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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 14 mars 2019*

"Begdran om forhandsavgérande — EU-varumirke — Begreppet form’ — Form som ger varan ett
betydande virde — Tvadimensionellt varumarke — Figurmérke som &ven utgor ett verk i
upphovsrittslig mening — Forordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 7.1 e iii — Forordning

(EU) 2015/2424”
I mal C-21/18,
angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av Svea hovritt,
Patent- och marknadsoverdomstolen (Stockholm, Sverige) genom beslut av den 14 december 2017,
som inkom till domstolen den 11 januari 2018, i malet
Textilis Ltd,
Ozgur Keskin
mot
Svenskt Tenn AB,
meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordforanden E. Regan samt domarna C. Lycourgos, E. Juhdsz (referent), M.
Ilesi¢ och I. Jarukaitis,

generaladvokat: G. Pitruzzella,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Svenskt Tenn AB, genom B. Eliasson och M. Jerner, jur. kand.,

— Europeiska kommissionen, genom E. Gippini Fournier, K. Simonsson, E. Ljung Rasmussen,
J. Samnadda och G. Tolstoy, samtliga i egenskap av ombud,

med hénsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgora malet utan forslag till
avgorande,

* Rattegangssprak: svenska.
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foljande

Dom

Begidran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 7.1 e iii i radets forordning (EG)
nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumirken] (EUT L 78, 2009, s. 1) och av denna
bestimmelse i férordning nr 207/2009, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och radets férordning
(EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21) (nedan kallad forordning
nr 207/2009 i édndrad lydelse).

Begéran har framstillts i ett mal mellan & ena sidan Textilis Ltd och Ozgur Keskin och a andra sidan

Svenskt Tenn AB, angdende de forstnamndas saluforing av inredningsprodukter, vilken pastds gora
intrang i ett varumérke som Svenskt Tenn dr innehavare av.

Tillampliga bestimmelser

Forordning nr 207/2009

I artikel 4 i féorordning nr 207/2009, som har rubriken "Tecken som kan utgora ett [EU-varumairke]”,
foreskrivs foljande:

"Ett [EU-varumirke] kan utgoras av alla tecken som kan aterges grafiskt, sérskilt ord, inbegripet
personnamn, figurer, bokstéver, siffror, formen pa en vara eller dess forpackning, forutsatt att tecknet

i fraga kan sirskilja ett foretags varor eller tjanster fran andra foretags.”

Artikel 7 i forordningen har rubriken ”Absoluta registreringshinder”. I punkt 1 e i denna
artikel foreskrivs foljande:

"Foljande far inte registreras:

e) Tecken som endast bestar av
i) en form som foljer av varans art,
ii) en form pa en vara som kravs for att uppnd ett tekniskt resultat,
iii) en form som ger varan ett betydande vérde.”

Forordning nr 207/2009 i dndrad lydelse

I skél 12 i forordning 2015/2424, genom vilken férordning nr 207/2009 éndrades, anges foljande:

"For att sdkerstélla réttssakerhet och full 6verensstimmelse med prioritetsprincipen, enligt vilken ett
tidigare registrerat varumarke ges foretrade framfor senare registrerade varumarken, dr det nodvandigt
att faststilla att sikerstéllandet av rdttigheter som ar knutna till ett EU-varumaérke inte bor péaverka
innehavares réttigheter som forvérvats fore ansoknings- eller prioritetsdagen for EU-varumaérket. ...”

I artikel 7.1 e i férordning nr 207/2009 i dndrad lydelse foreskrivs foljande:

"Foljande far inte registreras:
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e) Tecken som endast bestar av
i) en form eller annan egenskap som foljer av varans art,
ii) en varas form eller en annan egenskap hos varan som kravs for att uppna ett tekniskt resultat,
iii) en varas form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande varde.”

Av artikel 4 i forordning 2015/2424 framgar att féorordningen tradde i kraft den 23 mars 2016.

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna
Svenskt Tenn salufér mobler, mobeltyger och annan utrustning for inredning.

Under 1930-talet inledde Svenskt Tenn ett samarbete med arkitekten Joseph Frank, som for bolagets
rakning formgav ett flertal mobeltygsmonster, déribland ett monster kallat MANHATTAN. Svenskt
Tenn salufér varor med detta monster och anser sig ha upphovsritten till monstret.

Svenskt Tenn ingav den 4 januari 2012 en ansdkan om registrering av ett EU-varumaérke till Europeiska
unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO). Det sokta figurmérket, kallat MANHATTAN,
registrerades under nummer 010540268.

De varor och tjanster for vilka det nimnda varumarket registrerades omfattas av klasserna 11, 16, 20,
21, 24, 27 och 35 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjénster vid
varumairkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg, och utgoérs av bland annat
foljande: lampskdrmar (klass 11), bordsdukar, pappersservetter, underligg av papper,
emballeringspapper, skriv- eller ritbocker och affischer (klass 16), mobler (klass 20), redskap och
behallare for hushéllsindamal samt koksgerad, borstar samt varor av glas, porslin och keramik, ej
ingdende i andra klasser (klass 21), vdavnader och textila produkter, ej ingdende i andra klasser,
sangticken och bordsdukar (klass 24), mattor, tapeter (ej av textil) och tapeter (klass 27),
detaljhandelstjéanster i samband med forséljning av mobler, kuddar, speglar, tapeter, mattor, lyktor,
textila vavnader, textila produkter, prydnadssaker, hushalls- och koksredskap och behallare,
bordsserviser, glasartiklar, porslin, lergods, ljusstakar, pappersservetter, vaskor, smycken, bocker och
tidningar (klass 35).
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Figurméarket MANHATTAN aterges pa foljande sitt:

Textilis ar ett bolag bildat enligt engelsk rétt, som &dgs av Ozgur Keskin. Bolaget startade sin
verksamhet, som bestar i forsdljning pd internet, ar 2013. Det saluférde tyger och andra
inredningsprodukter som var forsedda med monster som liknade dem som forekom i figurmarket
MANHATTAN.

Svenskt Tenn vickte talan mot Textilis och Ozgur Keskin vid Stockholms tingsritt (Stockholm,
Sverige) angaende intrang i varumidrket MANHATTAN, som Svenskt Tenn &r innehavare av, och
intrang i dess upphovsritt. Svenskt Tenn yrkade &ven att tingsratten skulle forbjuda Textilis och
Ozgur Keskin vid vite dels att i Sverige bjuda ut till forséljning eller pa annat sitt till allmadnheten
sprida vissa ndrmare angivna alster, dels att i Sverige anvinda detta varumairke for tyger, kuddar och
mobler.

Textilis och Ozgur Keskin vickte genstimningsvis talan vid tingsrdtten mot Svenskt Tenn och yrkade
att tingsritten skulle ogiltigforklara varuméarket MANHATTAN. Som grund hiarfor aberopades att
varumirket saknade sdrskiljningsformaga och att varumaérket, som det anvénds, har en form som ger
varan ett betydande vérde, i den mening som avses i artikel 7.1 e iii i forordning nr 207/2009.

Stockholms tingsritt ogillade genkéromaélet. Som skal harfor anforde tingsrétten dels att det av artikel 4
i forordning nr 207/2009 framgar att alla kdnnetecken som kan aterges grafiskt, bland annat figurer,
kan utgora ett EU-varumirke, under forutsdttning att kdnnetecknet har sarskiljningsférmaga, dels att
varumérket Manhattan inte &r en form i den mening som avses i artikel 7.1 e iii i forordningen.

Stockholms tingsrdtt fann att Textilis och Ozgur Keskin hade gjort intrang i varumérket
MANHATTAN och i Svenskt Tenns upphovsritt.
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Textilis och Ozgur Keskin Overklagade denna dom till Svea hovritt, Patent- och
marknadsoverdomstolen (Stockholm) och yrkade att domstolen bland annat skulle ogiltigforklara
varumédrket MANHATTAN med stod av artikel 7.1 e iii i forordning nr 207/2009.

De gjorde till stod for overklagandet gillande att ett kinnetecken som bestar av ett tygmonster inte kan
registreras som varumdirke, utan att regeln om tidsbegransning av det upphovsrittsliga skyddet
darigenom kringgds. De anser att detta dr anledningen till att det i artikel 7.1 e iii i férordning
nr 207/2009 foreskrivs att kdnnetecken som endast bestar av en form som ger varan ett betydande
vérde inte far registreras som varumérken.

Svenskt Tenn har invént att kdnnetecken som bestar av monsterliknande figurer kan registreras som
EU-varumairken, sasom figurmarket MANHATTAN.

Svea hovritt, Patent- och marknadséverdomstolen dr osdker pa huruvida ett sadant figurmérke som
MANHATTAN, som utgdrs av den tvadimensionella atergivningen av en tvadimensionell vara, till
exempel ett tyg, kan anses utgora en form i den mening som avses i denna bestimmelse. Den har
framhallit att det klart framgar av artikel 7.1 e iii i forordning nr 207/2009 att den déri angivna
ogiltighetsgrunden ar tillamplig pa tredimensionella varumirken och tvadimensionella varumairken
som aterger tredimensionella former, sisom exempelvis dtergivningen av en skulptur eller en vas,
vilket slagits fast av Eftadomstolen, i punkterna 110-115 i dess dom av den 6 april 2017, Norwegian
Board of Appeal for Industrial Property Rights — appeal from the municipality of Oslo (E-05/16), och
av EU-domstolen, i domen av den 18 juni 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377).

Namnda domstol dr emellertid osdker pad huruvida en sadan ogiltighetsgrund kan tillimpas pa
tvadimensionella varumérken som é&terger en tvadimensionell vara, sdsom till exempel ett monster
som anbringats pa ett tyg eller en atergivning av en tavla. Den har anfort att det vore paradoxalt att
inte godta att detta registreringshinder &ven giller i de fallen, eftersom det inte finns nagot som
motiverar att en skulptur, som é&r tredimensionell, och en malning, som ar tvadimensionell, behandlas
annorlunda.

Den har papekat att figurmirket Manhattan, som dr aktuellt i det nationella malet, ar ett
upphovsrittsligt skyddat verk, till skillnad fran det varumérke som var aktuellt i det méal som
avgjordes genom domen av den 12 juni 2018, Louboutin och Christian Louboutin (C-163/16,
EU:C:2018:423), som bestod av en firg som anbringats pa en skosula.

Den édr osdker pa huruvida den dndring av artikel 7.1 e iii i forordning nr 207/2009 som gjorts genom
forordning 2015/2424 — som innebar att det foreligger hinder for registrering inte bara av kdnnetecken
som endast bestar av en "form”, utan dven av kdnnetecken som endast bestar av "en annan egenskap
[hos varan]” som ger varan ett betydande virde — innebér en dndring av den prévning som ska goras
enligt denna ogiltighetsgrund. Den 6nskar harvid fa klarhet i huruvida det ar forordning nr 207/2009
eller forordning nr 207/2009 i dndrad lydelse som ska tillimpas i det nationella malet, med hénsyn till
att varumirket Manhattan registrerades, talan om ogiltigforklaring vicktes och tingsrittens 6verklagade
dom meddelades fore den 23 mars 2016, den dag da forordning 2015/2424 tradde i kraft.

Samma domstol har anfort att det i alla hdandelser, och oavsett vilken version av artikel 7.1 e iii som é&r
tillamplig, uppkommer en fraga — for det fall det skulle anses att denna bestimmelse ér tillamplig pa
tvadimensionella varumérken som aterger en tvadimensionell vara — om vilka kriterier som ska
tillimpas vid bedomningen av om ett sadant kédnnetecken som det som dr aktuellt i det nationella
malet kan anses "endast besta av en form som ger varan ett betydande varde”, ndr detta kdnnetecken
har registrerats som varumaérke i flera varuklasser och varumairket &r utformat pa ett sadant sitt att
det kan anbringas pa hela varan eller pa vésentliga delar av denna eller kan anvdndas som logotyp.
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Den har framhallit att det ar svart att avgora huruvida en sadan ogiltighetsgrund foreligger, eftersom
varumérkessokanden enbart dr skyldig att ange de varor som vederborande avser att anvidnda detta
varumérke for och inte behover precisera hur det kidnnetecken som det soks skydd for kommer att
anvéindas i praktiken.

Saledes kan ett varumairke, beroende pa omstdndigheterna, antingen anbringas pa varan i dess helhet,
sasom till exempel ett mobeltyg, ett papper eller en bricka, sé att det blir en vésentlig del av varan i sig
och, i manga fall, s& att det uppstar identitet mellan varumaérket och varan, eller uppta en mindre del
av varan, bland annat nédr varumaérket anvinds som logotyp.

Mot bakgrund av dessa omstindigheter beslutade Svea hovritt, Patent- och marknadséverdomstolen
att vilandeforklara malet och héanskjuta foljande fragor till domstolen for forhandsavgorande:

1) Ska artikel 4 i [forordning 2015/2424] tolkas sa att artikel 7.1 e iii i [forordning nr 207/2009 i
andrad lydelse] ar tillamplig vid en domstols ogiltighetsprovning (enligt artikel 52.1 a [i forordning
nr 207/2009]) som sker efter att dndringen trdtt i kraft, det vill sdga efter den 23 mars 2016, dven
om talan avser ogiltighetsforklaring dér talan vickts fore detta datum och alltsa avser ett
varumirke som registrerats dessforinnan?

2) Ska artikel 7.1 e iii [i forordning nr 207/2009] — i tillimplig lydelse — tolkas sa att dess
tillampningsomrade omfattar ett kédnnetecken som utgors av den tvadimensionella atergivningen
av en tvadimensionell vara, till exempel ett tyg som utsmyckats med det aktuella kdnnetecknet?

3) Om svaret pa fraga 2 dr ja, enligt vilka principer ska lydelsen tecken som endast bestar av en form
(eller en annan egenskap) som ger varan ett betydande virde i artikel 7.1 e iii [i férordning
nr 207/2009 i &dndrad lydelse] tolkas i en situation dér registreringen omfattar en rad olika
varuklasser och varor och kdnnetecknet kan anbringas pa olika sdtt pa varorna? Ska bedémningen
goras enligt mer objektiva/generella kriterier exempelvis med utgangspunkt i hur market ser ut
och hur det ar mojligt att anbringa det pa olika varor, det vill sdga utan hénsyn till pa vilket sdtt
varumarkesinnehavaren de facto kan ha anbringat eller kan avse att anbringa kdannetecknet pa olika
varor?”

Provning av tolkningsfragorna

Den forsta fragan

Den hénskjutande domstolen har stillt sin forsta fraga for att fa klarhet i huruvida artikel 7.1 e iii i
forordning nr 207/2009 i dndrad lydelse ska tolkas sa, att den é&r tillimplig pa varumirken som
registrerats fore ikrafttradandet av dndringen av denna férordning.

Av domstolens fasta praxis framgar att for att garantera att rittssékerhetsprincipen och principen om
skydd for berittigade forvintningar iakttas ska materiella bestimmelser i unionsritten tolkas sd, att de
avser situationer som har uppkommit innan dessa bestimmelser tridde i kraft endast om det tydligt
framgér av deras ordalydelse, syfte eller systematik att de ska ha en sddan verkan (se, for ett
motsvarande synsitt, dom av den 14 juli 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C-4/10
och C-27/10, EU:C:2011:484, punkt 26 och dir angiven réttspraxis).

Det stér i forevarande fall klart att forordning 2015/2424, som trddde i kraft den 23 mars 2016, inte

innehaller nagon bestimmelse som uttryckligen foreskriver att artikel 7.1 e iii i forordning
nr 207/2009 i dndrad lydelse ska tillimpas pd EU-varumérken som registrerats fore detta datum.
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Det framgar inte heller av syftet med forordning 2015/2424 eller av systematiken i denna férordning
att unionslagstiftaren avsett att artikel 7.1 e iii i forordning nr 207/2009 i dndrad lydelse ska tillimpas
retroaktivt. Denna tolkning har dven stod i skél 12 i férordning 2015/2424, dér det erinras om den vikt
som unionslagstiftaren faster vid réttssakerhetsprincipen.

Den forsta fragan ska foljaktligen besvaras enligt foljande. Artikel 7.1 e iii i forordning nr 207/2009 i
andrad lydelse ska tolkas sa, att den inte ar tillimplig pd varumirken som registrerats fore
ikrafttradandet av dndringen av denna forordning.

Den andra fragan

Den hinskjutande domstolen har stdllt sin andra fraga for att fa klarhet i huruvida artikel 7.1 e iii i
forordning nr 207/2009 ska tolkas sd, att ett sddant kdnnetecken som det som é&r aktuellt i det
nationella mélet, som bestar av tvadimensionella dekorativa monster och som anbringats p& varor som
till exempel ett tyg eller ett papper, “endast bestar av en form” i den mening som avses i denna
bestimmelse.

Eftersom forordning nr 207/2009 inte innehaller nagon definition av begreppet form, ska detta ords
betydelse och rackvidd — i enlighet med domstolens fasta praxis — faststéllas i 6verensstimmelse med
dess normala betydelse i vanligt sprakbruk, med beaktande av det sammanhang i vilket det anviands
och de mal som efterstrivas med de foreskrifter som det ingar i (se, for ett motsvarande synsdtt vad
giller Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen
av medlemsstaternas varumarkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25), dom av den 12 juni 2018, Louboutin
och Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, punkt 20 och dir angiven réttspraxis).

I varumaérkesrittsliga ssmmanhang forstds begreppet form i allménhet s, att det avser ett antal linjer
eller konturer som avgransar den aktuella varan i rummet (dom av den 12 juni 2018, Louboutin och
Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, punkt 21).

Med beaktande av dessa 6verviaganden har domstolen funnit att anbringandet av en farg pa en sarskild
plats pa en vara inte innebdr att det ifrdgavarande kénnetecknet bestér av en form i den mening som
avses i artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95, vars lydelse liknar den i artikel 7.1 e iii i forordning
nr 207/2009, ndr det inte dr formen pa varan eller pa en del av varan som registreringen av
varumarket syftar till att skydda, utan endast anbringandet av firgen pa denna sdrskilda plats (dom av
den 12 juni 2018, Louboutin och Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, punkt 24).

Sasom Europeiska kommissionen har papekat i sitt yttrande stir det visserligen klart att det
kdnnetecken som é&r aktuellt i det nationella malet, vilket bestar av tvadimensionella dekorativa
monster och anbringas pd varor som till exempel ett tyg eller ett papper, innehaller linjer och
konturer till skillnad fran ett kdnnetecken som avser en farg som sadan.

Kiannetecknet kan emellertid inte anses som ett kiannetecken som ”endast bestir av en form” i den
mening som avses i artikel 7.1 e iii i forordning nr 207/2009.

Det kénnetecken som é&r aktuellt i det nationella malet aterger visserligen former som bestar av de yttre
konturerna av figurer som pa ett stiliserat sitt aterger delar av geografiska kartor, men innehaller
utover dessa former dven dekorativa inslag som befinner sig bade inom och utanfor dessa konturer.
Dartill kommer att ord, sérskilt ordet Manhattan, tydligt anges i det ndimnda kénnetecknet.

Det kan under alla omstdndigheter inte anses att ett kdnnetecken som bestar av tvadimensionella

dekorativa monster sammanfaller med formen pa en vara ndr kdnnetecknet anbringas pa varor, som
till exempel ett tyg eller ett papper, vars form skiljer sig fran de ndimnda dekorativa monstren.
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Det kan darfor inte anses att ett sddant kdnnetecken som det som ar aktuellt i det nationella malet
endast bestar av en form i den mening som avses i artikel 7.1 e iii i forordning nr 207/20009.

Foljaktligen kan det undantag som foreskrivs i artikel 7.1 e iii i forordning nr 207/2009 inte tillimpas
pa ett sddant kédnnetecken.

Det ska hirvid papekas att den omstidndigheten att det kdnnetecken som é&r aktuellt i det nationella
malet dven omfattas av upphovsrittsligt skydd saknar betydelse for fragan huruvida det endast bestar
av en form i den mening som avses i artikel 7.1 e iii i forordning nr 207/2009 eller inte.

Den andra fragan ska foljaktligen besvaras enligt foljande. Artikel 7.1 e iii i forordning nr 207/2009 ska
tolkas sd, att ett sadant kdnnetecken som det som dr aktuellt i det nationella malet, som bestar av
tvadimensionella dekorativa monster och som anbringats pa varor som till exempel ett tyg eller ett
papper, inte "endast bestar av en form” i den mening som avses i denna bestimmelse.

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 rattegangskostnaderna. De
kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra &n ndmnda parter har haft ar inte
ersdttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) f6ljande:

1) Artikel 7.1 e iii i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
[EU-varumirken], i dess lydelse enligt Europaparlamentets och radets forordning (EU)
2015/2424 av den 16 december 2015, ska tolkas sa, att den inte ar tillimplig pa varuméarken
som registrerats fore ikrafttridandet av den genom forordning 2015/2424 gjorda éndringen
av forordning nr 207/2009.

2) Artikel 7.1 e iii i forordning nr 207/2009 ska tolkas s&, att ett sadant kinnetecken som det
som ir aktuellt i det nationella malet, som bestar av tvadimensionella dekorativa monster

och som anbringats pa varor som till exempel ett tyg eller ett papper, inte "endast bestar av
en form” i den mening som avses i denna bestimmelse.

Regan Lycourgos Juhdsz

Ilesic Jarukaitis
Avkunnad vid offentligt sammantrade i Luxemburg den 14 mars 2019.

A. Calot Escobar E. Regan
Justitiesekreterare Ordforande
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