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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
MACIE] SZPUNAR
foredraget den 22 juni 2017'

Mal C-163/16

Christian Louboutin,
Christian Louboutin SAS
mot
Van Haren Schoenen BV

(begdran om forhandsavgorande fran Rechtbank Den Haag (domstolen i Haag, Nederlanderna))

"Begédran om forhandsavgorande — Varumirken — Direktiv 2008/95/EG — Absoluta registreringshinder
eller ogiltighetsgrunder — Grunder som 4ar tillaimpliga pa kidnnetecken som utgors av varans form —
Artikel 3.1 e iii — Kénnetecken som endast bestar av formen, vilken ger varan ett betydande virde —

Tillimpningsomrade — Begreppet varans form — Varumirke som bestar av rod firg som anbringats pé

sulan till en hogklackad sko”

Inledning

1. Forevarande mal om forhandsavgorande ger domstolen mojlighet att precisera tillimpningsomradet
for absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder betréffande sa kallat funktionella kdnnetecken
som avses i artikel 3.1 e i direktiv 2008/95/EG.*

2. Tillimpningen av de grunderna &r begrénsad till kinnetecken som endast bestar av "varans form”.
Det begreppet ska saledes preciseras med avseende pa det Beneluxvarumirke som tillhor den franske
modeskaparen Christian Louboutin och som bestar av rod firg som anbringats pa sulan till en
hogklackad sko.

3. Begiran har framstillts i ett mal om intrang mellan Christian Louboutin och Christian Louboutin
SAS (nedan tillsammans kallade Louboutin) & ena sidan och Van Haren Schoenen BV (nedan kallade
Van Haren) & andra sidan. Malet ror det sistndmnda bolagets saluforing av skor med roda sulor som
medfor intrang i Louboutins varumaérke.

1 Originalsprak: franska.

2 Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar
(EUT L 299, 2008, s. 25).
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Tillaimpliga bestimmelser

Unionsrdtt

4. 1 artikel 3 i direktiv 2008/95, som har rubriken ”Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”,
foreskrivs foljande:

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

e) Tecken som endast bestir av
i) en form som foljer av varans art,
ii) en form pa en vara som krévs for att uppna ett tekniskt resultat,

iii) en form som ger varan ett betydande virde.

5. Direktiv 2008/95 kommer att ersittas med direktiv (EU) 2015/2436° for vilket tidsfristen for
inforlivande ar den 14 januari 2019. Artikel 4.1 e iii) i direktiv 2015/2436 avser kénnetecken som

endast bestdr av "en varas form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande vérde”.*

Beneluxkonventionen

6. I Nederlinderna regleras varumérkesrdtten i Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter
(varumirken, monster eller modeller), som undertecknades i Haag den 25 februari 2005 av
Konungariket Belgien, Storhertigdomet Luxemburg och Konungariket Nederlénderna (nedan kallad
Beneluxkonventionen).

7.1 artikel 2.1 i Beneluxkonventionen, som har rubriken “Kénnetecken som kan utgora ett
Beneluxvarumairke”, foreskrivs foljande: “Kannetecken som endast bestar av en form som foljer av
varans art, som ger varan ett betydande virde, eller som dr nodvandiga for att uppna ett tekniskt
resultat kan inte betraktas som varuméarken”.

8. Av beslutet om hédnskjutande framgér att Beneluxkonventionen &nnu inte har andrats for att
inforliva direktiv 2015/2436.

Malet vid den nationella domstolen

9. Christian Louboutin &r formgivare och utformar bland annat hogklackade damskor. Dessa skor ar
specifika i det avseendet att sulans yttersida systematiskt ar rod.

3 Europaparlamentets och radets direktiv av den 16 december 2015 for tillndrmning av medlemsstaternas varumairkeslagstiftning (EUT L 336,
2015, s. 1).

4 En identisk bestimmelse aterfinns i artikel 7.1 e i radets férordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken
(EUT L 78, 2009, s. 1), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rédets forordning (EU) 2015/2424 av den 16 december2015 (EUT L 341,
2015, s. 21).
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10. Den 28 december 2009 ansokte Louboutin om ett varumirke, vilket den 6 januari 2010
registrerades som Beneluxvarumairke nr 0874489 (nedan kallat det omtvistade varumaérket) for varor i
klass 25, det vill sdga for "skor (utom ortopediska skor)”. Registreringen dndrades den 10 april 2013 pa
sa sdtt att varorna begréansades till "hogklackade skor (utom ortopediska skor)”.

11. Varumarket beskrivs pa foljande satt: "Varumarket bestar av rod farg (Pantone 18 1663TP), som
anbringats pd sulan till en sko som den avbildade (skons form ér inte en del av varumirket, utan
syftar till att visa varumairkets placering).” Varumairket aterges nedan.

12. Van Haren bedriver detaljhandel med skor i Nederlinderna. Under ar 2012 salde Van Haren
hogklackade damskor vars sula fargats rod.

13. Louboutin vickte talanvid Rechtbank Den Haag (domstol i Haag, Nederldnderna) for att denna
skulle sla fast att Van Haren hade gjort intrang.

14. Van Haren invinde mot den tredskodomen i enlighet med artikel 2.1.2 i Beneluxkonventionen och
aberopade att det omtvistade varumairket var ogiltigt.

15. I beslutet om hinskjutande angav Rechtbank Den Haag (domstolen i Haag) att Van Harens forsvar
bestod i att hdvda att det omtvistade varumairket i realiteten &r ett tvadimensionellt varumairke,
namligen firgen rott som, nir den anbringas pa skosulor, motsvarar skornas form och ger dem ett

betydande virde.

16. Den hénskjutande domstolen anser att det aktuella varumaérket inte endast ar ett tvadimensionellt
varumirke, eftersom det dr oskiljaktigt forenat med en skosula. Den hénskjutande domstolen har
anmarkt att det visserligen framgar att det omtvistade varumérket motsvarar en del av en vara, men
att det inte dr uppenbart att begreppet form i den mening som avses i artikel 3.1 e iii) i
direktiv 2008/95 ska vara begrénsat till en varas tredimensionella egenskaper, sdsom varans konturer,
dimensioner och volym, men inte dess firg

17. Om det skulle anses att begreppet form inte omfattar en varas farger, skulle de registreringshinder
som avses i ovanndmnda artikel 3.1 e vara otillimpliga enligt den hénskjutande domstolen, ddrigenom
att nagon skulle kunna fa ett evigt skydd for varumérken som inbegriper en firg som f6ljer av en
funktion hos varan, till exempel reflekterande skyddsklader eller flaskor som forsetts med en isolerande
forpackning.
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Tolkningsfragan och forfarandet vid domstolen

18. Mot denna bakgrund beslutade Rechtbank Den Haag (domstolen i Haag) att vilandeforklara malet
och att stdlla foljande fraga till domstolen:

”Ar begreppet form i den mening som avses i artikel 3.1 e iii) i direktiv [2008/95] begrinsat till de
tredimensionella egenskaperna hos varan, sdsom varans (tredimensionellt uttryckta) konturer,
dimensioner och volym, eller omfattas dven andra (icke-tredimensionella) egenskaper hos varan sdsom
farg?”

19. Begdran om forhandsavgorande inkom till domstolens kansli den 21 mars 2016. Skriftliga yttranden
har inkommit till domstolen fran parterna i det nationella malet samt fran den tyska regeringen, den
ungerska regeringen, den portugisiska regeringen, den finska regeringen och Europeiska
kommissionen. Parterna i det nationella malet samt den tyska regeringen och kommissionen var
narvarande vid forhandlingen som dgde rum den 6 april 2017.

Bedomning

Inledande synpunkter

20. Systemet for skydd av varumérken utgor for det forsta en oundgénglig faktor i konkurrenssystemet
som unionsrétten syftar till att sla fast och vidmakthalla. Ett registrerat varumaérke ger a andra sidan
innehavaren en ensamritt avseende vissa varor eller tjdnster som gor det mojligt for denne att utan
tidsbegransning ensam utnyttja det kinnetecken som registrerats som varumirke.”

21. De bada overvigandena stér i allménhet inte i strid med varandra, men det forhaller sig annorlunda
ndr kinnetecknen flyter ihop med varans utseende. Att ett siadant kidnnetecken registreras som
varumirke kan nidmligen inskrianka mojligheterna att féra ut konkurrerande varor pd marknaden.®

22. Den premissen ligger till grund for den sdrskilda bestammelsen i artikel 3.1 e i direktiv 2008/95
som dr tillamplig pa kdnnetecken som utgors av varans form.

23. Jag noterar att dessa 6verviganden i tillimpliga delar dven é&r tillaimpliga p& andra kdnnetecken som
forestiller en sida av den vara som avses med registreringsansokan.

24. Domstolen har saledes angett att kidnnetecken som utgors av firg i sig, i princip ger upphov till
samma inviandningar i frdga om risken for att en monopolsituation uppkommer. Att ett sarskilt
synsitt dr nédvindigt medgavs hirvid i domen Libertel.”

25. Bada kategorierna av kdnnetecken, det vill sdga de som utgors av formen pa en vara respektive de
som utgors av en firg i sig, omfattas av sérskilda bestimmelser inom systemet for direktiv 2008/95,
vilket domstolen tolkat. Svaret pd den fraga som den hénskjutande domstolen har stdllt forutsétter
saledes att det omtvistade varumaérket i forvig kvalificeras med avseende pa de bada kategorierna.

5 Se dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkterna 48 och 49).
6 Se mitt forslag till avgorande i mél Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, punkterna 31-33).
7 Se dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkterna 60—65).
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26. Mer allmidnt utvisar forevarande mal att oOverviganden betréiffande risken for att en
monopolsituation uppkommer i fraga om den aktuella varans viasentliga egenskaper kan tillimpas pa
andra slags varumirken, som till exempel positionsmirken® eller rorelsemirken® samt potentiellt pa
ljudmaérken, luktméarken eller smakmérken — vilka dven de kan flyta samman med en aspekt av den
aktuella varan. Oberoende av hur sadana varumdrken kvalificeras ar det vésentligt att intresset av att
bibehalla vissa kdnnetecken som allmanna kan beaktas niar de prévas infor en registrering.

27. Domstolen kan hirvid vilja olika tolkningar. Dels kan artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 tolkas
extensivt, sdisom jag kommer att foresla nedan. Dels kan domstolen medge mdjligheten att beakta
frihallningsbehovet for vissa kdnnetecken i samband med provningen av ett kénneteckens
sarskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktiv 2008/95. Dérmed avses samtliga
kdnnetecken som kan forvixlas med en aspekt av den aktuella varan, eller andra
kidnneteckenskategorier som har en begransad tillganglighet. "

Bedomningen av hur det omtvistade varumdrket ska kvalificeras

28. Jag anser att utgangspunkten for beddomningen av begiran om forhandsavgorande &r hur det
omtvistade varumairket ska kvalificeras med avseende pa a ena sidan den kianneteckenskategori som
avses i artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 och & andra sidan den kénneteckenskategori som avses i domen
Libertel. "

29. Den hinskjutande domstolen har slagit fast att det omtvistade varumairket, som bestér av fargen
rott pa en skosula, forvixlas med en aspekt av den aktuella varan. Den édr diremot tveksam till om
den aspekten ska anses var héanforlig till varans "form”.

30. Parterna vid den nationella domstolen och de fyra medlemsstater som intervenerat i malet har
olika instdllning i fragan. Louboutin har gjort géllande bland annat att begreppet kdnnetecken som
utgdrs “uteslutande” av varans form inte omfattar positionsvarumirken, saisom bolagets varumaérke i
form av en rod sula. De utgors inte av en modell av varan, utan kan anbringas pa olika modeller av
varan. Van Haren har daremot hdvdat att firgen kan anses utgora en integrerad del av varans form,
sasom i fridga om det omtvistade varumérket. Kommissionen har anfort att det inte dr uteslutet att ett
kdannetecken som utgors av varans form &ven kan ha en firg, men att firgen i sig i det aktuella
sammanhanget uppfattas som en omstindighet som ér sjéilvstindig fran varan och darfér oberoende
av varans form. Kommissionen har saledes anfort att dess anmarkningar avser en firg som sadan.

31. I det har avseendet utgor kvalificeringen av det omtvistade varumairket en beddmning av de
faktiska omstdndigheterna som det i férevarande mal ankommer pa den hédnskjutande domstolen att
gora. Detta hindrar inte att domstolen lamnar uppgifter som kan végleda den hénskjutande domstolen
ndr den gor sin beddmning.

8 Det klassiska exemplet dr den dekorativa sommen pa bakfickan pa jeans. Se handlingen SCT 16/2 fran det sextonde métet med WIPOs stédndiga
kommitté for rittigheter avseende varumirken, monster, modeller och geografiska beteckningar avseende nya typer av varumarken (tillganglig
pa http://www.wipo.int/policy/fr/sct/).

9 Se till exempel Europeiska unionens immaterialrattsmyndighets (EUIPO) stindiga overklagandendmnd av den 23 september 2003
(R 772/2001-1) angdende registrering av ett EU-varumirke som utgors av bildorrars rorelse.

10 Se forslag till ett sddant synsitt i doktrinen, Kur, A., Senftleben, M., European Trade Mark Law, Oxford University Press 2017, s. 115, och
Tischner, A., Kumulatywna ochrona wzornictwa przemyslowego w prawie wlasnosci intelektualnej (Monsterskyddet i immaterialratten),
Warszawa, 2015, s. 346.

11 Se dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).
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32. Aven om parterna har beskrivit det aktuella varumirket som ett ”positionsvarumirke”, fists i
direktiv 2008/95 och i domstolens praxis inte nagra rattsliga konsekvenser vid en sadan kvalificering.
Kvalificeringen som positionsvarumirke hindrar inte i sig att varans form kan anses utgéra samma
varumirke. Den kategorin omfattar namligen &ven kénnetecken som forestiller en del eller en
bestandsdel av den aktuella varan.

33. Jag anser darfor att det ankommer pa den hianskjutande domstolen att avgéra huruvida det i
forevarande mal ar fraga om ett fairgmarke i sig, eller om ett varumirke som utgors av varans form,
for vilket skydd aven sokts for en firg.

34. Vid den bedomningen bor den hianskjutande domstolen gora en helhetsbedomning, med beaktande
av den grafiska framstéllningen och eventuella beskrivningar som ingetts ndr ansokan om registrering
gavs in. Den bor dven beakta eventuella 6vriga omstindigheter som dr anvdndbara for att identifiera
vésentliga egenskaper hos det omtvistade varumirket.

35. Forst och framst utgor den omstédndigheten att det omtvistade varumérket har registrerats som
figurmirke inte hinder for att det kvalificeras som ett varuméarke som utgors av varans form. "

36. Det ska ddremot prévas huruvida skydd for det aktuella varumairket dven sokts for en viss farg som
sddan, utan begrinsning i rummet," eller om skyddet tvirtom soks dven for andra egenskaper som har
samband med varans form.

37. Om fargen anbringas sa att den tidcker en vl definierat del av varan, forefaller det mig inte vara
uteslutet att varumaérket kan anses vara begrdnsat i rummet, pa si sitt att firgen forvixlas med en
exakt del av varan.

38. Det dr inte nodvandigtvis avgorande att varumirkesinnehavaren inte har sokt skydd for varans
konturer, utan tar sig friheten att variera konturerna beroende pa modell. Det dr bland annat mojligt
att konturerna i vart fall inte dr en vésentlig egenskap hos kiénnetecknet. Det ska snarast faststillas
huruvida kdnnetecknet far sin sérskiljningsformaga av den férg i sig som soks skyddad eller av fargens
exakta placering i forhallande till varans andra delar.

39. Det ankommer definitivt pd den hidnskjutande domstolen att tillimpa de Overvdgandena. Jag
papekar emellertid att flera faktiska omstindigheter som framgar av beslutet om hénskjutande talar
for slutsatsen att det aktuella varumirket, med avseende pa bedomningen av eventuellt funktionella
aspekter hos mairket, snarast omfattas av begreppet varumirke som utgors av varans form och for
vilket skydd é&ven sokts for en viss farg i samband med den formen.

40. Det omtvistade varumarket asyftar visserligen skydd for en viss firg, men skyddet har inte sokts
abstrakt, utan for att firgen ska anbringas pa sulan till en hogklackad sko, sasom avbildats. Formen pa
en sko avses inte som sddan med varumairket. Vissa aspekter av formen, namligen de av vilka det
framgar att det ar fraga om en hogklackad damsko, forefaller emellertid utgora en del av market. Det
foljer av atergivningen av mairket att firgen anbringats pa hela sulan, oberoende av dess exakta
konturer. Sulans konturer forefaller i vart fall vara en betydelselds del av varumirket. Det som far sin
sarskiljningsformaga av den firgade delens ovanliga placering och eventuellt av fargkontrasten mellan
de olika delarna av en sko.

12 Se, for ett liknande resonemang, dom av den 6 mars 2014, Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P-C-340/12 P, ej publicerad,
EU:C:2014:129, punkt 54) och dom av den 10 november 2016, Simba Toys/harmoniseringskontoret (C-30/15 P, EU:C:2016:849, punkt 49).

13 Detta begrepp omfattar tva och tredimensionella former samt figurmérken (bildmérken) som aterger varans form, se dom av den 18 juni 2002,
Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 76.

14 Se dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 68).
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41. Avslutningsvis anser jag att det for bedomningen av det omtvistade varumairkets visentliga
egenskaper dr nodvandigt att beakta bade firgen och den aktuella varans Ovriga aspekter. Det hér
varumérket bor déarfor likstdllas med ett marke som utgors av varans form och for vilket skydd sokts
for en viss farg i samband med den formen, snarare én med ett varumirke som utgors av en firg som
sadan.

42. For att lamna ett fullstindigt svar pa tolkningsfrdgan, kommer jag emellertid att préva béada
antagandena.

Huruvida artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 dir tilldmplig pa varumdrken som utgors av en féirg som
sadan

43. 1 den rattspraxis som bygger pda domen i malet Libertel har domstolen beaktat sdrdragen hos
fargmiérken .

44. Forutom i undantagsfall — bland annat pa mycket specifika marknader — har firger som sadana
enligt denna praxis inte ursprunglig sarskiljningsformaga, men de kan eventuellt till foljd av bruk
forvirva sddan formaga med avseende pa de sokta varorna eller tjinsterna.'®

45. 1 samband med bedomningen av sarskiljningsformagan hos ett kidnnetecken som utgors av en firg
som sadan, ska bedomas huruvida registreringen av maérket strider mot allménintresset av att inte
otillborligen begrénsa tillgangen pa farger for andra aktorer som utbjuder varor eller tjanster av samma
slag. "’

46. Av denna réttspraxis framgér & ena sidan att kdnnetecken som utgors av en firg som sadan inte
omfattas av artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 och saledes kan forvdrva sarskiljningsformaga genom
anvdndningen av dem. Eftersom det &r fraga om kdnnetecken som kan forviaxlas med varans utseende,
ska registreringen av dem & andra sidan bedomas med beaktande av samma Overviganden som dem
som ligger till grund for artikel 3.1 e i det ovannamnda direktivet.

47. Genom att det villkoret i sig inférdes for firgmirken, beaktades i domen Libertel™ i huvudsak
samma syfte som det som ligger till grund for artikel 3.1 e i direktiv 2008/95.

48. Aven om det omtvistade varumirket ska kvalificeras som ett varumirke som utgors av en firg som
sadan, anser jag att det inte omfattas av tillimpningsomradet for artikel 3.1 e i direktiv 2008/95.

Huruvida artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 dr tilldmplig pa kinnetecken som utgors av varans form
och av en viss firg

49. Darefter maste fragan stillas huruvida artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 ér tillimplig pa kédnnetecken
som utgors av varans form och for vilka skydd sokts for en firg i samband med den formen.

15 Se dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

16 Se, for ett liknande resonemang, dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkterna 66 och 67), dom av den 24 juni 2004,
Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, punkt 39) och dom av den 21 oktober 2004, KWS Saat/harmoniseringskontoret (C-447/02 P,
EU:C:2004:649, punkt 79).

17 Se dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 55).
18 Se, for ett liknande resonemang, dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkterna 53 och 54).
19 Se dom av den 6 maj 2003, (C-104/01, EU:C:2003:244).
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50. I likhet med parterna i det nationella malet,” har de fyra intervenerande medlemsstaterna olika
uppfattning i den fragan.” Kommissionen forefaller utgd fran antagandet att firgen i forevarande mal
ska anses vara en aspekt som dr sjalvstandig i forhallande till varans form.

51. Den hanskjutande domstolen har angett att svaret inte kan hirledas ur den bestimmelsens lydelse,
men att det skulle strida mot det syfte som ligger till grund for bestimmelsen om tredimensionella
fargkdnnetecken inte omfattades av dess tillimpningsomrade. Vissa kdnnetecken kan némligen
innefatta funktionella egenskaper som har samband med bade form och firg, sasom ett kinnetecken
som forestiller en sidkerhetsjacka, en eldslickare eller en virmereflekterande produkt. Den
hénskjutande domstolen vill saledes fa klarhet i huruvida det, mot bakgrund av forbudet mot
funktionella kénnetecken, &r lampligt att beakta &ven firgen vid bedomningen av det slagets
kénnetecken.

52. Jag noterar att systemet och systematiken i artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 ska beaktas nédr den
fragan besvaras.

53. Syftet med det registreringshinder som foreskrivs i artikel 3.1 e i det direktivet &r enligt fast
rattspraxis att forhindra att varumérkesskyddet ger dess innehavare en ensamritt till de tekniska
l6sningar eller anvdndbara egenskaper hos en vara som anvdndare sannolikt skulle krdva hos
konkurrenternas varor.”” Den bestimmelsen goér det mojligt att sikerstilla att den aktuella varans
vasentliga egenskaper som aterspeglas i dess form fortsdtter att vara allmanna.

54. Jag anser att det forhallandet att en farg har anbringats pa en del av en varas yta kan anses vara en
egenskap som aterspeglas i varans form. Sasom utvisas av de exempel som den hénskjutande
domstolen har anfort, kan firgen dessutom utgora en vésentlig nyttoegenskap hos en viss vara.
Ensamrétt till firg i samband med en del av varans form hindrar att konkurrenterna fritt erbjuder
varor som innefattar samma funktion.

55. Om kénnetecken som samtidigt bestar av varans form och dess firg inte kan prévas med avseende
pa sin funktion, kan det allménintresse som ligger till grund for artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 inte
sakerstillas fullstandigt.

56. Enligt domen Libertel” dr det nimligen mojligt att beakta det allménintresset med avseende endast
pé kannetecken som bestar av en firg som sadan,* men inte betréffande kinnetecken som kombinerar
farg och delar av formen.

57. I samband med rena firgmérken, som domstolen beaktade i den domen, utgor firgen en aspekt
som &r oberoende av varans form. Det forhaller sig annorlunda i fraga om kannetecken dar firgen har
anbringats pa en viss del av varan. I samband med bedomningen av sddana kénnetecken kan firgens
funktion framga av dess placering pa varan, pa sadant sétt att de bada aspekterna — firg och form —
ska kunna provas tillsammans.

58. Enligt min uppfattning ska kdnnetecken i vilka fargerna ar inforlivade med varans form bedémas
med avseende pa deras funktion enligt artikel 3.1 e i direktiv 2008/95.

20 Louboutin har hévdat att den aktuella bestimmelsen inte &r tillimplig pa positionsmérken. Van Haren har angett att bestimmelsen ar
tillimplig, eftersom det ér fraga om ett varumarke som utgors av bade firg och form.

21 Den tyska och den finska regeringen anser att det inte kan anses att ett kiannetecken som soks skyddat for en firg eller for placeringen av en
farg i rummet, "endast” bestar av formen, i enlighet med kraven i artikel 3.1 e i direktiv 2008/95. Kannetecknet bestar ndmligen inte av formens
tredimensionella egenskaper. Den ungerska och den portugisiska regeringen anser daremot att det aktuella varumérket narmar sig ett
tredimensionellt varumérke som innehaller en firg, och att det slagets varumérken ska omfattas av artikel 3.1 e i direktiv 2008/95.

22 Dom av den 18 september 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, punkterna 18 och 20).
23 Se dom av den 6 maj 2003, Libertel, (C-104/01, EU:C:2003:244).
24 Se punkt 24 i detta forslag till avgorande.
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59. Den tolkningen sammanfaller med principen att bedomningen av ett kdnnetecken ska grunda sig
péa helhetsintrycket av kénnetecknet, eftersom ett varumérke ska uppfattas som en helhet. Enligt fast
rattspraxis innebdr en riktig tillimpning av artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 att det aktuella
kdannetecknets samtliga vasentliga egenskaper vederborligen identifieras med utgangspunkt i det
helhetsintryck som kiannetecknet astadkommer.”

60. Hérvid ska beaktas att de registreringshinder som avses i artikel 3.1 e i direktiv 2008/95, enligt fast
rattspraxis inte utgor hinder for registrering av ett kdnnetecken som, trots att det bestar av en varas
form, dven innehéller en betydande icke-funktionell bestandsdel.” Enligt min uppfattning ska darfor
fragan huruvida fargen i ett form- och fargmirke utgoér en funktionell bestandsdel provas i samband
med helhetsbedomningen av kdnnetecknet och med utgéngspunkt i artikel 3.1 e i direktiv 2008/95.
Det foljer dessutom e contrario av denna rattspraxis att den aktuella bestimmelsen ar tillimplig pa en
form hos en vara som innefattar en annan bestandsdel nédr den bestandsdelen ar funktionell.

61. I kontextuellt avseende forefaller mig det synsdttet fa stod av villkoren for antagande av
direktiv 2015/2436. Artikel 4.1 e i det direktivet innehaller en hanvisning till “en varas form eller en
annan egenskap hos varan”.

62. Genom hédnvisningen till "en annan egenskap hos varan” beaktas att direktiv 2015/2436 — genom
att en atergivning av ett varumarke godtas i valfri lamplig form med anvdndning av allmént tillgdnglig
teknik” innebédr att nya slags varumirken kan registreras som #dven kan ge upphov till frégor
betriffande funktionella egenskaper, sasom ljudmérken och mojligen luktmarken och smakmaérken.

63. I fraga om kinnetecken som bestar av en varas firg och form, vilka kan registreras bade enligt den
gamla och den nya ordningen, kan emellertid tilligget av hénvisningen till "en annan egenskap hos
varan” tolkas pa tva sdtt. Hanvisningen kan uppfattas som en &éndring av den rittsordning som é&r
tillamplig pa de kidnnetecknen eller bara som ett klargérande.

64. Om sadana kdnnetecken ska uppfattas sd, att de inte omfattas av artikel 3.1 e i direktiv 2008/95,
utan av liknande bestimmelser i det nya direktivet 2015/2436, skulle en sadan tolkning medfora att
overgangsbestaimmelser skulle vara nodvindiga for att skydda de berittigade forvdantningarna hos
innehavarna av varumirken som registreras enligt den nuvarande lagstiftningen.”® Den
omstindigheten att lagstiftaren inte har ansett det vara nodvandigt att foreskriva
overgingsbestimmelser kan saledes utvisa att han ansett att réttsordningen fér de kdnnetecknen ar
densamma i de bada pa varandra foljande direktiven.

65. Med hénsyn till dessa anmérkningar anser jag att artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 potentiellt ar
tillamplig pa kdnnetecken som utgors av varans form och for vilket skydd aven sokts for en viss farg.

66. Om den hinskjutande domstolen, sisom jag har foreslagit ovan,” anser att det aktuella varumirket
ska likstdllas med sddana varumairken, i vilka firg och form kombineras, kan det hér varumairket
omfattas av forbudet i artikel 3.1 e iii) i direktiv 2008/95.

25 Dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 68-70) och dom av den
18 september 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, punkt 21).

26 Se dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 52 och 72, och dér angiven
rittspraxis).
27 Se artikel 3 och skil 13 i direktiv 2015/2436.

28 Problemet med denna avsaknad av 6vergangsbestimmelser har noterats i doktrinen, med kommentaren att en ogiltigférklaring av ett varumérke
pa grund av en lagindring skulle kunna likstédllas med expropriation. Se Kur, A., Senftleben, M., European Trade Mark Law, Oxford 2017,
s. 161.

29 Se ovan punkt 41.
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Tolkningen av begreppet form som ger varan ett betydande virde

67. Jag erinrar i andra hand - eftersom den aspekten inte uttryckligen anges i begéran om
forhandsavgorande — om villkoren for tillimpning av det absoluta registreringshindret enligt
artikel 3.1 e iii) i direktiv 2008/95, betrédffande en form som ger varan ett betydande vérde.

68. Domstolen har klargjort att den bestaimmelsen inte dr begrinsad till former som uteslutande har
ett konstnirligt eller dekorativt virde. Den é&r &dven tillimplig pa kénnetecken som har andra
grundliggande funktioner utover sin estetiska funktion.*

69. Tillampningen av det registreringshindret bygger pa en objektiv bedomning som ar avsedd att visa
att formens estetiska egenskaper har en sa stor inverkan pa varans attraktionskraft att konkurrensen pa
den aktuella marknaden skulle stéras om den skulle férbehallas ett enda foéretag. Hur konsumenten
uppfattar formen é&r inte avgorande for den hir beddomningen. Bedomningen kan inbegripa ett antal
olika faktiska bestandsdelar.*

70. Den hir bedomningen avser endast formens inneboende viarde. Den attraktionskraft som varan har
till f6ljd av varumirkets eller mirkesinnehavarens anseende ska inte beaktas.*

71. Jag erinrar om att den aktuella bestimmelsen syftar till att ensamrétt inte ska beviljas till varors
yttre egenskaper som é&r vésentliga for varans framgangar pa marknaden och dérigenom undvika att
varumarkesskyddet anvinds for att erhalla en illojal konkurrensfordel, det vill siga en fordel som inte
ar ett resultat av konkurrens pa grundval av varornas pris och kvalitet.*

72. Det ar ddaremot inte motiverat att tillimpa den bestimmelsen nir den nidmnda fordelen inte ar
resultatet av inneboende egenskaper hos formen, utan av varumirkets eller mérkesinnehavarens
anseende. Mojligheten att forvdrva ett sadant anseende utgér ndmligen en visentlig aspekt av
konkurrensen som varumérkessystemet bidrar till att vidmakthalla.

Forslag till avgorande

73. Av ovan anforda skal foreslar jag att domstolen ska besvara tolkningsfragorna fran Rechtbank Den
Haag (domstolen i Haag, Nederlanderna) enligt foljande:

Artikel 3.1 e iii) i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumairkeslagar ska tolkas sa, att den kan tillimpas pa ett
kdannetecken som bestdr av formen pa en vara och for vilket skydd &ven sokts for en viss firg.
Begreppet form som ger varan ett betydande vérde, i den mening som avses i den bestimmelsen,
avser endast formens inneboende virde medan varumirkets eller mérkesinnehavarens anseende inte
ska beaktas.

30 Dom av den 18 september 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, punkterna 31 och 32.).

31 Till exempel arten av det varuslag som det édr friga om, formens konstnirliga vérde, dess sdrdrag i forhéllande till andra former som
forekommer pa den berérda marknaden, avsevirda prisskillnader i forhallande till konkurrerande produkter med liknande egenskaper och
producentens marknadsforingsstrategi i vilken huvudsakligen varans estetiska egenskaper framhalls. Se dom av den 18 september 2014, Hauck
(C-205/13, EU:C:2014:2233, punkterna 34 och 35).

32 Se D. Botis, S. Maniatis, A. von Miihlendahl, I. Wiseman, Trade Mark Law in Europe (tredje utgévan), Oxford University Press 2016, s. 239. Se,
i detta sammanhang, dven dom av den 20 september 2007, Benetton Group (C-371/06, EU:C:2007:542) punkterna 25-27.

33 Se mitt forslag till avgérande i mal Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, punkterna 79 och 80).
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