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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen)

den 10 juli 2014 *

"Begdran om férhandsavgorande — Varumirken — Direktiv 2008/95/EG — Artiklarna 2 och 3 —
Tecken som kan utgora varumirken — Sarskiljningsformaga — Atergivande, i form av en ritning, av
inredningen i en flaggskeppsbutik (flagship store) — Registrering som varumairke for 'tjanster’ som ror
varor som salufors i en sadan butik”

I mal C-421/13,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av
Bundespatentgericht (Tyskland) genom beslut av den 8 maj 2013, som inkom till domstolen den
24 juli 2013, i malet

Apple Inc.

mot

Deutsches Patent- und Markenamt,

meddelar

DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden M. Ilesi¢ (referent) samt domarna C.G. Fernlund, A.O Caoimh,
C. Toader och E. Jarasianas,

generaladvokat: M. Wathelet,

justitiesekreterare: handlaggaren K. Malacek,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 30 april 2014,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Apple Inc,, genom V. Schmitz-Fohrmann och A. Ruge, Rechtsanwilte,

— Frankrikes regering, genom D. Colas och F.-X. Bréchot, bada i egenskap av ombud,
— Dolens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom F.W. Bulst och E. Montaguti, bada i egenskap av ombud,

* Rattegangssprak: tyska.
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med hénsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgora malet utan forslag till
avgorande,

foljande

Dom
Begédran om forhandsavgorande avser tolkningen av artiklarna 2 och 3 i Europaparlamentets och radets
direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar
(EUT L 299, s. 25, och rittelse i EUT L 11, 2009, s. 86).
Begiran har framstéllts i ett mal mellan Apple Inc. (nedan kallat Apple) och Deutsches Patent- und

Markenamt (den tyska patent- och varumérkesmyndigheten) (nedan kallat DPMA), angdende DPMA:s
beslut att avsla en ansokan om varumaérkesregistrering.

Tillampliga bestimmelser

Unionsrdtt

I artikel 2 i direktiv 2008/95 stadgas foljande:

"Ett varumirke kan utgoras av alla tecken som kan aterges grafiskt, sdrskilt ord, inbegripet
personnamn, figurer, bokstéver, siffror, formen pa en vara eller dess forpackning, forutsatt att tecknen
i fraga kan sarskilja ett foretags varor eller tjanster fran andra foretags.”

I artikel 3.1 i direktivet foreskrivs foljande:

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

b) Varumirken som saknar sarskiljningsformaga.

¢) Varumirken som endast bestir av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller
tjidnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvéndning, véirde, geografiska ursprung, tiden for
deras framstillande eller andra egenskaper hos varorna eller tjansterna.

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

e) Tecken som endast bestir av
i) en form som foljer av varans art,

ii) en form pa en vara som krdvs for att uppna ett tekniskt resultat,

ili) en form som ger varan ett betydande virde.

2 ECLIL:EU:C:2014:2070



5

DOM AV DEN 10.7.2014 — MAL C-421/13
APPLE

Lydelsen i artiklarna 2 och 3 i direktiv 2008/95 motsvarar den i artiklarna 2 och 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 specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178), som
upphéivdes och ersattes av direktiv 2008/95 den 28 november 2008.

Tysk rdtt

Lydelsen i 3 § stycke 1 i lagen om skydd for varumérken och andra kénnetecken (Gesetz tiber den
Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) av den 25 oktober 1994 (BGBL. 1994 I, s. 3082)
(nedan kallad MarkenG), motsvarar i stora delar den i artikel 2 i direktiv 2008/95. 1 3 § stycke 2
MarkenG foreskrivs foljande:

"Fran varumérkesskydd undantas tecken som endast bestar av en form som
1. foljer av varans art,

2. krévs for att uppna ett tekniskt resultat, eller

3. ger varan ett betydande virde.”

I 8 § MarkenG anges f6ljande:

”1) Varumairken som kan skyddas i den mening som avses i 3 § men som inte kan &aterges grafiskt, far
inte registreras.

2) Varumairken fir inte registreras
1. om de saknar sirskiljningsformaga med avseende pa varorna eller tjénsterna,

2. om det endast bestir av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjénsternas
art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvdndning, véirde, geografiska ursprung, tiden for deras
framstéllande eller andra egenskaper hos varorna eller tjansterna.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Den 10 november 2010 fick Apple, av United States Patent and Trademark Office (Forenta staternas
patent- och varumirkesmyndighet), bifall pa sin ansékan om registrering av ett tredimensionellt
varumirke bestdende av ett atergivande, i form av en flerfirgad (bland annat metallgrd och ljusbrun)
ritning, av sina flaggskeppsbutiker ("flagship stores”), for tjanster i klass 35 i Nicedverenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjénster vid varumairkesregistrering, antagen under den
diplomatiska konferensen i Nice den 15 juni 1957, senast reviderad i Geneve den 13 maj 1977 och
dndrad den 28 september 1979 (Forenta nationernas traktatsamling, volym 1154, nr 1-18200, s. 89)
(nedan kallad Niceoverenskommelsen), ndrmare bestamt for “detaljhandelstjanster avseende datorer,
programvara, kringutrustning for datorer, mobiltelefoner, hemelektronik och tillbehor dartill samt
demonstration av relaterade produkter”.
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Namnda atergivning, som Apple beskriver som ”en detaljhandelsbutiks unika formgivning och
utformning”, ar den f6ljande:

L -
[

Apple lamnade dérefter in ansokningar i syfte att utvidga skyddet for detta varumairke internationellt i
enlighet med Madridoverenskommelsen om internationell registrering av varumérken av den
14 april 1891, senast reviderad och dndrad den 28 september 1979 (Forenta nationernas
traktatsamling, volym 828, nr 1-11852, s. 390). Denna utvidgning godkéndes i vissa stater men inte i
andra.

Den 24 januari 2013 beslutade DPMA att registreringen av detta internationella tredimensionella
varumirke (IR 1060321) inte skulle gilla i Tyskland. I skélen till beslutet anférde DPMA f6ljande.
Atergivandet av lokaler avsedda for forsiljning av ett foretags produkter utgoér inte nagot annat dn
atergivandet av en visentlig aspekt av det foretagets tillhandahallande av handelstjanster. En
konsument kan visserligen forstd inredningen i en sadan forsdljningslokal som en upplysning om
varornas kvalitet och prisklass, men inte som en upplysning om varornas kommersiella ursprung.
Dessutom skiljer sig den nu avbildade forsdljningslokalen inte tillrackligt frén andra
elektronikhandlares butiker.

Apple 6verklagade DPMA:s beslut till Bundespatentgericht.

Bundespatentgericht anser att den inredning som avbildas i det ovan i punkt 9 atergivna
tredimensionella varumérket uppvisar vissa sirdrag som gor att den skiljer sig fran den géngse
inredningen i forsdljningslokaler inom denna bransch.

Med hénvisning till att malet ger upphov till grundldggande fragor inom varumairkesritten, har
Bundespatentgericht beslutat att vilandeférklara malet och stilla foljande tolkningsfragor till

domstolen:

”1) Ska artikel 2 i [direktiv 2008/95] tolkas s&, att mojligheten att skydda ’en varas férpackning’ dven
omfattar en utstyrsel som forkroppsligar en tjénst?

2) Ska artiklarna 2 och 3.1 i [direktiv 2008/95] tolkas sa, att det dr mojligt att sisom varumérke
registrera ett tecken som &terger en utstyrsel som forkroppsligar en tjanst?
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3) Ska artikel 2 i [direktiv 2008/95] tolkas s&, att kravet pa att varumaérket ska kunna aterges grafiskt
ar uppfyllt enbart genom en ritning, eller med kompletteringar som till exempel en beskrivning av
utstyrseln eller absoluta uppgifter om storleken i meter eller relativa uppgifter om storleken med
angivande av proportionerna?

4) Ska artikel 2 i direktivet tolkas sa, att skyddet for ett varumérke avseende tillhandahéllande av
detaljhandelstjénster dven omfattar varor som detaljhandlaren sjalv producerar?”

Provning av tolkningsfragorna

Den forsta, den andra och den tredje fragan

Domstolen pépekar inledningsvis att uttrycket "en utstyrsel som forkroppsligar en tjanst” i de tva forsta
fragorna, sasom framgar av beslutet om hanskjutande, rér den omstindigheten att Apple ansokt om
varumairkesregistrering av ett tecken som bestir av en atergivning av dess flaggskeppsbutiker for
tjidnster som, enligt Apple, omfattas av klass 35 i Nicedverenskommelsen, och som bestar i olika
prestationer som é&r avsedda att fa konsumenterna att kopa bolagets varor.

Den hénskjutande domstolen vill alltsa med sina forsta tre fragor, som ska besvaras tillsammans, fa
klarhet i huruvida artiklarna 2 och 3 i direktiv 2008/95 ska tolkas pa sa sitt att atergivandet av en
forsdljningslokal, i form av en enkel ritning utan nagra upplysningar om vare sig storlek eller
proportioner, kan registreras som varumirke for tjanster som bestar i olika prestationer som &r
avsedda att fa konsumenterna att kopa varumirkessokandens varor, och, om sa dr fallet, huruvida en
sadan "utstyrsel som forkroppsligar en tjanst’kan likstéllas med en "férpackning”.

Domstolen erinrar hédrvid om att det foljer av artikel 2 i direktiv 2008/95 att det som en
registreringsansokan avser maste uppfylla tre krav for att kunna utgora ett varumérke. For det forsta
ska det som avses med ansokan utgora ett tecken. For det andra maste detta tecken kunna aterges
grafiskt. For det tredje ska tecknet vara dgnat att sdrskilja ett foretags varor eller tjanster fran andra
foretags (se, avseende artikel 2 i direktiv 89/104, domarna Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244,
punkt 23; Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punkt 22, och Dyson, C-321/03,
EU:C:2007:51, punkt 28).

Det framgar otvetydigt av lydelsen i artikel 2 i direktiv 2008/95 att ritningar omfattas av den kategori
tecken som kan aterges grafiskt.

Av detta foljer att ett sadant atergivande som det i det nationella malet, som med hjilp av en
sammanhédngande helhet av linjer, konturer och former askadliggér en butiksinredning, kan utgora ett
varumairke, forutsatt att det ar dgnat att sdrskilja ett foretags varor eller tjanster fran ett annat foretags.
Ett sadant atergivande uppfyller foljaktligen det forsta och det andra av de villkor som redovisas ovan i
punkt 17, och det dr inte nodvéndigt att vare sig fista avseende vid att ritningen saknar uppgifter om
den avbildade butikens storlek och proportioner, eller att undersoka huruvida en siddan ritning, i
egenskap av ”utstyrsel som forkroppsligar en tjanst”, ocksa kan likstéllas med en "forpackning” i den
mening som avses i artikel 2 i direktiv 2008/95.

Ett atergivande, i form av en ritning, av en butiksinredning kan ocksa vara dgnad att sdrskilja ett
foretags varor eller tjanster fran ett annat foretags och saledes uppfylla det tredje villkoret som
redovisas ovan i punkt 17. I detta avseende konstaterar domstolen enbart att det inte kan uteslutas att
en butiksinredning som askadliggoérs genom ett sadant tecken kan tjina som upplysning om att de
varor och tjanster som registreringsansokan avser kommer fran ett visst foretag. I likhet med vad den
franska regeringen och kommissionen har gjort gillande, kan sa vara fallet ndr den avbildade
inredningen i betydande mén avviker fran normen eller fran vad som é&r sedvanligt i branschen (se,
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analogt, vad giller tecken som utgdrs av en varas utseende, domarna Storck/harmoniseringsbyran,
C-25/05 P, EU:C:2006:422, punkt 28, och Vuitton Malletier/harmoniseringsbyran C-97/12 P,
EU:C:2014:324, punkt 52).

Den omstdndigheten att ett tecken allmént sett dr dgnat att utgora ett varumadrke, i den mening som
avses 1 artikel 2 i direktiv 2008/95, medfér emellertid inte att tecknet nodvandigtvis har
sdrskiljningsformaga, i den mening som avses i artikel 3.1 b i detta direktiv, i forhallande till de varor
eller tjanster som registreringsansokan avser (se, vad géller artiklarna 4 och 7 i radets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), vars innehall motsvarar innehallet i artiklarna 2 och 3 i
direktiv 2008/95, domarna Henkel/harmoniseringsbyran, C-456/01 P och C-457/01 P, EU:C:2004:258,
punkt 32, och harmoniseringsbyran/BORCO-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, EU:C:2010:508,
punkt 29).

Ett varumérkes sdrskiljningsformaga ska bedomas konkret dels utifran de varor eller tjanster som
registreringsansokan avser, dels utifran hur omsédttningskretsen, som ska anses bestd av en normalt
informerad och skiligen uppmirksam och medveten genomsnittskonsument av dessa varor eller
tjanster, uppfattar varumirket (se, bland annat, domarna Linde m.fl, C-53/01-C-55/01,
EU:C:2003:206, punkt 41; Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkt 34, och
harmoniseringsbyran/BORCO-Marken-Import Matthiesen, EU:C:2010:508, punkterna 32 och 35).

Det ér ocksa genom en konkret bedomning som den behoriga myndigheten ska avgora huruvida
tecknet &r eller inte ar beskrivande for varors eller tjansters egenskaper i den mening som avses i
artikel 3.1 c i direktiv 2008/95, eller omfattas av nagot annat av de registreringshinder som ocksa
anges i namnda artikel 3 (dom Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, punkterna 31 och 32).

Med undantag for artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 — som enbart avser tecken bestdende av en form for
vilka registrering har sokts for en vara och som darfor inte ar relevant for utgangen av det nationella
malet — ndmner bestimmelserna i artikel 3.1, saisom dem i artikel 3.1 b och ¢, inte uttryckligen nagra
specifika kategorier av tecken (se, for ett liknande resonemang, dom Linde m.fl, EU:C:2003:206,
punkterna 42 och 43). Av detta foljer att de bedomningskriterier som den behoriga myndigheten ska
folja vid tillaimpningen av de sistnimnda bestimmelserna pa ett tecken som bestar av en ritning av en
butiksinredning inte skiljer sig fran de kriterier som anviands for andra typer av tecken.

Domstolen 6vergar slutligen till att prova en annan fraga av vésentlig betydelse for utgangen av det
nationella malet, som — efter att domstolen stillt en fraga for muntligt besvarande — diskuterades
under forhandlingen, namligen huruvida prestationer som &r avsedda att fa konsumenterna att kopa
varumirkessokandens produkter kan utgora “tjanster”, i den mening som avses i artikel 2 i
direktiv 2008/95, for vilka ett sadant tecken som det i det nationella malet kan registreras som
varumirke. Enligt Apple ska denna fraga besvaras jakande och bolaget har hérvid hanvisat till den
atskillnad som domstolen redan har gjort mellan & ena sidan forsiljning av varor och & andra sidan
prestationer, som omfattas av begreppet “tjanster”, med syfte att astadkomma ndmnda forséljning
(dom Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte, C-418/02, EU:C:2005:425, punkterna 34 och 35).
Kommissionen anser for sin del att denna réttspraxis inte kan o6verforas pa en sadan situation som
den i det nationella malet, ddr dessa prestationer enbart har till syfte att fa konsumenterna att kopa
varumérkessokandens egna varor.

I detta avseende finner domstolen att om inget av de registeringshinder som anges i direktiv 2008/95
utesluter registrering, fir ett tecken som aterger inredningen i flaggskeppsbutiker som tillhor en
tillverkare av varor registreras inte bara for ndimnda varor, utan dven for prestationer som omfattas av
en av tjansteklasserna i Nice6verenskommelsen, nédr dessa prestationer inte utgor en del av utbjudandet
till forséljning av dessa varor. Vissa prestationer, saisom dem som ndmns i Apples ansokan och som
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bolaget redogjort ndrmare for under férhandlingen, vilka bestér i att i dessa butiker demonstrera de déar
utstéllda varorna i form av seminarier, kan i sig utgora prestationer mot erséttning vilka omfattas av
begreppet "tjanst”.

Mot bakgrund av det ovanstiende ska den forsta, den andra och den tredje fragan besvaras enligt
foljande. Artiklarna 2 och 3 i direktiv 2008/95 ska tolkas pa sa sdtt att atergivandet av inredningen i
en forséljningslokal for varor, i form av en enkel ritning utan uppgifter om vare sig storlek eller
proportioner, kan registreras som varumaérke for tjanster bestdende i prestationer som ror dessa varor,
men som inte utgor en del av utbjudandet till forséljning av dem. Detta giller under forutsittning att
atergivandet dr dgnat att sarskilja varumarkessokandens tjdnster fran andra foretags och att inget av de
registreringshinder som anges i direktiv 2008/95 utesluter registrering.

Den fjérde fragan

Som framgar av punkterna 26 och 27 i denna dom utesluter inte direktiv 2008/95 registrering av ett
varumadrke for tjanster som ror varumarkessokandens produkter.

Fragan om vilken rickvidd det skydd som ett sadant varumérke ger har daremot, i likhet med vad
Apple och kommissionen har gjort gillande, inget som helst samband med saken i det nationella
malet, eftersom detta uteslutande avser DPMA:s beslut att avsla Apples ansokan om registrering som
varumérke av det tecken som aterges ovan i punkt 9.

I enlighet med domstolens fasta praxis, enligt vilken begdran om forhandsavgorande fran en nationell
domstol ska avvisas da det dr uppenbart att den begirda tolkningen av unionsrétten inte har nagot
samband med de verkliga omstédndigheterna eller saken i det nationella malet (se, bland annat,
domarna Cipolla m.fl., C-94/04 och C-202/04, EU:C:2006:758, punkt 25, och Jakubowska, C-225/09,
EU:C:2010:729, punkt 28), ska den fjarde fragan avvisas.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den hénskjutande domstolen att besluta om rattegangskostnaderna. De
kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra dn ndmnda parter har haft ar inte
ersattningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) foljande:

Artiklarna 2 och 3 i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar ska tolkas pa sa sitt att atergivandet av
inredningen i en forsiljningslokal, i form av en enkel ritning utan uppgifter om vare sig storlek
eller proportioner, for varor kan registreras som varumirke for tjanster bestiende i prestationer
som ror dessa varor, men som inte utgor en del av utbjudandet till forsiljning av dem. Detta
giller under forutsittning att atergivandet dr dgnat att sirskilja varumirkessokandens tjanster
fran andra foretags och att inget av de registreringshinder som anges i direktiv 2008/95 utesluter
registrering.

Underskrifter
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