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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
MACIE] SZPUNAR
foredraget den 14 maj 2014

Mal C-205/13

Hauck GmbH & Co. KG
mot
Stokke A/S,
Stokke Nederland BV,
Peter Opsvik
samt
Peter Opsvik A/S

(begédran om forhandsavgorande fran Hoge Raad (Nederlinderna))

"Varumirken — Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder — Tredimensionellt tecken som bestar av
en varas form — Direktiv 89/104/EEG — Artikel 3.1 e forsta strecksatsen — Kadnnetecken som enbart
bestar av en form som foljer av varans art — Artikel 3.1 e tredje strecksatsen — Kénnetecken som
enbart bestar av en form som ger varan ett betydande virde — Barnstolen Tripp Trapp”

I — Inledning

1. Problematiken betrdffande varumirken som aterspeglar sjilva varan &r inte ny inom
immaterialrdtten. Av de handlingar som upprittats inom Vérldsorganisationen for den intellektuella
dganderdtten (WIPO) framgar att de franska domstolarna redan i mitten av 1800-talet slog fast att det
var tillatet att skydda varumérken som bestod av en varas form eller dess forpackning, till exempel
slogs det &r 1858 fast att ett varumirke som har formen av en chokladkaka ska &tnjuta skydd.?

2. Det rader inga tvivel om att problematiken vad avser registrering av denna typ av kdnnetecknen ar
specifik. Detta beror pa den omstidndigheten att skillnaden mellan kdnntecknet och den vara som
kanntecknet avser suddas ut. Varan blir ett kidnnetecken i forhallande till sig sjdlv. I samband med
varumadrkesrdtten dr detta forenat med en risk for att den ensamrdtt som forvdrvas genom
registreringen av varumaérket utvidgas till att omfatta vissa sardrag hos varan som kommer till uttryck
i dess form, vilket kan leda till att mojligheten att slippa ut konkurrerande varor pa marknaden
begrinsas.

1 — Originalsprék: polska.

2 — Se det arbete som genomforts vid det sjuttonde motet med WIPOs stindiga kommitté for varumarkesratt, monster, modeller och geografiska
beteckningar avseende nya typer av varumadrken (tillgénglig pa http://www.wipo.int/policy/fr/sct/). I den déavarande doktrinen anfordes att
registreringen av sddana kénnetecknen inte torde foranleda tveksamhet med undantag for former som “foljer av sakens natur” eller &r
hénforliga till fullgérandet av tillverkningskrav. Dessutom framhélls majligheten till kumulering med skydd pa grundval av lagen fran &r 1806
om skyddet for industriell formgivning. Se E. Pouillet, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres, Paris,
Marchal och Billard 1875, s. 38—41. I mellankrigstidens Polen var det enligt artikel 107 i lag av den 5 februari 1924 om skydd for
uppfinningar, monster och varumérken uttryckligen tilldtet att registrera varuméarken som bestod av plastiska former.
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3. Ovan angivna omstdndighet har beaktats i unionens varumérkeslagstiftning. Det har inforts en
sarskild bestimmelse avseende kidnnetecken som bestir av en varas form. Vid tidpunkten for de
faktiska omstdndigheterna i maélet aterfanns den relevanta bestammelsen i artikel 3.1 e i
direktiv 89/104.°

4. De fragor som Hoge Raad der Nederlanden (Nederldndernas hogsta domstol) stéllt inom ramen for
begidran om forhandsavgorande betriffar yrkandet om ogiltighetsforklaring av ett tredimensionellt
varumirke som aterger barnstolen Tripp Trapp. Genom forevarande mal ges domstolen for forsta
gangen tillfille att tolka tillimpningsomradet for de tva registreringshinder som anges i artikel 3.1 e i
direktiv 89/104/EG enligt vilken ett tecken som enbart bestir av en form ”som f6ljer av varans art”
(forsta strecksatsen i denna bestimmelse) eller en form “som ger varan ett betydande vérde” (tredje
strecksatsen) inte far registreras.

II — Tillampliga bestaimmelser

A — Unionsrdtten

5. 1 artikel 3.1 i direktiv 89/104, som har rubriken ”Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”,
foreskrivs foljande:

"Foljande tecken och varumirken far inte registreras och om registrering har skett ska de kunna
ogiltigforklaras:

e) Tecken som endast bestar av
— en form som foljer av varans art, eller
— en form pa en vara som krévs for att uppna ett tekniskt resultat, eller

— en form som ger varan ett betydande varde.

B — Beneluxkonventionen

6. I Nederlinderna regleras varumirkesritten i Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom
(merken en tekeningen of modellen) (Beneluxkonventionen om immateriella rattigheter),
undertecknad i Haag den 25 februari 2005 (nedan kallad Beneluxkonventionen). I artikel 2.1 i
Beneluxkonventionen, som har rubriken "Tecken som kan utgora ett varumarke”, foreskrivs foljande:

”

2. Tecken som endast bestar av en form som f6ljer av varans art, som ger varan ett betydande vérde,
samt dr nodvandig for att uppna ett tekniskt resultat kan inte betraktas som varumarken”.

3 — Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1;
svensk specialutgava, omréde 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet). Direktivet ersattes i ett senare skede av Europaparlamentets och
radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (EUT L 299, s. 25). Med hénsyn
till de faktiska omstiandigheterna i forevarande mal &r direktiv 89/104/EEG tillampligt i forevarande fall. I de bada rdttsakterna regleras
problematiken med varumarken som f6ljer av varans form i artikel 3.1 e, som har samma lydelse.
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III — Bakgrund till malet vid den nationella domstolen

7.1 borjan av 1970-talet formgav Peter Opsvik en barnstol som fick namnet Tripp Trapp.
Formgivningen har erhallit ett flertal olika priser och stillts ut pa museum.

8. Ar 1972 borjade Stokke-koncernen, i vilken tva bolag som &r motparter i malet vid den nationella
domstolen ingar, det vill siga det norska bolaget Stokke A/S samt det nederlindska bolaget Stokke
Nederland BV, saluféra stolen Tripp Trapp pa marknaden. Immateriella réttigheter avseende den
aktuella formen tillkommer dven de bada ovriga motparterna, ndmligen Peter Opsvik och det norska
bolaget Peter Opsvik A/S.

9. Den 8 maj 1998 ansokte Stokke A/S vid Benelux byra for immateriell dganderétt om registrering av
ett tredimensionellt varumérke i form av en Tripp Trapp-stol. Ansokan avsag ”stolar déribland
barnstolar” som omfattas av klass 20 i Nice6verenskommelsen om internationell klassificering av varor
och tjanster vid varumairkesregistrering av den 15 juni 1957, i dndrad lydelse. Namnda tecken som
registrerades under nummer 0639972 (nedan kallat varumérket Tripp Trapp) avser nedan angivna
form:

10. Det tyska bolaget Hauck GmbH & Co. KG (nedan kallat Hauck) fardigstiller, distribuerar och
sdljer barnartiklar, daribland tvd barnstolar kallade Alpha och Beta.

11. Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik och Peter Opsvik A/S (nedan gemensamt kallade
Stokke och Opsvik) vickte talan mot bolaget Hauck vid Rechtbank as Gravenhage och gjorde gillande
att forsdljningen av stolarna Alpha och Beta utgor ett intrang i dess upphovsritt samt i den rattighet
som foljer av registreringen av varumérket Tripp Trapp.

12. Bolaget Hauck yrkade i genkdromal bland annat att varumérket Tripp Trapp skulle ogiltigforklaras.

13. I domen av den 4 oktober 2000 bif6ll Rechtbank ’s-Gravenhage de yrkanden som Stokke och
Opsvik hade framstdllt betriaffande upphovsrittsintrang. I ovrigt faststillde domstolen att Haucks
genkdromal var berittigat och ogiltigforklarade varumarket Tripp Trapp.

14. Efter 6verklagande upphdvde Gerechtshof te ’s-Gravenhage till viss del ovanndimnda dom — bland
annat vad betréffar yrkandet om skadestand som var baserat pa upphovsrittsintrang. Domen
faststilldes vad galler yrkandet om att registreringen av varumaérket ska forklaras ogiltig.

15. Sasom framgar av den hénskjutande domstolens beslut anférde Stokke och Opsvik i 6verklagandet
att Tripp Trapp-stolens betydande virde inte s mycket beror pa dess attraktiva formgivning som pa
dess funktionalitet. De gjorde dven géllande att varumairket Tripp Trapp inte bestar av en form som
enbart foljer av varans art om hdnsyn tas till att det foreligger en mangfald av former pa barnstolar.
Bolaget Hauck invinde att den attraktiva formen pa Tripp Trapp-stolen har inverkan pa varans
betydande virde och att formen dessutom till stor del &r funktionell, vilket siledes innebar att den
foljer av varans art.

16. Gerechtshof as-Gravenhage slog i sin dom bland annat fast att stolen har ett mycket attraktivt
utseende och ger Tripp Trapp-stolen ett betydande virde. Stolen dr pa grund av sin formgivning
utomordentligt lamplig som barnstol. Stolen &dr sdker, av hog kvalitet, bekvim och dess form kan
darfor betecknas som “pedagogisk”och “ergonomisk”. I sd matto foljer Tripp Trapp-stolens form av
varans art. Konsumenten koper séledes Tripp Trapp-stolen dérfor att den har bade estetiska och
praktiska egenskaper. Det kan antas att konsumenten soker dessa egenskaper hos konkurrerande
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varor. Ett varumirke vilket, sasom vad géller varuméarktet TRIPP TRAPP, endast bestar av en form,
vars vésentliga egenskaper dels foljer av varans art, dels ger varan ett betydande virde omfattas av de
registreringshinder som foreskrivs i artikel 2.1 punkt 2 i Beneluxkonventionen. Det saknar harvid
betydelse att de ovanndmnda egenskaperna ocksa kan uppnas med hjilp av andra former.

17. Bada parter overklagade Gerechtshof as-Gravenhages dom vid Hoge Raad.

IV — Tolkningsfragor och forfarandet vid domstolen

18. Under dessa omstidndigheter har Hoge Raad beslutat att vilandeforklara malet och att till
domstolen stélla foljande fragor:

771.

3)

a.

Ska registreringshindret eller ogiltighetsgrunden i artikel 3.1 e [forsta strecksatsen] i
direktiv [89/104], i dess kodifierade lydelse enligt direktiv [2008/95], det vill siga att
figurmérken inte far besta av en form som foljer av varans art, uppfattas sa att vad som
avses dr en form som dr oumbdrlig for varans funktion, eller racker det for att ndmnda
registreringshinder eller ogiltighetsgrund ska anses foreligga att en vara har en eller flera
betydande funktionella egenskaper som konsumenterna mahanda soker i andra varor?

Om inget av de foreslagna alternativen dr korrekt, vilken dr da den riktiga tolkningen av
bestimmelsen?

Ska registreringshindret eller ogiltighetsgrunden i artikel 3.1 e [tredje strecksatsen] i
direktiv [89/104], i dess kodifierade lydelse enligt direktiv [2008/95], det vill siga att
figurmérken inte endast far besta av en form som ger varan ett betydande varde, uppfattas
som att det handlar om skélet (eller skilen) till omséttningskretsens kopbeslut?

Ar det endast friga om ”en form som ger varan ett betydande virde”* i den mening som
avses i den ovanndmnda bestimmelsen om formen maste betecknas som det huvudsakliga
eller dominerande virdet i forhallande till andra vidrden (sasom - med avseende pa
barnstolar — sékerhet, bekvamlighet och hog kvalitet) eller kan det ocksa vara friga om en
sadan form nidr varan forutom detta virde ocksa har andra virden som ocksa dessa &r att
beteckna som betydande varden?

Ar det av avgérande betydelse for besvarandet av fragorna 2.a och 2.b vad majoriteten i
omsittningskretsen anser, eller kan domstolen sla fast att det aktuella vérdet kan betecknas
som ett "betydande” viarde i den ovannidmnda bestdmmelsens mening om detta é&r
uppfattningen hos en del av omséttningskretsen?

Om fraga 2.c ska besvaras pa det sist angivna sdttet, hur stor méste dd den delen av
omsittningskretsen vara?”

Ska artikel 3.1 e i direktiv [89/104], i dess kodifierade lydelse enligt direktiv [2008/95], tolkas s4,
att det registreringshinder som avses i denna bestammelse ocksd foreligger om figurmarket
innehaller ett tecken som faller under [forsta strecksatsen] och i &vrigt uppfyller villkoren i
[tredje strecksatsen] i nimnda bestimmelse?

19. Begiran om forhandsavgorande inkom till domstolens kansli den 18 april 2013.

4 — Det bor noteras att det finns en skillnad mellan den citerade delen av bestimmelsen pé forfarandespraket, vilken hénvisar till “en form som

ger varan ett betydande viarde”(liksom pé tyska, spanska, engelska, franska, m.fl.), och lydelsen av denna del pa polska, dir det talas om "en
form som visentligt kar vardet av varan.” Jag anser inte att denna skillnad péaverkar forstaelsen av betydelsen av bestimmelsen.
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20. Parterna i det nationella malet, den tyska, den italienska, den polska, Forenade kungarikets
regering, den portugisiska regeringen och Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga
yttranden.

21. Forutom den italienska och den portugiska regeringen var samtliga parter &ven nérvarande vid
forhandlingen som dgde rum den 26 februari 2014.

V — Bedomning

22. Sasom redan anforts ovan foreskrevs i direktiv 89/104 forutom allmédnna registreringshinder eller
ogiltighetsgrunder for varumérken i artikel 3.1 e en sidrskild bestimmelse som enbart avser tecken
som bestér av varans form.”

23. Ett registreringshinder for varumaérket foreligger om ett av de tre villkor som anges i bestimmelsen
i artikel 3.1 e &dr uppfyllt. Dessa villkor ar absoluta vilket innebar att tillimpningen av dessa, till skillnad
fran vad som giller med avseende pa de registreringshinder som anges i artikel 3.1 b, c eller d, inte kan
upphévas pa den grunden att varumirket forviarvar sa kallad sekunddr sarskiljningsféormaga genom
bruk (artikel 3.3 i direktivet).®

24. Villkoret i artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktivet har varit foremal for domstolens tolkning vid
flera tillfallen. Detta villkor avser registreringshinder for tecken som endast bestar av "en form pa en
vara som krivs for att uppnd ett tekniskt resultat’.” I detta fall ombads domstolen emellertid att tolka
bestammelsen i artikel 3.1 e med avseende pa villkoren i forsta och tredje strecksatsen. Den nationella

domstolens begéran avser ocksa en eventuell mojlighet att tillimpa de bada villkoren kumulativt.

A — Ratio legis for artikel 3.1 e i direktivet

25. Domstolen har forklarat att de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som anges i artikel 3.1 i
direktivet ska tolkas mot bakgrund av det allménintresse som ligger bakom vart och ett av dem.®

26. Av domstolens rittspraxis avseende artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktivet framgar att
allménintresset bakom bestammelsen ar att forhindra en monopolisering av vissa vdsentliga sdrdrag
hos varan som beror pa dess form.

27. Enligt domstolen ar syftet med artikel 3.1 e andra strecksatsen dessutom att forhindra en sddan
situation ddr en registrering av varumarket skulle innebédra att monopol ges till de tekniska 16sningar
eller anvindbara egenskaper hos en vara som anvdndaren kan soka i andra varor. Denna bestammelse
forhindrar att skyddet for varumaérket leder till hinder som gor det svarare for konkurrerande foretag
att fritt saluféra varor i vilka dessa tekniska losningar eller anvindbara egenskaper ingar.’

5 — Detta begrepp omfattar tva och tredimensionella former samt figurmérken (bildmérken) som aterger varans form, se domen Philips,
C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 76. En identisk bestimmelse &terfinns i artikel 7.1 e i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, s. 1) och fanns dessforinnan i artikel 7.1 e i rédets férordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3).

6 — Domarna Philips, EU:C:2002:377, punkt 75 samt Benetton Group, C-371/06, EU:C:2007:542, punkterna 25-27.

7 — Domarna Philips, EU:C:2002:377, och Lego Juris mot harmoniseringsbyrdn, C-48/09 P, EU:C:2010:516, samt domstolens domar: Yoshida
Metal Industry mot harmoniseringsbyran — Pi-Design m.fl. (Atergivning av en yta tickt av svarta cirklar), T-331/10, EU:T:2012:220, Yoshida
Metal Industry mot harmoniseringsbyran — Pi-Design m.l. (Yta tdckt av svarta prickar), T-416/10, EU:T:2012:222, Reddig mot
harmoniseringsbyran — Morleys (Knivskaft), T-164/11, EU:T:2012:443.

8 — Domarna Windsurfing Chiemsee i de férenade malen C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkterna 25-27, samt Philips, EU:C:2002:377,
punkt 77.

9 — Domarna Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punkt 25, Philips, EU:C:2002:377, punkterna. 78 och 79.
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28. Jag hyser inga tvivel om att ovannamnda syfte ligger till grund for samtliga tre villkor i artikel 3.1 e
i direktivet. Samtliga tre villkor syftar till att sdkerstélla att visentliga sardrag hos varan som aterspeglas
i varans form fortsdtter att vara allminna.

29. Detta syfte motiveras dessutom av skil som avser axiologiska villkor i lagstiftningen for skydd av
varumarken.

30. Varumairket har i egenskap av immateriell egendom formagan att vicka associationer hos en viss
omsittningskrets mellan varan (eller tjinsten) och kidnnetecknet.' Kunden till en vara kan tack vare
detta associera varumérket med varor med en viss standardkvalitet. Varumérket sakerstéller enhetliga
egenskaper hos de varor som kops och minskar pa sa sitt de risker som den begrinsade tillgangen till
information samt kostnaderna som uppkommer i samband med sokandet efter en lamplig vara medfor.
Varumairkesordningen bidrar pa sa sitt till att forbattra transparensen pa marknaden, varvid hénsyn tas
till det oproportionerliga forhallandet mellan komplicerade marknadsforingsméssiga 6vervaganden och
konsumenternas begrinsade kinnedom om dessa dverviaganden.

31. Systemet for skydd av varumérken utgér med hénsyn till sin ekonomiska funktion en oundginglig
faktor for att skapa en rittvis konkurrens pa grundval av varornas pris och kvalitet."”” Det ska hirvid
papekas att ensamritten till att anvdnda den immateriella egendomen, som dr kdnnetecknande for
samtliga immateriella réttigheter, i samband med varumairken i allmédnhet inte medfér en begrénsning
av konkurrensen. Ensamritten till att anvinda kédnnetecknet (varumérket) medfor inte en begransning
for konkurrerande foretag att fritt saluféra varor. De kan fritt anvinda sig av méingden potentiella
kannetecken (varumirken) som i princip dr obegrédnsad.

32. Ensamritt till ett varumirke kan emellertid i vissa situationer leda till en snedvridning av
konkurrensen.

33. Syftet med bestammelsen i artikel 3.1 e i direktivet ar att undvika en sadan situation dir en
registrering av formen skulle kunna ge en illojal konkurrensfordel genom att ensamritt tillerkénns for
vasentliga egenskaper hos varan som é&r relevanta for en effektiv konkurrens pa den aktuella
marknaden. Detta skulle dventyra syftet med systemet for skydd av varumaérken.

34. Kumulering av skydd genom registrering av varumiérket och skydd pa grundval av andra
immateriella rattigheter utgor ett exempel, med inte det enda, pa ett sidant utnyttjande av systemet
for skydd av varumaérken. Jag vill uttryckligen i detta ssmmanhang pépeka att en sddan kumulering av
skydd i princip ér tillaiten enligt unionsritten. Till exempel utgor inte registrering av industriella
formgivningar hinder mot att tillerkdnna skydd for samma tredimensionella form sasom varumairke,
under forutsittning att villkoren fér registrering av kannetecknet ar uppfyllda. ™

35. Det bor emellertid hallas i minnet att syftet med systemet for skydd av varumérken, som utgor
grunden for en rattvis konkurrens genom att forbéttra insynen pa marknaden, skiljer sig fran de mal
som ligger till grund for skyddet av vissa andra typer av immateriella réttigheter som, forenklat, syftar
till att framja innovation och kreativitet.

10 — Se R. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-poréwnawczym,
Lublin 1988, s. 15-18, 235-236, E. Wojcieszko-Gluszko, Pojecie znaku towarowego, i: System prawa prywatnego, volym 14b — Prawo
wlasnosci przemystowej, Warszawa, CH Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN 2012, s. 427-428.

11 — Se W.M. Landes, R.A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Cambridge, Harvard University Press 2003, s. 166—168,
A. Griffiths, An Economic Perspective on Trade Mark Law, Cheltenham, Elgar Publishing 2011, s. 47-53, s. 157.

12 — Se, for ett liknande resonemang, domen Lego Juris mot harmoniseringsbyran, EU:C:2010:516, punkt 38, samt Pi-Design m.fl. mot
harmoniseringsbyran och harmoniseringsbyran mot Yoshida Metal Industry, i de forenade malen C-337/12 P-C-340/12 P, EU:C:2014:129,
punkt 42.

13 — Detta framgér bland annat av artikel 16 i Europaparlamentets och radets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om monsterskydd (EGT
L 289, s. 28). Se J. Szwaja, E. Wojcieszko-Gluszko, I.B. Mika, Kumulacja i kolizja praw wiasno$ci przemystowej (na przyktadzie wzoréw
przemystowych i znakéw towarowych), Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2001, z. 2, s. 343.
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36. Denna malkonflikt forklarar varfor skyddet av rdttigheter som f6ljer av registreringen av
varumirket dr obegrinsad i tiden, medan lagstiftaren begransat skyddet for andra immateriella
rattigheter i tiden. Denna begrinsning ar resultatet av en avvdgning mellan, & ena sidan,
allménintresset av ett skydd for innovation och kreativitet och, & andra sidan, det ekonomiska
intresset som grundas pa mdjligheten att anvédnda det intellektuella resultat som uppnatts av andra
personer for att stodja en samhalls-ekonomisk vidareutveckling.

37. Utovandet av varumaérkesritten i syfte att utvidga ensamritten till immateriell egendom som
omfattas av skydd pa grundval av andra immateriella réttigheter skulle, efter det att sadana rattigheter
upphort, kunna rubba jimvikten mellan de intressen som lagstiftaren angett bland annat genom att
begréinsa skyddsperioden for de andra rittigheterna.

38. Ovannidmnda fraga regleras pa olika sitt i de enskilda réttsordningarna.'* Unionslagstiftaren har
avgjort denna fraga genom att faststdlla normativa kriterier som kan utgora ett absolut hinder for
registrering av ett varumérke som bestar av en varas form.

39. Dessa kriterier som anges i artikel 3.1 e i direktiv utgér dessutom hinder mot att varumarkesritten
anviands for ett andamal som inte Gverensstimmer med dess syften. De syftar till att sdkerstilla en
rattvis konkurrens genom att hindra en monopolisering av sddana vésentliga egenskaper hos en vara
som &r av betydelse for en effektiv konkurrens pa den aktuella marknaden. De syftar ndrmare bestamt
dven till att sdkerstélla den jamvikt mellan de intressen som lagstiftaren faststillt genom att begrénsa
skyddet for vissa andra immateriella réttigheter i tiden.

40. Mot bakgrund av det ovan anforda kommer jag i det foljande att bedoma de fragor som stillts av
den hinskjutande domstolen.

B — Tolkningen av artikel 3.1 e forsta strecksatsen (forsta fragan)

41. Den hénskjutande domstolen har genom den forsta fragan begért en tolkning av begreppet "en
form som foljer av varans art”.

42. Vad giller det sammanhang i vilket denna fraga stillts framgar av Hoge Raads beslut om
hénskjutande att egenskaperna hos formen pa den aktuella barnstolen i vart fall delvis &r hanforliga
till de anvindbara egenskaperna hos barnstolen, framfor allt sikerhet, bekviamlighet och hog kvalitet.
Stolen har dven "pedagogiska och ergonomiska” varden.

43. Stokke och Opsvik har i malet vid den nationella domstolen anfort att egenskaperna hos den
aktuella domstolen inte rdcker for att tillimpa registreringshindret avseende formen som féljer av
varans art (artikel 3.1 e forsta strecksatsen). Stokke och Opsvik anser att detta hinder avser varor vars
form redan faststillts pa forhand och som inte har alternativa former.

44. Sdsom namnts har domstolen hittills inte haft tillfille att ta stdllning till tolkningen av
bestimmelsen i artikel 3.1 e forsta strecksatsen.

45. Det ska for det forsta framhallas att det finns tva uppfattningar vad géller tolkningen av denna
bestammelse, vilka kommit till uttryck saval i doktrinen som i parternas yttranden.

14 — 1 Forenta staternas lagstiftning hianfor sig den sa kallade funktionalitetsdoktrinen ("functionality doctrine”) till detta problem som utvecklats i
rittspraxis och dérefter kodifierats i lag. Se A. Horton, Designs, shapes and colours: a comparison of trade mark law in the United Kingdom
and the United States, European intellectual property review, 1989, volym. 11, s. 311.

15 — Se avseende artikel 7.1 e i i forordning 40/94 dom Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrdn (Formen pa en tval), T-122/99,
EU:T:2000:39, punkt 55.
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46. I den forsta sndvare uppfattningen utgas fran att begreppet “en form som f6ljer av varans art”avser
formen som foljer av varans natur och som saledes inte limnar producenter nagot utrymme for
individuell ~ utformning.'® Genom denna tolkning begrinsas tillimpningsomradet for
registreringshindret till sddana varor som inte har alternativa former, det vill sdga till naturliga varor
(ett klassiskt exempel pa tillimpning av detta villkor dr att det inte dr mojligt att registrera "bananens
form for bananer”), samt produkter dér formgivningen &r reglerad (sasom till exempel rugbybollar).

47. Det forefaller som att denna standpunkt &ér forhérskande i den administrativa praxis som Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (nedan kallad harmoniseringsbyran) utvecklat avseende
gemenskapsvarumirken. "

48. Enligt den andra uppfattningen som grundar sig pa en vidare tolkning omfattar det aktuella
villkoret, med avseende pa samtliga varor, den vanligaste formen pa varan som bast ger uttryck for
varans karaktir.' Det ror sig hir om sédana kidnnetecknen som dr typiska exempel pd en viss
semantisk kategori, med andra ord om kdnnetecken som hénfor sig till kundens uppfattning om den
aktuella varans visentliga egenskaper. Registreringsforbudet avser enbart varans artspecifika
(generiska) egenskaper, vilka foljer av dess funktion. Forbudet avser ddremot inte varans specifika
egenskaper eller de egenskaper som foljer av den konkreta tillimpningen av varan."”

49. Enligt den andra uppfattningen &r det inte tillatet att registrera en form som enbart bestar av
allméant erkédnda egenskaper hos varan, sdsom, for att tillimpa exempel som angetts av den brittiska
regeringen vid férhandlingen och som vid flera tillfillen anforts i doktrinen, den sexkantiga formen pa
en tegelsten, formen pa en behéllare med pip, lock och handtag fér en vattenkokare, eller piggar i
gaffelform for gafflar.

50. Enligt min mening ar den forsta sndva uppfattningen, trots att denna é&r tillaiten enligt en
bokstavstolkning av denna bestimmelse, felaktig mot bakgrund av dess ratio legis.

51. Den forsta uppfattningen kan framfor allt leda till att inneborden av villkoret i artikel 3.1 e forsta
strecksatsen i direktivet undergravs. Det dr emellertid svért att forestdlla sig att en rationell lagstiftare
skulle foreskriva ett registreringshinder med ett sa begrédnsat tillimpningsomrade som i sjdlva verket
enbart avser former som utformats av naturen eller standardiserats i lag. Vid en sa snédv tolkning av
ovanndmnda kriterium &r detta onodigt, eftersom siddana former inte har nagon uppenbar
sdrskiljningsformaga och inte heller kan forvirva denna forméaga genom anvidndning. En registrering
av sadana former skulle i vart fall vara utesluten enligt artikel 3.1 b och c i direktivet och artikel 3.3
skulle aldrig kunna tillaimpas pa dem.

16 — En sadan standpunkt foljer i forevarande mal av Stokkes och Opsviks yttranden i mélet vid den nationella domstolen samt de yttranden som
limnats av den italienska och den portugisiska regeringen samt av kommissionen.

17 — Se riktlinjerna avseende forfaranden vid harmoniseringsbyran, som senast bekriftats genom beslut EX-13-5 av harmoniseringsbyrins
direktor den 4 december 2013 (nedan kallade harmoniseringsbyrans riktlinjer), del B avdelning 4 (absoluta villkor for att végra registrering),
punkt 2.5.2. Se dven A. Folliard-Monguiral, D. Rogers, The protection of shapes by the Community trade mark, European intellectual
property review, 2003, volym 25, s. 173.

18 — Denna uppfattning aterspeglas i bolaget Haucks yttrande samt, med vissa undantag, i de yttranden som ldmnats av den tyska regeringen, den
polska regeringen och Forenade kungarikets regering.

19 — Se H. Fezer, "MarkenG § 3”, i H. Fezer (utgivare), Markenrecht, 4:e upplagan, Miinchen, Beck 2009, punkt 663, G. Eisenfiihr, "Art 77, i G.
Eisenfithr, D. Schennen (utgivare), Gemeinschaftsmarkenverordnung, 3.e upplagan, Kéln, Wolters Kluwer 2010, punkt 197, samt A. Firth,
E. Gredley, S. Maniatis, Shapes as trade marks: public policy, functional considerations and consumer perception, European intellectual
property review, 2001, volym 23, s. 92.

8 ECLILEU:C:2014:322



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT SZPUNAR — MAL C-205/13
HAUCK

52. Ett forslag som innebér att denna bestimmelse ges en sa sndv tolkning skulle inte enbart leda till
att bestimmelsen forlorar sitt normativa innehall. En sadan tolkning skulle dven strida mot antagandet
att de tre kriterier som anges i artikel 3.1 e i direktivet efterstrivar samma syfte.*

53. Innan slutsatser dras avseende tolkningen av artikel 3.1 e forsta strecksatsen ska det hanvisas till
domstolens rittspraxis avseende den andra strecksatsen i denna bestammelse. Det ska erinras om att
det enligt denna bestimmelse &dr forbjudet att registrera "en form pé en vara som krévs for att uppna
ett tekniskt resultat”. I domen i malet Philips slog domstolen fast att detta villkor hanfor sig till
former vars vdsentlign sdrdrag (min kursivering) fyller en teknisk funktion. Tillerkdnnande av
ensamritt som oundvikligen foljer av varumarkesskydd kan inte begrdnsa konkurrenternas mojligheter
att erbjuda en vara i vilken en sidan funktion inforlivats. Det kan inte heller begrénsa konkurrenternas
mojligheter att vilja l6sning for att uppna en sadan teknisk funktion. Om de visentliga funktionella
sdrdragen hos den form som utgor varumarket dr hanforliga till uppnaendet av ett tekniskt resultat, ar
en registrering av tecken som bestar av dess form utesluten enligt bestimmelsen i artikel 3.1 e andra
strecksatsen, trots att den tekniska effekt som avses kan uppnas genom alternativa former.*'

54. Enligt min mening kan ovannidmnda resonemang, med hénsyn till de antaganden som ligger till
grund for de tre kriterier som anges i artikel 3.1 e i direktivet, dven tillimpas pa det kriterium som
utgor hinder for registrering av kdnnetecken som enbart bestar av en "form som foljer av varans art”.

55. Mot bakgrund av vad som anforts ovan anser jag att bestimmelsen i artikel 3.1 e forsta
strecksatsen i direktivet utgér hinder mot en registrering av en form vars samtliga védsentliga sdrdrag
foljer av varans art, det vill sdga dr hanforliga till varans anvindningsfunktion.

56. I det fallet ska enligt min asikt foljande omsténdighet beaktas. Vissa av formens siardrag &r sarskilt
viktiga for varans funktion. Det kan dven rora sig om sadana sdrdrag hos formen som det ar svart att
betrakta som nodvédndiga for att uppna en “teknisk effekt” i den mening som avses i artikel 3.1 e i
direktivet.

57. Eftersom det i forevarande fall ror sig om sddana sardrag som é&r av vésentlig betydelse for varans
funktion, utgor de utan tvekan &ven sadana sidrdrag som anvindaren kan soka i konkurrerande varor.
I ekonomiskt hénseende ar det hir fraga om egenskaper hos formen till vilka det inte finns alternativ
som dr minst lika bra (perfekt utbytbar egenskap).

58. Om sadana egenskaper skulle forbehallas en enda ekonomisk aktor sa skulle detta gora det svarare
for konkurrerande foretag att utforma sina varor pa ett satt som gor dem lika anvdndbara. Detta skulle
medfora att varumérkesinnehavaren skulle ges en betydande fordel vilket skulle ha en negativ inverkan
pa konkurrensen pa den berérda marknaden.

59. Mot bakgrund av ovanndmnda overviaganden hyser jag inte nagra tvivel om att artikel 3.1 e forsta
strecksatsen uppenbarligen utgér hinder mot att registrera former vars visentliga egenskaper foljer av
varans funktion. Det kan har till exempel rora sig om ben samt bordskiva eller om en skosula med
ortopedisk form och med en rem i form av bokstaven "v” for flip flopps. Ovanndmnda bestammelse
kan emellertid dven vara av stor betydelse nédr det giller fragan huruvida tecken som bestar av mer
komplexa former kan registreras, till exempel formen pa skrovet pa en segelbat samt propellern pa ett

flygplan.

20 — Kommissionen har i férevarande mal, enligt min mening felaktigt, utgatt fran att registreringshindren i den forsta strecksatsen i ovanndmnda
bestammelse dr av ett annat slag dn de registreringshinder som anges i de tva 6vriga strecksatserna, det vill siga den andra och den tredje
strecksatsen. Kommissionen har anfort att detta villkor inte avser monopolisering av vissa vésentliga egenskaper hos varan, utan syftar till
att hindra att ett "naturligt monopol” skapas i forhéallande till varan i sig, det vill sdga en situation ddr en enda aktor forbehalls den enda
mojliga formen pé varan vilet skulle utesluta all konkurrens.

21 — Domen Philips, EU:C:2002:377, punkterna 79 och 83.
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60. I detta sammanhang ska &ven den omsténdigheten beaktas att lagstiftaren med avseende pa de
registreringshinder som anges i artikel 3.1 b, ¢ och d i direktivet foreskrev mojligheten att forvarva
sekundar sarskiljningsféormaga genom anvindning i den mening som avses i artikel 3.3 i direktivet.

61. En tillaimpning av det registreringshinder som avses i artikel 3.1 e forsta strecksatsen i direktivet
kan dédremot inte upphévas med stod av artikel 3.3. En hénvisning till detta hinder innebér saledes att
en registrering av den aktuella formen ar fullstindigt utesluten. En sddan standpunkt ar forenlig med
malet med den aktuella bestimmelsen, eftersom den syftar till att hindra att en forms visentliga
sdrdrag som ar av betydelse for varans funktion monopoliseras genom sekundér sarskiljningsformaga.

62. Vid tolkningen av artikel 3.1 e forsta strecksatsen i direktivet ska dessutom den omstindigheten,
som dven foreligger med avseende pa det villkor som anges i andra strecksatsen, beaktas att en
registrering av ett varumarke som utgors av formen pa en vara inte enbart kan utgora hinder for att
anvdnda den aktuella formen, utan éven liknande former. For det fall att ett tecken som utgdrs av en
varas form som enbart bestar av egenskaper som foljer av varans art skulle registreras, foreligger en
risk for att konkurrenter inte kan anvinda ett stort antal alternativa former.*

63. Detta argument &r av sirskild betydelse i fraga om former pa bruksféremal med avseende pa vilka
det skapande arbetet begridnsas av nodvindigheten av att uppna en funktionell effekt. Denna
omsténdighet utgor grund for att inte registrera sddana former vars grundlaggande egenskaper enbart
ar hanforliga till varans anvandningsfunktion.

64. Enligt min uppfattning &r registreringshindret i artikel 3.1 e forsta strecksatsen inte tillaimpligt pa
former som utover sadana artspecifika (generiska) funktionella egenskaper uppvisar andra
kdannetecknande egenskaper. Dessa egenskaper far emellertid inte direkt folja av varans funktion, utan
de maste uteslutande utgora ett konkret uttryck for anvindning av denna funktion. Som exempel pa
en sadan konkret anvindning kan skaftet pa en tandborste i form av en sagofigur anges, eller
resonanslddan hos en gitarr som har skurits ut pa ett sitt som avviker fran den allmidnna
uppfattningen om instrumentets form.

65. Mot denna bakgrund ska fraga 1 a som stillts av den hdnskjutande domstolen enligt min mening
besvaras sa, att artikel 3.1 e forsta strecksatsen i direktivet avser den form vars samtliga vasentliga
egenskaper foljer av varans art, varvid den omstdndigheten att varan dven kan ha en annan alternativ
form saknar betydelse.

66. Med anledning av ovannamnda tolkning saknas anledning att besvara fraga 1 b.

C — Tolkning av artikel 3.1 e tredje strecksaten i direktivet (andra fragan)

67. Den hinskjutande domstolen har genom sin andra fraga stillt en rad fragor som avser tolkningen
av registeringshindret for tecken som bestar av "en form som ger varan ett betydande varde”.

68. Sasom framgar av beslutet om hinskjutande har Stokke och Opsvik i malet vid den nationella
domstolen ifragasatt Gerechtshof’s-Gravenhages slutsats enlig vilken den aktuella formen omfattas av
ovannamnda registreringshinder med hénsyn till den omstandigheten att den dr mycket attraktiv och
ger barnstolen Tripp Trapp ett betydande virde. De har ndrmare bestdamt anfort att konsumenter
framfor allt koper Tripp Trapp av det skilet att stolen dr av hog kvalitet, siker, funktionell och
ergonomisk. Darutover &r inte stolens “design” det framsta skélet till att den kops, trots att den
paverkar dess virde.

22 — Se avseende artikel 7.1 e ii i forordning 40/94 domen Lego Juris mot harmoniseringsbyrén, EU:C:2010:516, punkt 56.
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69. Jag vill inledningsvis papeka att bestimmelsen i artikel 3.1 e tredje strecksatsen i direktivet inte har
formulerats pa ett klart sétt. Detta framgar av de stora skillnader som finns vad géller tolkningen av
denna bestimmelse. *

70. Mitt intryck dr att samtliga tolkningar av bestammelsen i artikel 3.1 e tredje strecksatsen som
gjorts i doktrinen och i réttspraxis baseras pa liknande teleologiska overvaganden. Dessa 6verviganden
utgdr fran att syftet med registreringsforbudet for former som ger varan ett betydande virde &r att
avgriansa skyddet for varumérken och skyddet for andra immateriella rattigheter (som omfattas av
skydd med stod av monsterritt eller upphovsritt). Vid en tolkning av den aktuella bestimmelsen ska
man saledes forsoka undvika en sadan situation dar varumairkesrédtten enbart utnyttjas for @ndamal
som efterstriavas med andra immateriella rittigheter.*

71. Ett godkdnnande av liknande teleologiska Overviganden leder emellertid inte till en enhetlig
tolkning av artikel 3.1 e tredje strecksatsen i direktivet.

72. Det kan i detta sammanhang hinvisas till tvd uppfattningar som framvuxit i rittspraxis. A ena
sidan ror det sig framfor allt om réttspraxis fran de tyska domstolarna, och, a andra sidan om praxis
fran harmoniseringsbyrans overklagandendimnd och EU-domstolen.

73. Av rittspraxis frdn Bundesgerichtshof® (Tysklands hogsta federala domstol) samt av tysk doktrin*,
framgér att den aktuella bestimmelsen utgor hinder mot att registrera former med avseende pa vilka
det estetiska vdarde hos varan som kommer till uttryck i dess form &r sa viktig att varumarkets
huvudsakliga funktion, som &r att ange varans ursprung, forlorar sin betydelse. Det dr ddremot tillatet
att registrera en form om varan inte uteslutande utgors av den estetiska formen i sig, utan formen
enbart dr en "del” av hela varan vars anvindningsfunktion eller &ndamal framgar av andra egenskaper.

74. Enligt ovannamnda tolkning avser registreringshindret framfor allt konstverk och brukskonst samt
produkter som uteslutande fyller en dekorativ funktion. Den utgér diaremot inte hinder mot en
registrering av en varas former som utdver en dekorativ funktion &ven fyller andra
anvindningsfunktioner, sdsom till exempel en stol eller en fatolj.”

75. Harmoniseringsyrans praxis som har bekriftats i EU-domstolens dom i malet Bang & Olufsen mot
harmoniseringsbyran (Formen pd en hogtalare)* gar emellertid i en annan riktning.

23 — Upphovsméinnen av en studie som Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law genomforde for kommissionens
rikning har till exempel papekat att bestimmelsens ratio legis dr oklar och anfort att den ska upphévas eller dndras, se Study of the overall
functioning of the European trade mark system, Miinchen 2011, punkterna 2.32-2.33 pa sidorna 72-73 (tillgénglig pa foljande adress
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm). Enligt det aktuella forslaget till dndring av direktivet ska bestimmelsen
emellertid fortsitta att gélla i oférdndrad lydelse (KOM(2013)162 av den 27 mars 2013).

24 — Se generaladvokaten Ruiz-Jaraba Colomers forslag till avgorande i mélet Philips, C-299/99, EU:C:2001:52, punkterna 30 och 31.

25 — Se dom av den 24 maj 2007 "Fronthaube”(I ZB 37/04) BGH GRUR 2008, 71, punkt 23. Bundesgerichtshof hénvisade i denna dom till
rittspraxis fran 50-talet, dom av den 22 januari 1952 "Hummelfiguren” (I ZR 68/51) BGHZ 5, s. 1, samt av den 9 december 1958
"Rosenthal-Vase” (I ZR 112/57) BGHZ, 29, sidorna 62 och 64.

26 — Se ovan fotnot 19 Fezer, punkt 696, och Eisenfiihr, punkt 201.

27 — Se till exempel dom fran tyska Bundespatentgericht av den 8 juni 2011 "Barcelona — Sessel”(26 W (pat) 93/08), avseende Barcelona-stolar
som designats av den kdnda tyska arkitekten Ludwig Mies van der Rohe. Den tyska domstolen slog fast att formen inte uppfyller
ogiltighetsgrunden avseende form som ger varan ett betydande virde, eftersom dess huvudsakliga syfte och anvandningsfunktion &r mébelns
funktion som &r avsedd for att sitta i ("sittmobel”) som utévar estetiska funktioner maste uppfylla ergonomiska krav.

28 — T-508/08, EU:T:2011:575, denna dom avsag en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans forsta 6verklagandendmnd den
10 september 2008 (mal R 497/2005-1).
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76. Av denna dom framgar att bedomningen att formen ger varan ett betydande virde inte utesluter
att andra egenskaper hos varan, sasom, vad giller hogtalare, de tekniska kvaliteterna, ocksé kan ge den
aktuella varan ett betydande virde. Med andra ord tyder redan den omsténdigheten att formgivningen,
for den aktuella varan, dr en egenskap som ar mycket viktig for konsumenten, pa att formen ger varan
ett betydande vdrde. Det saknar hérvid betydelse att konsumenten dven beaktar andra egenskaper hos
varan.” En sddan tolkning tillimpas konsekvent i harmoniseringsbyrans praxis.*

77. Enligt denna forsta uppfattning som foretrads i réttspraxis, framfor allt i réattspraxis fran de tyska
domstolarna, ska villkoret i den tredje strecksatsen enbart tillimpas i sddana situationer diar formens
estetiska vdrden &dr sa viktiga att varumirkets huvudfunktion foérlorar sin betydelse. Detta sker
emellertid ndr varans ekonomiska virde enbart grundar sig pa monstret, sdsom ndr det géller
brukskonst samt vissa samlarobjekt.

78. En sddan stdndpunkt kan ifragasittas. Det stimmer naturligtvis att formen pa konstverk, inbegripet
brukskonst, med héansyn till sin art inte &r dgnad att fylla funktionen som varumairke for verket. Den
omsténdigheten att formen uteslutande har en estetisk funktion och darfor inte fyller funktionen som
varumirke ar dock enligt min mening inte den enda situation som avses i den aktuella bestaimmelsen.
Jag har saledes svart att ansluta mig till den grundtanke som genomsyrar ovanndmnda standpunkt,
namligen att begreppet “en form som ger varan ett betydande virde” inte omfattar situationer dar
varans ekonomiska virde uteslutande ligger i dess estetiska form.

79. Med avseende pa ovanndmnda bestimmelse borde enligt min mening en tolkning i enlighet med
det allménna syftet i artikel 3.1 e i direktivet efterstriavas. Syftet med denna bestammelse ar att hindra
att varumarkesskyddet anvinds for ett annat déndamal dn det for vilket det tillerkédnts, framfor allt att
det anviands for att erhélla en illojal konkurrensfordel pa marknaden som inte &r ett resultat av
konkurrens pa grundval av varornas pris och kvalitet.

80. Syftet med registreringshindret i artikel 3.1 e tredje strecksatsen dr enligt min mening uteslutande
att hindra monopolisering av sddana yttre egenskaper hos varan som inte fyller en teknisk funktion
eller en anvandningsfunktion, men som samtidigt i vdsentlig man okar varans attraktivitet och har ett
avsevirt inflytande pa konsumenternas preferenser.

81. Vid en sadan tolkning omfattas inte konstverk eller brukskonst av tillimpningsomradet for villkoret
i tredje strecksatsen i ovanndmnda bestimmelse. Det avser alla andra bruksféremal med avseende pa
vilka formgivningen ar den enda visentliga egenskapen som &r avgorande for deras attraktionsformaga
och saledes for varans framgang pa marknaden.

82. Harvid avses inte enbart vissa kategorier av varor som i allménhet férvirvas med hansyn till den
estetiska formen, sasom ér fallet vad géller smycken samt utsmyckade bestick.

83. Ovanndamnda bestimmelse avser enligt min &sikt &ven sddana varor som i allménhet inte betraktas
som foremal som fyller en dekorativ funktion, utan sddana foremél med avseende pa vilka den estetiska
formen dr av relevant betydelse pa ett begrinsat omrade av marknaden, sasom vad giller
"designmdobler”.

29 — Se avseende artikel 7.1 e iii i forordning nr 40/94 domen Bang & Olufsen mot harmoniseringsbyran (Formen pa en hogtalare),
EU:T:2011:575, punkterna 73 och 77. Ett liknande mer extensivt synsitt som inte enbart omfattar produkter som uteslutande fyller en
dekorativ funktion finner dven stéd i doktrinen, se Folliard-Monguiral, Rogers, ovan fotnot 17, s, 175, Firth, Gredley, Maniatis, ovan fotnot
19, s. 94.

30 — Jamfor beslut fran harmoniseringsbyréns overklagandendmnd avseende formen péa stolen “Alu-Chair” som designats av de amerikanska
arkitekterna Charles och Ray Eames (beslut av den 14 december 2010 i mal R 486/2010-2) samt flaskor i form av en diamant designade av
den egyptiske designern Karim Rashid (beslut av den 23 maj 2013 i mal R 1313/2012-1), och harmoniseringsbyréns riktlinjer, del B
avdelning 4, punkt 2.5.4.
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84. Ingen koper hogtalare enbart for att stélla dem i ett horn som prydnadsforemal i hemmet. Inom ett
visst marknadssegment ér dock formen péa hogtalare utan tvekan avgorande for deras attraktivitet.

85. Vid den tolkning av bestimmelsen som jag foreslagit beaktas den omstindigheten att varan kan
fylla flera funktioner. Det rader inga tvivel om att varan utéver sin primdra anviandningsfunktion (till
exempel en hogtalare som en anordning som &r avsedd for att lyssna pa musik) dven kan tillgodose
andra behov hos konsumenten. Man kan forestélla sig att varans betydande vérde inte enbart foljer av
de egenskaper som syftar till att forverkliga dess anvdndningsfunktion, utan dven av dess estetiska
virde (hogtalaren kan till exempel dven fylla en dekorativ funktion). Den omsténdigheten att varan
utover den estetiska funktionen dven kan fylla en anvandningsfunktion borde enligt min mening inte
utgora hinder mot att tillimpa artikel 3.1 e i direktivet. Det forhaller sig enligt min mening pa sa sitt
vad giller vissa “"designvaror” vars estetiska egenskaper hos formen utgor det huvudsakliga skalet eller
i vart fall ett av de grundldggande skélen for konsumentens kopbeslut.

86. Fragan vilka faktiska omstédndigheter som ska beaktas for att visa att formen pé varan ger varan ett
"betydande virde” (fraga 2 a, c och d) bor emellertid provas separat.

87. Den hinskjutande domstolens fraga avser framfor allt huruvida det eventuellt 4r nodvandigt att
beakta hur formen uppfattas av den berérda omséttningskretsen.

88. Det ska for det forsta papekas att de registreringshinder som avses i artikel 3.1 i direktivet forenklat
kan indelas i tva grupper. For det forsta ror det sig om sadana villkor enligt vilka registreringshindret
definieras ur konsumentens perspektiv, eftersom de avser tecken som inte uppfyller villkoret avseende
igenkdnnbarhet som inte kan ge konsumenten vdgledning om varans ursprung eller kan vilseleda
konsumenten (punkterna b och g). For det andra ror det sig om saddana villkor som &ven syftar till att
skydda konkurrerande foretag eller till att behalla vissa tecken som allménna (punkterna c och e).

89. Bedomningen av huruvida kidnnetecknet uppfyller den forsta typen av villkor ska med
nodvindighet ske utifrdn hur kdnnetecknet uppfattas av den berérda omsittningskretsen.® Vad giller
den andra gruppen av villkor ska det ddremot beaktas hur kénnetecknet uppfattas i ett vidare
perspektiv. Savdl omsitttningskretsens uppfattning av kidnnetecknet som de ekonomiska foljderna av
att kdnnetecknet forbehalls ett enda foretag ska beaktas. Det ska med andra ord provas huruvida en
registrering av kdnnetecknet inte har en negativ inverkan pa mojligheten att slippa ut konkurrerande
varor pa marknaden.

90. Domstolen har med avseende pa tolkningen av en analog bestimmelse till artikel 3.1 e andra
strecksatsen i direktivet slagit fast att den uppfattning som genomsnittskonsumenten antas ha av
kénnetecknet inte dr avgorande, utan kan pa sin hojd vara en relevant omsténdighet som kan beaktas
vid den behoriga myndighetens identifiering av ett kidnneteckens visentliga sirdrag. >

91. Jag anser att ett likande resonemang dven kan foras i samband med tolkningen av artikel 3.1 e
tredje strecksatsen i direktivet.

31 — Domarna Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkterna 34 och 56, och Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyran,
C-173/04 P, EU:C:2006:20, punkterna 60-63.

32 — Se avseende artikel 7.1 e iii i forordning nr 40/94 domen Lego Juris mot harmoniseringsbyrén, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 76. Se dven
med avseende pd punkt iii i denna artikel domstolens dom Bang & Olufsen mot harmoniseringsbyrén (Formen pa en hdogtalare),
EU:T:2011:575, punkt 72.
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92. Det kan inte uteslutas att konsumentens uppfattning kan vara av storre betydelse vid tillampningen
av artikel 3.1 e tredje strecksatsen i direktivet dn vid tillimpningen av den andra strecksatsen i denna
bestimmelse. Till skillnad fran vad som géller med avseende pa en form som kravs for att uppna ett
tekniskt resultat (andra strecksatsen) ska bedémningen av huruvida en form ger varan ett betydande
virde (tredje strecksatsen), till exempel genom estetiska egenskaper hos formen, ske utifran
genomsnittskonsumentens perspektiv.

93. Sasom emellertid anforts i punkt 89 i detta forslag till avgorande &r den uppfattning som
genomsnittskonsumenten antas ha av formen inte avgérande vid bedomningen. Den utgor en av flera
objektiva faktiska omstédndigheter avsedda att visa att formens estetiska egenskaper har en sa stor
inverkan pa varans attraktivitet att konkurrensen pa den aktuella marknaden skulle stéras om den
skulle forbehallas ett enda foretag. Arten av det varuslag som det ér friga om, formens konstnirliga
viarde, dess sdrdrag i forhallande till andra grundliaggande former som forekommer pa den berdrda
marknaden, avsevdarda prisskillnader i forhallande till konkurrerande produkter med liknande
egenskaper, producentens marknadsforingsstrategi i vilken huvudsakligen varans estetiska egenskaper
framhalls utgér andra exempel pé sddana omstindigheter. *

94. Mot bakgrund av det ovan anforda ska begreppet "en form som ger varan ett betydande vérde” i
den mening som avses i artikel 3.1 e tredje strecksatsen, for att kunna besvara fraga 2 b som stillts av
den hénskjutande domstolen, enligt min mening anses avse formen vars estetiska egenskaper utgor en
av de huvudsakliga egenskaperna som dr avgorande for varans viarde pad den berérda markanden, och
samtidigt en av de faktorer som ligger till grund f6r konsumentens kopbeslut. Denna tolkning innebér
inte att varan inte kan ha andra egenskaper som &r viktiga for konsumenten.

95. Det kan med avseende pa den problemstdllning som tas upp i fragorna 2 a, 2 ¢ och 2 d dédremot
faststéllas att genomsnittskonsumentens uppfattning ar en av de omstindigheter som ska beaktas vid
bedomningen av huruvida det aktuella registreringshindret &r tillimpligt, bland annat vid sidan av
sddana omstdndigheter som arten av det varuslag som det ar fraga om, formens konstnérliga virde,
avsevdrda prisskillnader i forhallande till konkurrerande produkter, marknadsforingsstrategi i vilken
huvudsakligen varans estetiska egenskaper framhalls. Ingen av dessa omstidndigheter dr avgorande i

sig.

D - Madjligheten att tilldmpa villkoren i artikel 3.1 e forsta strecksatsen samt tredje strecksatsen i
direktivet samtidigt (tredje fragan)

96. Den hiénskjutande domstolen vill genom den tredje fragan fa klarhet i huruvida tva separata
registreringshinder som foreskrivs i artikel 3.1 e forsta strecksatsen respektive tredje strecksatsen kan
tillampas kumulativt.

97. Som framgér av begéran om forhandsavgorande ror ovannamnda fraga huruvida kdnnetecken som
bestar av en tredimensionell form med avseende pa vilken vissa egenskaper ger varan ett betydande
virde (tredje strecksatsen), och 6vriga egenskaper ar hanforliga till dess art, kan registreras.

98. Parterna i malet vid den nationella domstolen foretrader olika standpunkter med avseende pa
frégan huruvida en sidan kumulering ér tillaten.*

33 — Se, for ett liknande resonemang, de omstindigheter som beaktats av domstolen, avseende artikel 7.1 e iii i forordning nr 40/94, i domen
Bang & Olufsen mot harmoniseringsbyran (Formen pa en hogtalare), EU:T:2011:575, punkterna 74 och 75.

34 — Bolaget Hauck, polens regering och regeringen i Forenade kungariket har foreslagit att fragan ska besvaras pa sa sitt att en sadan
kumulering ér tillaten, medan 6vriga parter i malet vid den nationella domstolen utesluter en sédan mojlighet.

14 ECLILEU:C:2014:322



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT SZPUNAR — MAL C-205/13
HAUCK

99. Enligt min mening foljer svaret pa en sddan fraga i viss man av den normativa strukturen i
bestimmelsen i artikel 3.1 e i direktivet som innehaller tre alternativa villkor av vilka vart och ett i sig
utgor ett hinder for registrering. En sadan struktur forefaller i sig utesluta att bestimmelsen tillampas i
en sadan situation dér inget av de tre villkoren &r fullstindigt uppfyllt.

100. En sadan standpunkt finner &ven stod i en bokstavstolkning. Enligt bestimmelsens ordalydelse
avser vart och ett av de alternativa villkoren i artikel 3.1 e i direktivet kannetecken som "uteslutande”
bestar av de former som avses i de enskilda strecksatserna.

101. Om dédremot hénsyn ska tas till en teleologisk tolkning av bestimmelsen i artikel 3.1 e i direktivet
sd kan konstateras att enbart ett allmént syfte efterstravas med bestimmelsen. Vart och ett av de tre
villkor som anges i de enskilda strecksatserna syftar till att hindra att en sadan situation uppstar dar
ensamritt till kinnetecknet skulle leda till en monopolisering av vdsentliga egenskaper hos varan som
aterspeglas i dess form.

102. Den av mig foreslagna tolkningen av artikel 3.1 e innebar att tillimpningen av kriteriet i den
forsta strecksatsen i denna bestdmmelse inte utesluter att varan kan ha olika former och
tillampningen av kriteriet i tredje strecksatsen utesluter inte att varan utover en estetisk funktion éven
kan fylla andra funktioner som &r av lika stor betydelse for konsumenten.

103. Mot bakgrund av en siddan tolkning av artikel 3.1 e i direktivet &r det enligt min mening inte
nodvandigt att tillimpa villkoren samtidigt for att uppné det mal som efterstrdvas med bestaimmelsen.

104. For det fall att den nationella domstolen i forevarande fall anser att formen pa Tripp Trapp-stolen
ger den ett betydande virde i den mening som avses i artikel 3.1 e tredje strecksatsen i direktivet, det
vill sdga i dess helhet uppfyller forutsittningarna for tillimpning av detta villkor, sa saknar det
betydelse om formen &dven sdkerstiller andra egenskaper, saisom sdkerhet eller ergonomiska krav som
déarutover skulle kunna beaktas i forhéallande till villkoret i artikel 3.1 e forsta strecksatsen i direktivet.

105. Det forslag till tolkning av artikel 3.1 e i direktivet som anges ovan utesluter inte heller en
parallell analys av samma omstdndigheter for att faststdlla om de uppfyller ett eller flera villkor som
avses i de enskilda strecksatserna. Registrering kan enbart vigras eller ogiltigforklaras under
forutsattning att i vart fall ett av dessa villkor har uppfyllts i dess helhet.

106. Slutligen vill jag emellertid framféra en invindning mot ett sadant forslag till tolkning av
bestimmelsen.

107. Det ska anmirkas att det borde vara tillatet att tillimpa villkoren i artikel 3.1 e i direktivet
samtidigt ndr det géller kdnnetecken som av konsumenterna enbart uppfattas som flera olika slags
former. Vad som avses dr kdnnetecken som bestir av flera enskilda foremal, sasom till exempel
kidnnetecken som avspeglar bensinmackars utformning eller inredningen i en detaljshandelsaffir,* det
vill sdga som inte aterger varans form utan utgoér en materiell avspegling av de omsténdigheter under
vilka tjansten tillhandahalls.

108. I den man denna typ av “kollektiva” kidnnetecken anses kunna fylla en varumérkesfunktion ska
enligt min mening &ven frigan behandlas huruvida en kumulering av kriterier kan ske vid en

tillampning av artikel 3.1 e i direktivet.

109. Denna fraga gar emellertid utéver malets tillimpningsomréde.

35 — Se avseende inredningen i en affir dom fran franska Cour de cassation (kassationsdomstol) av den 11 januari 2000 i mal nr 97-19.604, samt
det vid EU-domstolen anhdngiggjorda malet Apple (C-421/13).
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110. Mot bakgrund av det ovan anforda ska den tredje fragan enligt min mening besvaras pa sa sitt att
ett och samma kénnetecken kan beddmas savil utifran villkoret i artikel 3.1 e forsta strecksatsen som
vilkoret i artikel 3.1 e tredje strecksatsen, medan en grund for registreringshinder eller
ogiltigforklaring av kdnnetecknet endast foreligger nér i vart fall ett av dessa villkor har uppfyllts fullt
ut.

VI — Forslag till avgorande

111. Mot denna bakgrund foreslar jag att domstolen ska besvara de tolkningsfragor som har stéllts av
Hoge Raad der Nederlanden pa foljande sitt:

1.  Begreppet en form “som foljer av varans art” i den mening som avses i artikel 3.1 e forsta
strecksatsen i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumaérkeslagar avser den form vars samtliga vasentliga egenskaper féljer av
varans art, varvid den omsténdigheten att varan dven kan ha en annan alternativ form saknar
betydelse.

2. Begreppet en form “som ger varan ett betydande virde” i den mening som avses i artikel 3.1 e
tredje strecksatsen i direktivet avser formen vars estetiska egenskaper utgér en av de
huvudsakliga egenskaperna som ar avgorande for varans varde pa den berérda markanden, och
samtidigt en av de faktorer som ligger till grund for konsumentens kopbeslut. Denna tolkning
innebdr inte att varan inte kan ha andra egenskaper som ér viktiga for konsumenten.

Genomsnittskonsumentens uppfattning dr en av de omstindigheter som ska beaktas vid
bedomningen av huruvida det aktuella registreringshindret ar tillimpligt, bland annat vid sidan
av sadana omstandigheter som arten av det varuslag som det ar fraga om, formens konstnarliga
virde,  avseviarda  prisskillnader i  forhallande  till = konkurrerande  produkter,
marknadsforingsstrategi i vilken huvudsakligen varans estetiska egenskaper framhalls. Ingen av
dessa omsténdigheter ar avgorande i sig.

3. Ett och samma kdnnetecken kan savil bedomas utifran villkoren i artikel 3.1 forsta och tredje
strecksatsen i direktivet, medan en grund for registreringshinder eller ogiltigforklaring av
kénnetecknet endast foreligger nér forutsittningarna for att tillimpa i vart fall ett av dessa
villkor ar helt uppfyllda.
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