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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
MACIE] SZPUNAR
foredraget den 6 juni 2018'

Mal C-26/17 P

Birkenstock Sales GmbH
mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO)

”"Overklagande — EU-varumirke — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av ett
varumirke som utgors av ett kidnnetecken som dr sammansatt av en rad bestandsdelar som upprepas
regelbundet — Granskarens avslag pa ansokan om skydd i Europeiska unionens varumarkessystem”

I. Inledning

1. Birkenstock Sales GmbH har genom sitt overklagande yrkat att domstolen ska upphdva den dom
som Europeiska unionens tribunal meddelade den 9 november 2016, Birkenstock Sales/EUIPO
(Atergivning av ett monster med vagformade linjer som korsar varandra).> Genom den domen
ogillade tribunalen delvis talan om ogiltigforklaring av det beslut som meddelades av forsta
overklagandendmnden vid Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO) den 15 maj 2014
(arende R 1952/2013-1) avseende en internationell registrering som designerar Europeiska unionen av
ett figurmarke forestéllande ett monster med vagformade linjer som korsar varandra (nedan kallat det
omtvistade beslutet).

2. Genom domen faststillde tribunalen delvis EUIPO:s beslut, genom vilket EUIPO hade nekat skydd
for det internationella varumdrket i wunionen f6r varor i klasserna 10, 18 och 25 i
Nice6verenskommelsen om  internationell  klassificering av  varor och tjanster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med é&ndringar och tilligg (nedan kallad
Niceéverenskommelsen). Till stod for avslaget anfordes artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009°
avsaknad av sérskiljningsformaga hos det aktuella varumarket.

3. Klaganden har aberopat tre grunder till stod for sitt 6verklagande. Den forsta grunden avser ett
asidosdttande av artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009 och bestar av tre delar.

4. Pa domstolens begiran begrdnsar jag mitt forslag till avgorande till en bedomning av den forsta
delen av den forsta grunden for 6verklagandet. Genom denna delgrund har klaganden i huvudsak
anfort att tribunalen i punkt 54 och féljande punkter i den 6verklagade domen felaktigt anvidnde sig
av konstaterandet att ett kannetecken, som bestar av en rad bestandsdelar som upprepas regelbundet,

1 Originalsprak: franska.
2 T-579/14, nedan kallad den 6verklagade domen, EU:T:2016:650.
3 Radets forordning av den 26 februari 2009 om EU-varumirken (EUT L 78, 2009, s. 1).
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kan anvindas som ytmonster som ett kriterium for att rattspraxis avseende kénnetecken som
sammanfaller med varors utseende skulle vara tillimplig. Klaganden anser att denna rittspraxis endast
ar tillaimplig ndr den "mest sannolika” anvéndningen av ett kidnnetecken for de berérda varorna ér som
ytmonster.

5. Den forsta grundens forsta del avser siledes réttsfragan vilka villkor som ska vara uppfyllda for att
rattspraxis om kénnetecken som sammanfaller med utseendet pa varorna ska vara tillaimplig pa
varumirken som utgérs av kénnetecken som bestar av en rad bestandsdelar som upprepas
regelbundet. Overklagandet avser nirmare bestimt tillimpningskriterierna for de hoga krav som stills
i rattspraxis vid bedomningen av sirskiljningsformagan hos kidnnetecken som sammanfaller med
utseendet pa de berorda produkterna. For att halla mig till samma terminologi som anvénts av
parterna och i synnerhet av domstolen och tribunalen i de domar dédr denna fragestillning berors
kommer jag emellertid i detta forslag till avgorande hénféra mig till tillimpningskriterierna for
rattspraxis avseende denna typ av kdnnetecken.

II. Tillimpliga bestimmelser

6. I artikel 7 i férordning nr 207/2009, med rubriken "Absoluta registreringshinder”, foreskrivs foljande
i punkt 1 b:

”1. Foljande far inte registreras:

b) Varumirken som saknar sérskiljningsformaga.”

7.1 artikel 154.1 i ndmnda forordning anges att internationella registreringar som designerar
Europeiska unionen ska bli foremal for provning med avseende pa absoluta registreringshinder pa
samma sétt som ansokningar om EU-varumérken.

II1. Forfarandet vid EUIPO

8. Klaganden har tritt i stéllet for ett bolag som den 27 juni 2012 pa grundval av ett tyskt varumérke
beviljades en internationell registrering som designerar bland annat Europeiska unionen av den
internationella byran vid Virldsorganisationen for den intellektuella &ganderitten (Wipo).
Registreringen avser foljande figurmarke:

9. Den 25 oktober 2012 underrittades EUIPO om den internationella registreringen av kdnnetecknet i
fraga. En utvidgning av skyddet begirdes for varor som omfattas av klasserna 10, 18 och 25 i
Nice6verenskommelsen, i synnerhet for de varor som motsvarar foljande beskrivning, for vardera
klass:

— Klass 10: ”Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterindra apparater och instrument;

konstgjorda lemmar, 6gon och tidnder; ortopediska artiklar; suturmaterial; suturmaterial for
kirurgisk anvandning”.
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— Klass 18: "Lader och laderimitationer, samt varor framstdllda av dessa material ingdende i denna
klass; hudar av djur; palsskinn”.

— Klass 25: "Klader, huvudbonader, fotbekladnader”.

10. Genom beslut av den 29 augusti 2013 underrdttade EUIPO:s granskningsenhet klaganden om att
skydd for det internationella varumirket i unionen nekades fullstindigt pa grund av att det aktuella
kédnnetecknet saknar sérskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i forordning
nr 207/2009, jamférd med artikel 154.1 i samma forordning. Enligt dessa bestimmelser ska en
utvidgning av skyddet for en internationell registrering vigras om sdrskiljningsformaga saknas.
Klaganden 6verklagade detta beslut den 4 oktober 2013.

11. Genom det omtvistade beslutet avslog forsta Overklagandendmnden vid EUIPO o6verklagandet,
eftersom den ansag att kidnnetecknet saknade sdrskiljningsformaga med avseende pa alla varor for
vilka ett utvidgat skydd hade sokts.

12. Enligt overklagandendmnden kunde kénnetecknet i fraga, pa grund av sina inneboende egenskaper,
utstrdckas i alla fyra riktningar fran kvadraten och saledes anvidndas pa alla tva— eller tredimensionella
ytor. Kannetecknet skulle siledes omedelbart uppfattas som ett ytménster. Overklagandenimnden
papekade dessutom att det var vilként att ytorna pa de varor for vilka ett utvidgat skydd hade sokts,
liksom deras forpackningar, av olika skél pryddes med monster.

13. Det var mot denna bakgrund som o6verklagandendmnden férst och framst erinrade om att det
framgick av réttspraxis att genomsnittskonsumenten inte var van vid att gora antaganden om en varas
kommersiella ursprung pa grundval av kdnnetecken som sammanfaller med sjalva varans utseende. Det
aktuella kédnnetecknet skulle saledes endast ha sdrskiljningsformaga om det i betydande man avvek fran
normen eller fran vad som var sedvanligt i branschen.

14. Overklagandenimnden fann direfter att denna rittspraxis var tillimplig i det aktuella fallet, av det
skilet att kannetecknet i fraga sammanféll med de aktuella varornas utseende. Overklagandenimnden
tillimpades saledes de bedomningskriterier avseende sarskiljningsforméaga som utvecklats inom ramen
for denna rittspraxis och slog fast att helhetsintrycket av kdnnetecknet i fraga inte i betydande mén
avvek fran vad som var sedvanligt i de berdrda branscherna. Det internationella varumérket saknade
darmed sirskiljningsformaga for samtliga berérda varor.

IV. Den 6verklagade domen

15. Genom ansdkan som inkom till tribunalens kansli den 1 augusti 2014 vickte klaganden talan om
ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet. Som enda grund aberopade klaganden ett asidosédttande av
artikel 7.1 b i féorordning nr 207/2009.

16. I den overklagade domen ogiltigforklarade tribunalen det omtvistade beslutet i den del det avsag
foljande varor: "konstgjorda lemmar, 6gon och tdnder”, “suturmaterial; suturmaterial for kirurgisk
anvindning” (klass 10 enligt Niceoverenskommelsen) och ”djurhudar och palsskinn” (klass 18).
Tribunalen ogillade talan i 6vrigt.

17. Tribunalen drog dessa slutsatser efter att i punkterna 23-27 i den 6verklagade domen ha erinrat
om réttspraxis avseende tredimensionella varumarken som sammanfaller med utseendet pa varorna.
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18. Darefter tog tribunalen stillning till vilket kriterium som &r relevant for att avgora huruvida ett
figurkdannetecken som dr sammansatt av en rad bestandsdelar som upprepas regelbundet verkligen
kan betraktas som ett ytmonster for en bestamd vara och saledes ska omfattas av kriterierna for
bedomning av sdrskiljningsformagan hos tredimensionella varumirken som sammanfaller med
utseendet pa varorna.

19. I punkt 54 i den overklagade domen angav tribunalen att ett kidnnetecken som dr sammansatt av
en rad bestiandsdelar som upprepas regelbundet lampar sig sérskilt vél att anvindas som ytmonster.
Darmed foreligger det i princip en inherent sannolikhet for att kinnetecknet kommer att anvédndas som
ytmonster. Tribunalen anser, enligt vad den uttalade i punkt 55 i den Overklagade domen, att det
endast dr ndr det med beaktande av de aktuella varornas art dr foga sannolikt att kdnnetecknet
kommer att anvindas som ett ytmonster som ett sddant kénnetecken inte kan betraktas som ett
ytmonster med avseende pa de aktuella varorna.

20.1 punkt 56 i den Overklagade domen berdrde tribunalen visserligen domen
Deichmann/harmoniseringskontoret (Atergivning av en vinkel med streckade kanter),* i vilken
tribunalen sjdlv faststillde Overklagandendmndens beslut att grunda sin bedomning av
sarskiljningsformagan hos varumirket i frdga pa “den mest sannolika” anvdndningen av detta
varumérke. Enligt punkt 57 i den 6verklagade domen kan detta resonemang emellertid inte 6verforas
pa det nu aktuella malet, eftersom domen Deichmann/harmoniseringskontoret (Atergivning av en
vinkel med streckade kanter)® inte avsdg registrering av ett kidnnetecken som var sammansatt av en
repetitiv sekvens av bestandsdelar.

21. Efter att ha gjort dessa 6vervidganden fann tribunalen att det inte var “osannolikt” att det aktuella
internationella varumairket skulle anvindas som ytmonster pa de flesta av de varor for vilka skydd for
varumdrket begirts av klaganden. Tribunalen slog séaledes fast att réttspraxis avseende
tredimensionella varumirken som sammanfaller med utseendet pa varorna var tillimplig pa begédran
om utvidgning av skyddet for det internationella varumirket i klasserna 10, 18 och 25 i
Niceoverenskommelsen, med undantag av foljande varor: “konstgjorda lemmar, 6gon och tdnder”,
“suturmaterial; suturmaterial for kirurgisk anvandning ”(klass 10 i Nicedverenskommelsen) och”
djurhudar och palsskinn ” (klass 18).

22. Tribunalen fann vidare att det internationella varumarket saknade sarskiljningsférmaga i den mén
som klaganden ansokt om skydd for varumérket for varor i klasserna 10, 18 och 25 i
Nicedverenskommelsen, med undantag av de ovanndmnda produkterna.

23. 1 de foljande domskilen ogiltigforklarade tribunalen dérefter delvis det omtvistade beslutet och
ogillade talan i 6vrigt.

V. Parternas yrkanden och forfarandet vid domstolen

24. Klaganden har i sitt 6verklagande yrkat att domstolen ska upphéva den overklagade domen i den
del det internationella varumérket végras registrering, bifalla dess yrkanden i forsta instans avseende
de varor for vilka talan ogillades och forplikta EUIPO att ersitta rattegdngskostnaderna.

4 Dom av den 13 april 2011, Deichmann/harmoniseringskontoret (Atergivning av en vinkel med streckade kanter) (T—202/09, ej publicerad,
EU:T:2011:168, punkt 47).

5 Dom av den 13 april 2011, Deichmann/harmoniseringskontoret (Atergivning av en vinkel med streckade kanter) (T—202/09, ej publicerad,
EU:T:2011:168).
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25. Genom den forsta grundens forsta del har klaganden bestritt tribunalens konstaterande att blotta
mojligheten att ett kdnnetecken som utgor ett varumirke anvdnds som ytmonster riacker for att
rattspraxis avseende varumirken som sammanfaller med utseendet pd de angivna varorna ska
tillimpas pa det internationella varumarket i fraga.

26. Till stod for denna delgrund har klaganden &beropat punkt 55 i  beslutet
Deichmann/harmoniseringskontoret,’ genom vilket domstolen ogillade overklagandet av domen
Deichmann/harmoniseringskontoret (Atergivning av en vinkel med streckade kanter),” som nimns i
punkt 56 i den 6verklagade domen. Det avgorande kriteriet for att réttspraxis avseende kannetecken
som sammanfaller med varors utseende ska vara tillimplig ar enligt detta beslut inte huruvida
kdannetecknet i fraga kan anvindas som ytmonster, utan huruvida det &r den “mest sannolika”
anvdndningen. Om tribunalen hade grundat sig pa det korrekta kriteriet om den mest sannolika
anvdndningen, borde det internationella varumairket inte ha omfattats av de principer som galler for
tredimensionella varumarken.

27. EUIPO anser for det forsta att den forsta grundens forsta del inte kan tas upp till sakprovning, i
den man klaganden har bestritt klassificeringen av det internationella varumirket som en repetitiv
sekvens som ldmpar sig vdl att anvdndas som ett ytmonster. Till stod for denna invindning om
rattegdngshinder har EUIPO gjort géllande att overklagandet i sjdlva verket syftar till att domstolen
ska gora en ny bedomning av fragor som redan tagits upp flera ganger.

28. For det andra anser EUIPO att 6verklagandet inte kan vinna bifall savitt avser den forsta grundens
forsta del, i den man den kan tas upp till sakprévning.

29. Enligt EUIPO var det riktigt av tribunalen att beakta den inneboende egenskapen hos det
internationella varumairket, som lampar sig sdrskilt val att anvindas som ytmonster, for att komma
fram till den losning som valdes i den Overklagade domen. EUIPO anser foljaktligen att tribunalen
hade rdtt i sitt antagande att blotta mojligheten att anvdnda det omtvistade varumairket som ett
ytmonster som anbringas pa varan eller dess forpackning riackte for att motivera tillimpningen av
rittspraxis avseende kdnnetecken som sammanfaller med utseendet pa de berérda varorna.

30. Domstolen har dessutom, enligt EUIPO, redan bekriftat att blotta mdjligheten att ett varumarke
utgor en del av formen pa de varor for vilka skydd soks innebér att réttspraxis avseende kdnnetecken
som sammanfaller med varors utseende kan tillimpas. EUIPO har i detta sammanhang aberopat
punkterna 57 och 59 i domen Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret.®

31. EUIPO har i sin svarsskrivelse péapekat att klagandens argument avseende beslutet
Deichmann/harmoniseringskontoret,” genom vilket klaganden forsokt styrka att enbart den
omstindigheten att ett varumirke anvinds som ett ytmonster inte racker for att tillimpa rattspraxis
avseende kiannetecken som sammanfaller med varors utseende, redan provats i den Overklagade
domen. I punkt 57 i den oOverklagade domen fann tribunalen ndmligen att domen
Deichmann/harmoniseringskontoret (Atergivning av en vinkel med streckade kanter),” som
faststélldes genom det beslut av domstolen som klaganden hénvisat till, inte kan overforas pa det nu
aktuella fallet, eftersom det inte avsag ett kidnnetecken som, pa grund av sina inneboende egenskaper,
lampade sig sérskilt vil att anvdndas som ytmonster.

6 Beslut av den 26 april 2012, Deichmann/harmoniseringskontoret (C-307/11 P, ej publicerat, EU:C:2012:254).

7 Dom av den 13 april 2011, Deichmann/harmoniseringskontoret (Atergivning av en vinkel med streckade kanter) (T—202/09, ej publicerad,
EU:T:2011:168).

8 Dom av den 15 maj 2014, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret (C-97/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:324).
9 Beslut av den 26 april 2012, Deichmann/harmoniseringskontoret (C-307/11 P, ej publicerat, EU:C:2012:254).

10 Dom av den 13 april 2011, Deichmann/harmoniseringskontoret (Atergivning av en vinkel med streckade kanter) (T-202/09, ej publicerad,
EU:T:2011:168).
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VI. Bedomning

A. Upptagande till sakprovning

32. EUIPO har gjort géllande att den forsta delen av den forsta grunden for 6verklagandet inte kan tas
upp till sakprovning, i den man klaganden har bestritt klassificeringen av det internationella
varumérket som ett ytmonster.

33. Forst och framst finns det anledning att erinra om att ett dverklagande &r begransat till rattsfragor i
enlighet med artikel 256.1 FEUF och artikel 58 forsta stycket i domstolens stadga. Tribunalen dr ensam
behorig att faststdlla och bedoma de relevanta omstindigheterna liksom att bedoma bevisningen.
Bedomningen av de faktiska omstindigheterna och bevisningen dr darfor inte — utom i det fall da
uppgifter som understéllts tribunalen har missuppfattats — en rittsfraga som i sig dr understilld
domstolens kontroll i ett mal om &verklagande. '

34. 1 det sammanhanget ska det till att borja med papekas att klaganden, genom den forsta grundens
forsta del, inte har bestritt tribunalens slutsats att det internationella varumarket kan anvdndas som
ytmonster. Klaganden har inte heller bestritt att denna typ av anvdndning inte dr osannolik.

35. Diaremot har klaganden bestritt det kriterium som tribunalen tillimpade for att motivera
tillaimpningen av réttspraxis avseende kénnetecken som sammanfaller med varans utseende.
Tribunalen ansag att denna rattspraxis skulle tillimpas i det nu aktuella malet pa grund av att det inte
var osannolikt att det internationella varumairket skulle anvindas som ytmonster. Klaganden har
déremot gjort gillande att denna rdttspraxis endast ska tillimpas nér det géller den mest sannolika
anvandningen av varumadrket i fraga.

36. Vidare tycks EUIPO:s inviandning om réttegangshinder i viss mén oforenlig med EUIPO:s andra
overviaganden om den forsta delen av den forsta grunden.

37. EUIPO har angett i svarsskrivelsen att domstolen i domen Louis Vuitton
Malletier/harmoniseringskontoret > bekriftade att mojligheten att ett varumirke utgor en del av den
vara varumdrket betecknar kan utgora ett kriterium for att réttspraxis avseende kénnetecken som
sammanfaller med varors utseende ska vara tillimplig. Faktum &r att en av tvistefragorna mellan
parterna i det mal som gav upphov till denna dom var huruvida rittspraxis avseende tredimensionella
varumérken som utgors av utseendet pa sjilva varan dven skulle tillimpas pa figurmérken som atergav
inte bara hela varan utan &ven siddana som endast tergav en del av varan."”” Mot den bakgrunden
angav domstolen, i punkt 56 i den domen, att tribunalen inte hade gjort sig skyldig till ndgon felaktig
rattstillimpning nér den hénvisade till den réttspraxis som ér tillimplig pa tredimensionella
varumirken och underkidnde det argument som aberopats till stod for den berérda delen av den enda
grunden for overklagandet.

38. Genom det argumentet, som underkindes, bestred klaganden, i teorin, det materiella
tillimpningsomradet (ratione materiae) for rittspraxis avseende tredimensionella varumirken. Jag
anser att detta utgjorde en rittsfraga vilken som saddan kan aberopas i ett mal om ett 6verklagande.
Det gjorde dven domstolen, for ovrigt, eftersom den tog upp klagandens argument till sakprovning
men fann att det var ogrundat.

11 Se beslut av den 13 september 2011, Wilfer/harmoniseringskontoret (C-546/10 P, ej publicerat, EU:C:2011:574, punkt 62 och dér angiven
rittspraxis) och beslut av den 11 september 2014, Think Schuhwerk/harmoniseringskontoret (C-521/13 P, EU:C:2014:2222, punkt 43 och dar
angiven rattspraxis).

12 Dom av den 15 maj 2014, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret (C-97/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:324).

13 Se, betraffande klagandens och EUIPO:s standpunkter, punkt 43 respektive 47 i dom av den 15 maj 2014, Louis Vuitton
Malletier/harmoniseringskontoret, C-97/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:324).
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39. 1 det nu aktuella malet avser den forsta delen av klagandens forsta grund en liknande
fragestéllning. Klaganden har ndmligen i teorin bestritt det materiella tillimpningsomradet (ratione
materiae) for rattspraxis avseende varumirken som sammanfaller med varors utseende, som
tribunalen tillimpade i den 6verklagade domen.

40. Mot bakgrund av det ovanstaende anser jag att de argument som klaganden anfort till stod for den
forsta delen av den forsta grunden avser en rattsfraga. Jag foreslar déarfor att domstolen ska ogilla
EUIPO:s invandning om rattegangshinder savitt avser denna delgrund.

B. Provning i sak

1. Inledande synpunkter

4]1. Genom den forsta delen av den forsta grunden har klaganden kritiserat tribunalen for att felaktigt
ha tillimpat réattspraxis avseende kénnetecken som sammanfaller med varornas utseende pa det
internationella varumaérket. Enligt tribunalen dr denna rattspraxis i princip tillamplig pa alla varor,
utom pa dem for vilka det pa grund av deras natur ar osannolikt att kédnnetecknet anvinds som ett
ytmonster. Klaganden anser emellertid att denna rittspraxis endast dr tillimplig ndr den mest
sannolika anvédndningen av ett kidnnetecken dr som ett ytmonster.

42. Mot den bakgrunden ska jag inledningsvis undersoka hur rickvidden av den réttspraxis som avser
kdnnetecken som sammanfaller med utseendet pa varorna har utvecklats. Denna bedomning kommer
att gora det littare att faststélla kriterierna for det materiella tillimpningsomradet (ratione materiae)
for denna rdttspraxis. Didrefter kommer jag att prova huruvida dessa kriterier kan o6verforas
fullstindigt pa varuméirken som utgoérs av kdnnetecken som dr sammansatta av bestandsdelar som
upprepas regelbundet.

2. Utvecklingen av rdckvidden av rdttspraxis avseende varumdrken som sammanfaller med
utseendet pd de berorda varorna

a) Domstolens praxis

43. Den rittspraxis som avser varumirken som sammanfaller med utseendet pad de berdrda varorna
har sitt ursprung i domar avseende tredimensionella varumérken som utgdrs av utseendet pa sjilva
varan." Det framgir av dessa domar att en genomsnittskonsument inte dr van vid att goéra
antaganden om en varas ursprung pa grundval av varans eller varuférpackningens form utan grafik
eller text. I sddana fall kan det déarfor vara svarare att visa att ett sadant tredimensionellt varumérke
har sdrskiljningsformaga &n vad som é&r fallet betrdffande ett ord- eller figurmirke. Avsaknad av
sarskiljningsformaga innebdr att ett kdnnetecken inte kan fylla varumarkets grundldggande funktion.

14 Se, for ett liknande resonemang, inom ramen for radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumarken (EGT
L 11, 1994, s. 1), dom av den 29 april 2004, Henkel/harmoniseringskontoret (C-456/01 P och C-457/01 P, EU:C:2004:258), dom av den
7 oktober 2004, Mag Instrument/harmoniseringskontoret (C-136/02 P, EU:C:2004:592) och dom av den 12 januari 2006, Deutsche
SiSi-Werke/harmoniseringskontoret (C-173/04 P, EU:C:2006:20).
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44. 1 wvarje fall vilar denna rdttspraxis pa tanken att omsdttningskretsens uppfattning av
tredimensionella varumdrken som utgors av utseendet pa sjilva varan skiljer sig fran
omsdttningskretsens uppfattning av ord- och figurmérken som bestar av kidnnetecken som ér
oberoende av utseendet pd de varor de avser.' Dirfor ska denna rittspraxis inte tillimpas pa alla
tredimensionella varumérken, utan enbart pa sddana som utgors av formen pa de berérda varorna.
Dessutom gar det inte att omedelbart utesluta att denna rittspraxis kan tillimpas p& ord- och
figurmirken, i den mén de inte dr oberoende av siddana produkter.

45. En analys av utvecklingen av rdttspraxis avseende tredimensionella varumirken som utgors av
utseendet pa sjélva varan styrker dessa Gverviganden.

46. Det dr utrett att denna réttspraxis ér giltig nédr det sokta varumaérket ér ett figurmiarke som utgors
av en tvadimensionell atergivning av den berérda varan. Mot den bakgrunden har domstolen medgett
att varumairket i sadana fall inte bestdr av ett kdnnetecken som &r oberoende av utformningen av de
varor som det betecknar.'® Av samma skil dr denna rittspraxis dven tillimplig nir endast en del av
den berorda varan aterges genom ett tvidimensionellt varumérke.

47. Domstolen har ocksa nyligen faststdllt tribunalens resonemang, att det berérda varumaérkets
klassificering saknar betydelse for fragan huruvida de kriterier for bedémning av ett varumaérkes
sarskiljningsformaga som utvecklats for tredimensionella varumirken var tillimpliga i det aktuella
fallet. Domstolen medgav ddrmed indirekt att det inte &r ett varumirkes klassificering som é&r
avgorande i detta hinseende, utan den omsténdigheten att det sammanfaller med de berérda varornas
utseende. "*

48. Domstolen slog emellertid redan i domen Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret fast att
en forutsittning for att rattspraxis avseende tredimensionella varumérken och figurmérken som utgors
av formen pa den berdrda produkten eller av en atergivning av dessa ska vara tillamplig ar att det finns
ett samband mellan varumirket och varan, som kommer att vara kéint i omsdttningskretsen.” 1 de
domar som bildar denna réttspraxis har domstolen ocksa faststdllt tribunalens konstateranden
avseende tillampningen av berord réttspraxis pa ett varumirke som utgjordes av ett tva- eller
tredimensionellt varumirke som inneholl ett figurelement, med motiveringen att detta figurelement
inte bestod av ett kidnnetecken som var oberoende av utseendet pa varorna, utan endast sdgs som en
dekoration av konsumenterna.”

15 Se, for ett liknande resonemang, inom ramen for férordning nr 40/94, dom av den 29 april 2004, Henkel/harmoniseringskontoret (C-456/01 P
och C-457/01 P, EU:C:2004:258, punkt 38), dom av den 7 oktober 2004, Mag Instrument/harmoniseringskontoret (C-136/02 P, EU:C:2004:592,
punkt 30) och dom av den 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/harmoniseringskontoret (C-173/04 P, EU:C:2006:20, punkt 28).

16 Dom av den 22 juni 2006, Storck/harmoniseringskontoret (C-25/05 P, EU:C:2006:422, punkt 29).

17 Beslut av den 13 september 2011, Wilfer/harmoniseringskontoret (C-546/10 P, ej publicerat, EU:C:2011:574, punkt 59).

18 Se, for ett liknande resonemang, beslut av den 16 maj 2011, X Technology Swiss/harmoniseringskontoret (C-429/10 P, ej publicerat,
EU:C:2011:307, punkterna 36—38). Se dven tribunalens dom av den 13 april 2011, Deichmann/harmoniseringskontoret (Atergivning av en vinkel
med streckade kanter) (T-202/09, ej publicerad, EU:T:2011:168, punkt 41).

19 Dom av den 15 maj 2014, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret (C-97/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:324, punkt 55). Min
kursivering.

20 Se, betriffande tredimensionella varumiérken, dom av den 6 september 2012, Storck/harmoniseringskontoret (C-96/11 P, ej publicerad,
EU:C:2012:537, punkterna 37 och 38). Se, betréffande tvidimensionella varumiérken, dom av den 4 maj 2017, August Storck/EUIPO, C-417/16
P, j publicerad, EU:C:2017:340, punkterna 40 och 42). Min kursivering.
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49. Denna analys av rdttspraxis visar att tillimpligheten av rdttspraxis avseende varumérken som
sammanfaller med utseendet pa de varor de omfattar inte ar beroende av att det dr tekniskt omojligt
att skilja kinnetecknet fran varan, utan pa att det finns en likhet,” som kan uppfattas av
omsittningskretsen, mellan ett kdnnetecken och alla eller en del av de berdrda varorna.

b) Slutsats i denna del

50. I denna del konstaterar jag saledes for det forsta att det inte dr hur det aktuella varumirket
klassificeras som avgor huruvida de kriterier for bedomning av sérskiljningsformaga som
ursprungligen utvecklats i réttspraxis avseende vissa tredimensionella varumarken ar tillimpliga.

51. Begreppet “ornamentmirke” inforlivades visserligen med unionens varumérkessystem da
genomforandeforordning (EU) 2017/1431 tradde i kraft,” men det finns 4nda ingen anledning att
besvara fragan huruvida det internationella varumarket i fraga ska klassificeras som ornamentmarke i
den mening som avses i den foérordningen. I artikel 3.3 e i genomforandeférordning nr 2017/1431
anges dessutom endast pa vilket sdtt ett varumairke ska aterges ”"[n]ar det giller ett varumirke som
uteslutande bestdr av ett antal element som upprepas regelbundet”.” Mot bakgrund av vad som
anforts ovan i punkterna 47 och 50 star det i varje fall klart att denna bestimmelse inte innehéller
nagon definition av ett ornamentsmérke som kan paverka bedomningen av dess sirskiljningsformaga.
Klaganden ansokte dessutom om utvidgning av det skydd som foljer av det internationella varumérket

innan genomforandeforordning nr 2017/1431 triadde i kraft.

52. Vidare dr det den omstdndigheten att ett kdnnetecken som utgor ett varumérke inte é&r
sjalvstandigt i forhallande till utseendet pa de berdérda varorna som avgoér huruvida de kriterier som
har utvecklats avseende tredimensionella varumérken é&r tillimpliga. Denna rattspraxis forutsitter att
det finns en likhet mellan ett kdnnetecken och de varor som det avser, och dérfér kan den inte
tillampas pa ett varumirke enbart pa grund av dess inneboende egenskaper, enligt en teoretisk
bedomning. For att avgora huruvida denna réttspraxis ér tillimplig kravs déarfor att hénsyn tas till de
varor for vilka varumarkesskyddet soks.

53. Slutligen bor man utgad fran omsattningskretsens synvinkel for att besvara fragan huruvida ett
kénnetecken ar oberoende av utseendet pa de varor for vilka varumérkesskyddet har sokts.

21 Med ordet "likhet” avses en likhet genom associering. Jag anvidnder inte begreppet "association” for att undvika sammanblandning med det
uttryck som anvénds i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009. Nir jag anviander begreppet “likhet” vill jag inte under nagra omsténdigheter
foregripa mojligheten att den réttspraxis som utvecklats avseende tredimensionella kdnnetecken som sammanfaller med utseendet p& varorna
inte kan tillimpas i situationer dar varumarkesskydd soks for tjédnster. I detta sammanhang har tribunalen i en rad domar angett att denna
rittspraxis dven ar relevant nir det sokta varumérket ar ett figurmarke som utgors av ett firgmonster utan konturer. Se punkt 26 i foljande fyra
domar som meddelades den 10 september 2015: EE/harmoniseringskontoret (Atergivning av vita prickar mot grd bakgrund) (T-77/14, ej
publicerad, EU:T:2015:620), EE/harmoniseringskontoret (Atergivning av vita prickar mot bla bakgrund) (T-94/14, ej publicerad, EU:T:2015:618),
EE/harmoniseringskontoret (Atergivning av vita prickar mot gul bakgrund) (T-143/14, e publicerad, EU:T:2015:616) och EE mot
harmoniseringskontoret (Atergivning av vita prickar mot elfenbensfirgad bakgrund) (T-144/14, ej publicerad, EU:T:2015:615). I dessa domar
tvekade tribunalen inte att tillimpa rdttspraxis avseende tredimensionella varumérken pa varumidrken som utgérs av farger, eftersom
varumairkesskyddet sokts for tjanster. EUIPO har gjort samma stillningstagande i sina riktlinjer, enligt vilka ett figurmérke som anses sakna
sdrskiljningsformaga for de varor som det omfattar ocksa ska anses sakna sérskiljningsférméga for tjanster med ndra anknytning till dessa varor.
Se riktlinjerna angaende forfarandena vid EUIPO — del B, avsnitt 4, kapitel 3, punkt 13.

22 Kommissionens genomforandeférordning av den 18 maj 2017 om faststillande av tillimpningsforeskrifter for vissa bestimmelser i radets
forordning (EG) nr 207/2009 om EU-varumirken (EUT L 205, 2017, s. 39).

23 Se, for ett liknande resonemang, mitt forslag till avgorande i malet Louboutin och Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:64, punkt 33).
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3. Huruvida kriterierna i rdttspraxis kan overforas pa varumdrken som utgors av kinnetecken
som dr sammansatta av en rad bestandsdelar som upprepas regelbundet

a) Faststillande av fragestdllningen

54. Det dr inte svart att faststdlla att ett kdnnetecken sammanfaller med utseendet pa de varor det
avser ndr registreringsansokan avser ett kdnnetecken som redan tidigare anbringats pa eller associerats
till de varor for vilka varumérkesskydd soks.

55. Maélet Freixenet/harmoniseringskontoret® avsdg till exempel en sirskild aspekt av ytan pa de varor
for vilka varumarkesskydd soktes, vilka horde till klass 33 i Niceéverenskommelsen, "mousserande vin”.
De sokta varumirkena utgjordes av kénnetecken som forestillde matterade flaskor. I det
sammanhanget bekriaftade domstolen att den réttspraxis som utvecklats avseende tredimensionella
varumérken som sammanfaller med utseendet pa de berdrda varorna ocksa giller niar det sokta
varumairket utgérs av ett varumirke i kategorin "annat” varumérke som bestar av det speciella
utseendet p& ytan av den forpackning som behovs for de varor som det avser.”

56. Likheten mellan ett kdnnetecken som utgor ett varumérke och de varor det avser dr mindre
uppenbar nér det aktuella kidnnetecknet, saisom i det nu aktuella fallet, bestir av en grafisk atergivning,
i form av en kvadrat, av en rad bestandsdelar som upprepas regelbundet.

57. Domstolen har visserligen redan, med en direkt hénvisning till den réattspraxis som utvecklats
avseende tredimensionella varumérken som sammanfaller med utseendet pa de berdrda varorna,
faststallt tribunalens konstaterande att ett abstrakt motiv ska betraktas som ett kdnnetecken som
sammanfaller med utseendet pa den vara for vilken kdnnetecknet soks.*® I det malet var det emellertid
obestridligen sa att motivet i fraga var avsett att anbringas pa ytan av en vara.

58. Domstolen bekriftade ddarmed i princip att den réttspraxis avseende varumérken som sammanfaller
med varors utseende ér tillamplig pa varumérken som utgors av motiv. I ovanndmnda réttspraxis tog
domstolen emellertid inte uttryckligen stillning till vilken grad av sannolikhet som bor kravas for att
ett sadant figurmirke som det som ar aktuellt i forevarande maél, vilket 4r sammansatt av en rad
bestiandsdelar som upprepas regelbundet, ska betraktas som ett ytmonster som sammanfaller med
utseendet pa de berorda varorna.

59. Nagra slutgiltiga slutsatser kan i varje fall inte heller dras av domstolens praxis, i vilken anges att ju
mer den form som registreringsansokan avser ndrmar sig den mest troliga formen for varan i fraga
eller for dess forpackning, desto mer sannolikt &r det under dessa omstindigheter att denna form
saknar sarskiljningsférméga.”’

60. Jag tolkar ndmligen denna formulering s3, att den inte avser kriterierna for att den réttspraxis som
utvecklats avseende tredimensionella kidnnetecken som sammanfaller med utseendet pa varorna ska
vara tillimplig, utan bedémningen av ett varumairkes sdrskiljningsforméga mot bakgrund av denna
rattspraxis.

24 Dom av den 20 oktober 2011 (C-344/10 P och C-345/10 P, EU:C:2011:680).
25 Dom av den 20 oktober 2011, Freixenet/harmoniseringskontoret (C-344/10 P och C-345/10 P, EU:C:2011:680, punkt 48).
26 Beslut av den 28 juni 2004, Glaverbel/harmoniseringskontoret (C-445/02 P, EU:C:2004:393, punkterna 23 och 24).

27 Se, for ett liknande resonemang inom ramen fér férordning nr 40/94, dom av den 7 oktober 2004, Mag Instrument/harmoniseringskontoret
(C-136/02 P, EU:C:2004:592, punkt 31), dom av den 29 april 2004, Henkel/harmoniseringskontoret (C-456/01 P och C-457/01 P,
EU:C:2004:258, punkt 39) och dom av den 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/harmoniseringskontoret (C-173/04 P, EU:C:2006:20,
punkt 31).

10 ECLIL:EU:C:2018:397



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT SZPUNAR — MAL C-26/17 P
BirkeNsTOCK SALES MOT EUIPO

61. Min tolkning styrks av bedémningen i domen Mag Instrument/harmoniseringskontoret.” I
punkt 31 i den domen erinrade domstolen om den rittspraxis som avser forhillandet mellan, & ena
sidan, sarskiljningsformagan hos ett varumirke som utgors av formen pa de varor som det betecknar
och, a andra sidan, den mest troliga formen pa varorna. I punkt 32 i samma dom konstaterade
domstolen darefter att nir ett tredimensionellt varumérke bestar av formen pa den vara for vilken
registrering sokts dr den omstidndigheten att denna form utgdr en "variant” av en av de sedvanliga
formerna for detta slag av varor inte i sig tillracklig for att varumirket ska anses ha
sarskiljningsformaga. Séledes forefaller det uppenbart att 6vervigandena om forhallandet mellan ett
varumairkes sdrskiljningsformaga och den mest troliga formen pa de varor for vilka varumarkesskyddet
soks i allt vidsentligt avser bedomningen av ett varumirkes sirskiljningsformaga. De citerade
punkterna i ovan angivha domar avsag foljaktligen inte kriterierna for tillimpningen av réttspraxis
avseende kdnnetecken som sammanfaller med utseendet pa de berérda produkterna.

62. Tribunalen har ocksa forklarat i sin praxis att bedomningen av den mest troliga formen pa en vara
som omfattas av ett varumérke i huvudsak utgor en bedéomning av normen eller vad som ar sedvanligt
i branschen i fraga.”

63. Klaganden har emellertid anfort att det enligt domstolens praxis krdvs att anvidndningen av
kdnnetecknet i fraga som ytmonster dr "den mest sannolika” anvdndningen av kénnetecknet. EUIPO
har i detta avseende fort fram en synpunkt som liknar klagandens, men samtidigt dragit andra
slutsatser. EUIPO har angett att det framgar av domstolens praxis att blotta mojligheten att ett
varumirke utgér en del av formen pad de berorda varorna ricker for att rdttspraxis avseende
kéannetecken som sammanfaller med varors utseende ska vara tillamplig.

64. Den forsta delen av den forsta grunden for overklagandet har séledes i synnerhet vickt fragan
huruvida domstolens resonemang i domen Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret® eller i
beslutet Deichmann/harmoniseringskontoret® kan 6verféras pd det nu aktuella méalet. Mot den
bakgrunden ska jag forst och framst analysera dessa avgoranden av domstolen. Jag kommer dérefter
att ta stillning till den valda losningen genom att analysera praxis fran tribunalen, som enligt min
mening har avgjort denna fraga i flera av sina domar.

b) Analys av domstolens praxis

1) Relevansen av domen Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret

65. EUIPO har anfért att domstolen i domen Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret*
bekriftade att mojligheten att ett varumirke utgor en del av formen pa de berérda varorna kan utgora
ett kriterium for tillimpningen av réttspraxis avseende kidnnetecken som sammanfaller med varors
utseende. EUIPO menar att samma kriterium ocksa ska tillimpas i det nu aktuella malet.

28 Dom av den 7 oktober 2004 (C-136/02 P, EU:C:2004:592).

29 Dom av den 29 januari 2013, Germans Boada/harmoniseringskontoret (Manuell kakelskérare) (T-25/11, ej publicerad, EU:T:2013:40, punkt 99).
Se éven, for ett liknande resonemang, dom av den 29 juni 2015, Grupo Bimbo/harmoniseringskontoret (Formen p& en mexikansk tortilla)
(T-618/14, ej publicerad, EU:T:2015:440, punkterna 25 och 26). I den domen angav tribunalen att "[jlu mer den form som registreringsanskan
avser ndrmar sig den mest troliga formen pd den aktuella varan, desto mer sannolikt &r det enligt rattspraxis att denna form saknar
sarskiljningsformaga” och, tvartom, att "det endast [dr] varumédrken som i betydande man avviker frdn normen eller fran vad som &r sedvanligt i
branschen, och som saledes uppfyller sin grundliggande funktion att ange varans ursprung, som inte ska anses sakna sarskiljningsférmaga”.

30 Dom av den 15 maj 2014, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret (C-97/12 P, ej publicerad EU:C:2014:324).

31 Beslut av den 26 april 2012, Deichmann/harmoniseringskontoret (C-307/11 P, ej publicerat, EU:C:2012:254).

32 Dom av den 15 maj 2014, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret, C-97/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:324, punkterna 57 och 59).
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66. I det sammanhanget ska det noteras att EUIPO, som svar pa klagandens argument att det framgar
av beslutet Deichmann/harmoniseringskontoret® vilket kriterium som ska anvindas for att ett
figurmérke som dr sammansatt av en rad bestandsdelar som upprepas regelbundet ska betraktas som
ett ytmonster, endast har anfort att detta argument behandlades i den 6verklagade domen. Det ska
erinras om att tribunalen, i punkt 57 i den 6verklagade domen, fann att domen i det mal som gav
upphov till ndimnda beslut inte kunde 6verforas pa det nu aktuella malet, eftersom det inte avsag ett
kdnnetecken som var sammansatt av en repetitiv sekvens av bestandsdelar.

67. Domen Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret® avsag emellertid inte heller registrering
av ett kidnnetecken som var sammansatt av en repetitiv sekvens av bestandsdelar. Den domen avsag i
sjdlva verket en ansokan om registrering av ett figurméarke som atergav en lasmekanism.

68. EUIPO:s standpunkt tycks siledes vara motsigelsefull. A ena sidan har EUIPO aberopat domen
Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret™ till stod for sitt svaromal och, & andra sidan, tycks
EUIPO anse att det var riktigt av  tribunalen att sla  fast att  beslutet
Deichmann/harmoniseringskontoret® inte kan éverféras p& det nu aktuella fallet.

69. Av dessa skal, och utan att det paverkar fragan huruvida det kriterium som domstolen tillimpade i
domen Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret var vélgrundat,” ir jag i motsats till EUIPO
inte overtygad om att den domen gor det mojligt att dra nagra slutgiltiga slutsatser som kan 6verforas
pa det nu aktuella malet.

2) Relevansen av beslutet Deichmann/harmoniseringskontoret

70. Klaganden har fér sin del &beropat punkt 55 i beslutet Deichmann/harmoniseringskontoret® till
stod for den forsta delen av den forsta grunden for 6verklagandet. Klaganden anser att det framgar av
domstolens praxis att det d4r den mest sannolika anvidndningen av ett kdnnetecken som dr avgorande
for tillampningen av rittspraxis avseende varumérken som sammanfaller med varors utseende. Darfor
anser klaganden att detta kriterium ska tillimpas pa det internationella varumérket i fraga.

71. Jag dr av en annan uppfattning.

72. Mélet Deichmann/harmoniseringskontoret® avsdg en ansbkan om registrering som
gemenskapsvarumirke av ett figurmédrke som aterger en vinkel med streckade kanter. Det
kannetecken som utgjorde det i det malet aktuella varumérket var sdledes inte sammansatt av
bestandsdelar som upprepades regelbundet.

73. 1 det avseendet medger jag att jag har forstielse for klagandens resonemang, att alla ord- eller
figurmérken i princip skulle kunna utstrickas eller upprepas i det odndliga och anvdndas som ett
ytmonster som anbringas pa en varas yta. Detta giller sdrskilt som réttspraxis avseende varumirken
som sammanfaller med utseendet pa den berdrda varan inte enbart avser varumirken som
sammanfaller med varans utseende, utan dven varumirken som sammanfaller med en del av den
berérda varan.*

33 Beslut av den 26 april 2012, Deichmann/harmoniseringskontoret (C-307/11 P, ej publicerat, EU:C:2012:254).

34 Dom av den 15 maj 2014, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret, C-97/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:324, punkterna 57 och 59).
35 Dom av den 15 maj 2014, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret, C-97/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:324, punkterna 57 och 59).
36 Beslut av den 26 april 2012, Deichmann/harmoniseringskontoret (C-307/11 P, ej publicerat, EU:C:2012:254).

37 Dom av den 15 maj 2014, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret, C-97/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:324, punkterna 57 och 59).
38 Beslut av den 26 april 2012 (C-307/11 P, ej publicerat, EU:C:2012:254).

39 Beslut av den 26 april 2012 (C-307/11 P, ej publicerat, EU:C:2012:254).

40 Se den rittspraxis som anges ovan i punkt 46.
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74. Det finns emellertid en skillnad mellan, & ena sidan, ett varumérke som utgors av ett kdnnetecken
som upprepas regelbundet och, & andra sidan, en oédndlig atergivning av andra figur- eller ordmaérken,
vilka utgors av och har registrerats som unika kdnnetecken och som lampar sig vél att anvdndas som
sadana.

75. Det ér uppenbart att varumérken som tillhor den andra kategorin kan mangfaldigas, &ven om de
inte utgors av kdnnetecken som upprepas regelbundet. Varje bestandsdel i ett sadant mangfaldigande,
utgor var for sig ett kdnnetecken som inte saknar sarskiljningsformaga.

76. Sa ar i princip inte fallet ndr det giller ett varumérke som utgors av ett kdnnetecken som ér
sammansatt av en rad bestandsdelar som upprepas regelbundet. I teorin ar det visserligen riktigt att
ett sadant varumérke kan fraktioneras eller delas upp i delar for att fa fram en unik rad bestandsdelar
ur varumirket. En sddan unik rad av bestandsdelar skulle emellertid vara sa banal att den i princip
skulle sakna sdrskiljningsformaga och inte kunna utgora ett varumirke i den mening som avses i
forordning nr 207/2009.

77. Jag anser att det dr skilet till att sannolikheten att ett kédnnetecken som &r sammansatt av en rad
bestandsdelar som upprepas regelbundet anvinds som ytmonster som sammanfaller med utseendet pé
de berdrda varorna maste vara hogre dn ndr det giller andra kinnetecken som utgoér ord- och
figurmérken. Ett kdnnetecken som bestar av bestandsdelar som upprepas regelbundet ér pa nagot sitt
avsett att anbringas pa varans yta eller forpackning, eftersom det inte bestar av bestandsdelar som
tagna var for sig kan registreras och anvidndas som varumirken som gor det mojligt for
omsattningskretsen att identifiera de aktuella varornas ursprung. Saledes dr det osannolikt att de
aktuella kidnnetecknen inte anvinds som ytmonster.

78. De kriterier som utvecklats avseende tredimensionella varumérken som sammanfaller med
varornas utseende tillimpas vanligtvis i rattspraxis pa varumirken som utgors av kédnnetecken som é&r
sammansatta av en rad bestindsdelar som upprepas regelbundet och forst har anbringats pa de varor
for vilka varumirkesskyddet soks.*'

79. Mot den bakgrunden maste hénsyn tas till att innehavaren, efter registrering av ett kdnnetecken
bestdende av en grafisk atergivning, i form av en kvadrat, av samma rad bestandsdelar som upprepas
regelbundet, skulle kunna anbringa ett sadant kénnetecken pa ytan av de varor for vilka skydd har
sokts. Uppgifterna om den aktuella eller planerade anvindningen av ett varumairke kan i varje fall
andras efter registreringen av varumadrket, och darfor kan sadana uppgifter inte pa nagot vis paverka
bedémningen av huruvida varumairket kan registreras.

80. Om den sannolikhetsgrad som klaganden har fort fram i den forsta delen av den forsta grunden for
overklagandet godtogs skulle det i ett sddant fall bli mgjligt att systematiskt undga att kriterierna
avseende tredimensionella kdnnetecken som sammanfaller med utseendet pa varorna tillimpas, dven
om det rorde sig om varumirken som lampar sig sdrskilt vdl att anvdndas som ytmonster och
sannolikt kommer att anvdndas som sadana.

81. Mot bakgrund av det ovan anforda ar jag bendgen att ansluta mig till tribunalens standpunkt i
punkterna 54 och 55 i den 6verklagade domen, att det endast dr ndr anvdndningen av ett ytmonster
ar osannolik mot bakgrund av de aktuella varornas art som ett sadant kdnnetecken inte kan betraktas
som ett ytmonster med avseende pa de aktuella varorna.

82. Jag ska @nda jamfora dessa Overviaganden med tribunalens forhallningssétt i sin praxis avseende
kdnnetecken som &dr sammansatta av en rad bestandsdelar som upprepas regelbundet.

41 Se bland annat den rittspraxis som anges ovan i punkt 55.

42 Se, for ett liknande resonemang, dom av den 31 maj 2006, De Waele/harmoniseringskontoret (Formen pa en korv) (T-15/05, EU:T:2006:142,
punkterna 28 och 29).
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¢) Analys av tribunalens praxis

83. Tribunalen har vid flera tillfillen tillimpat den réttspraxis som utvecklats avseende
tredimensionella varumérken som utgors av utseendet pa sjdlva varan pa ett figurmirke som aterger ett
rutmonster.

84. Nar det giller varor for vilka varumérkesskydd sokts, anser tribunalen vanligtvis att mojligheten att
ett varumirke utgors av en del av formen pa de berdrda varorna dr ett kriterium for att rattspraxis
avseende kidnnetecken som sammanfaller med utseendet pa de varor for vilka varumarkesskydd soks
ska vara tillimplig. *

85. Tribunalen underlét visserligen nyligen, i fraga om ett figurmérke som beskrevs som ett "rodvitt
schackrutsmonster” som registrerats for "mjolk och mjolkprodukter utom mjolkbaserade desserter och
puddingar”, att grunda sig pa rdttspraxis avseende tredimensionella varumirken ndr den prévade
grunden for ett overklagande i vilket aberopades ett &sidosdttande av artikel 7.1 b i forordning
nr 207/2009. Tribunalen tillimpade precis som 6verklagandendmnden vid harmoniseringskontoret den
rattspraxis enligt vilken ett kdnnetecken som ir allt for enkelt inte i sig kan formedla ett budskap som
konsumenterna kan komma ihdg och dirfér saknar sirskiljningsférmaga.* Jag dr medveten om att
detta resonemang i ndgon man bestimdes av 6verklagandendmndens beslut.

86. Som svar pa en friga som domstolen stéllde vid férhandlingen uppgav EUIPO att ett kdnnetecken
kan sakna sdrskiljningsformaga av flera anledningar och att 6verklagandenamnden dérfor i ett sadant
fall kan vélja mellan dessa tva linjer i réttspraxis vid bedomningen av ett varumaérkes
sarskiljningsférmaga.

87. Denna analys visar saledes att tribunalen anser att det récker att det ar “sannolikt” att ett
kidnnetecken anvdnds som ett ytmonster for att den rdttspraxis som utvecklats avseende
tredimensionella varumirken som sammanfaller med utseendet pd de berdrda varorna ska vara
tillamplig. Omvént dr denna réttspraxis inte tillimplig nédr en sadan anviandning dr osannolik.

88. Dessa Overvaganden dr giltiga oavsett den omstédndigheten att en behorig domstol i ett nationellt
varumaérkessystem bedomer sérskiljningsformagan hos varumirken som utgdrs av kdnnetecken som
utgors av en rad bestandsdelar som upprepas regelbundet utan att hanvisa till rattspraxis avseende
kidnnetecken som sammanfaller med utseendet p& varorna.* Enligt fast réttspraxis ska fragan huruvida
overklagandendmndernas beslut ar lagenliga enbart avgoras pa grundval av foérordning nr 207/2009,
sasom den tolkats av unionsdomstolarna, och inte pa grundval av 6verklagandendmndernas tidigare
beslutspraxis. *°

43 Se bland annat dom av den 19 september 2012, Fraas/harmoniseringskontoret (rutmonster i ljusgratt, morkgratt, beige, mérkrétt och brunt)
(T-326/10, ej publicerad, EU:T:2012:436, punkterna 52-57), dom av den 19 september 2012, Fraas/harmoniseringskontoret (rutmonster i svart,
beige, brunt, morkrott och gratt) (T-26/11, ej publicerad, EU:T:2012:440, punkterna 53-57), dom av den 19 september 2012,
Fraas/harmoniseringskontoret (Rutmonster i morkgratt, ljusgratt, svart, beige, morkrott och ljusrétt) (T-50/11, ej publicerad, EU:T:2012:442,
punkterna 51 och 52), dom av den 21 april 2015, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret — Nanu-Nana (Atergivning av ett brunt och
beige schackmonster) (T-359/12, EU:T:2015:215, punkterna 29 och 30), och dom av den 21 april 2015, Louis Vuitton
Malletier/harmoniseringskontoret — Nanu-Nana (Atergivning av ett gratt schackmonster) (T-360/12, e publicerad, EU:T:2015:214,
punkterna 29 och 30).

44 Se dom av den 3 december 2015, Compagnie des fromages & Richesmonts/harmoniseringskontoret — Grupo Lactalis Iberia (Atergivning av ett
rodvitt schackrutsmonster) (T-327/14, ej publicerad, EU:T:2015:929, punkt 33).

451 dom av den 1 december 2010 (nr 09/02580), fann exempelvis Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris, Frankrike) att ett
varumiérke som utgjordes av ett "schackrutsmonster” inte saknade sdrskiljningsformaéga, av det skélet att det inte hade styrkts att detta monster
var banalt och vanligtvis anvindes pa livsmedelsforpackningar. Cour d’appel de Paris fann dessutom, i en dom av den 14 december 2012
(nr 12/05245), att ett varumirke som utgjordes av en enfirgad ruta, for vilket skydd soktes for varor i klass 25 i Nicedverenskommelsen,
ndrmare bestdmt fotbeklddnader, inte heller saknade sérskiljningsforméga.

46 Se, for ett liknande resonemang mot bakgrund av overklagandendmndernas tidigare beslutspraxis betraffande gemenskapsvarumairken enligt
forordning nr 40/94, dom av den 15 september 2005, BiolD/harmoniseringskontoret, C-37/03 P, EU:C:2005:547, punkt 47).
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89. Mot bakgrund av vad som anforts ovan anser jag att 6verklagandet inte kan vinna bifall savitt avser
den forsta grundens forsta del. Jag anser, i likhet med tribunalen, att det endast dr nér anvindningen av
ett ytmonster dr osannolik, med hénsyn till de aktuella varornas art, som ett sddant kédnnetecken inte
kan betraktas som ett ytmonster med avseende pa de aktuella varorna, och att den rdttspraxis som
utvecklats avseende tredimensionella varumirken som sammanfaller med utseendet pa varorna
ddrmed inte é&r tillamplig pa kannetecknet.

VII. Forslag till avgorande
90. Av dessa skal foreslar jag, utan att foregripa fragan huruvida det finns stod for de 6vriga delarna av

den forsta grunden och de ovriga grunderna for 6verklagandet, att domstolen ska ogilla 6verklagandet
savitt avser den forsta delen av den forsta grunden.
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