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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (fjarde avdelningen)

den 27 mars 2019*

"Begdran om forhandsavgérande — Tillndrmning av lagstiftning — Varumérken —

Direktiv 2008/95/EG — Artikel 2 och artikel 3.1 b — Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder —
Konkret bedomning av sérskiljningsforméagan — Klassificeringen av ett varumérke — Av betydelse —
Fargvarumairke eller figurmérke — Grafisk atergivning av ett varumérke som presenteras i form av en
figur — Villkor for registrering — Den grafiska atergivningen é&r inte tillrdckligt klar och precis”

I mal C-578/17,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av Hogsta
forvaltningsdomstolen (Finland) genom beslut av den 28 september 2017, som inkom till domstolen
den 3 oktober 2017, i ett forfarande som anhéngiggjorts av

Oy Hartwall Ab

ytterligare deltagare i rattegdngen:

Patentti- ja rekisterihallitus,

meddelar

DOMSTOLEN (fjarde avdelningen)

sammansatt av ordféranden pa sjunde avdelningen T. von Danwitz, tillika tillférordnad ordférande pa
fjarde avdelningen, samt domarna K. Jiriméde, C. Lycourgos, E. Juhdsz (referent) och C. Vajda,

generaladvokat: H. Saugmandsgaard Qe,

justitiesekreterare: handlaggaren C. Stromholm,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 6 september 2018,
med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Oy Hartwall Ab, genom J. Palm, oikeudenkayntiavustaja,

— Finlands regering, genom S. Hartikainen, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom E. Gippini Fournier, I. Koskinen och J. Samnadda, samtliga i
egenskap av ombud,

och efter att den 22 november 2018 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

* Rattegangssprak: finska.

SV
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foljande

Dom

Begidran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 2 och artikel 3.1 b i Europaparlamentets
och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumaérkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).

Begidran har framstillts i ett forfarande som anhédngiggjorts av Oy Hartwall Ab (nedan kallat Hartwall),
angdende Patentti- ja rekisterihallitus (Patent- och registerstyrelsen, Finland) avslag pa en ansokan om
registrering av ett varumérke som ldmnats in av Hartwall.

Tillampliga bestimmelser

Direktiv 2008/95
I skal 6 direktiv 2008/95 anges f6ljande:

"Medlemsstaterna bor ocksa forbli fria att faststilla procedurregler for registrering, upphévande och
ogiltighet av varumirken som forvirvats genom registrering. De kan t.ex. bestimma sittet for
varumarkesregistrering och ogiltighetsforklaring, bestimma om é&ldre réttigheter ska aberopas antingen
vid registrerings- eller ogiltighetsforfarandet eller i bada forfarandena samt, i det fall de tillater att &ldre
rattigheter aberopas i registreringsforfarandet, anvinda sig av ett invindningsforfarande eller ett
obligatoriskt granskningsfoérfarande eller bada. Medlemsstaterna bor dven fortsattningsvis fa bestimma
vilka konsekvenser som upphévande eller ogiltighetsforklaring av varumérken ska fa.”

Artikel 2 i direktivet, som har rubriken "Tecken som kan utgora ett varumérke”, har foljande lydelse:

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

Under rubriken “Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”, foreskrivs foljande i artikel 3,
punkterna 1 och 3:

”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 sérskiljningsformaga. En medlemsstat far dessutom besluta att denna bestimmelse ska gilla
dven da sarskiljningsformagan har forvirvats efter tidpunkten for registreringsansokan eller tidpunkten
for registreringen.”
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Finldndsk rdtt

Varumairkeslagen (7/1964), i den lydelse som ér tillimplig i det nationella malet, foreskriver i 1 § 2
mom att “[e]tt varumirke kan bestd av vilket tecken som helst som kan aterges grafiskt och som kan
sarskilja varor som tillhandahélls i ndringsverksamhet fran varandra. Ett varumidrke kan i synnerhet
besta av ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstaver, siffror eller formen pa en vara eller dess
forpackning.”

Enligt 13 § i samma lag foreskrivs att ”[e]tt varumirke som registreras skall vara dgnat att sarskilja
innehavarens varor fran andras. ... Vid bedomning av om ett mirke har sérskiljningsformaga ska
hénsyn tas till alla faktiska omstdndigheter och sérskilt till den tid och omfattning som mérket har
varit i bruk.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Hartwall ansokte den 20 september 2012 till Patent- och registerstyrelsen om registrering av
nedanstdende kiannetecken som fargvarumirke med foljande beskrivning: "Kénnetecknets farger ar bla
(PMS 2748, PMS CYAN) och gra (PMS 877)” (nedan kallat det omtvistade varumairket).

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klass 32 i Niceéverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med
andringar och tillagg, och motsvarar foljande beskrivning: "Mineralvatten”.

Bolaget klargjorde efter en forfragan fran Patent- och registerstyrelsen att det ansokte om en
registrering av det omtvistade varumarket som "fargvarumairke” och inte som figurmarke.

Genom beslut av den 5 juni 2013 avslog Patent- och registerstyrelsen varumarkesansokan pa grund av
bristande sérskiljningsformaga.

Harvidlag understrok Patent- och registerstyrelsen att ensamrétt for registrering av vissa farger inte kan
beviljas om det inte har visats att de farger for vilka skydd soks enligt varumarkeslagen har forvarvat
sarskiljningsformaga pa grund av langvarigt och betydande bruk.

I Patent- och registerstyrelsens beslut angavs att den marknadsundersokning som Hartwall inkom med
visade att det omtvistade varumirkets anseende inte lag i firgerna som sadana, utan i
figurkdnnetecknet, vars grénslinjer dr definierade och identifierade. I motsats till det krav som foljer av
fast praxis fran Patent- och registerstyrelsen, har det séledes inte visats att den firgkombination for
vilken skydd soks anvidndes for att identifiera de produkter som erbjuds av Hartwall sa ldnge och i en
sadan omfattning att den vid tidpunkten for ansdkan om registrering hade uppnatt
sarskiljningsférmaga i Finland till foljd av detta bruk.

Hartwall 6verklagade beslutet fran Patent- och registerstyrelsen till Marknadsdomstolen (Finland), som
ogillade 6verklagandet.
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Marknadsdomstolen motiverade detta avgorande med att den grafiska dtergivning som ansékan om
varumérkesskydd avsag inte inneholl en systematisk sammansdttning dédr de berorda firgerna forenas
pa ett forutbestimt och varaktigt sitt och att detta kdnnetecken dérfor inte uppfyllde kraven pé
grafisk atergivning av ett kdnnetecken i enlighet med varumaérkeslagen (7/1964).

Hartwall overklagade avgorandet fran Marknadsdomstolen till den hénskjutande domstolen, Hogsta
forvaltningsdomstolen (Finland).

Den hinskjutande domstolen har papekat att EU-domstolen énnu inte torde ha uttalat sig avseende
huruvida ett kinnetecken som avbildas som en formgivning i firg, kan eller inte kan registreras som ett
"fargvarumirke”. Den tillagger att domstolen dnnu inte heller har uttalat sig om den betydelse som
klassificeringen av ett varumérke som fargvarumirke har for bedomningen av varumairkets
sarskiljningsformaga.

Den hinskjutande domstolen betonar vikten av svaret pa denna fraga i det mal som ar anhdngigt vid
den, i den man Patent- och registerstyrelsen anser, ndr det giller ett fargvarumirke, att
sarskiljningsformagan hos kidnnetecknet ska visas med hjilp av ett langvarigt och betydande bruk av
detta kdnnetecken.

Den hinskjutande domstolen hyser darfor tvivel avseende foljderna av den klassificering som ett
kdannetecken ges av den som ansoker om skydd av detta kidnnetecken enligt varumaérkesratten.

Mot denna bakgrund beslutade Hogsta forvaltningsdomstolen att vilandeforklara malet och stilla
foljande fragor till EU-domstolen:

”1) Ska man vid tolkningen av villkoret som giller sarskiljningsformaga i artikel 2 och artikel 3.1.b i
[direktiv 2008/95] fista avseende vid huruvida registrering av ett varumérke soks for varumarket
som figurvarumaérke eller fargvarumérke?

2) Om Kklassificeringen av ett varumirke som fargvarumairke eller figurvarumarke har betydelse for
bedomningen av dess sirskiljningsformaga, kan varumarket trots att det framstallts som en figur i
enlighet med varumairkesansokan registreras som ett firgvarumaérke, eller kan det bara registreras
som ett figurvarumarke?

3) Om det dr mojligt att ett varumérke som i varumérkesansokningen framstéllts i form av en figur
registreras som fargvarumairke, forutsitter registreringen av ett sadant varumirke som
fargvarumairke, som i ansokningen framstillts grafiskt med den exakthet som unionens domstols
praxis kraver (det vill sdga nér det inte &r friga om registrering av farger som sadana, i abstrakt,
formlos eller granslos form) dessutom att starka bevis av den typ som Patent- och registerstyrelsen
forutsitter eller 6ver huvud taget att bevis pa anviandning framldggs?”

Provning av tolkningsfragorna

Inledningsvis ska det erinras om att direktiv 2008/95 inte uppstiller nidgra varumérkeskategorier och
att varken artikel 2 eller artikel 3.1 b och 3.3 i detta direktiv gér nagon atskillnad mellan olika slags
varumirken (se, for ett liknande resonemang, dom av den 19 juni 2014, Oberbank m.l., C-217/13
och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkt 46).

Enligt skdl 6 i direktiv 2008/95 ankommer det p& medlemsstaterna att bestdmma sdttet for
varumarkesregistrering och ogiltighetsforklaring och de &r pa detta omrade fria att anta bestimmelser
som reglerar dessa forfaranden.
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Denna frihet kan emellertid inte medfora ett asidosdttande av den harmoniserade definitionen av
begreppet varumarke och av kriterierna som hénfor sig till sarskiljningsformagan hos ett varumaérke,
sasom de framgar av artiklarna 2 och 3.1 i direktiv 2008/95, da detta skulle undergrava direktivets
andamalsenliga verkan och ett vélfungerande system for registrering av varumarken.

Den forsta fragan

Den hénskjutande domstolen har stéllt den forsta fragan for att fi klarhet i huruvida artiklarna 2
och 3.1 b i direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att den klassificering sasom ett “fargvarumirke” eller
"figurmirke” som sokanden ger ett kdnnetecken vid dess registrering utgor en relevant omstandighet
vid beddmningen av huruvida detta kd@nnetecken kan utgora ett varumirke, och om det, i
forekommande fall, har sérskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 3.1 i b i det direktivet.

Det ska harvidlag forst anges att den omstandigheten att ansokan om registrering av ett kdnnetecken
avser ett "fargvarumairke” eller "figurmérke” ar relevant for att avgora foremalet for och omfattningen
av det skydd som varumérkesritten ger, for tillimpningen av artikel 2 i direktiv 2008/95.
Klassificeringen av kdnnetecknet sasom “fargvarumirke” eller "figurmérke” bidrar ndmligen till att
precisera foremalet for och omfattningen av det sokta skyddet enligt varumérkesrétten, eftersom den
gor det mojligt att precisera om konturerna omfattas av foremalet for registreringsansokan.

Nar det giller effekterna av klassificeringen av ett kidnnetecken som ett “firgvarumirke” eller
"figurmérke” pa bedomningen av sérskiljningsformagan, ska det konstateras att ndr den behoriga
myndigheten provar en ansokan om registrering av ett varumirke, maste den, for att faststilla
huruvida kannetecknet for vilket det begirs skydd enligt varumarkesratten har sérskiljningsformaga i
den mening som avses i artikel 3.1 b i direktiv 2008/95, gora en konkret bedomning, varvid den ska
beakta alla relevanta omstédndigheter i det aktuella fallet, i forekommande fall inbegripet det bruk som
har gjorts av kénnetecknet (se, for ett liknande resonemang, dom av den 6 maj 2003, Libertel,
C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 76, dom av den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland,
C-363/99, EU:C:2004:86, punkterna 31-35, och dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie,
C-49/02, EU:C:2004:384, punkt 41).

Provningen av sdrskiljningsformagan hos ett varumairke kan séledes inte goras pa ett abstrakt satt (dom
av den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkt 31).

Domstolen har vidare slagit fast att kriterierna for bedomningen av sirskiljningsformagan hos
varumérken som utgors av farger dr desamma som dem som éar tillimpliga pa andra kategorier av
varumirken. Pa grund av arten hos vissa kategorier av varumirken kan svarigheter — som det é&r
befogat att beakta — uppstd vid bedomningen av huruvida dessa har sidrskiljningsforméga. Dessa
svarigheter innebar emellertid inte att det &r motiverat att faststélla striktare kriterier som ska tilldggas
eller utgora ett undantag fran kriteriet avseende sarskiljningsforméga, sdsom det har tolkats av
domstolen avseende andra slag av varumirken (se, for ett liknande resonemang, dom av den
19 juni 2014, Oberbank m.fl., C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012, punkterna 46 och 47).

Aven om kriterierna fér bedémning av sirskiljningsformagan dr desamma for firgvarumirken och
figurmérken, framgar det emellertid av domstolens praxis att malgruppens uppfattning inte
nodvéndigtvis dr densamma nér ett kdnnetecken bestar av en farg i sig som ett ord- eller figurmérke.
Allménheten dr ndmligen van vid att omedelbart uppfatta ord- eller figurmérken som utmérkande
kdnnetecken for varans ursprung, medan en farg i sig vanligen saknar den inneboende féormagan att
sdrskilja ett visst foretags varor (se, for ett liknande resonemang, dom av den 6 maj 2003, Libertel,
C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 65).
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Domstolen har saledes slagit fast, ndr det géller en firg som sadan, att sérskiljningsformaga fore bruk &r
tankbar endast i undantagsfall, och att dven om en firg i sig inte ursprungligen har
sarskiljningsformaga, kan den emellertid till f6ljd av bruk forvirva det med avseende pa de varor eller
tjianster for vilka registrering av maérket begirs (dom av den 6 maj 2003, Libertel, C-104/01,
EU:C:2003:244, punkterna 66 och 67).

For att avgora vilken sérskiljningsformaga en viss firg eller firgkombination kan ha i egenskap av
varumadrke, dr det vidare nodvéindigt att beakta det allménna intresset av att inte otillborligen begrénsa
tillgdngen pa firger for andra aktorer som utbjuder varor eller tjanster av samma slag som dem som
registreringsansokan avser (dom av den 6 maj 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 60, och
dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punkt 41).

Det bor dock noteras att den praxis fran domstolen som avses i foregdende punkter inte ska befria
behoriga varumirkesmyndigheter fran att gora en bedomning i det konkreta fallet av
sarskiljningsformagan som tar hédnsyn till alla relevanta omstandigheter i det enskilda fallet. Det skulle
dérfor sta i strid med en sadan provning om dessa myndigheter kunde tillerkédnna en firg som sadan
eller en firgkombination sérskiljningsformaga endast pa grund av bruk av ett sidant kdnnetecken i
farg i forhallande till de varor eller tjanster som avses i varumérkesansokan.

Nar det kdnnetecken for vilket varumarkesskydd soks bestar av en firgkombination som anges pa ett
abstrakt sitt och utan konturer, foljer det dessutom av domstolens praxis att den grafiska
atergivningen av dessa farger maste innehalla en systematisk sammanséttning dér fiargerna forenas pa
ett forutbestimt och varaktigt sitt (se, for ett liknande resonemang, dom av den 24 juni 2004,
Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punkt 33).

I samband med den konkreta och samlade bedomningen av sirskiljningsformégan, ska det séledes
provas om och i vilken utstrickning en kombination av firger med en systematisk sammansdttning
kan ge det aktuella kinnetecknet en ursprunglig sérskiljningsformaéga.

Foljaktligen ska den forsta fragan besvaras enligt foljande. Artiklarna 2 och 3.1 b i direktiv 2008/95 ska
tolkas sa, att den Kklassificering sasom ett "fargvarumaérke” eller "figurmérke” som sokanden ger ett
kdannetecken vid dess registrering utgor en av flera relevanta omstidndigheter vid bedémningen av
huruvida detta kédnnetecken kan utgora ett varumairke i den mening som avses i artikel 2 i direktivet,
och om det, i forekommande fall, har sdrskiljningsforméaga i den mening som avses i artikel 3.1 i b i
samma direktiv, men den befriar inte den behoriga varumérkesmyndigheten fran skyldigheten att gora
en konkret och samlad bedomning av det berorda varumarkets sérskiljningsférmaga, vilket innebér att
myndigheten inte far végra att registrera ett kdnnetecken som varumirke endast pa grund av att
kdannetecknet inte har forvdarvat sérskiljningsformaga till f6ljd av bruk med avseende pa de sokta
varorna eller tjansterna.

Den andra fragan

Den hinskjutande domstolen har stdllt den andra fragan for att fa klarhet i huruvida artikel 2 i
direktiv 2008/95 ska tolkas sd, att den utgor hinder for registrering av ett firgvarumirke, som det som
ar aktuellt i det nationella malet, vilket i varumirkesansokan framstills som en figur.

I forevarande fall har den hénskjutande domstolen angett att enligt Hartwalls ansdokan om registrering,

har det kinnetecken for vilket skydd sokts atergetts med en figur i firg med avgrinsade konturer,
medan Hartwalls klassificering av det sokta varumairket avser en kombination av farger utan konturer.

6 ECLIL:EEU:C:2019:261



38

39

40

41

42

43

44

45

Dowm Av pen 27. 3. 2019 — MAL C-578/17
HARTWALL

I detta avseende bor det understrykas att enligt domstolens fasta praxis kan ett kdnnetecken registreras
som varumirke endast om det av sokanden aterges grafiskt i enlighet med kravet i artikel 2 i
direktiv 2008/95 pa sa sitt att foremalet for och omfattningen av det sokta skyddet dr bestamda pa ett
klart och precist sitt (dom av den 6 maj 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 29 och dér
angiven rattspraxis).

Beskrivningen i ord av kénnetecknet bidrar till att precisera foremalet for och omfattningen av det
sokta skyddet enligt varumairkesriatten (se, for ett liknande resonemang, dom av den
27 november 2003, Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641, punkt 59, och, som exempel, dom av den
24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punkt 34).

Sasom generaladvokaten konstaterade i punkterna 60-63 i sitt forslag till avgorande, ska den behoriga
myndigheten avsld ansokan om registrering av det sokta varumaérket pa grund av bristande klarhet och
precision i varumdrkesansokan nédr det i en ansokan om varumarkesregistrering finns en motsagelse
mellan kénnetecknet for vilket skydd soks i form av en figur och den klassificering som sékanden ger
varumirket, vilket gor det omojligt att exakt faststilla foremalet for och omfattningen av det sokta
skyddet enligt varumarkesratten.

I forevarande fall motsvarar kdnnetecknet for vilket skydd soks av en atergivning av en figur, medan
den verbala beskrivningen avser ett skydd som endast giller tvd farger, ndmligen blatt och gratt.
Dessutom har Hartwall forklarat att bolaget soker registrering av det aktuella varumérket som ett
fargvarumarke.

Dessa omstédndigheter tyder pa en motsigelse som visar en brist pa tydlighet och precision i ansokan
om skydd enligt varumarkesrétten.

Foljaktligen ska den andra fragan besvaras enligt foljande. Artikel 2 i direktiv 2008/95 ska tolkas s, att
den, under sadana omstdndigheter som dem som é&r aktuella i det nationella malet, utgér hinder for
registrering av ett kdnnetecken som varumairke pa grund av att det finns en motségelse i ansokan om
registrering, vilket det ankommer pa den hdnskjutande domstolen att kontrollera.

Den tredje fragan

Med hinsyn till svaret pa den andra fragan saknas anledning att besvara den tredje fragan.

Rittegangskostnader

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

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjarde avdelningen) f6ljande:

1) Artiklarna 2 och 3.1 b i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den
22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar ska tolkas sa, att
den Klassificering sasom ett ”fargvarumirke” eller ”figurmirke” som sokanden ger ett
kiannetecken vid dess registrering utgor en av flera relevanta omstindigheter vid
bedomningen av huruvida detta kinnetecken kan utgora ett varumirke i den mening som
avses i artikel 2 i direktivet, och om det, i forekommande fall, har siarskiljningsformaga i den
mening som avses i artikel 3.1 b i samma direktiv, men den befriar inte den behdriga
varumirkesmyndigheten fran skyldigheten att gora en konkret och samlad bedomning av det
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berorda varumirkets siarskiljningsformaga, vilket innebir att myndigheten inte far vigra att
registrera ett kinnetecken som varumirke endast pa grund av att kidnnetecknet inte har
forviarvat sarskiljningsformaga till foljd av bruk med avseende pa de sokta varorna eller
tjdnsterna.

2) Artikel 2 i direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att den, under sidana omstindigheter som dem
som ir aktuella i det nationella malet, utgor hinder for registrering av ett kinnetecken som

varumirke pa grund av att det finns en motsigelse i ansokan om registrering, vilket det
ankommer pa den héanskjutande domstolen att kontrollera.

Underskrifter
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