ursprunget skall
utgdra en utmdrkande egenskap hos varan.
Mera specifikt giller f6ljande betriffande:

a) Ensamritt

31. Forst bor konstateras att de enda varu-
mirken som omfattas av bestimmelscn ir
sddana som endast bestdr av tecken eller upp-
lysningar som till sitt innehdll dr rent beskri-
vande. Foljaktligen avses inte sammansatta
varumirken som, férutom av ifrigavarande
beteckning, bestir av ett eller flera ord, bilder,
grafiska atergivelser, etcetera, som var for sig
eller tillsammans med den beskrivande beteck-
ningen ger varumirket sirskiljningsférmaga.
Ur denna synvinkel omfattas enligt min
mening varken de varumirken som tillhr

6 — Sc Cornish, W. R.: Intellectual property patents; copyright,
trade marks and allied rights, wredje upplagan, London, 1996,
5. 588,
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sokanden 1 den nationella domstolen och som
finns avbildade ovan under A, B, C, D och E
eller de som tillhér den andra svaranden och
som finns avbildade ovan under ¢ av den
omtvistade bestimmelsen. 7

32. Féljaktligen uppkommer problemet, i fall
som 1 malet vid den nationella domstolen,
betriffande varumirken som endast bestir av
en geografisk beteckning, sisom sékandens
varumirken som finns avbildade under F och
G ovan samt svarandenas varumirken som
finns avbildade under a och b ovan.

b) Geografiskt ursprung

33. Som jag redan har antytt framgir det av
begiran om férhandsavgérande att tyska myn-
digheter anser att en geografisk beteckning
sdsom beteckningen ”Chiemsee” ir beskri-
vande och féljaktligen 1 sig sjilv inte dgnad att
kunna registreras. Myndigheterna accepterar
emellertid registrering uteslutande pd grund
av att den grafiska dtergivningen varje ging 4r

7 — D3 varumirken som "uteslutande” bestir av en geografisk
term faller under den omtvistade bestimmelsen kan ctt varu-
mirke inte delvis omfattas av denna bestimmelse, det vill siga
enbart avscende den del som innchiller en geografisk beteck-
ning. Anledningen hirtill, avscende sammansatta varumirken,
ir att dessa per definition inte omfattas av bestimmelsen.
Eftersom man vidare ur ett mer generellt perspektiv miste
hilla i minnet att det dr det helhetsintryck som varumirket
formedlar som riknas (sc dom av den 11 november 1997 i mal
C-251/95, SABEL, REG 1997, s. 1-6191, punkt 23), skall man
inte bedéma et varumirkes olika bestindsdelar var {6r sig.
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annorlunda. Pi denna punkt har den natio-
nella domstolen nimnt sékandens varumir-
ken som finns avbildade under F och G ovan
och som skiljer sig endast genom den speci-
fika grafiska tergivningen av det ord, Chiem-
see”, som varumirket bestir av.

34. Jag anser att denna uppfattning ir felak-
tig. For det fall den enda och huvudsakliga
bestindsdelen 1 ett varumirke ir en geogra-
fisk term, skall frigan om denna term kan
tjdna till att ange en varas geografiska ursprung,
i den mening som avses i den omtvistade
bestimmelsen, bedomas utifran objektiva kri-
terier med beaktande av den betydelse termen
har 1 sig sjilv. Den enda och huvudsakliga
bestindsdelen i de varumirken som finns
avbildade under F och G samt a och b ovan
ir den sprikliga delen, det vill siga horselin-
trycket av ordet “Chiemsee” eller det intryck
som skapas 1 fantasin hos dhéraren eller den
som ser varumirket. Det visuella intryck som
respektive varumirke skapar ir av begrinsad
betydelse och spelar en underordnad roll vid
uppfattningen av varumirket di det endast
begransar sig till att variera det grafiska fram-
forandet av samma ord [betriffande varumir-
ket avbildat under b ovan har ordet "Chiem-
see” helt enkelt placerats inuti en ellipsform
som har moérkare firg in omgivningen] utan
att andra ord eller bilder har lagts till for att
forstirka varumirket eller géra det tydligare.
Detta fir till f6ljd att férvirring uppstir avse-
ende relationen mellan varumirkena, efter-
som man fir intryck av att det endast handlar
om varianter av samma varumirke, och i for-
lingningen, av att varorna hirrdr frin det
foretag som ager varumirket. Slutsatsen blir
att en grafisk itergivning av samma ord som
varje ging ar annorlunda inte utgér en sir-
skiljande bestindsdel eller ett tilligg som liggs
till det geografiska ordet under férespegling
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att man varje gang skapar ett nytt "samman-
satt” varumirke, s3som den nationella dom-
stolen felaktigt har antagit. Det handlar i stil-
let om enkla varumirken som ir antingen
identiska eller liknar varandra [som varumir-
kena avbildade under F och a ovan] s att de
ger intryck av att vara olika varianter av
samma varumirke.

En motsatt slutsats skulle resultera 1 en odnd-
lig mingd varumirken bestiende av samma
ord, eftersom sittet att presentera ett ord gra-
fiskt kan varicras i det oindliga. Detta skulle
indi skapa total f6rvirring pi marknaden och
méngdubbla varumirkestvisterna, vilket inte
kan ha varit gemenskapslagstiftarens avsikt. 8

35. Dct bor hirefter observeras att den
omtvistade bestimmelsen inte kan utesluta
alla geografiska termer som grupp.

Det ir siledes uppenbart att pihittade, mytiska
eller icke-existerande geografiska beteckningar
(som till exempel "Thule”, "Utopia”, "No
Man’s Land”, ”Atlantide”, etcetera) inte
omfattas av denna bestimmelse, eftersom det
ir omojligt att de anger ett geografiskt
ursprung.

8 — Sc ittonde dvervigandet i dircktivet som understryker ndd-
vindighcten av att minska det totala antalet varumirken, och
didrmed antalet upp de tvister dem emellan, genom att
avstd frin an sﬁydda de varumirken som intc verkligen
anvinds.

Samma sak giller namn pa stader, platser och
regioner som har férsvunnit eller har byut
namn under tidens ging (som till exempel
”Bysans”, "Dacien”, "Lutetia”, "Babylon”,
etcetera).

Dessutom kan inte geografiska beteckningar
omfattas av bestimmelsen om det inte ar
logiskt eller troligt att de anger det geogra-
fiska ursprunget f6r den berérda varan. Hir-
vidlag brukar man vanligtvis nimna varumir-
kena "Mont Blanc” f6r blickpennor (dirfor
att det inte ar logiskt att nigon skulle anta att
den produkten skulle hirrdra frin det aktu-
ella berget), "Nordpolen” for bananer (dirfér
att klimatet pd den lautuden oméjliggor
odlande av bananer), etcetera.

Man kan heller inte ta hinsyn till geografiska
termer som ir helt okinda, det vill siga ter-
mer som hinvisar till platser som ir helt
okinda f6r den stora allminheten, oavsett om
de ir beligna i eller utanfér den medlemsstat
i vilken frigan om skydd for varumirket har
uppkommit, eftersom allminheten inte kan
relatera den berdrda varan till de platser som
de ifrigavarande geografiska termerna anger.

36. I samtliga ovannimnda fall anger den
geografiska termen inte en varas geografiska
ursprung, antingen pa grund av termen 1 sig
sjilv eller p3 grund av omstindigheterna, och
det kan féljaktligen anvindas som varumirke.
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Detta ir fallet pd grund av att sambandet mel-
lan det som anger (beteckningen) och det som
anges (det som utpekas av beteckningen) ir
godtyckligt °, det vill siga si originellt och
ovintat att det sirskiljer varan och utmirker
den i forhdllande till motsvarande produkter
frin andra foretag. Det ar alltsd i dessa fall
som varumirket principiellt uppfyller sin sir-
skiljande funktion.

37. Det framgir av det ovanstiende att den
omtvistade bestimmelsen 1 allminhet inte hind-
rar anvindning av alla geografiska termer
utan endast nigra av dem. Dessa ord ir enligt
min mening geografiska ord som vid ansékan
om registrering av varumirket innu inte var
befista, men som kunde utgora "geografiska
ursprungsbeteckningar” eller “ursprungskin-
netecken” enligt den specifika betydelse som
dessa juridiska termer hade i gemenskapsrit-
ten nar direktivet antogs.

Om gemenskapslagstiftaren 1 sjilva verket
hade velat undanta alla beteckningar som
anger geografiskt ursprung skulle lagstiftaren
ha hidnvisat till symboler som anger detta
ursprung, darfor att detta ir den huvudsak-
liga funktionen hos geografiska beteckningar
bide 1 dagligt tal och 1 niringslivet. Det for-
hillandet att direktivet anvinder omskriv-
ningen “vilka i handeln visar ...” betyder,

9 — Iden betydelsen att det saknas ett kausalsamband mellan det
som anger och det som anges (sc de Saussure, F: Cours de
linguistique générale, uppl. T. dec Mauro, Payot, Paris, 1987,
s. 100).
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enligt min mening, att dessa beteckningar har
den specifika betydelse som jag har definierat

ovan.

38. Termerna “geografiska ursprungsbeteck-
ningar” och "ursprungskinnetecken” hade en
specifik betydelse i gemenskapsritten redan
innan gemenskapslagstiftaren definierade dem,
1 vart fall inom omrddet f6r jordbrukspro-
dukter och livsmedel 1 forordning (EEG)
nr 2081/92, 10

39. I sin rittspraxis har domstolen preciserat
inneborden av dessa termer, sirskilt 1 sam-
band med tolkningen av artikel 36 i
EG-férdraget. Det handlade om mal i vilka
frigan hade uppkommit huruvida begrins-
ningar i nationell ritt av den fria rérligheten
av varor kunde motiveras med hinsyn till
skyddet for rittigheter som utgér det speci-
fika syftet for industriell och kommersiell
iganderdtt, och 1 synnerhet “geografiska
ursprungsbeteckningar” {(indication de prove-
nance) och "ursprungskinnetecken” (appella-
tion d’origine).

10 — Ridets f6rordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om
skydd for geografiska och ursprungsbeteckningar fér jord-
bruksprodukter och livsmedel (EGT L 208, s. 1; svensk spe-
cialutgiva, omride 3, volym 43, s. 153).

Bestimmelser om geografiska beteckningar och ursprungs-
kinnctecken finns dven i annan gemenskapsiagstiftning, sir-
skilt inom omridct fér vinodling sisom t cx artikel 2.3 s i
kommissionens dircktiv 70/50/EEG av den 22 december
1969, med stod av artikel 33.7, om avskaffande av itgirder
med motsvarande verkan som kvantitativa importrestriktio-
ner Dch som ;ntc Omfa‘.[as av andra bcslsmmclscr anlagna i
cnIiEhct med EEG-férdraget (EGT L 13, 1970, s. 29) och
artikel 6.5 i ridcts férordning (EEG) nr 2333/92 av
den 13 juli 1992 om allminna bestimmelser om beskrivning
ach presentation av mousserande vin och mousserande vin
tillsatt med koldioxid (EGT L 231, 5. 9).
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40. S3ledes har domstolen 1 en dom av den
20 februart 1975 1 mil 12/74, kommissionen
mot Tyskland ' ansett att ”(d)e ursprungs-
kinnetecken och geografiska ursprungsbe-
teckningar som anges 1 direktivet avser, oav-
sett de faktorer genom vilka de eventuellt
skiljer sig frin varandra, tminstonc alltid en
produkt som kommer frin ett bestimt geo-
grafiskt omrdde. I den min dessa benim-
ningar ar rittsligt skyddade miste de mot-
svara syftet med ett sidant skydd, sirskilt
noédvindigheten att sikerstilla inte enbart att
de berérda producenternas intressen skyddas
mot illojal konkurrens utan ocks3 att konsu-
menterna skyddas mot uppgifter som skulle
kunna vilseleda dem.

Dessa benimningar fyller endast sin sirskilda
uppgift om den produkt som de avser verk-
ligen har den kvalitet och de egenskaper som
foljer av att den har sitt ursprung i ett visst
geografiskt omride.

I synnerhet nir det giller geografiska
ursprungsbeteckningar miste en produkts
geografiska ursprungsomréde tillfora produk-
ten en sirskild kvalitet och sirskilda egenska-
per av ett sidant slag att den kan sirskiljas
frin alla andra produkter” (punkt 7).

11 — Mil 12/74, REG 1975, s. 181; svensk specialutgiva, volym
2, s. 441, 1 det milct ansig domstolen bfand annat att tyska
dtgirder for att f6rbehilla bruket av benimningarna "Sckt”
och "Weinbrand” for vin tillverkat i Tyskland av en bestimd
andcl tyska druvor stred mot gemenskapsritten, bland annat
2.3 s i dircktiv 70/50 (nimnt ovan i fotnot 10) i vilket det
foreskrivs au dtgirder som "f6rbehiller f6r inhemska pro-
dukter benimningar som intc utgdr ursprungskéinnetecken
cller geografiska urspr beteckningar” strider mot artik-

larna 30 och foljande artklar i {ordraget.

41. Dessutom har domstolen i dom av den
13 mars 1984 1 m3il 16/83, Prantl 12, vilken har
nirmare preciserats 1 dom av den 10 novem-
ber 1992 i mil C-3/91, Exportur '3, fastslagit
att en flaska som innchiller en produkt kunde
utgéra en “indirekt beteckning av det geogra-
fiska ursprunget” (det handlade om flaskan
“Bocksbeutel” som anvinds av vinproducen-
ter 1 Franken och i1 Baden fér att presentera
deras vin). Det framgir av denna dom att
denna typ av beteckning ir dgnad att kunna
skyddas om den har anvints av producenter 1
en specifik region sedan ling tid tillbaka for
att utmirka deras varor, men att artiklarna 30
och 36 i férdraget utgdr hinder f6r en natio-
nell bestimmelse som férbehiller 3t enbart
nationella producenter ensamritten att
anvinda dessa flaskor i de fall dd producenter
1 andra medlemsstater ocksa av tradition och
sedan ling tid tillbaka anvinder liknande flas-
kor 1 syfte att marknadsféra sitt vin.

42, 1 det ovannimnda maélet Exportur upp-
kom frigan om huruvida franska foretag hade
ritt att 1 Frankrike tillverka och silja konfekt
under beteckningarna ” Alicante” och “Jijona”
(namn pa spanska stider), beteckningar som
ctt spanskt forctag sedan ling tid tillbaka
anvinde 1 dess tillverkning som benimning pa
liknande varor. 1* I domen gjorde domstolen

12 — M3l 16/83, REG 1984, 5. 1299; svensk specialutgiva, volym
7, 5. 549.

13 — Mil C-3/91, REG 1992, s. 1-5529, punktcrna 31— 34; svensk
specialutgdva, volym 13.

14 — Problemct uppkom dirfér att enligt en bestimmelsc i kon-
ventionen mellan Frankrike och Spanicn dr 1973 om skydd
for ursprungsbeteckningar, ursprungskinnetecken och
beteckningar for vissa produkter, var ovannimnda beteck-
ningar i Frankrike reserverade for enbart spanska produkter
och kunde inte anvindas pi andra villkor in de som upp-
stillts i spansk lagstiftning.
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féljande 4tskillnad mellan begreppen “geogra-
fisk ursprungsbeteckning” och "ursprungs-
kiannetecken™:

syftet med en ursprungsbeteckning ir att
informera konsumenten om att den produkt
som bir beteckningen kommer frin en
bestimd ort eller region eller ett bestimt land.
Till detta geografiska ursprung kan vara knu-
tet ett mer eller mindre gott anseende”
(punkt 11).

Diremot, ”[e]tt ursprungskinnetecken
garanterar forutom produktens geografiska
ursprung att varan har tllverkats enligt offi-
ciellt antagna kvalitetskrav och tillverknings-
normer och stir under myndighetskontroll
och att den dirfor har vissa sirskilda egen-
skaper” (samma punkt).

43. Skyddet 1 gemenskapsritten fér
ursprungskdnnetecken eller geografiska
ursprungsbeteckningar utgdr en malsittning
av allmint intresse. Siledes fir en vmprodu—
cent inte, 1 de uppgifter som syftar pi vinets
framstillningsmetod, anvinda geografiska
beteckningar som inte motsvarar vinets verk-
liga ursprung, 15

15 — Dom av den 13 december 1994 i mil C-306/93, SMW Win-
tersckt (REG 1994, s. 1-5555, punkt 25).
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44. Forutom domstolens ovannimnda ritts-
praxis som slutligen har lett fram till en defi-
nition av innehillet 1 de tvd omtvistade ter-
merna, ger artikel 2 i férordning 2081/92 1¢
f5ljande gemenskapsdefinition:

”2) 1 denna férordning anvinds féljande
uttryck med de betydelser som hir anges:

a) ursprungsbcteckmng [appellanon d’ori-
gine]l: Namn pi en region, en ort eller i
undantagsfall ett land, anvint for att
beskriva en jordbruksprodukt eller ett livs-
medel

— som hirstammar frin ifrdgavarande
region, ort cller land,

och

— vars kvalitet eller egenskaper helt eller
visentligen beror pd viss geografisk
omgivning med de naturliga och
minskliga faktorer som dirull hor

16 — Sc punkt 38 ovan.
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och vars framstillning, bearbetning
och beredning dger rum i det ifriga-
varande geografiska omradet.

b) geografisk beteckning: Namn pa en region,
en ort eller i undantagsfall eit land, anvint
for att beskriva en jordbruksprodukt eller
ett livsmedel

— som hirstammar frin ifrigavarande
region, ort eller land,

och

— som besitter viss kvalitet, har visst anse-
ende eller iger viss annan egenskap
som kan hinféras till detta geografiska
ursprung och som framstills, bearbetas
och bereds 1 det ifrigavarande geogra-
fiska omridet”. 17

17 — Jag anscr det inte vara nédvindigt att understryka att defi-
nitionerna har ett gencrellt virde och dr genercllt anvindbara
trots att de cndast giller i denna f6rordning”.

45. Av féregiende Gverviganden framgir att
1 gemenskapsritten, och sirskilt inom omri-
det for sirskiljande kinnetecken, vartill varu-
mirken hér, ir begreppet “geografisk
ursprungsbeteckning” ett precist juridiskt
begrepp som syftar pi ett nédvindigt och
direkt kausalsamband mellan varan och plat-
sen varifrdn den hirrér. Detta kausalsamband
kommer av det faktum att varan har vissa
speciella detaljer, utmirkande egenskaper cller
kvaliteter som hinger samman med dess
ursprung. Dessa utmirkande egenskaper kan
bero pa naturliga faktorer (till exempel riva-
ror, jord, regionens klimat), tillverkningsme-
tod eller bearbetning av varan (till exempel
traditionell tillverkningsmerod) eller pa
minskliga faktorer (till exempel en koncen-
tration av liknande féretag i samma region,
specialisering vid tillverkningen av vissa varor
och uppritthdllande av en bestimd kvalitets-
nivd). Nir varorna i friga dr mer allmint
kinda fir ocksi tillverkningsorten ett anse-
ende sd att slutligen bara namnet pi platsen i
berérda omsittningskretsar hinvisar till varan
cller en typ av vara som tillverkas dir (till
exempel “Limoges” eller "Meissen” for pors-
lin och "Bordeaux” for vin etcetera). '8 Om
ovannimnda kausalsamband mellan platsen
och varan dessutom férstirks kan namnet pd
platsen bli gemensam egendom fér producen-
terna i regionen, vilket ger dem ensamritt att
anvinda detta namn. Denna ritt ir 1 allmin-
het erkind pi nationell nivd och iven skyd-
dad pi gemenskapsnivi.

18 — 1 dcssa fall har dev geografiska ordet erhilli, férutom sin
ursprungliga bokstav%igz betydelse (angivandc av en geogra-
fisk plats) cn andra metaforisk betydelsc (”a secondary mcea-
ning” pi engelska). Det kan hinda att den andra betydelsen
undantringer cller ersitter den forsta vilket ir fallet med
beteckningen "Baccarat™, som jag skall sterkomma till nedan.

1-2799
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46. Detta medfér, som sdkanden riktigt har
framhallie, ate artikel 3.1 ¢ 1 direktivet innebir
att en geografisk beteckning har en sirskil-
jande egenskap och kan utgdra ett varumirke
som utpekar varor frin ett sirskilt foretag,
under férutsittning att valet av denna beteck-
ning ir "godtyckligt” 1 den mening som jag
ovan har gett detta ord, det vill siga pa villkor
att det inte utgor eller skulle kunna utgdra en
geografisk ursprungsbeteckning eller ett
ursprungskinnetecken. Anledningen hirtill dr
att uppfattningen 1 dessa fall av den geogra-
fiska termen inte framkallar nigon sirskild
association 1 allminhetens medvetande, utan
det fir samma resultat som om man hade hit-
tat pd och valt vilket annat ord eller namn
som helst.

Om den geografiska beteckningen diremot
redan var kind pd grund av att den ir kopp-
lad till vissa produkter, det vill siga om ett
dirckt och nodvindigt samband redan har
etablerats mellan den geografiska beteck-
ningen och dessa produkter, si kan inte ett
enda foretag tilligna sig ett monopol pi att
anvinda denna beteckning genom att géra den
till sttt varumirke. Harvid ricker det att de
faktiska villkoren, vid tidpunkten for ansékan
om registrering av varumirket vars godkin-
nande har begirts (i vissa fall vid tidpunkten
fér beslutet), ir uppfyllda for erhillande av
skydd fér en geografisk beteckning sisom
geografisk  ursprungsbeteckning  eller
ursprungskinnetecken (tillverkning pd denna
plats av produkter som har vissa utmirkande
egenskaper), oavsett om den berdrda beteck-
ningen redan 4r registrerad enligt lag eller inte.
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I sjilva verket ricker det att beteckningen, 12
enligt den omtvistade bestimmelsens ordaly-
delse, ”i handeln visar geografisk(t)
ursprung”.

47. For att kullkasta ovanstdende resonemang
har svarandena dberopat de nationella bestim-
melserna och den tyska rittspraxisen enligt
vilka, som jag har papekat ovan, en geografisk
beteckning 1 princip inte ir ignad att kunna
accepteras som varumirke pid grund av sin
deskriptiva egenskap och pi grund av att
beteckningen bér forbli till allas forfogande.
Det ir {or dvrigt detta resonemang som den
nationella domstolen tycks ha godtagit.

48. Hirvid bor for det forsta observeras att 1
enlighet med domstolens fasta rittspraxis ir
”den nationella domstol som skall tolka direk-
tivet vid tillimpningen av nationell ritt —
oavsett om det ir friga om bestimmelser som
tillkommit tidigare eller senare an direktivet
— ... skyldig att 1 storsta méjliga utstrickning
gora detta mot bakgrund av direktivets lydelse
och indamail fér att uppnd det resultat som
avses med direktivet” 20, Detta giller 1 allra
hégsta grad i det nu aktuella fallet diir direk-
tivet uttryckligen utesluter en parallell tillimp-
ning av nationella varumirkesbestimmelser
(sjatre Sverviagandet).

19 — {(ag anvinder mig av geografisk beteckning for ate hilla mig
ort och dirfér aut det dr denna beteckning som ir i friga
det aktuclla milet. Samma dverviiganden giller emellertid
iven fér det "tecken” som enligt ordalydelsen i den omtvis-
tade bestimmelsen kan utpeka det geografiska ursprunget. 1
sidant fall utgér tecknet en indirekt beteckning pd det geo-
imﬁska ursﬁrunget som i det ovannimnda fallet med flas-

orna "Bocksbeutel” (se punkt 41 ovan).

20 — Dom av den 20 mars 1997 i mil C-352/95, Phythcron Inter-
national (REG 1997, s. 1-1729, punkt 18).
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49. Enligt min mening dr svarandens resone-
mang férenligt med den inriktning som fanns
i vissa nationella rittsordningar (diribland
den tyska) fore antagandet av direktivet betrif-
fandc registrering av geografiska benimningar
som varumirken, en inriktning som idag borde
ha évergivits. I sjilva verket hade rittsord-
ningarna i medlemsstaterna fére antagandet
av direktivet 1 huvudsak tva inriktningar som
berdr den nu analyserade problemstillningen.
Det fanns en flexibel inriktning som i princip
accepterade registrering av de aktuella beteck-
ningarna p3 villkor som visentligen 6verens-
stimmer med dem som jag redogjort f6r ovan
(det handlar sirskilt om rittsordningarna i
Frankrike, Italien och Benelux), men det fanns
ocksa en string inrikining som 1 princip vig-
rade registrering av sidana beteckningar pd
visentligen samma grund som har &beropats
av sokanden (det handlar sirskilt om ritts-
ordningarna i Storbritannien, Tyskland och
Skandinavien). 2!

Ett tydligt exempel pa den andra inriktningen
utgdr termen “York”, dir House of Lords ir
1982 slutligen vigrade registrering av ett varu-
mirke {6r slipvagnar bestdende av det ordet
med hinvisning sirskilt ull att “ett geogra-
fiskt namn inte prima facie ir dgnat att kunna
registreras”. House of Lords bekriftade dven
den administrativa myndighetens resonemang
att "det forefaller rimligt att dra slutsatsen att
slipvagnar eller semi-slipvagnar ... kan komma
att tillverkas dir [det vill saga 1 York] i fram-
tiden, om inte forr”, 22

21 — Sc i detta hinscende Gevers, F: "Geographical Names and
Signs uscd as Trade Marks” i Eumﬁean Intellectual Property
Re'uu"w, 1990, volym 12, s. 285, och Bonnct, G.: "La marquc
constituée par un nom Lcographlquc en droit francais” i
Semaine Juridique, 1990, 11, s. 782.

22 — 1982, FSR lll sc aven Gevers, F: ovannimnda verk (for-
not 21), s.

Samma sak intriffade 1 Tyskland dar varumar-
ket "Nola”, som pistods att sirskilja bant-
ningslivsmedel och grotflingor, vigrats regist-
rering pd grund av att det finns en italiensk
stad med samma namn i den region dir fling-
orna tillverkades, trots att denna omstindig-
het inte var kind av den tyska genomsnitts-
konsumenten. P4 denna punkt fastslog den
tyska domstolen att "det kan inte helt uteslu-
tas att (namnet) Nola 1 framtiden kan komma
att anvindas som en beteckning angdende
geografiskt ursprung. I synnerhet, om man
tar hinsyn till den 6kning av handeln mellan
Tyskland och Italien som har skett tack vare
den gemensamma marknaden, ir konkurren-
ter intresserade av att geografiska namn, iven
av ringa betydelse, fritt kan anvindas av
alla®. 23

50. Om den nationella domstolen och sva-
randena har uppfattat att ”det ir nodvindigt
att den geografiska beteckningen f8rblir till
allas férfogande” i den mening som har beskri-
vits avan, ir denna uppfattning felaktig och
inte 1 dverensstimmelse med direktivet.

51. Forst och frimst ir det enda *férfogande”
som erkinns av direktivet det kravet att teck-
net eller beteckningen fér vilken registrering
som varumirke har sdkts ir disponibel, det
vill siiga att inget annat forctag vid referens-
tidpunkten — 1 allminhet dagen fér ansékan
(artikel 4) — har ullignat sig det fér att
beteckna identiska eller liknande varor. Hir-
vidlag skall man undersdka de faktiska for-
hillandena 1 det aktuella malet, sdsom de
forelig vid referenstidpunkten, utan att ta

23 — BGH, 14.1.1963 (GRUR, 1963, s. 469).. Sc i deua hinscende
Rothschild, A.: Les limites a la protection du nom géograp-
hique en tant que marque, uppsats DESS, Strasbourg, 1985,
s. 38 och 39.
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hiansyn ull hypotetiska situationer som skulle
kunna uppkomma i framtiden. Féljaktligen,
om ovriga villkor ocksd ir uppfyllda, det vill
siga att dldre varumirken inte existerar, skall
det nya varumirket accepteras; om det finns
ett ildre varumirke, skall det nya varumirket
vigras registrering om det dldre varumirkets
existens ir laglig; om det ildre varumirkets
existens inte ir lagenlig, skall det nya varu-
mirket accepteras. Detta giller dock under
forutsittning att inte annat uttryckligen fore-
skrivits 1 direktivet.

52. Detta giller dven analogivis 1 fall som i1
det nu aktuella mélet nir innehavaren av ett
tidigare geografiskt varumirke anséker om
skydd mot ett senare varumirke. Det nya
varumirket kan bara accepteras om det ildre
varumirket inte ir lagenligt vid tidpunkten
fér innehavarens talan mot den senare (till
exempel dirfor att varumirket var ogiltigt
frin bérjan och inte har lyckats gora sig gil-
lande 1 handeln eller dirfér att det var lagen-
ligt frin borjan men att det senare har
inskrinkts till en allmin beteckning pi grund
av innehavarens passivitet 24, etcetera).

24 — Till exempel kan nimnas beteckningen “sherry” som ir en

Sversittning till engelska av den spanska geografiska termen
Jerez som ursprungligen var bebeckningen pi ctt vin frin
denna region 1 Spanicn, P3 grund av producenternas passi-
vitct har termen anvints i stor skala av andra producenter
och har dirfér blivit en allmin beteckning (se i detta hin-
scende gencraladvokaten J.-P. Warners forslag till avgérande
i milet kommissionen mot Tyskland, nimnt ovan i fot-
not 11, s. 208).
Samma sak giller inte beteckningarna f6r varorna ”cham-
pagne” och “cognac” vilka tillverkas i de franska regioncrna
med samma namn. Dct skall understrykas att det sedan 1919
har varit férbjudet [r tyska vinproducenter att anvinda
dessa termer enligt artiklarna 274 och 275 i Versaillesfordra-
get. Detta skydd har kompletterats av gemenskapslagstift-
ningen. Se till cxempel artikel 6 i ridets forordning (EEG)
nr 3309/85 av den 18 november 1985 (EGT L 320, s. 9),
numera artikel 6.5 i ridcts fSrordning (EEG) nr 2333/92 av
den 13 juli 1992 (EGT L 231, 5. 9), som forbjuder produ-
center av mousscrande vin som inte har ritt att anvinda
beteckningen "champagne” ate ens indirckt hinvisa till denna
beteckning genom art till exempel tala om en "champagne-
metod” (sc i detta hinscendc den i fotnot 15 nimnda domen
i mélct SMW Wintersekt).
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53, Dessutom medfér den ovan avfirdade
uppfattningen en osikerhet betriffande frigan
huruvida en geografisk beteckning skall forbli
”disponibel” p4 sidant sitt att den kan anvin-
das som varumadrke eller som tilliggsbeteck-
ming av en annan typ som varorna ir markta
med. Anledningen ir att om den forsta hypo-
tesen ir den riktiga innebir det att denna
uppfattning ir klart ologisk. Hur kan man
sdledes idag vigra, och dessutom av principi-
ella skil, den som férst kom pi idén att
anvinda en geografisk term den ritten med
motiveringen att detta ord skall forbli wll-
gingligt for tinkbara konkurrenter som kan
framtrada 1 framtiden?

54. Om man diremot med "disponibel” avser
behovet av att en geografisk term férblir till-
ginglig fér samtliga intressenter inom alla
berittigade anvindningsomrdden férutom
bruk som varumirke, ir det problemet helt
och héllet l6st genom artikel 6.1 b i direktivet
pa sitt som jag strax skall férklara nedan. 25 [
detta fall handlar det emellertid om att
begrinsa rittsverkan av ritten till ett redan
existerande varumirke. Med andra ord utgér
behovet av att den geografiska termen férblir
ullgianglig f6r konkurrenterna med avseende
pa alle annat bruk utom som varumirke Gver-
huvudtaget inte en grund f6r att vigra inne-
havaren ritten till varumirket.

25 — Sc nedan punkt 60 och féljande punkter.
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c¢) Utmirkande egenskaper

55. Ovanstiende foreslagna tolkning 6verens-
stimmer med tredje kravet i den omtvistade
bestimmelsen, enligt vilken det geografiska
ursprunget skall utgora en “utmirkande egen-
skap” hos varan. Denna term avser enligt min
mening inte bara en allmint utmirkande egen-
skap hos varan utan en speciell egenskap som
ir limpad att utmdrka varan och sirskilja den.
Betriffande en varas ursprung bér man obser-
vera att varjc vara har ett ursprung i1 den
meningen att den har tillverkats "ndgonstans”.
Det faktum att en vara har tillverkats "nigon-
stans” foljer av sig sjilv och ir oberoende
dirav, vilket dven giller det faktum att den
har tillverkats av “nigon” vid ett visst “ull-
fille” och pa ett visst ”sdtt” etcetera. Foljakt-
ligen utgdr omstindigheten att en vara har
tillverkats i en fabrik 1 staden ”A” eller i
industriomridet till staden ”B” inte i sig en
utmirkande egenskap 1 det avseende som
intresserar oss 1 det hir mailet, det vill siga
avsecende en bestindsdel som kan sirskilja
varan och utmirka den i férhillande till andra
liknande varor. Platsen, sittet och tidpunkten
for tillverkningen samt tillverkarens identitet
erhiller betydelse och “utmirker” varan férst
nir dessa omstindigheter har erhillit en sjdlv-
stindig betydelse 1 handeln i form av tll
exempel ett renommé eller ett ansecende.
Anledningen ar att 1 det ovan redogjorda fal-
fet utgdr varan, vilken ir kopplad tll dessa
bestindsdelar, del i det renommé, det anse-
ende cller helt enkelt den kvalitet som plat-
sen, sattet for tillverkningen och namnet pd
tillverkaren hanvisar till.

56. I det aktuella milet ir Chiemsee, vilket
bekriftas av den nationella domstolen,

framfrallt kind for att vara semesterort. Man
skall dessutom ha i &tanke att man i den
omgivande regionen, som kallas Chiemgau,
agnar sig at turism och jordbruk. Regionen ir
diremot inte ir kind for tillverkning av tex-
tilier och klider, sirskilt inte sportklider.
Dessutom fanns inte, vid tidpunkeen for
sokandens registrering av varumirkena, andra
féretag i regionen som lagligen anvinde detta
varumirke for liknande varor. 26

Under dessa omstindigheter anser jag att
sokandens val av beteckningen ”"Chiemsec”
f6r att utmirka sina produkter var tilliten
enligt 3.1 c i dircktivet. I forevarande fall tycks
detta ord i sjilva verket inte ange det geogra-
fiska ursprunget utan endast vardesitta de
positiva och angenima kinslor som bilden av
sj6n mitt i ett vackert naturlandskap framkal-
lar 1 fantasin (som minne av eller férhoppning
om ett liv 1 naturen, semester eller sportakti-
viteter). 27

57. Dessutom forefaller det inte 1 férevarande
fall finnas nigra andra motiv f5r att vigra
registrering in de som har nimnts i arti-
kel 3.1. Foéljaktligen bor sékandens val av

26 — 1 site skriftliga yrtrande pastir forsta svaranden au andra
forcug som ir ctablerade i rchoncn knng sjon anvinder
"Chi " for ate ki 1a de klider som
de tillverkar, Dessa omstindigheter framgir emellertid inte
av beslutet om hinskjutande och kan alltsi inte dberopas
med giltig verkan (se den i fotnot 20 nimnda domen i milex
Phyterthon International, punkterna 11— 14),
27 — Sc dom av den 7 maj 1997 i dc foérenade milen C-321/94,
C-322/94, C-323/94 och C-324/94, Pistre m. . (REG 1997,
5. 1-2343, punkterna 37 och 38).
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namnda geografiska ord vara tillrickligt ori-
ginellt och ”godtyckligt” i den mening som
har beskrivits ovan och férenligt med arti-
kel 2. Aven sékandens varumirken som ute-
slutande bestir av denna beteckning ir skyd-
dade och ger denne ensamritt att bruka dem.
Sarskilt ger varumirkena s6kanden ritt att
motsitta sig svarandenas bruk av varumir-
kena a, b och ¢, eftersom dessa ir antingen
identiska eller liknar s6kandens ildre varu-
mirken och dessutom anvinds fér att utmirka
identiska eller liknande varor s3 att det finns
en pataglig risk for f6rvixling i allminhetens
medvetande 1 den meningen att den skulle
kunna tro att alla varorna hirstammar frin
samma foretag.

58. Om sokandens varumirken inte strider
mot artikel 3.1 ir det inte nédvindigt att fast-
stilla om varumirkena har férvirvat sirskilj-
ningsférmiga genom "bruk” i enlighet med
artikel 3.3. Anledningen ar att ett villkor f6r
att tillimpa denna bestimmelse ir att varu-
mirket som inledningsvis saknade sirskilj-
ningsférmaga, vilket inte var fallet i det aktu-
ella milet, skall har férvirvat denna senare
genom bruk.

59. Eftersom beteckningen "Chiemsee” mot
bakgrund av omstindigheterna i milet inte
faller under forbudet 1 artikel 3.1 ¢, saknas det
enligt min mening anledning att prova frigan
som reses i tredje delen av forsta frigan i
begiran om férhandsavgérande di denna

I-2804

provning forutsitter att berorda beteckningar
faller under ifrigavarande bestimmelse. 28

60 Genom den andra delen av forsta frigan

frigar den nationella domstolen om man, fér
att tolka artikel 3.1 ¢, miste ta hinsyn tll
artikel 6.1 b 1 direktivet.

61. Denna friga skall besvaras nekande.

62. Artikel 6 har till syfte att mildra effek-
terna av den ensamritt till varumirket som
foreskrivs 1 artikel 5 1 direktivet. Detta bety-
der att varumirket redan har registrerats och
ir skyddat. Faljaktligen har varumirket klarat
den kontroll som syftar till att utreda om
varumirket uppfyller de positiva och negativa
villkoren 1 artiklarna 2.1 och 3.1, varibland
man iven finner villkoren i artikel 3.1 ¢ 1
direktivet. Om frigan huruvida artikel 6 ir
tillimplig foljaktligen inte kan stillas férrin
senare s har artikeln i friga inte nigon direkt
inverkan pd tolkningen av den i mélet aktu-
ella bestimmelsen.

28 — Lag vill bara pipcka att fr att avgéra om cn geoprafisk
cteckning utpekar det geoprafiska ursprunget i den mening,
som jag ovan har beskrivit denna term i aruikel 3.1 ¢, miste
man ta hinsyn tll den plats dir tillverkning, beredning eller
bearbetning av varan sker, antingen i sin hcﬁnct cller i visent-
lig del dirav (se definitionen i artikel 2.2 b i férordning

nr 2081/92).
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63. Det ir mojligt att den nationella domsto-
len vill veta vilka begrinsningar som iliggs
skyddet av en lagenligt sammansatt geogra-
fisk beteckning med hinsyn till det intresse
tredjc man har att anvinda det inom ramen
for sin niringsverksambhet.

64. Om si ir fallet bor det papekas att tred-
jeman 1 vart fall inte har ritt att anvinda den
ifrdgavarande beteckningen sdsom varumirke
di en sidan anvindning skulle strida mot
innehavarens ensamritt till varumarket. Tred-
jeman har emellertid dels en ritt att anvinda
indirekta beteckningar (till exempel omskriv-
ningar eller bilder) 2 som anger samma geo-
grafiska ursprung, dels vid behov sjilva den
geografiska beteckningen som adress p4 hand-
lingar eller uppgifter, forutom varumirket,
som beror deras varor eller niringsverksam-
het 1 allmanhet, givet att den anvinds 1 enlig-
het med god affirssed inom det berorda omra-
det for niringsverksamheten. Siledes har de
ritt att anvinda nimnda beteckning sisom
geografisk term (det vill sdga i dess ursprung-
liga och bokstavliga betydelse) i kommersiell
korrespondens, 1 annonser i tidningar eller i
mirkningen av varan, etcetera. 3°

29 — Till exempel ctt foto cller en video av Chiemsce som utgdr
bakgrund i reklam fér produkter som till och med kan vara
likvirdiga med kirandens.

30 — Jag kan tll exempel inte sc varfér man skulle frbjuda
férsiliningen i souvenirbutiker runt sjén av skjortor och
andra souvenirer som har ctt mirke med namnet "Chiem-
sec”, vilket dr vanligt i turistregioner. Dirutéver kan frigan
uppkomma om denna forsiljning misic uppfylla siirski%da
villkor (det skulle till exempe! kunna krivas att bruket av
beteckningen skall vara begrinsat till vad som ir absolut
nédvindigl, att varorna inte anviinder ctt lagenligt varu-
mirke pi ctt sdtt som ger cte intryck av att det ar varumirket
"Chiemsce”, att dessa varor inte placeras i nirheten av sidana
varor som lagligen har detta varumirke, samt att denna term
omnimns med ctt typsnitt som intc orsakar risk for forvix-
ling, etcctera).

Vad ovan betriffar bér nimnas det 6de som
drabbade beteckningen ”Baccarat”. Baccarat
ar en by 1 Lorraine som inte var sirskilt kind
fram till dess att en tillverkare av kristall eta-
blerade sig dir for ett par decennier sedan
och anvinde byns namn som varumirke pé
sina produkter. Dessa produkter har skaffat
sig ett sidant renommé &ver hela virlden au
ordet "Baccarat” for den breda allmanheten
utpekar de ifrigavarande produkterna och inte
sjilva byn. I denna by och dess omgivningar
etablerade sig andra tillverkare av kristall varav
en som hade sitt huvudkontor i Baccarat
anvinde detta namn i sin korrespondens. De
franska domstolarna ansig, med ritta, att varu-
mirkesskyddet for det bolag som var inncha-
vare av varumirket inte kunde gi si lingt
som att forbjuda det andra foretaget frin ate
anvinda ordet p3 det legitima sitt som beskri-
vits ovan. 3!

B — Andra frigan

65. Genom sin andra friga vill den nationella
domstolen i huvudsak veta om en geografisk
term som i sig sjilv inte kan registreras som
varumirke inte desto mindre kan registreras
pi grund av att den har inarbetats i handeln
till f6ljd av dess bruk samt iven vilka krav
som stills for att varumirket skall anses inar-
betat.

31 — Sec cour d'appel de Nancy, dom av den 21 [cbruari 1980
(PIBD, 1980, III, 227), och Cour de cassation (handclsav-
delningen), dom av den 17 maj 1982 (PIBD, 1982, nr 312,
111, 238). Sc i detta hinscende Bonnet, G.: ovannimnda verk
(fotnot 21), s. 786, och Rothschild, A.: ovannimnda verk
(fotnot 23), s. 33.
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66. Anledningen till tvisten ir att det forelig-
ger en konflikt mellan svarandenas nya varu-
mirken, for vilka de har ansokt om registre-
ring, och de varumirken som sékanden har
registrerat tidigare.

67. Forst och frimst bor man konstatera att
artikel 3.3 utgdr ett undantag frin artikel 3.1
b, ¢, och d. Detta betyder i férevarande fall
att ett varumirke som bestdr av en geografisk
beteckning och som inte var dgnad att kunna
registreras eller som skulle kunna ogiltig-
forklaras pd grund av att den saknar sirskilj-
ningsformaiga, 1 synnerhet dirfér att den fal-
ler under artikel 3.1 ¢, skulle kunna registreras
och inte lingre riskera att ogiltigférklaras om
beteckningen senare har forvirvat sirskilj-
nings{érmiga pi grund av bruk. Ett villkor
for att artikel 3.3 skall vara ullimplig ir
foljaktligen att det berdrda varumirket faller
under artikel 3.1 c.

68. Jag har redan redovisat min 4sikt enligt
vilken sékandens varumirken redan frin bor-
jan hade sirskiljningsférmiga och allts inte
faller under artikel 3.1 c. Om denna uppfatt-
ning ir riktig dr artikel 3.3 inte tillimplig i
férevarande fall och féljaktligen behéver den
andra frigan inte besvaras. For fullstindighe-
tens skull skall jag i alla fall 1 korthet berdra
de problem som denna sista friga tar upp.
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69. Bide varumirken som 1 sig sjilva har sir-
skiljningsférmiga och de som har férvirvat
det senare pad grund av bruk kan registreras
enligt direktivet dirfér att de uppfyller, dven
om det dr pa olika sitt, ett varumirkes huvud-
sakliga funktion, nimligen att sirskilja ett
féretags produkter och att utmirka dem 1 fér-
hillande till liknande produkter frin andra
foretag.

70. I direktivet forklaras inte vilken typ av
*bruk” av varumirket som krivs fér att det
skall férvirva sirskiljningsférmaga. Eftersom
detta bruk emellertid leder till att innehavaren
erhiller en gemenskapsrittighet, det vill siga
en ratt till varumirket vars innehill och rick-
vidd i sin helhet definieras i direktivet, har
detta begrepp en gemenskapsrittslig innebord
och skall tolkas enhetligt 1 alla medlemsstater.
Det ir i huvudsak av denna anledning som
man inte kan ta hinsyn till relevant nationell
lagstiftning i medlemsstaterna. Sdsom sékan-
den och kommissionen riktigt har anfért i
sina skriftliga yttranden, kan man siledes inte
ta hinsyn till den ridande instillningen i tysk
rittspraxis att det &r nddvindigt att geogra-
fiska beteckningar férblir till allas forfogande,
eftersom denna instillningen som jag har
pipekat ovan strider mot direktivet. P§ samma
sitt kan man inte ta hinsyn till den subtila
skillnad som gérs 1 tysk ritt mellan "notorie-
tet” och ”inarbetning” 1 handeln.

71. Enligt min mening bér bruket for det
forsta ha pagatt under en rimlig tid, vilket bér
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limnas 4t den nationella domstolen att
bedéma. D4 ges en méjlighet att prova varu-
mirkets hillbarhet fér att undvika att tillfil-
liga cller konjunkturberoende varumirken
okar 1 antal som inte ar avsedda att anvindas
under en lingre tid. Dessutom ger man de
som har ett berittigat intresse av denna friga
den tid som krivs for att gora gillande sina
invindningar och motsitta sig registrering av
varumirket.

72. Fér det andra miste den berdérda omsitt-
ningskretsen fi insikt i att varumirket kin-
netecknar varorna frin ett speciellt foretag.
Denna omsittningskrets bestdr huvudsakligen
av varornas konsumenter inom den berérda
branschen. Den bestdr 1 princip dven av hand-
lare och féretag som siljer liknande varor lik-
som foretag som tillverkar sidana varor. Dessa
kategorier, 1 huvudsak den sistnimnda, bor
emellertid behandlas med férsiktighet. Anled-
ningen ir, framforallt av konkurrensskil, att
dessa kategorier kan ha ett sirskilt intresse av
registrering av varumirket eller vigran at
registrera detsamma och att deras stillnings-
tagande dirvid inte saknar baktanke. 32

Sarskilt betriffande de procenttal som den
nationella domstolen nimner bor denna friga
i princip limnas it den nationella domstolen
att beddma beroende pi omstindigheterna
i det enskilda fallet. Mot bakgrund av att

32 — Till exempel har ctt foretag som salufér liknandc varor even-
tucllt ctt intresse av att varumirket inte registreras i hopp
om att crovra en del kunder under tiden ett konkurrentls-
retag pd nytt miste marknadsfora sina varor pi marknaden
under ctt annat varumirke. Det dr ocksi troligt au cut fére-
tag som delvis piverkas av dct nya varumirket trots detta
favoriscrar dess registrering pa grund av att det kan dsamka
cn annan vlkugarcﬁ(onkurrcnt cn jimf&relsevis storre skada.

artikel 3.3 ir en undantagsbestimmelse, bor
denna emellertid tolkas restriktivt. Eftersom
problemet 1 stérre utstrickning ror utbred-
ningen och betydelsen av varumirkets mot-
tagargrupp hos den allminhet till vilken det
riktar sig dn bedomningen av dess virde, dess
kvalitet och mer allmint dess innehill, bor
man iven ta stor hﬁnsyn till kvantitativa kri-
terier. Hirvidlag anser jag att minst 50 pro-
cent ir en rimlig grins for nir man kan tala
om inarbetning av varumarket pd marknaden.

73. Vad slutligen betriffar den uppmirksam-
het som varumirket har fitt miste det med-
ges att det inte ricker att allmidnheten har
uppfattat existensen av ytterligare ett varu-
marke pd marknaden. Allminheten méste vara
Svertygade om att varorna med det aktuella
varumirket hinger samman med ett speciellt
féretag. 3

74. De sirskilda bevismedel som kan anvin-
das f6r att pavisa ett varumirkes sirskiljnings-
férmaga styrs 1 sin helhet av gallande process-
rittsliga bestimmelser betriffande bevisning 1
medlemsstaterna och det ankommer pd de
nationella domstolarna att bedma dessa bevis-
medel. * Det skall emellertid pdpckas act de
nationella rittssystemens processuella obero-

33 — Detta betyder sjilvklart inte att denna dvertygelse miste har
uppnitts endast genom kép av dessa varor.

34 — Sc dom av den 22 juni 1994 i mdl C-9/93, IHT Intcrnatio-
nalc Heiztechmk och Danzingcr (REG 1994, s. 1-2789,
punkierna 18— 20, svensk specialutgdva, volym 15).
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ende inte ir obegrinsat nir bevistemat rér
genomférandet av ett fakuske villkor som 1
sin tur ir understillt tllimpningen av en
gemenskapsbestimmelse. Harvid kan antas att
1 vart fall vissa allminna regler kan hirledas
frin direktivet 1 sin helhet.

75. Forst och frimst méste bevismedlen vara
adekvata, det vill siga motsvara bevistemat.
Om det som skall bevisas 1 det aktuella milet
inte ir en varas kommersiella framging pi
marknaden utan den uppmirksamhet som
varumirket har fitt hos allminheten, det vill
siga uppfattningen om sambandet mellan
varumirket och ett givet foretag, skall bevis-
medlen tilldta en utvirdering av omfattningen
och intensiteten av denna uppmirksamhet.
Foljaktligen kan inte den bevisning som har
dberopats av sékanden anses vara adekvat
bevisning, sisom till exempel varumirkets
omsittning, reklamutgifter eller recensioner
publicerade i pressen, eftersom dessa omstin-
digheter mer ror foretagets ekonomiska
utveckling 4n det aktuella problemet. I gen-
gild fir den bevisning som har foreslagits av
kommissionen anses vara adekvat, till exem-
pel yttrande frin en relevant handelskam-
mare, frin yrkessammanslutningar eller frin
expertorganisationer.

76. Dessutom fir det antas att om det fore-
ligger flera i princip adekvata bevismedel, ir
det inte tillitet att a priori begrinsa dessa i
praktiken eller, dnnu viktigare, genom lag-
stiftning. Siledes kan inte den tendens som
framgir av de tyska domstolarnas rittspraxis
anses vara forenlig med direktivet, vilken
grundar sig enbart eller principiellt pd opini-
onsundersékningar. Sammanfattningsvis bér
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parterna ha méjlighet att ldgga fram all den
bevisning for eller emot som de forfogar dver.
Det ankommer pi den nationella domstolen
att i sak bedéma all framlagd bevisningen och
dirvid eventuellt ligga storre vikt vid vissa
omstindigheter in vid andra.

77. Vad sirskilt betriffar opinionsundersck-
ningarna kan de inte anses vara inadekvata, 3
men de bér anvindas sparsamt och med fér-
siktighet, sirskilt vad avser deras representa-
tivitet och deras objektivitet.

Det institut som utfor underskningen bér
hirvidlag tillhandahilla garantier f6r att de ar
riktiga och tillférlitliga med hinsyn till den
institutionella ram inom vilken det verkar (till
exempel ett universitetsinstitut), till dess spe-
cialiserade yrkeskompetens (till exempel ett
seriost opinionsundersokningsforetag) samt
till det faktum att detta institut visat sig var
bist limpat med hinsyn till omstindigheterna
(till exempel samtliga parters gemensamma
val av en expert).

Dirutéver bér bide det representativa genom-
snitt av befolkningen som har intervjuats lik-
som de stillda frigorna uppfylla de kriterier
som har definierats hirovan; i1 annat fall kan
opinionsundersékningen varken beaktas helt
eller delvis.

35 — Dom av den 9 december 1965 i de forenade milen 29/63,
31/63, 36/63, 39/63 1ill 47/63, 50/63 och 51/63, Laminoirs de
la Providence m. fl. (REG 1965, s. 1123), och dom av
den 29 februari 1984 i mal 37/83, Rewe-Zentral (REG 1984,
s. 1229).
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VII — Férslag till avgorande

78. Med hinsyn till vad ovan anf6rts foresldr jag att den nationella domstolens frigor
skall besvaras enligt f6ljande:

1)

2)

Ett varumirke som endast bestdr av en geografisk term strider inte mot arti-
kel 3.1 c i ridets f6rsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillnirmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar, om denna term ir pahit-
tad eller okind for den breda allminheten eller om det inte finns nigot direkt
eller nédvindigt ursprungssamband mellan den vara som varumirket avser och
den geografiska region som termen avser, ett samband som i huvudsak foljer
av den omstandigheten att denna region ir eller kan bli kand darfor att det dar
redan tillverkas liknande produkter, som uppskattas av konsumenterna fér att
de ir speciella eller for att de ir av hég kvalitet.

Ett varumirke kan forvirva sirskiljningsforméga i den meningen som avses i
artikel 3.3 forsta meningen i direktivet om det enligt den nationella domstolens
uppfattning féljer av relevanta upplysningar att dess bruk, under en rimlig
period fore det att ans6kan har inlimnats, har 6vertygat ifrigavarande konsu-
menter om att den produkt som varumairket avser kommer frin ett visst fore-
tag.
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