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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
HENRIK SAUGMANDSGAARD QOE
foredraget den 22 november 2018

Mal C-578/17

Oy Hartwall Ab
Ytterligare deltagare i malet:
Patent- och registerstyrelsen

(begdran om forhandsavgorande fran Hogsta forvaltningsdomstolen, Finland)

"Begiran om forhandsavgorande — Varumirken — Direktiv 2008/95/EG — Artikel 2 — Artikel 3.1 b
och 3.3 — Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder — Sarskiljningsférmaga —
Sarskiljningsforméga som forvarvats till f6ljd av anvdndning — Ursprunglig sarskiljningsformaga —
Grafisk atergivning — Fargmarke eller figurmarke — Fargmérke som presenterats som ett figurmérke —
Villkor for registrering — Varumérkeskategorier — Varumairkestyper — Motstridigheter
i registreringsansokan”

I. Inledning

1. Genom denna begiran om forhandsavgorande har Hogsta forvaltningsdomstolen (Finland) stallt
flera tolkningsfragor till domstolen om tolkningen av kravet pa grafisk atergivning i artikel 2 och
kravet pa sirskiljningsférmaga i artiklarna 2, 3.1 b och 3.3 i direktiv 2008/95/EG.?

2. Begdran om forhandsavgorande har sitt ursprung i en tvist mellan bolaget Oy Hartwall Ab (nedan
kallat Hartwall) och Patent- och registerstyrelsen (Finland). Myndigheten avslog en ansokan om
registrering av ett varumirke som ldmnats in av Oy Hartwall. Skélet till avslaget var att det sokta
varumidrket inte hade den sdrskiljningsformaga som kriavs av ett fargmarke. I ansdkan atergavs
fargmarket grafiskt i form av en figur.

3. Fragan i det nu aktuella malet &r hur kravet pa grafisk atergivning och kravet pa
sarskiljningsformaga i direktiv 2008/95 ska tolkas nédr det giller en eventuell registrering av ett
fargmarke. Den hianskjutande domstolen har stillt sina fragor for att fa klarhet i om artiklarna 2 och 3
i direktivet utgor hinder for registrering av ett firgmérke som i registreringsansokan har atergetts
grafiskt i form av en figur.

1 Originalsprak: danska.

2 Europaparlamentets och radets direktiv av den 22 oktober 2008 om tillnirmning av medlemsstaternas varumarkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25)
(nedan kallat direktiv 2008/95).
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4. 1 detta forslag till avgorande redogor jag for varfor jag anser dels att artikel 2 och artikel 3.1 b
och 3.3 i detta direktiv bor tolkas sd, att fragan huruvida en registreringsansokan avser ett varumarke i
egenskap av figurmirke eller fairgmarke dr relevant for tolkningen av kravet pa sdrskiljningsformaga,
dels att artikel 2 utgor hinder for att ett varumérke registreras nar det, som i det nu aktuella fallet, har
atergetts grafiskt i form av en figur samtidigt som sokanden har sokt varumarket registrerat som ett
fargmarke.

II. Tillampliga bestaimmelser

A. Direktiv 2008/95°
5. Artikel 2, som har rubriken "Tecken som kan utgora ett varumairke”, har foljande lydelse:

"Ett [EU-varumairke] kan utgoras av alla tecken som kan aterges grafiskt, sdrskilt ord, inbegripet
personnamn, figurer, bokstdver, siffror, formen pa en vara eller dess forpackning, forutsatt att tecknet
i fraga kan sirskilja ett foretags varor eller tjanster fran andra foretags.”

6. I artikel 3.1 b och 3.3, som ror registreringshinder och ogiltighetsgrunder, anges f6ljande:

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

b) Varumirken som saknar sérskiljningsformaga.

3. Ett varumairke ska inte végras registrering eller ogiltigforklaras med stod av punkt 1 b, c eller d, om
det fore tidpunkten for registreringsansokan och som en f6ljd av det bruk som har gjorts av det har
forvarvat sarskiljningsformaga. En medlemsstat fir dessutom besluta att denna bestimmelse ska gélla
dven da sarskiljningsformagan har forvirvats efter tidpunkten for registreringsansokan eller tidpunkten
for registreringen.”

B. Finldndsk rdtt

7. Direktiv 2008/95 inforlivades med finlandsk rétt genom lag nr 7/1964 av den 10 januari 1964 om
varumadrken, senast dndrad, vad betréffar den version som ér tillimplig i det nu aktuella mélet, genom
lag nr 56/2000.

8. Enligt 1 § 2 mom. i varumarkeslagen (senast dndrad, vad betréffar den version som ér tillimplig i det
nu aktuella fallet, genom lag 39/1993) kan ett varumérke besta av vilket tecken som helst som kan
aterges grafiskt och som kan sirskilja varor som tillhandahalls i nédringsverksamhet fran varandra. I
denna bestimmelse anges vidare att ett varumirke i synnerhet kan bestd av ord, inbegripet
personnamn, figurer, bokstéver, siffror eller formen pa en vara eller dess forpackning.

3 Direktiv 2008/95 har upphévt och ersatt radets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmning av medlemsstaternas
varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1). Artikel 2 och artikel 3 i direktiv 2008/95, som ska tolkas i det nu aktuella malet, &r identiska med
artikel 2 och artikel 3 i direktiv 89/104. Réttspraxis avseende direktiv 89/104 &r saledes &ven relevant i det nu aktuella fallet.
Direktiv 2008/95/EG har ersatts av ett nytt varumérkesdirektiv, Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den
16 december 2015 for tillndrmning av medlemsstaternas varumairkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1). Detta direktiv ska vara genomfért
senast den 14 januari 2019.
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9. Ett varumirke som soks registrerat ska enligt 13 § i varumérkeslagen (senast édndrad, vad betréffar
den version som dr tillimplig i det nu aktuella malet, genom lag 56/2000) vara &dgnat att sdrskilja
innehavarens varor fran andras. Ett médrke som uteslutande eller med endast mindre dndring eller
tilligg anger varans art, beskaffenhet, méngd, anvdndning, pris eller ursprungsort eller tiden for dess
framstdllande ska inte i och for sig anses ha sdrskiljningsformaga. Vid bedomning av om ett mérke
har sirskiljningsformaga ska hansyn tas till alla faktiska omstidndigheter och sarskilt till den tid och
omfattning som market har varit i bruk.

II1. Malet vid den nationella domstolen, tolkningsfragorna och forfarandet vid domstolen

10. Bolaget Oy Hartwall ansokte den 20 september 2012 om registrering av nedan atergivet
kéannetecken vid Patent- och registreringsstyrelsen. Enligt den grafiska atergivningen av tecknet bestar
det av ett blatt band med en smal gra kant. Registrering av tecknet soktes i egenskap av fargmarke for
varor i klass 32, mineralvatten. Oy Hartwall angav foljande om firgen: tecknets firger ar bla
(PMS 2748, PMS CYAN) och gra (PMS 877).

11. I samband med ansokan lade Oy Hartwall for Patent- och registerstyrelsen fram en
marknadsundersokning, i vilken det varumirke som ansokan avsag hade beskrivits for deltagarna.
Bolaget lade dven fram en handling i vilken tva av bolagets anstéllda intygade att varumérket anvéndes
som kédnnetecken for bolagets produkter.

12. Efter en forfragan fran Patent- och registerstyrelsen klargjorde Oy Hartwall att bolaget ansokte om
registrering av varumaérket som fargmairke och inte som figurmarke.

13. Genom beslut av den 5 juni 2013 avslog Patent- och registerstyrelsen ansokan pa den grunden att
det varumérke som avsidgs med ansokan saknade sdrskiljningsforméga. I beslutets motivering angavs
bland annat att en registrering av en ensamritt for bestimda firger enligt Patent- och
registerstyrelsens praxis inte kan medges om det inte finns starka bevis for att fargerna i fraga har
forvarvat sarskiljningsformaga till foljd av varaktig och omfattande anvdndning i samband med de
varor som avses med ansokan.

14. I Patent- och registerstyrelsens beslut anges att en marknadsundersokning visar att figurmarket ar
bekant men inte firgerna i sig. Enligt beslutet har bolaget inte visat att den firgkombination som
ansokan giéller har anvénts sa ldnge och i sddan omfattning som kénnetecken for de varor som bolaget
erbjuder, att den genom denna anviandning forvérvat sirskiljningsformaga i Finland vid den tidpunkt
da ansokan lamnades in.

15. Oy Hartwall 6verklagade beslutet till Marknadsdomstolen (Finland) som ogillade 6verklagandet.

16. Marknadsdomstolen angav i domskdlen att Oy Hartwall hade ansokt om registrering av en
fargkombination. Marknadsdomstolen ansag att den grafiska atergivningen i ansdkan inte inneholl
nigon systematisk sammanséttning i vilken de aktuella firgerna sammanfogats pa ett i forvig faststallt
och bestiandigt satt. Enligt Marknadsdomstolen uppfyllde det firgmirke som avsdgs med ansdkan
ddrmed inte de krav pa grafisk atergivning som uppstills i 1 § 2 mom. i varumérkeslag nr 39/1993 for
registrering av ett varumarke.
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17. Oy Hartwall oOverklagade Marknadsdomstolens avgorande till Hogsta forvaltningsdomstolen
(Finland), den héanskjutande domstolen.

18. Den hénskjutande domstolen ska nu avgora om Oy Hartwalls varumaérke ska registreras som ett
fairgmarke. Den hinskjutande domstolen vill fa klarhet i vilken betydelse som ska féstas vid
beteckningen fiargmairke, som anges i ansokan, ndr det giller fraigan om en mdjlig registrering av
varumarket.

19. Hogsta forvaltningsdomstolen (Finland) vilandeforklarade malet genom beslut av den
28 september 2017 och hénskot foljande tolkningsfragor till EU-domstolen:

”1) Ska, vid tolkningen av villkoret om sdrskiljningsformaga i artiklarna 2 och 3.1b i
Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumarkeslagar, avseende féstas vid huruvida registrering av ett varuméarke soks
for varumérket som figurmarke eller fairgmarke?

2) Om Kklassificeringen av ett varumirke som firgmairke eller figurmarke har betydelse for
bedomningen av dess sirskiljningsformaga, kan varumaérket, trots att det framstéllts som en bild i
enlighet med varumarkesansokan, registreras som ett fairgmérke eller kan det bara registreras som
ett figurmérke?

3) Om det dar mojligt att ett varumirke som i varumérkesansokningen framstéllts som en bild
registreras som fargmarke, forutsitter registreringen av ett sadant varumirke som firgmarke, som
i ansokningen framstéllts grafiskt med den exakthet som EU-domstolens rattspraxis kraver (det vill
sdga ndr det inte ar fraga om registrering av firger som sadana, i abstrakt, formlos eller grénslos
form) dessutom att starka bevis av den typ som Patent- och registerstyrelsen forutsitter eller Gver
huvud taget att bevis pa anviandning framlaggs?”

20. Skriftliga yttranden har inkommit fran Oy Hartwall, den finldndska regeringen och Europeiska
kommissionen. Den finldindska regeringen och kommissionen deltog vid foérhandlingen den
6 september 2018.

IV. Bedomning

A. Inledande synpunkter

21. Under forhandlingen uppkom fragan om domstolens behorighet i saken. Jag ska mot den
bakgrunden kort papeka att domstolen ar behorig att besvara de hénskjutna fragorna. Som mitt svar
pd de hianskjutna fragorna kommer att visa, avser malet inte tolkningen av finldndsk rétt, utan
tolkningen av artiklarna 2 och 3 i direktiv 2008/95. Det kan helt sakert harledas ur skal 6 i direktivet
att medlemsstaterna behaller sin frihet att faststilla forfarandebestimmelser for registrering av
varumérken. Sdsom Finlands regering papekade wunder forhandlingen, ska medlemsstaternas
forfarandebestaimmelser emellertid faststéllas och forvaltas pa sadant sétt att de krav pa registrering av
varumérke, som harmoniseras genom direktivet, sdkerstélls. De nationella myndigheterna ska med
andra ord bland annat se till att direktivets krav sdkerstills, bland annat kraven i artiklarna 2 och 3 i
direktivet att alla varumérken ska kunna aterges grafiskt och ha sérskiljningsformaga for att kunna
registreras.
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B. Provning av tolkningsfragorna

1. Betydelsen av att det ansokts om registrering som figurmdrke eller som firgmdrke med avseende pad
tolkningen av villkoret om sdrskiljningsformdga i artiklarna 2, 3.1 b och 3.3 i direktiv 2008/95 (den

forsta fragan).

22. Den hiénskjutande domstolen har stillt den forsta fragan for att fa klarhet i huruvida det é&r
avgorande for tolkningen av villkoret i artiklarna 2, 3.1 b och 3.3 i direktiv 2008/95 att ett varumaérke
ska ha sidrskiljningsformaga om registreringsansokan avser varumirket som figurmirke eller som
firgmarke.*

23. Jag noterar inledningsvis att den finlindska regeringen vid forhandlingen angav att de finlandska
myndigheterna enbart har rdtt att uttala sig i frigan om det varumirke som ansdkan avser kan
registreras som fiargmarke. Enligt vad som angavs &r skélet till detta att de finldindska myndigheterna
enligt finldndsk rédtt inte har befogenhet att &dndra det val av varumirkestyp som gjorts i
registreringsansdkan. Oy Hartwall hade ansokt om registrering av ett firgmarke,” och dirfor hade de
finlindska myndigheterna inte befogenhet att préva om varumarket i stéllet — eller dessutom — skulle
kunna registreras som ett figurmirke.®

24. Foljaktligen betraktar jag det varumérke som avses med ansokan som ett fargmérke i resonemanget
nedan. Jag beror alltsd inte fragan huruvida Oy Hartwall i realiteten mojligen ville registrera ett
figurmarke.’

25. For att bedoma den forsta fragan dr det, som kommissionen har anfort, nodvandigt att stdlla tva
fragor: For det forsta om det har betydelse for bestimningen av foremalet for det kdnnetecken som
soks skyddat genom registreringen om registreringsansokan avser varumirket som figurmérke eller
som fargmérke (a) och for det andra vilken betydelse det har for provningen av om varumairket har
sarskiljningsformaga om registreringsansokan avser varumérket som figurmarke eller som fargmarke

(b).

a) Betydelsen av om det ansokts om registrering av ett varumdrke som figurmdrke eller som fargmdrke
med avseende pd foremdlet for varumdrkesskyddet

26. For att besvara denna fraga dr det nodvéindigt att ange foremdlet for ett firgmirke och ett
figurmarke och sérskilt vad skillnaden mellan de tva varumarkesslagen bestar i.

27. 1 det avseendet bygger for det forsta direktiv 2008/95 pa den tydliga forutsattningen att det finns
flera slag av varumarken.

4 Den hanskjutande domstolen har vid formuleringen av fragan enbart angett kravet pé sérskiljningsformaga enligt artikel 2 och artikel 3.1 b i
direktivet, det vill siga en ursprunglig sdrskiljningsférmaga. Jag tar dven med artikel 3.3 i mitt svar, i och med att den sérskiljningsformaga som
forvérvas till f6ljd av anviandning (artikel 3.3 i direktivet) ocks& berdrs av tvisten i det nationella mal som ligger till grund for tolkningsfragan,
eftersom Oy Hartwall har gjort gillande att det varumarke for vilket registrering soks har bade en ursprunglig sarskiljningsformaga och en
sarskiljningsformaga som forvarvats genom anvéindning.

5 Se punkterna 10 och 12 i detta forslag till avgorande.

6 Dessutom framgar det enbart av beslutet om hanskjutande att den héanskjutande domstolen i det nu aktuella fallet ska avgéra om det varumarke
for vilket registrering sokts och ”som étergetts i form av en firgteckning ska registreras som fiargmérke”.

7 Det skulle kunna harledas ur den omstiandigheten att det framgér av beslutet om hénskjutande att Oy Hartwall — dven om registrering sokts for
varumirket som fargmarke — har gjort géllande dels att bolaget inte enbart sokt skydd "for fiargerna blé och gré i alla tankbara former”, dels att
"varumirkesskydd endast sokts for den grafiska atergivning som framgar av registreringsansokan, inte for en oédndlig variation av de ingéende
fargerna”.
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28. Enligt artikel 2 i det direktivet, som har rubriken "Tecken som kan utgora ett varumairke”, kan ett
varumérke utgoras av alla tecken som kan aterges grafiskt, forutsatt att tecknen i fraga kan sérskilja ett
foretags varor eller tjdnster fran andra foretags. I bestimmelsen anges exemplen “ord, inbegripet
personnamn, figurer, bokstiver, siffror, formen pa en vara eller dess forpackning”®. Aven om artikel 2
inte innehéller en egentlig kategorisering av olika varumarkestyper dr de tecken som anges ett uttryck
for att varumérken kan anta olika former.

29. Jag konstaterar att bade figurmérken och fargmiarken kan utgéra varumérken i den mening som
avses i artikel 2. Figurmérken motsvarar i realiteten exemplet figurméarken som anges i forteckningen i
artikel 2, men domstolen har i tvd vigledande domar om firgmirken, Libertel-domen' och
Heidelberger Bauchemie-domen ' slagit fast att firgmirken kan utgéra varumirken i den mening som
avses i artikel 2 i det direktivet."

30. Detta for mig vidare till den centrala frdgan, ndmligen vad som avses med firgmirke och
figurmérke samt vad skillnaden mellan de tvé slagen av varumairke bestar i.

31. Ett fairgmaérke &r ett kdnnetecken som bestir av en firg eller en kombination av farger i sig utan
former eller konturer."

32. Det speciella vid registrering av ett firgmérke ar att det &r firgen eller kombinationen av firger i
sig som skyddas. Som exempel pa fiargmirke kan jag hénvisa till domen i maélet Louboutin och
Christian Louboutin som domstolens stora avdelning nyligen meddelade.’ Malet avsig ett
Benelux-varumirke som utgors av en rod firg som anbringas pa sulan till en hogklackad sko. Skons
kontur utgjorde inte en del av det registrerade varumarket.'” I domen bekriftade domstolen att den
omstdndigheten att en firg anbringas pa en vara inte innebédr att utformningen blir en del av
varumirket.'® Med andra ord var sulan inte en del av varumirket, d&ven om den registrerade firgen
fick en begransning i rummet nér den anbringades pa sulan till en hogklackad sko.

8 Att de angivna kénnetecknen i artikel 2 bara &r exempel och inte ar en uttémmande forteckning, stods utéver lydelsen i artikel 2 av skal 8 i
direktivet, dar det anges att ”[f]6r att uppnd det mal som tillndirmningen av de rittsliga bestimmelserna syftar till kravs att villkoren for
erhéllande och vidmakthallande av ett registrerat varumirke &r i princip identiska i de olika medlemsstaterna” och att ”[d]et &r darfor
nodvéandigt att uppritta en lista med exempel pa tecken som kan utgéra varumdrken, under forutsittning att sadana tecken kan sirskilja ett
foretags varor eller tjanster fran ett annat foretags”. Artikel 2 i direktivet innehaller den férteckning med exempel som anges i skl 8.

9 Jag noterar att firg uttryckligen dr ndmnt som ett exempel pa varumirke i artikel 3 i det nya varumarkesdirektivet 2015/2436.

10 Dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

11 Dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).

12 Domstolen slog i de mélen fast att ett firgmérke med beaktande av detta ska uppfylla tre villkor. For det forsta ska det utgoéra ett kinnetecken.
Domstolen angav i det sammanhanget att firger normalt anvinds inom handeln, eftersom de &r vackra eller dekorativa utan att ha nagon
sarskild inneb6rd, men att det inte kan uteslutas att firger eller kombinationer av farger kan utgéra kdnnetecken tillsammans med en vara eller
ett tillhandahallande av tjanst, se dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 27), och av den 24 juni 2004, Heidelberger
Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, punkt 23). For det andra ska kiannetecknet kunna aterges grafiskt och for det tredje ska kidnnetecknet
kunna sirskilja ett foretags varor eller tjanster fran andra foretags, se dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 23),
och av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, punkt 22) Vad betriffar tillimpningen av de tva sistnimnda
villkoren hénvisar jag till svaret pa tolkningsfragorna, som avser just dessa villkor.

13 Se till exempel punkterna 14 och 21 i dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), ddr ett firgmarke behandlas som en firg i
sig utan begransning i rummet, och punkt 15 i dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), dir abstrakta
farger eller firgkombinationer utan kontur behandlas. Samma definition anvéinds for oOvrigt vid registrering av EU-varumirken, se
kommissionens genomforandeférordning (EU) 2018/626 av den 5 mars 2018 om faststillande av tillimpningsforeskrifter for vissa bestimmelser
i Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 om EU-varumirken och om upphédvande av genomférandeforordning (EU)
2017/1431 (C/2018/1225). Forordningen ska tillimpas pé registrering av EU-varumirken fran den 14 maj 2018, se artikel 39.2 i forordningen. I
artikel 3.3 f i férordningen anges att ett firgmérke dr ett varumérke som bestar av endast en firg utan konturer eller en kombination av farger
utan konturer.

14 Dom av den 12 juni 2018, Louboutin och Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423).

15 Dom av den 12 juni 2018, Louboutin och Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423, punkterna 7—10).

16 Dom av den 12 juni 2018, Louboutin och Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423, punkt 24).
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33. Som domstolen angav i domen i malet Libertel far ett varumérke ganska omfattande skydd genom
en registrering. Att generellt ett begransat antal farger ar tillgdngliga innebar dérfor att ett litet antal
varumaérkesregistreringar for varor och tjanster kan medfora att hela det tillgédngliga fargspektrumet
skulle uttémmas. "

34. Figurmdrken bestar dédremot av ett figurelement. Vid registrering av figurmérken é&r det
figurelementet, sasom det framgar av den grafiska atergivningen av mairket, som skyddas. Om
figurmairket &r i farg, dr det figurmarket, sasom det aterges i de angivna firgerna, som skyddas genom
registreringen. '*

35. Sasom framgéar ovan, dr de tva varumirkeskategorierna saledes olika, genom att ett firgmarke
medfor skydd for rétten att anvinda en viss farg eller kombination av farger i sig, det vill sdga utan
konturer, medan ett figurmérke medfor skydd for réatten att anvanda figurmérket, just sa som det
framgér av den grafiska atergivningen med konturer och eventuella farger.

b) Betydelsen av om det ansokts om registrering av ett varumdrke som figurmdrke eller som fargmdrke
med avseende pd bedomningen av sdrskiljningsformdgan

36. Direfter uppkommer fragan om det har betydelse for provningen av kravet pa sarskiljningsformaga
om den som ansoker vill skydda ett firgmarke eller ett figurmérke. Svaret pa den fragan aterfinns enligt
min uppfattning i domstolens fasta praxis, som jag ska aterge nedan.

37. For att ett varumirke ska kunna registreras dr det enligt artikel 2 och artikel 3.1 b och 3.3
vasentligt att det har sdrskiljningsformaga. Att ett varumérke har sérskiljningsformaga betyder att
varumadrket ska vara dgnat att sdkerstélla att varan harror fran ett visst foretag, och saledes att sérskilja
denna vara fran andra foretags varor.” Varumirkets grundliggande funktion &r siledes att for
konsumenten garantera ursprunget till en vara eller tjdnst som tdcks av varumirket, sa att
konsumenten utan risk for forvixling kan sérskilja denna vara eller tjanst fran andra varor eller
tjanster med ett annat ursprung.”

38. Det foljer av domstolens fasta praxis att ett varumairkes sarskiljningsformaga — oavsett om det &r
fraga om ursprunglig sérskiljningsformaga (artikel 3.1 b) eller sdrskiljningsformaga till foljd av
anvindning (artikel 3.3) — ska bedomas i forhéllande till tva parametrar, dels de varor eller tjanster for
vilka varumairkesregistrering har sokts och dels hur omsdttningskretsen uppfattar de aktuella varorna
eller tjinsterna.”

39. Domstolen har vidare preciserat hur det i praktiken ska avgoras om sdrskiljningsformaga har
forvarvats till foljd av anvdndning. Den behoriga myndigheten ska gora en konkret och samlad
bedomning av de uppgifter som kan visa att varumérket lampar sig som identifikationsmedel for
omsittningskretsen for att faststélla att den aktuella varan eller tjansten kommer fran ett visst foretag.
Dessa omsténdigheter ska vidare vara ett resultat av att varumirket anvints som sidant.”” Vid denna
bedomning ska hédnsyn tas till bland annat foljande faktorer: den marknadsandel som varumairket

17 Dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 54).

18 Se, i samma mening definitionen av figurmirken i artikel 3.3 b i kommissionens genomforandeférordning (EU) 2018/626, enligt vilken ett
figurmérke &r ett varumérke med speciell stiliserad text eller layout, eller speciell grafisk utformning eller firg, dédribland varumérken som
bestar endast av figurelement eller av en kombination av orddelar och figurdelar.

19 Se dom av den 19 juni 2014, Oberbank (C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkt 38 och dir angiven réttspraxis).
20 Se dom av den 26 april 2007, Alcon/harmoniseringsbyran (C-412/05 P, EU:C:2007:252, punkt 53 och dér angiven réttspraxis).
21 Se dom av den 19 juni 2014, Oberbank (C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkt 39 och dir angiven réttspraxis).
22 Se dom av den 19 juni 2014, Oberbank (C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkt 40 och dér angiven réttspraxis).
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innehar, hur ofta, hur linge och p& hur stort geografiskt omrade varumérket har brukats, hur stora
investeringar som har gjorts for att salufora det, den andel av omsittningskretsen som tack vare
varumérket kan ange att varan kommer fran ett visst foretag samt yttranden fran handelskammare
och andra yrkessammanslutningar. *

40. Vidare har domstolen redan slagit fast, ndr det giller fragan vilket samband som finns mellan en
tillampning av kravet pa sirskiljningsformaga och den omstindigheten att registreringsansokan avser
ett varumérke som fiargmarke eller som figurmirke, att det inte gors nagon atskillnad mellan olika
slag av varumairken vare sig i artikel 2 eller i artikel 3.1 b eller 3.3 i direktiv 2008/95. Grunderna for
bedomning av sirskiljningsformagan hos firgmarken, inbegripet den som har forvirvats till foljd av
anvindning, ar saledes desamma som dem som ar tillimpliga med avseende pa andra slags
varumirken, sdsom figurmarken.** Det dr sdledes inte mojligt att faststilla striktare kriterier som ska
tilldggas eller utgora ett undantag fran kriteriet avseende sirskiljningsformaga.

41. Jag noterar emellertid att det ocksa av domstolens rdttspraxis framgar att det for vissa typer av
varumairken, som &r av sdrskild karaktér, ar nodvéandigt att beakta de sérskilda egenskaperna hos dessa
typer av varumdrken. S& dr bland annat fallet med fargmarken, for vilka jag harleder ur domstolens
ovan angivna praxis att tva aspekter ska beaktas, pa grund av deras sirskilda egenskaper.

42. For det forsta har domstolen slagit fast att ett fargmirke inte har en ursprunglig
sdrskiljningsformaga, forutom i undantagsfall, bland annat nir marknaden dr mycket sirpriglad.” Den
omstiandigheten att ett fairgmérke mycket sdllan har en ursprunglig sérskiljningsférmaga beror pa att
konsumenterna i allménhet inte dr vana att grunda antaganden om varors ursprung enbart pa
varornas eller forpackningarnas farg. Mélgruppen uppfattar séledes inte nodvandigtvis ett tecken som
bestar av en firg i sig pA samma sitt som ett ord- eller figurmirke.”

43. For det andra har domstolen redan slagit fast att det fanns ett allmént intresse av att inte
otillborligen begransa tillgangen pa firger for andra aktorer som bjod ut varor eller tjanster av samma
slag som dem som registreringsansokan avsag.”® For att bedoma ett firgmarkes sirskiljningsférméga ér
det séledes nodviandigt att dven se till att registreringen av varumaérket inte strider mot detta allmdnna
intresse.”

44. Som anges ovan kan det dérfor, pa grund av ett varumarkes sirskilda egenskaper, visa sig svarare
att faststdlla att varumirken som tillhor vissa varumairkeskategorier har sarskiljningsformaga édn vad
som giller fér andra kategorier.® Jag papekat dock att domstolen emellertid @ven har understrukit att
detta inte befriar varumaérkesbyrderna fran att gora en konkret undersokning av det sokta varumairkets
sdrskiljningsformaga.*'

23 Se dom av den 19 juni 2014, Oberbank (C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkt 41 och dir angiven rittspraxis).

24 Se, for ett liknande resonemang, dom av den 19 juni 2014, Oberbank (C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkt 46 och déir angiven
rdttspraxis).

25 Se dom av den 19 juni 2014, Oberbank (C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkt 47 och dir angiven réttspraxis).

26 Se dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 66), och dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02,
EU:C:2004:384, punkt 39).

27 Se dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 65), och dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02,
EU:C:2004:384, punkt 38).

28 Se dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkterna 54—59).
29 Se dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 60).

30 Se dom av den 12 juli 2012, Smart Technologies/harmoniseringsbyran (C-311/11 P, EU:C:2012:460, punkt 26 och dér angiven réttspraxis), och
dom av den 9 september 2010, harmoniseringsbyran/Borco-Marken-Import Matthiesen (C-265/09 P, EU:C:2010:508, punkt 33 och dér angiven
rattspraxis).

31 Se dom av den 9 september 2010, harmoniseringsbyran/Borco-Marken-Import Matthiesen (C-265/09 P, EU:C:2010:508, punkt 37).
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45. Av de skil som anfors ovan foreslar jag att domstolen ska besvara den forsta fragan som foljer.
Artikel 2 och artikel 3.1 b och 3.3 i direktiv 2008/95 ska tolkas s, att fragan om en
registreringsansokan avser ett varumirke som figurmirke eller som fiargmédrke har betydelse for
tillimpningen av kravet pa sirskiljningsformaga, eftersom det foljer av ett fargmirkes sarskilda
egenskaper att dessa ska beaktas vid bedomningen av ett fargmérkes sarskiljningsforméaga. Hansyn ska
i detta avseende tas dels till att ett fairgmérke mycket sdllan har en ursprunglig sarskiljningsformaga,
dels till att det finns ett allmédnt intresse av att inte otillborligen begrénsa tillgaingen pa firger for
andra aktorer som utbjuder varor eller tjanster av samma slag som dem som registreringsansokan
avser.

2. Registrering av ett varumdrke ndr det foreligger motstridighet mellan den grafiska dtergivningen av
varumdrket och valet av det varumdrkesslag som har gjorts i registreringsansokan (den andra frdagan)

46. Jag uppfattar den andra fragan sa, att den hdnskjutande domstolen onskar fa klarhet i hur ett
varumirke ska registreras ndr den grafiska atergivningen av varumirket, i form av en figur, inte
stimmer 6verens med det varumairkesslag som har angetts i ansokan, dar varumairket betecknas som
ett fargmarke.

47. Nedan forklarar jag varfor jag anser att ett varumarke enligt unionsrétten inte kan registreras vare
sig som ett fairgmirke eller ett figurmérke om ansdkan inte dr samstammig. Forst och framst forklarar
jag varfor det vid registrering av ett varumairke ar viktigt att det exakta foremalet for varumarket kan
faststillas (a). Jag redogor sedan for foljderna av motstridigheter som kan férekomma i ansokan, som i
det nu aktuella fallet (b).

a) Nodvindigheten av att kunna faststilla varumdrkets foremdl

48. Skalet till att det exakta foremalet for det sokta varumirket maste faststillas ar att det enligt
artikel 2 i direktiv 2008/95 ar vasentligt, for att ett varumairke ska kunna registreras, att det utgor ett
kdannetecken som kan aterges grafiskt. Kravet i artikel 2, att alla kdnnetecken ska kunna aterges
grafiskt, syftar till att bestimma det exakta foremalet for det varumirke som sokanden vill skydda.
Som anges i dom Sieckmann ska den grafiska dtergivningen av ett varumarke, for att denna ska kunna
fylla sin funktion, i synnerhet vara klar, precis, fullstindig i sig sjdlv, lattillganglig, tydlig, bestidndig och
objektiv.*

49. I denna dom forklarade domstolen varfor det var nodvindigt med en sadan tolkning for att
registreringssystemet for varumirken skulle fungera vil.®® For det forsta maste de behoriga
myndigheterna kunna fa klar och tydlig kinnedom om egenskaperna hos de tecken som kan utgoéra
varumairken, for att darigenom kunna fullgéra sina skyldigheter avseende forhandsgranskningen av
registreringsansokningarna och offentliggérandet och uppritthéllandet av ett vil avpassat och exakt
varumairkesregister. For det andra maste de ekonomiska aktorerna klart och tydligt kunna forvissa sig
om vilka varumérken som &r registrerade, och vilka registreringsansokningar som befintliga eller
tankbara konkurrenter laimnat, varigenom aktorerna kan erhalla relevant information om tredje mans
ritt.>*

50. Det &r saledes utifran bestimningen av det exakta foremalet for ett varumirke som alla andra
villkor for en eventuell registrering av varumdrket ska bedomas, inte minst varumadrkets
sarskiljningsformaga.

32 Se dom av den 12 december 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, punkterna 48-55), och dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01,
EU:C:2003:244, punkt 29).

33 Se dom av den 12 december 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, punkt 47).

34 Se dom av den 12 december 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, punkterna 50 och 51). Se dven dom av den 24 juni 2004, Heidelberger
Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, punkterna 26-30).
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51. Det ér visserligen ett grundliaggande krav, for alla varumirken, att de kan &terges grafiskt,* men jag
framhaller att det precisa foremalet for vissa varumérkestyper i praktiken inte kan faststéllas enbart
utifrdn en grafisk atergivning av det sokta varumairket. En grafisk atergivning av ett figurmarke i firg
anger visserligen precist vilken bestandsdel som skyddet soks for, det vill sdga figurmarket i firg, men
sa ar inte fallet med fargmarken.

52. I domen i malet Libertel, som avsag mojligheten att registrera ett fairgméarke som utgjordes av en
enda firg, slog domstolen séiledes fast att ett vanligt fiargprov inte i sig uppfyllde kravet pa grafisk
atergivning i artikel 2, i synnerhet da ett firgprov kan dndras med tiden (det kan exempelvis blekna).
Ett fargprov gor det siledes inte mojligt att faststélla det exakta foremalet for ett firgmarke. Kravet i
artikel 2 kan daremot uppfyllas om fiargprovet kompletteras med en verbal beskrivning av fargmaérket,
pa villkoret att denna beskrivning ar klar och precis, eller med en internationellt erkind
fargidentifieringskod, eftersom sddana koder anses vara precisa.*

53. Vad betriffar fairgmiarken som bestar av en fargkombination har domstolen dessutom slagit fast, i
domen i malet Heidelberger Bauchemie, att en registreringsansokan avseende en firgkombination for
att uppfylla kravet pa klarhet i artikel 2 ocksa maste innehalla en systematisk sammanséttning nir de
berérda firgerna ir forenade pé ett forutbestimt och varaktigt sitt.”’ Syftet med den systematiska
sammansittningen ir att precist faststélla den exakta firgkombinationen.*

54. Jag vill tilldgga att en myndighet, innan den uttalar sig om fragan huruvida foremalet for ett sokt
firgmarke kan faststillas med den klarhet som kréavs enligt domen i malet Libertel” och domen i
malet Heidelberger Bauchemie®, naturligtvis maste kunna avgéra om det 6ver huvud taget ror sig om
ett fargmarke eller inte.

55. I det nu aktuella fallet tycks Oy Hartwalls ansokan vara motstridig pa denna punkt, vilket for 6vrigt
anges i den hdnskjutande domstolens andra fraga. Det varumérke som anstkan avser aterges namligen
grafiskt som ett varumérke med konturer i form av en figur (ett blatt band med en tunn, gra kant).
Trots detta angav Oy Hartwall i den bifogade beskrivningen (dir de internationella firgkoderna for de
ingdende fargerna angavs) och i beteckningen att det rorde sig om ett fargmarke.

56. Nédr det giller den grafiska atergivningen av det sokta fiargmairket, vill jag framhalla att ett
fargmarke visserligen i princip kan &terges grafiskt med konturer. Sa &r fallet ndr den grafiska
atergivningen illustrerar pa vilket sitt fairgmarket ska anbringas pa det berdrda foretagets varor eller
tjianster. Ett exempel pa detta finns i den ovan angivna domen i mélet Louboutin och Christian
Louboutin.”" Den grafiska atergivningen av det aktuella firgmirket, som aterges i punkt 8 i domen,
bestod av en teckning av en sko med hog klack pa vars sula den roda fiargen i fraga hade anbringats. I
beskrivningen av firgmirket angavs att konturen pa skon inte ingick i méarket och att den enbart

35 Jag framhaller att kravet pa grafisk atergivning inte ldngre finns med i det nya varumarkesdirektivet, direktiv 2015/2436. Artikel 3 b i detta
direktiv, som roér fragan om vilka tecken som kan utgora ett varumarke och som motsvarar artikel 2 i det nu aktuella direktivet, féreskriver att
det sokta tecknet kan éterges i registret pa ett sitt som gor det mojligt for de behoriga myndigheterna och allmédnheten att klart och tydligt
avgora foremalet for det skydd som beviljats innehavaren. Skilet till den férandringen anges i skil 13 i direktivet. I detta skél anges att det — for
att uppnd malen for registreringssystemet for varumairken, det vill séga att sikerstélla rattssakerhet och god forvaltning — ocksa ar viktigt att
tecknet kan aterges pa ett satt som ar klart, precist, fullstandigt i sig sjdlvt, lattillgéngligt, tydligt, bestandigt och objektivt. Dessutom anges att
ett tecken foljaktligen bor fa aterges i valfri lamplig form med anvindning av allmént tillgénglig teknik, och séiledes inte nddvéindigtvis grafiskt,
sa lange som atergivningen ger tillrackliga garantier i detta syfte.

36 Se dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkterna 31-37).

37 Se dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, punkt 33).

38 Se dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, punkt 34).

39 Dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

40 Dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).

41 Dom av den 12 juni 2018, Louboutin och Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423).
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syftade till att tydliggéra varumirkets placering. Aven om den grafiska atergivningen av varumirket
inneholl konturer (formen av en sko, inbegripet skosulans form), ingick dessa konturer foljaktligen
inte i varumarket, vilket domstolen for 6vrigt bekréftade i domen, som jag erinrar om ovan i punkt 32
i detta forslag till avgorande.

57. Om det varumirke som avses med ansokan i det nu aktuella fallet atergavs grafiskt pa ett liknande
sdtt, skulle denna grafiska atergivning i s& fall behova illustrera hur det sokta varumarket anbringas pa
Oy Hartwalls varor, som i det nu aktuella malet ar vattenflaskor. Den grafiska &tergivningen av
varumadrket visar dock inte en vattenflaska, utan ett band, som ocksd har framhallits av kommissionen
och den finldndska regeringen. Min slutsats blir dirmed att Oy Hartwalls registreringsansdkan é&r
motstridig, eftersom de konturer som anvénts inte ens dr dgnade att visa hur firgmarket ska anvindas
pa de angivna varorna.

b) Foljderna av motstridigheter i registreringsansokan

58. Jag anser, som kommissionen och den finldndska regeringen ocksd har anfort, att artikel 2 i
direktiv 2008/95 innebdr att ett varumairke inte kan registreras som firgmirke om det foreligger en
sadan bristande 6verensstimmelse som i det nu aktuella fallet.

59. Det &r saledes inte mojligt att utifran varuméirkesansokan avgéra om det precisa foremalet for
ansokan ér ett firgmérke eller ett figurmarke. Saledes ér det osdkert utifran vilket foremal de andra
materiella villkoren i direktivet, i synnerhet kravet pa sdrskiljningsformaga, ska bedomas. Allmanheten
gor dessutom sokningar i varumaérkesregistren med hjdlp av de olika varumérkeskategorierna i
registret. Det giller dven det finlandska varumaérkesregistret, dir det som jag har kunnat konstatera &r
mojligt att lamna in ansokningar for flera varumaérkeskategorier, bland annat for figurmérken och for
fargmarken

60. Om ett varumirke registrerades i egenskap av fargmarke, trots att det i sin grafiska atergivning
framstélls som ett figurmérke, skulle det bli forvirrande for allménheten och konkurrerande foretag.
Tvivel skulle da foreligga om vilken del — fiargmérket eller figurméarket — som skyddas genom
registreringen. Jag delar ddrmed kommissionens och den finlindska regeringens stindpunkt, att det
syfte som efterstrivas genom kravet pa grafisk atergivning i artikel 2, vilket som redan angetts i
domen i malet Sieckmann® #r att foremélet for varumirket ska kunna faststéllas klart och precist,
saledes inte kan uppnas med en sadan ansokan som den i det nu aktuella fallet.

61. Denna tolkning av artikel 2 bekriftas dven av domstolens dom i mélet Shield Mark.* Detta méal
avsdg bland annat fragan under vilka forutsittningar ett ljudmirke* kunde aterges grafiskt i den
mening som detta uttryck anvénds i artikel 2 i direktivet. I domen slog domstolen bland annat fast att
ett tecken som atergetts grafiskt med musiknoter eller skriftsprak inte kunde registreras som ljudmérke
ndar sokanden forbisett att i sin registreringsansokan ange att tecknet skulle uppfattas som ett
ljudtecken. Som domstolen angav har den behoriga myndigheten och allménheten némligen i sddana
fall fog att anse att det ror sig om ett ord- eller figurmirke, sasom det grafiskt har atergivits i
registreringsansokan. *

42 Dom av den 12 december 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, punkterna 48-51).
43 Dom av den 27 november 2003, Shield Mark (C-283/01, EU:C:2003:641).

44 Ett ljudmirke &r ett varumirke som uteslutande bestar av ljud eller en kombination av ljud (se, exempelvis, definitionen i artikel 3.3 g i
kommissionens genomférandeférordning 2018/626).

45 Se dom av den 27 november 2003, Shield Mark (C-283/01, EU:C:2003:641, punkt 58).
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62. Jag menar, av de skil som jag redogor for ovan i punkterna 59 och 60 i detta forslag till avgorande,
att samma Overviaganden dr giltiga nér det giller en varumarkesansokan dar den grafiska atergivningen
har formen av en figur, men dédr det i den bifogade beteckningen och beskrivningen anges att
varumarket &r ett fairgmérke. Domen i malet Shield Mark avser visserligen en otydlighet i ansékan och
inte en egentlig motstridighet, men den slutsats som dras i den domen &r dnnu mer giltig vid en
motstridighet. *°

63. Om de nationella myndigheterna ska faststilla det exakta foremalet for ett sokt varumérke och om
sokanden avser att soka skydd for ett fargmarke, ar det foljaktligen vésentligt att varumérkesansokan &r
samstdmmig, det vill sdga att registrering av varumérket — i Overensstimmelse med dess grafiska
atergivning, ddribland beteckningen av varumirket och den bifogade beskrivningen — soks for
varumérket i egenskap av firgmirke. Det dr namligen enbart pa detta sdtt som myndigheter och
allmanhet dels kan fi kdnnedom om att sokanden begir skydd for ett firgmirke och inte for ett
figurmarke, dels kan faststilla det exakta foremalet for fargmarket.

64. Jag foreslar darfor att domstolen ska besvara den andra fragan enligt foljande. Artikel 2 i
direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att denna bestimmelse utgor hinder for registrering av ett varumaérke
ndr det, pd grund av motstridigheter i ansokan, dr omdijligt att faststélla det exakta foremalet for det
skydd som sokanden begir. Sa &r fallet exempelvis ndr en ansdkan om registrering avser ett
varumirke som fargmairke, trots att det atergetts grafiskt som ett figurmarke.

3. Patent- och registerstyrelsens praxis (den tredje fragan)

65. Jag uppfattar den tredje fragan sa, att den hédnskjutande domstolen fragar — for det fallet att den
andra fragan besvaras jakande och det ddrmed i princip dr mojligt att registrera det aktuella
varumérket som ett firgmirke — huruvida domstolens praxis i frdga om sirskiljningsformaga ar
tillamplig pa ett sddant varumirke och, i s& fall, om Patent- och registerstyrelsens praxis ar forenlig
med denna rattspraxis.

66. I och med att jag foreslar att domstolen ska besvara den andra fragan nekande behover den tredje
fragan enligt min mening inte besvaras. Jag redogor énda for nedanstdende overviganden i andra hand,
for det fallet att domstolen besvarar den andra fragan jakande.

67. Fragan ror Patent- och registerstyrelsens bedomning av den sarskiljningsformaga som forvérvats till
foljd av anvéndning av det varumirke som ansdkan avser. Det framgar av beslutet om hénskjutande att
Patent- och registerstyrelsen i motiveringen till sitt beslut att avsla ansokan angav att "en registrering
av en ensamritt for bestimda farger enligt Patent- och registerstyrelsens praxis inte kan medges om
det inte finns starka bevis for att firgerna i fraga till f6ljd av en varaktig och omfattande anvindning

har forvirvat sirskiljningsférméaga for de varor som avses med ansokan”.*

68. For att besvara denna fraga dr det nodvéandigt att forst och framst undersoka om domstolens praxis
i fraga om sirskiljningsféormaga hos fargmirken (domen i malet Libertel”® och domen i malet
Heidelberger Bauchemie®) ar tillimplig pa ett sddant varumarke.

46 Jag vill dven nimna dom av den 14 juni 2012, Seven Towns/harmoniseringsbyran (Atergivning av sju rutor i olika firger) (T-293/10, e
publicerad, EU:T:2012:302). I det malet fann tribunalen att ett EU-varumairke inte kunde registreras som fargmarke, eftersom varumérket hade
atergetts grafiskt som ett figurmirke eller ett tredimensionellt mérke, inte som ett firgmérke. Tribunalen slog fast att det i det fallet fanns en
inneboende motstridighet om den verkliga arten av kénnetecknet i fraga, som utgjorde hinder for en registrering av kdnnetecknet (se punkt 66 i
domen).

47 Se punkt 13 i detta forslag till avgérande.

48 Dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

49 Dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).
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69. Fragans utgangspunkt &r att varumairket &r ett fargmérke, och darfor antas foremalet for
varumarket vara en firg eller en firgkombination utan konturer, och darfor ska den besvaras jakande,
som dven angetts av den finlandska regeringen och av kommissionen.

70. Konkret betyder det att fiargmairkens sérskilda egenskaper ska beaktas vid bedomningen av
fargmarkets sdrskiljningsforméga. Som jag anger ovan i punkterna 42 och 43 i detta forslag till
avgorande innebadr detta dels att hdnsyn ska tas till att ett fairgmérke mycket séllan har en ursprunglig
sarskiljningsformaga, dels att hansyn ska tas till det allménna intresset av att inte oberédttigat begransa
firgernas tillginglighet for andra aktorer. ™

71. Vidare ska det kontrolleras om Patent- och registerstyrelsens praxis ar forenlig med domstolens
praxis i frigan om fargmarken.

72. Det ankommer pa den hénskjutande domstolen att slutgiltigt avgora denna fraga med beaktande av
dels den rittspraxis fran domstolen som jag redogor for ovan i punkterna 38—44 i detta forslag till
avgorande, dels alla relevanta faktiska omstindigheter som ror Patent- och registerstyrelsens praxis.”

73. Nar det giller den sarskiljningsformaga som forvirvats till f6ljd av anviandning vill jag understryka
att Patent- och registerstyrelsen ska gora en konkret och samlad bedomning av de uppgifter som kan
visa att varumaérket lampar sig som identifikationsmedel for att faststilla att den aktuella varan eller
tjansten kommer fran ett visst foretag.” I detta sammanhang foljer det av domen i malet Oberbank
att det strider mot direktiv 2008/95 att grunda bedomningen av huruvida ett varumarke har forvarvat
sarskiljningsformaga enbart pa resultatet av en marknadsundersékning. Domstolen slog i den domen
fast att &ven om en marknadsundersokning kan utgéra en av de omstidndigheter som ingar i denna
bedomning, far inte resultatet av en sddan marknadsundersokning utgoéra den enda omstidndigheten
som ir avgorande.”

74. Jag foreslar darfor, i andra hand, att domstolen som svar pa fragan ska ange att om registrering
soks for ett varumairke i egenskap av fiargmarke, ska hénsyn tas till fairgmiarkens sarskilda egenskaper
vid bedomningen av fargmaérkets sarskiljningsformaga. Hansyn ska i detta avseende tas till dels den
omstiandigheten att ett firgmérke mycket séllan har en ursprunglig sirskiljningsformaga, dels den
omstdndigheten att det finns ett allmént intresse av att inte otillborligen begrinsa tillgangen pa farger
for andra aktorer som utbjuder varor eller tjanster av samma slag som dem som registreringsansokan
avser. Om de behoriga myndigheterna anser att det sokta fargmiérket har en ursprunglig
sarskiljningsformaga behovs inga bevis for varumarkets anvindning. Om fargmarket ddremot inte har
en ursprunglig sarskiljningsformaga, dr det nodvédndigt att kontrollera om det har forvdarvat en
sarskiljningsformaga till f6ljd av anvdndning. Vid denna bedomning ska det goras en konkret
viardering av de uppgifter som kan visa att varumaérket ldmpar sig som identifikationsmedel for att
faststilla att den aktuella varan eller tjansten kommer fran ett visst foretag. Dessa uppgifter ska
dessutom vara hanforliga till en anvindning av varumérket, och vid denna bedomning ska hénsyn tas
till bland annat foljande faktorer: den marknadsandel som varumirket innehar, hur ofta, hur linge
och pa hur stort geografiskt omrade varumairket har brukats, hur stora investeringar som har gjorts
for att salufora det, den andel av omsittningskretsen som tack vare varumairket kan ange att varan
kommer fran ett visst féretag samt yttranden fran handelskammare och andra yrkessammanslutningar.

50 Se dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkterna 60, 65 och 66).

51 Dessa uppgifter har domstolen sjélv inte tillgdng till.

52 Se dom av den 19 juni 2014, Oberbank (C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkt 40 och ddr angiven réttspraxis).
53 Se dom av den 19 juni 2014, Oberbank (C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkt 48).
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V. Forslag till avgorande

75. Mot bakgrund av vad ovan anfors foreslir jag att domstolen ska besvara de fragor som stillts av
Hogsta forvaltningsdomstolen (Finland) pa foljande sitt:

1) Det ér av betydelse for tolkningen av ett varumairkes sarskiljningsformaga enligt artiklarna 2, 3.1 b
och 3.3 i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar huruvida ett varumérke soks registrerat som
figurmirke eller som fargmairke, eftersom det foljer av fairgmarkens sérskilda egenskaper att dessa
ska beaktas vid bedomningen av om ett firgmirke har sdrskiljningsformaga. Det ska harvid
beaktas dels att ett fairgmérke mycket sdllan har en ursprunglig sérskiljningsformaga, dels att det
finns ett allmént intresse av att inte otillborligen begrénsa tillgdngen pa firger for andra aktorer
som utbjuder varor eller tjanster av samma slag.

2) Artikel 2 i direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att den utgor hinder for att ett varumairke registreras nar
det, pa grund av motstridigheter i ansokan, ér omdgijligt att faststilla det exakta foremalet for det
skydd som sokanden begdr. Sa &r fallet exempelvis ndr en ansokan om registrering avser ett
varumirke som fargmaérke, trots att det atergetts grafiskt som ett figurmérke.
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