DOM AV DEN 7.9.2006 — MAL C-108/05

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)
den 7 september 2006

I mal C-108/05,

angdende en begéran om forhandsavgérande enligt artikel 234 EG, som framstillts
av Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Nederlinderna), genom beslut av den 27 januari
2005 som inkom till domstolen den 4 mars samma ar, i méalet

Bovemij Verzekeringen NV

mot

Benelux-Merkenbureau,

meddelar

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden P. Jann samt domarna K. Schiemann,
N. Colneric, J.N. Cunha Rodrigues (referent) och E. Levits,

* Rittegingssprak: nederlindska,
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generaladvokat: E. Sharpston,
justitiesekreterare: forste handldggaren M, Ferreira,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 2 februari 2006,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Bovemij Verzekeringen NV, genom E.M. Matser, advocaat,

— Benelux-Merkenbureau, genom C. van Nispen och E.D. Huisman, advocaten,

— Nederliandernas regering, genom H.G. Sevenster och M. de Grave, bada i
egenskap av ombud,

— Forenade kungarikets regering, genom S. Malynicz, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kominission, genom W. Wils och N.B. Rasmussen,
bada i egenskap av ombud,

och efter att den 30 mars 2006 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,
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foljande

Dom

Begiran om forhandsavgdrande avser tolkningen av artikel 3.3 i radets forsta direktiv
89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 13, volym 17,
8. 178) (nedan kallat direktivet).

Begiran har framstillts i ett mal mellan Bovemij Verzekeringen NV (nedan kallat
Bovemij) och Benelux-Merkenbureau (Benelux varumérkesbyrd, nedan kallad
varumérkesbyrén) angdende byrdns beslut att inte registrera kinnetecknet EURO-
POLIS som varumairke.

Tillimpliga bestimmelser

Artikel 1 i direktivet har foljande lydelse:

"Detta direktiv skall tillimpas for varumérken avseende varor eller tjénster vilka i en
medlemsstat dr foremal for registrering eller ansdkan om registrering som
individuellt varumiirke, kollektivmirke eller garanti- eller kontrollmirke, eller vilka
dr foremal for registrering eller ansékan om registrering hos Benelux varumérkes-
myndighet eller féremal for en internationell registrering med rittsverkan i en
medlemsstat.”
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I artikel 3.1 i direktivet féreskrivs:

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

b) Varumérken som saknar sirskiljningsforméaga.

c) Varumirken som endast bestér av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar
varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anviindning, virde,
geografiska ursprung, tiden for deras framstillande eller andra egenskaper hos
varorna eller tjansterna.

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

Artikel 3.3 i direktivet lyder enligt foljande:

"Ett varumirke skall inte vdgras registrering eller ogiltigforklaras med stéd av
punkt 1 b, c eller d, om det fére tidpunkten for registreringsanstkan och som en
foljd av det bruk som har gjorts av det har forvirvat sirskiljningsférmaga. En
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medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestimmelse skall gilla dven da
sdrskiljningsforméagan har forvérvats efter tidpunkten for registreringsansékan eller
tidpunkten for registreringen.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Den 28 maj 1997 ansokte Bovemij vid varumérkesbyran om registrering av
kannetecknet EUROPOLIS som ordmirke for foljande klasser enligt Nicedverens-

kommelsen om internationell klassificering av varor och tjinster vid varumirkesre-

gistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilligg:

Klass 36: Forsdkringsverksamhet; finansiella tjinster; monetira tjinster; fastighets-
mikleri.

Klass 39: Transport; emballering och forvaring av gods; anordnande av resor.

Varumérkesbyran underrittade Bovemij om sitt prelimindra avslagsbeslut genom
skrivelse av den 31 oktober 1997, och uppgav foljande skil:

"Kénnetecknet EUROPOLIS 4r sammansatt av det gingse prefixet EURO (for
Europa) och den generiska termen POLIS, och ér rent beskrivande for de tjinster
som namns i klasserna 36 och 39 och som har anknytning till en polis[*] i ett
europeiskt sammanhang. Kédnnetecknet saknar séledes helt sérskiljningsformaga ...”
[*Ordet polis anvinds hir i betydelsen av forsikringsbrev. Overs. anm.]

I-7628



10

11

BOVEMIJ VERZEKERINGEN -

Bovemij begirde omprévning av det preliminira beslutet om avslag pa registre-
ringsansokan genom skrivelse av den 14 april 1998, och gjorde gillande att dess
dotterbolag Europolis BV lagenligt hade anviint det berérda kénnetecknet som ett
varumirke i nédringsverksamhet sedan ar 1988. Till stéd for sitt pastiende ingav
Bovemij tre broschyrer fran Europolis BV betriffande cykelforsikringar och erbjod
sig att inkomma med kompletterande bevis om det skulle visa sig nédvindigt.

Varumirkesbyran meddelade genom skrivelse av den 5 maj 1998 att Bovemijs
begéran om omprévning inte féranledde varumérkesbyrén att vidta dndring av dess
preliminéra beslut. Byran preciserade att kiinnetecknet inte hade inarbetats eftersom
den péstidda anvindningen inte hade pégétt under tillriickligt lang tid, och att de
bevis som ingetts endast visade att kiinnetecknet hade anvints som firma,

Varumérkesbyran delgav genom skrivelse av den 28 maj 1998 Bovemij sitt beslut om
"definitivt avslag” pa registreringsansékan.

Bovemij 6verklagade beslutet till Gerechtshof te 's-Gravenhage (dverritten i Haag)
och yrkade att varumérkesbyran skulle aliggas att skriva in det aktuella
kéinnetecknet i varumirkesregistret. Till stod for Sverklagandet gjorde Bovemij
gillande att kdnnetecknet EUROPOLIS hade ursprunglig sirskiljningsformaga,
alternativt att kiinnetecknet hade inarbetats till f5ljd av anvéindning fére den dag da
ansokan ingavs. Varumérkesbyran bestred dessa pastienden.
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Vad betriffar det argument som Bovemij dberopade i forsta hand konstaterade
Gerechtshof att kiinnetecknet bestdr av en kombination av ordet POLIS och prefixet
EURO. Det nederléndska ordet polis betecknar vanligen ett forsikringsavtal. Det ror
sig om en generisk term som omfattar ménga olika typer av forsékringar. EURO ér
(det vid tidpunkten for ansokan redan kénda) namnet pd nu gillande valuta i
Beneluxlédnderna och utgér ocksa en gingse forkortning for orden Europa och
europeisk. Gerechtshof fann att det rérde sig om ett ord som anvénds i s& stor
utstrackning att det helt méste anses sakna sjélvstidndig sirskiljningsforméga. Enligt
Gerechtshof kan EURO for o6vrigt i det dagliga sprakbruket beteckna ett
grundldggande sérdrag hos tjansterna, nidmligen tjinsternas europeiska beskaffen-
het, ursprung eller destination. Prefixet EURO ger séledes det aktuella kinnetecknet
betydelsen "en forsidkring med ett europeiskt sérdrag”.

Gerechtshof fann siledes att kinnetecknet EUROPOLIS uteslutande bestar av
tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varans egenskaper, och att
kannetecknet helt saknar ursprunglig sirskiljningsformaga.

Vad betriffar det argument som éberopéts i andra hand, enligt vilket kinnetecknet
EUROPOLIS har forvirvat sarskiljningsforméga till foljd av anvéndning, gjorde
Bovemij gillande att det — forutsatt att évriga villkor dr uppfyllda — ricker att ett

“kénnetecken uppfattas som ett varumirke i en ansenlig del av Beneluxomradet,

vilken kan bestd av endast Nederlinderna, for att det skall anses vara inarbetat.

Varumirkesbyran ansdg att inarbetning kridver att kinnetecknet till foljd av
anvindning uppfattas som ett varumérke inom hela Beneluxomradet, det vill sédga
Konungariket Belgien, Konungariket Nederlinderna och Storhertigdémet Luxem-
burg,
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Gerechtshof konstaterade att parterna var oeniga om vilket geografiskt omrade som
skall beaktas vid bedémningen av huruvida inarbetning har skett.

Vidare preciserade Gerechtshof att frigan, nir det giller Beneluxlinderna, skall
provas utifrin det datum da ansokan inldmnades, vilket betyder att endast den
anvindning av kinnetecknet EUROPOLIS som har skett fram till och med den
28 maj 1997 kan beaktas.

Mot denna bakgrund vilandeférklarade Gerechtshof mélet och hinskét féljande
tolkningsfragor till EG-domstolen:

"1)

For

Skall artikel 3.3 i direktivet tolkas sa att ett kiinnetecken (i forevarande fall ett
Beneluxvarumirke), for att anses ha forvarvat sdrskiljningsférmaga till foljd av
anvindning, i den mening som avses i nimnda bestimmelse, maste ha
uppfattats som ett varumérke av omsittningskretsen i hela Beneluxomradet, det
vill siga Belgien, Nederlinderna och Luxemburg, fore den dag da registre-
ringsanskan inlimnades?

det fall fraga 1 skall besvaras nekande:

Ar villkoret i artikel 3.3 for att registrera ett varumirke pa det sitt som avses i
nimnda bestimmelse uppfyllt om kénnetecknet till f5ljd av anviindning
uppfattas som ett varumiérke av omsittningskretsen i en ansenlig del av
Beneluxomradet, och kan denna ansenliga del enbart bestd av exempelvis
Nederldnderna?
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3) a) Skall bedémningen av huruvida ett kinnetecken — som bestar av ett eller
flera ord pa ett officiellt sprak i en medlemsstat (eller sdsom i forevarande
fall i Beneluxomradet) — har sérskiljningsférméga till f6ljd av anvindning i
den mening som avses i artikel 3.3 i direktivet, ske med beaktande av de
sprakomraden som finns inom detta omréade?

b) Récker det, for det fall 6vriga villkor for registrering dr uppfyllda, att kriva
att omsittningskretsen i en ansenlig del av det sprikomréde inom den
medlemsstat (eller sdsom i forevarande fall Beneluxomradet) dér detta sprak
talas officiellt uppfattar kdnnetecknet som ett varumirke for att kinne-
tecknet skall kunna registreras som varumérke?”

Provning av tolkningsfragorna

Den firsta och den andra frigan

Den hédnskjutande domstolen har stillt de tvd forsta frigorna, som skall besvaras
tillsammans, for att fi klarhet i vilket geografiskt omrédde som skall beaktas vid
bedémningen av huruvida ett kénnetecken har forvérvat sirskiljningsférméga till
féljd av anvindning i den mening som avses i artikel 3.3 i direktivet i en medlemsstat
eller en grupp av medlemsstater som har en gemensam varumérkeslagstiftning
sasom Beneluxlinderna.
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Vad betraffar de varumérken som registreras vid varumirkesbyrdn erinrar
domstolen forst och frimst om att Beneluxomrddet skall likstillas med en
medlemsstat eftersom artikel 1 i direktivet likstéller dessa varumirken med dem
som registreras i en medlemsstat (dom av den 14 september 1999 i mél C-375/97,
General Motors, REG 1999, s, [-5421, punkt 29).

I artikel 3.3 i direktivet foreskrivs ingen sjilvstindig ritt till varumérkesregistrering,
Bestimmelsen innehaller ett undantag fran de registreringshinder som riknas upp i
artikel 3.1 b—d i direktivet. Artikelns innebord skall séledes tolkas i férhallande till
dessa registreringshinder.

Vid bedémningen av huruvida dessa registreringshinder skall sittas at sidan med
stod av artikel 3.3 i direktivet pd grund av att ett kdnnetecken har forvirvat
sirskiljningsférméga till f6ljd av anvindning #r det endast situationen i den del av
den berdrda medlemsstaten (eller i férevarande fall den del av Beneluxomradet) dir
registreringshindren har konstaterats som &r av relevans (se, for ett liknande
resonemang, betréiffande artikel 7.3 i radets forordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3) som i sak dr identisk med artikel 3.3 i
direktivet, dom av den 22 juni 2006 i mal C-25/05 P, Storck mot harmoniserings-
byran, REG 2006, s. I-5719, punkt 83).

Foljaktligen skall de forsta tvd fragorna besvaras sd, att artikel 3.3 i direktivet skall
tolkas s4, att ett varumirke endast kan registreras med stéd av denna bestimmelse
om det har visats att det till foljd av anviindning har forvirvat sirskiljningsforméga i
hela den del av medlemsstaten eller, ndr det giller Benelux, i hela den del av
Beneluxomrédet dér det foreligger ett registreringshinder.
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Den tredje frdgan

Den hinskjutande domstolen har stillt den tredje fragan for att fa klarhet i i vilken®
utstrickning sprékomrddena i en medlemsstat eller, i forekommande fall, i
Beneluxomradet, skall beaktas vid bedémningen av huruvida ett varumérke som
bestar av ett eller flera ord pa ett officiellt sprak i en medlemsstat eller i
Beneluxomrédet har forvirvat sirskiljningsformaga till foljd av anvéndning.

I malet vid den nationella domstolen ansdg varumérkesbyran och den nationella
domstolen att kinnetecknet i fraga var beskrivande och saknade sirskiljnings-
formaga, vilket utgor registreringshinder enligt artikel 3.1 b och c i direktivet. De
grundade sin slutsats bland annat pa att det nederlindska ordet polis vanligen
betecknar ett forsikringsavtal. De registreringshinder som konstaterades i malet vid
den nationella domstolen existerar séledes endast i den del av Beneluxomradet dér
det talas nederldndska.

Det féljer av svaren pé de tva forsta fragorna att det dr den del av Beneluxomradet
dir det talas nederlindska som skall beaktas vid bedomningen av huruvida ett
sddant varumirke har forvdrvat sirskiljningsforméga till foljd av anviandning och
bestimmelserna om registreringshinder dirmed kan sittas at sidan med stod av
artikel 3.3 i direktivet.

Det ankommer pd den behériga myndigheten att inom det silunda definierade
sprakomradet bedéma huruvida omsittningskretsen, eller atminstone en betydande
andel av den, med hjilp av varumirket kan identifiera varan eller tjdnsten sasom
hirrérande fran ett visst foretag (se, for ett liknande resonemang, dom av den 4 maj
1999 i de férenade malen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee,
REG 1999, s. 1-2779, punkt 52, och av den 18 juni 2002 i mél C-299/99, Philips,
REG 2002, s. I-5475, punkt 61). ’
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Den tredje fragan skall saledes besvaras s4, att nér det ror sig om ett varumirke som
bestar av ett eller flera ord pd ett officiellt sprék i en medlemsstat eller i
Beneluxomriddet och registreringshindret endast existerar inom ett av sprik-
omridena i medlemsstaten eller i Beneluxomradet krivs det att varumirket har
forvirvat sarskiljningsforméga till f51jd av anvéindning inom hela detta sprakomrade,
Inom det silunda definierade sprakomréidet skall en bedomning géras av huruvida
omsittningskretsen, eller dtminstone en betydande andel av den, med hjilp av
varumérket kan identifiera varan eller tjinsten sdsom h#rrérande fran ett visst
foretag.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i férhallande till parterna i mélet vid den nationella domstolen
utgor ett led i beredningen av samma mél, ankommer det pd den nationella
domstolen att besluta om rittegingskostnaderna. De kostnader for att avge
yttranden till domstolen som andra &n niimnda parter har haft #r inte ersitt-
ningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) foljande:

1) Artikel 3.3 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas varuméirkeslagar skall tolkas sa,
att ett varumiirke endast kan registreras med stod av denna bestiimmelse
om det har visats att det till foljd av anvindning har forvirvat sirskilj-
ningsformaga i hela den del av medlemsstaten eller, niir det giller Benelux,
i hela den del av Beneluxomradet diir det foreligger ett registreringshinder.
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2) Nir det ror sig om ett varumirke som bestir av ett eller flera ord pa ett
officiellt sprak i en medlemsstat eller i Beneluxomradet och registrerings-
hindret endast existerar inom ett av sprakomradena i medlemsstaten eller i
Beneluxomradet krivs det att varumirket har foérvirvat sérskiljnings-
forméga till foljd av anvindning inom hela detta sprakomréide. Inom det
silunda definierade sprakomradet skall en bedomning goras av huruvida
omsittningskretsen, eller atminstone en betydande andel av den, med hjilp
av varumirket kan identifiera varan eller tjinsten sasom hérrorande fran
ett visst foretag,

Underskrifter

I-7636



