g

W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tionde avdelningen)

den 13 september 2018*

”"Overklagande — EU-varumirke — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen —
Figurmirke forestillande ett monster med vagformade linjer som korsar varandra — Forordning (EG)
nr 207/2009 — Artikel 7.1 b — Absolut registreringhinder — Sarskiljningsférmaga — Ytmonster”

I mal C-26/17 P,

angéende ett overklagande enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens domstol, som ingavs den
18 januari 2017,

Birkenstock Sales GmbH, Vettelschofl (Tyskland), foretritt av C. Menebrocker och V. Toébelmann,
Rechtsanwilte,

klagande,
i vilket den andra parten ér:

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretradd av D. Walicka, i egenskap av
ombud,

svarande i forsta instans
meddelar
DOMSTOLEN (tionde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden E. Levits samt domarna A. Borg Barthet (referent) och
M. Berger,

generaladvokat: M. Szpunar,

justitiesekreterare: handlaggaren C. Stromholm,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 21 mars 2018,

och efter att den 6 juni 2018 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

* Rattegangssprak: tyska.

SV
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Dom

1 Birkenstock Sales GmbH har genom sitt 6verklagande yrkat att domstolen ska upphéva den dom som
Europeiska unionens tribunal meddelade den 9 november 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Atergivning
av ett monster med vagformade linjer som korsar varandra) (T-579/14, nedan kallad den 6verklagade
domen, EU:T:2016:650), i den del tribunalen genom den domen delvis ogillade talan om
ogiltigforklaring av det beslut som meddelats av forsta dverklagandendmnden vid Europeiska unionens
immaterialriattsmyndighet (EUIPO) den 15 maj 2014 (drende R 1952/2013-1) avseende en
internationell registrering som designerar Europeiska unionen av ett figurmirke forestillande ett
monster med vagformade linjer som korsar varandra (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillimpliga bestimmelser

2 I artikel 7.1 b i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumérken
(EUT L 78, 20009, s. 1) foreskrivs foljande:

”1. Foljande far inte registreras:

b) Varumirken som saknar sirskiljningsformaga.

»

Bakgrund till tvisten

3 Klaganden har tritt i stéllet for Birkenstock Orthopadie GmbH & Co. KG som den 27 juni 2012, pa
grundval av ett tyskt varumirke, av den internationella byran vid Virldsorganisationen for den
intellektuella dganderdtten (Wipo) beviljades en internationell registrering som designerar bland annat
Europeiska unionen. Registreringen avser foljande figurmarke:

4 Den 25 oktober 2012 underrittades EUIPO om den internationella registreringen av kadnnetecknet
i fraga (nedan kallat det omtvistade kidnnetecknet).
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En utvidgning av skyddet begirdes for varor som omfattas av klasserna 10, 18 och 25 i
Nice6verenskommelsen =~ om  internationell  klassificering av ~ varor och tjanster  vid
varumadrkesregistrering av den 15 juni 1957, med é&ndringar och tilligg (nedan kallad
Nice6verenskommelsen), och som for var och en av dessa klasser motsvarar féljande beskrivning:

— Klass 10: ”Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterindra apparater och instrument;
konstgjorda lemmar, 6gon och tidnder; ortopediska artiklar; suturmaterial; suturmaterial for
kirurgisk ~ anvdndning;  ortopediska  skodon, inklusive  ortopediska  skodon  for
rehabiliteringsindamal, fysioterapi, terapeutisk anvindning och andra medicinska applikationer,
samt delar av dessa, inklusive ortopediska skor, inklusive ortopediska skor med fotbidddar eller
ortopediska fotstod samt fot- och skoinldgg, inklusive ortopediska fotstod och ortopediska
skoinldagg och delar dérav, inklusive i form av styva termoplastiska inldgg; skodelar och skoinldgg
for anpassning av ortopediska skor, sérskilt passbitar, kilar, skodynor, ildggssulor, skumstoppning,
skumdynor och formpressade skosulor, inklusive som inldgg helt i plastmaterial och ortopediska
fotbdaddar i naturkork, termokork, plastmaterial, latex eller skumplast, inklusive som elastiska delar
av kork och latex eller plast och kork; fot- och skoinldgg; ortopediska fotstod och skostod;
ortopediska skodon, sdrskilt ortopediska tofflor och sandaler; ortopediska ildggssulor, fotinligg,
inklusive fotinldgg i plastmaterial, latex eller skumplast, inklusive som elastiska delar av kork och
latex eller plast och kork”.

— Klass 18: "Lader och laderimitationer, samt varor framstillda av dessa material ingédende i denna
klass; djurhudar och pélsskinn; koffertar och resvéskor; paraplyer, parasoller och vandringsstavar;
piskor, seldon och sadelmakerivaror; portmonnder; fritidsvaskor; handviskor; bérviskor for
dokument; baltesviskor; resegarderober; nyckelfodral; viaskor for toalettartiklar; necessérer,
beautyboxar (oinredda); resvéskor; ryggsackar”.

— Klass 25: "Klader, huvudbonader, fotbeklddnader, inklusive komfortskor och arbetsskor, fritidsskor,
hélso- och sportskor, inklusive sandaler, gymnastiksandaler, strandtofflor, tofflor, traskor, &ven
forsedda med fotbdddar, sérskilt anatomiskt formade djupa fotbaddar, fotstod samt fot- och
skoinldgg, skyddsinlagg; delar av och inldgg till ovannidmnda skodon, det vill siga ovanldder for
skodon, hilinlagg, yttersulor, ildggssulor, skobottendelar, inklusive fotbaddar, fotstod; fot- och
skoinldgg, sdrskilt anatomiskt formade djupa fotbaddar, sarskilt i naturkork, termokork,
plastmaterial, latex eller skumplast, inklusive som elastiska delar av kork och latex eller plast och
kork; ildggssulor; skodon, inbegripet fotbekladnader och sandaler, stovlar, samt delar och inldgg till
alla ovannamnda varor, som ingar i denna klass; midjebalten; sjalar; sjaletter.”

Den 21 november 2012 underrittade granskaren klaganden om sitt prelimindra ex officio-beslut att
fullstdndigt avsla begdran om skydd for det internationella varumarket i unionen. Som skal till avslaget
angavs att det omtvistade kdnnetecknet saknade sdrskiljningsformaga i den mening som avses i
artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009 med avseende pa samtliga de berérda varorna.

Sedan klaganden hade svarat pa de invdndningar som anforts i meddelandet om preliminért avslag
faststillde EUIPO:s granskningsenhet genom beslut av den 29 augusti 2013, med samma motivering
som tidigare, det fullstindiga avslaget avseende skydd for det internationella varumaérket i unionen.

Den 4 oktober 2013 overklagade klaganden detta beslut till EUIPO med stod av artiklarna 58-60 i
férordning nr 207/20009.

Genom beslut av den 15 maj 2014 avslog forsta overklagandendmnden vid EUIPO (nedan kallad

overklagandendmnden) oOverklagandet, eftersom den ansag att det omtvistade kénnetecknet saknade
sdrskiljningsformaga med avseende pa de aktuella varorna.
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Overklagandenimnden ansag bland annat att kiinnetecknet forestillde vagformade linjer som korsade
varandra i rdt vinkel i en repetitiv sekvens som kunde utstrackas i alla fyra riktningar fran kvadraten
och sédledes kunde anbringas pa alla tva- eller tredimensionella ytor. Det omtvistade kdnnetecknet
skulle siledes omedelbart uppfattas som ett ytmonster.

Overklagandenimnden péapekade dessutom att det var vilkint att varors eller forpackningars ytor
pryds med monster av olika skal, bland annat for att forbattra deras utseende och/eller for att uppfylla
tekniska krav.

Overklagandenimnden betonade att det av rittspraxis foljer att eftersom genomsnittskonsumenten inte
ar van vid att gora antaganden om en varas kommersiella ursprung pa grundval av kdnnetecken som
sammanfaller med sjdlva varans utseende, har dessa kdnnetecken sdrskiljningsformaga i den mening
som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009 endast om de i betydande man avviker fran normen
eller fran vad som ir sedvanligt i branschen. Overklagandenimnden ansag att denna rittspraxis var
tillamplig i det aktuella fallet, eftersom det omtvistade kdnnetecknet sammanfoll med de aktuella
varornas utseende.

Overklagandenimnden ansdg att det allminna intrycket av det omtvistade kidnnetecknet var banalt och
att detta ytmonster kunde aterfinnas pa samtliga de aktuella varorna och kunde ha en estetisk och/eller
teknisk funktion for varorna. Enligt overklagandendmnden avvek helhetsintrycket av det omtvistade
kdannetecknet inte i betydande mén, eller inte alls, fran vad som &r sedvanligt i de berdrda
branscherna.

Overklagandenimnden drog slutsatsen att omsittningskretsen med all sannolikhet skulle uppfatta
kdannetecknet som ett enkelt ytmonster och inte som en upplysning om ett sdrskilt kommersiellt
ursprung.

Talan vid tribunalen och den 6verklagade domen

Klaganden vickte, genom ansokan som inkom till tribunalens kansli den 1 augusti 2014, talan om
ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet.

Klaganden har till stod for sin talan aberopat en enda grund, vilken avser att artikel 7.1 b i férordning
nr 207/2009 har &sidosatts. Klaganden har bland annat gjort géllande att 6verklagandendmnden inte
grundade sig pa det omtvistade kdnnetecknet i dess registrerade form, det vill sdga en bild vars yta &r
tydligt avgriansad och som inte sammanfaller med varornas form, utan pastod — utan motivering — att
kéannetecknet kunde forstoras genom att upprepas och utstriackas.

Efter det att tribunalen i punkterna 23-27 i den Overklagade domen hade erinrat om relevant
rattspraxis, undersokte den huruvida rittspraxis avseende kidnnetecken som sammanfaller med varors
utseende var tillimplig i forevarande fall. I detta syfte undersokte tribunalen bland annat, i
punkterna 50-68 i den Overklagade domen, frigan vilket kriterium som é&r relevant for att ett
kdnnetecken som dr sammansatt av en rad bestindsdelar som upprepas regelbundet och som
betecknas som ett figurméarke kan betraktas som ett ytmonster for de aktuella varorna.

I detta hénseende ansag tribunalen, i punkterna 54—57 i den 6verklagade domen, att det endast &r nér
det med beaktande av de aktuella varornas art ér foga sannolikt att kdnnetecknet kommer att anvéndas
som ett ytmonster som ett sadant kidnnetecken inte kan betraktas som ett ytmonster med avseende pa
de aktuella varorna.

Mot bakgrund av detta kriterium slog tribunalen fast att 6verklagandenamnden felaktigt hade tillampat

denna rattspraxis med avseende pa “konstgjorda lemmar, 6gon och tidnder”, “suturmaterial;
suturmaterial for kirurgisk anvindning” och “djurhudar och palsskinn”, vilket innebar att den grundat
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sig pa felaktiga bedomningskriterier och att det angripna beslutet saledes skulle ogiltigforklaras med
avseende pa dessa varor. Tribunalen fann ddremot att overklagandenimnden hade haft fog for att
tillimpa réttspraxis avseende kiénnetecken som sammanfaller med varors utseende nir det gillde
ovriga varor som omfattas av klasserna 10, 18 och 25 i Nice6verenskommelsen.

Nar det géller dessa sistndmnda varor som omfattas av det internationella varumarke som ansékan om
skydd giller, undersokte tribunalen, i punkterna 129-153 i den oOverklagade domen, om
overklagandendmnden haft fog for att anse att det omtvistade kdnnetecknet inte i betydande man
avviker fran normerna eller fran vad som é&r sedvanligt i de berérda branscherna. Tribunalen slog fast
att det forholl sig pa det sittet.

Tribunalen ogiltigférklarade foljaktligen det omtvistade beslutet vad géller foljande varor: “konstgjorda

lemmar, 6gon och tédnder”, "suturmaterial; suturmaterial for kirurgisk anviandning” och ”djurhudar och
pélsskinn”. Tribunalen ogillade talan i ovrigt.

Parternas yrkanden

Klaganden har i sitt overklagande yrkat att domstolen ska
— upphéva den overklagade domen,

— Dbifalla de yrkanden som framstillts i forsta instans, och

— forplikta EUIPO att ersdtta rattegdngskostnaderna, inklusive kostnaderna for forfarandet vid
tribunalen och i 6verklagandenamnden.

EUIPO har yrkat att domstolen skall ogilla 6verklagandet och forplikta klaganden att ersdtta
rattegangskostnaderna.

Provning av overklagandet

Klaganden har till stod for sin talan aberopat tre grunder, vilka avser att artikel 7.1 b i férordning
nr 207/2009 har asidosatts, att motiveringen i den 6verklagade domen innehaller motsédgelser och att
de faktiska omstidndigheterna har missuppfattats.

Den forsta grunden

Den forsta grundens forsta del

— Parternas argument

Genom den forsta grundens forsta del har klaganden gjort géllande att tribunalen felaktigt, i punkt 54
och foljande punkter i den 6verklagade domen, ansag att det relevanta kriteriet for att i forevarande fall
kunna tillimpa rattspraxis avseende kdnnetecken som sammanfaller med varors utseende med
avseende pa de aktuella varorna endast var att det var "mojligt” att anvinda det omtvistade
kénnetecknet som ytmonster.

Domstolen har némligen slagit fast, bland annat i beslutet av den 26 april 2012,

Deichmann/harmoniseringskontoret (C-307/11 P, ej publicerat, EU:C:2012:254), att det krdvs att den
"mest sannolika anvidndningen” av det berorda kdnnetecknet &ér att anvinda det som ytmonster. Det
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forhallandet att det &r mojligt att anvdnda det aktuella internationella varumirket som ytmonster
racker foljaktligen inte i sig for att réttspraxis avseende kdnnetecken som sammanfaller med varors
utseende ska vara tillamplig.

Genom att sla fast att ett kidnnetecken som dr sammansatt av en rad bestidndsdelar som upprepas
regelbundet inte kan betraktas som ett ytmonster endast i det fall da det med beaktande av de
aktuella varornas art ér foga sannolikt att kédnnetecknet kommer att anvdndas som ett ytmonster har
tribunalen faststdllt ett annat kriterium dn det som avser den "mest sannolika anvdndningen”. Detta
forstnamnda bedomningskriterium innebédr att det giller stringare krav for figurmirken som &r
sammansatta av en rad bestandsdelar som upprepas dn de som géller for andra typer av varumaérken,
nér det géller att bedoma sérskiljningsformagan.

EUIPO har i forsta hand gjort gillande att den forsta grundens forsta del inte kan tas upp till provning
och i andra hand att den inte kan ligga till grund for ett bifall till 6verklagandet.

— Domstolens bedomning

Nér det géller fragan huruvida den forsta grundens forsta del kan tas upp till provning ricker det att
erinra om att ett Overklagande, enligt artikel 256 FEUF och artikel 58 forsta stycket i stadgan for
Europeiska unionens domstol, dr begrénsat till rattsfragor. Tribunalen dr ensam behorig att faststilla
och bedoma de relevanta omstiandigheterna liksom att bedoma bevisningen. Bedomningen av dessa
omstdndigheter och denna bevisning ar déarfoér inte, utom i det fall da uppgifter som understillts
tribunalen har missuppfattats, en réttsfraga som i sig dr understilld domstolens kontroll i ett mal om
overklagande (dom av den 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/harmoniseringskontoret,
C-254/09 P, EU:C:2010:488, punkt 49 och dir angiven réttspraxis).

Det récker i detta hinseende att konstatera att klaganden, genom den forsta grundens forsta del, har
gjort géllande att tribunalen gjorde en felaktig rattstillimpning nér den tillimpade réttspraxis avseende
kdannetecken som sammanfaller med varors utseende pa grundval av kriteriet att det var mojligt att
anvinda det omtvistade kidnnetecknet som ytmonster. Denna delgrund avser saledes en rattsfraga som
kan tas upp till sakprévning inom ramen for ett 6verklagande.

Nar det galler fragan huruvida det finns fog for denna delgrund, framgér det av domstolens fasta praxis
att ett varumairkes sarskiljningsféormaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009
innebdr att detta varumirke gor det mojligt att sdkerstdlla att den vara som dr foremal for
registreringsansokan harror fran ett visst foretag och saledes gor det mojligt att sirskilja denna vara
fran andra foretags varor. Denna sérskiljningsformaga ska bedomas dels utifran de varor eller tjanster
som registreringsansokan avser, dels utifran hur omséttningskretsen uppfattar varumarket (dom av den
25 oktober 2007, Develey/harmoniseringskontoret, C-238/06 P, EU:C:2007:635, punkt 79 och dir
angiven rattspraxis, och dom av den 21 januari 2010, Audi/harmoniseringskontoret, C-398/08 P,
EU:C:2010:29, punkterna 33 och 34).

Tribunalen erinrade i detta hdnseende, i punkt 23 i den 6verklagade domen, med fog om att kriterierna
for att bedoma sirskiljningsformagan hos tredimensionella varumérken som utgors av sjélva varans
utseende inte skiljer sig fran dem som 4r tillimpliga pa andra kategorier av varumirken. Tribunalen
preciserade ocksa att det vid tillimpningen av dessa kriterier maste beaktas att
genomsnittskonsumenten inte nodvéindigtvis uppfattar ett tredimensionellt varumirke som utgors av
sjdlva varans utseende pa samma sitt som ett ord- eller figurméarke som utgors av ett kdnnetecken
som &r oberoende av utseendet pa de varor som det avser. Genomsnittskonsumenten ar ndmligen inte
van vid att gora antaganden om en varas ursprung pa grundval av varans eller varuférpackningens
form utan grafik eller text, och det kan saledes vara svarare att visa att ett sadant tredimensionellt
varumdrke har sarskiljningsformaga dn vad som ar fallet betrédffande ett ord- eller figurmérke (dom av
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den 7 oktober 2004, Mag Instrument/harmoniseringskontoret, C-136/02 P, EU:C:2004:592, punkt 30,
och dom av den 22 juni 2006, Storck/harmoniseringskontoret, C-25/05 P, EU:C:2006:422,
punkterna 26 och 27).

Under dessa omstdndigheter ér det, sdsom tribunalen i punkt 24 i den 6verklagade domen likaledes
med fog slog fast, endast de varumdrken som i betydande man avviker fran normen eller fran vad som
ar sedvanligt i branschen, och som saledes uppfyller sin grundldggande funktion att ange varans
ursprung, som inte ska anses sakna sdrskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i
forordning nr 207/2009 (dom av den 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/harmoniseringskontoret,
C-173/04 P, EU:C:2006:20, punkt 31, och dom av den 22 juni 2006, Storck/harmoniseringskontoret,
C-25/05 P, EU:C:2006:422, punkt 28).

Denna rittspraxis, som utvecklats med avseende pa tredimensionella varumirken som utgoérs av
utseendet pa sjilva varan, dr dven relevant nir det sokta varumairket &r ett figurmérke som utgors av
en tvadimensionell atergivning av den aktuella varan (dom av den 22 juni 2006,
Storck/harmoniseringskontoret, C-25/05 P, EU:C:2006:422, punkt 29) eller nir det sokta varumarket
ar ett kdnnetecken som utgdrs av ett monster som anbringas pa ytan av en vara (se, for ett liknande
resonemang, beslut av den 28 juni 2004, Glaverbel/harmoniseringskontoret, C-445/02 P,
EU:C:2004:393, punkterna 22-24). I dessa tva fall utgors varumérket ndmligen inte heller av ett
kéannetecken som ar oberoende av utseendet pa de varor som det avser.

Némnda rdttspraxis dr ocksa tillaimplig ndr endast en del av den berdrda varan aterges genom ett
tvadimensionellt varumairke (beslut av den 13 september 2011, Wilfer/harmoniseringskontoret,
C-546/10 P, ej publicerat, EU:C:2011:574, punkt 59, och dom av den 15 maj 2014, Louis Vuitton
Malletier/harmoniseringskontoret, C-97/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:324, punkt 54).

Av detta foljer, sasom tribunalen med fog fann i punkt 28 i den 6verklagade domen, att den avgorande
faktorn for tillampligheten av réttspraxis avseende tredimensionella varumirken som sammanfaller
med varors utseende inte dr huruvida det berdrda kidnnetecknet ska betecknas som ett
figurkdnnetecken, ett tredimensionellt kidnnetecken eller nagon annan form av kidnnetecken, utan
huruvida det sammanfaller med den berdrda varans utseende.

Denna avgorande faktor forutsitter, si som generaladvokaten i huvudsak har angett i punkterna 52
och 53 i sitt forslag till avgorande, att det finns en likhet mellan kédnnetecknet och de varor som det
avser eller en del av dessa varor, vilket ska bedomas med hinsyn till dessa varors art och kunna
uppfattas av omséttningskretsen.

Det dr mot bakgrund av dessa Gverviganden som domstolen ska kontrollera huruvida tribunalen,
sasom klaganden har gjort gillande, borde ha anvént sig av kriteriet att den mest sannolika
anvdandningen av det omtvistade kdnnetecknet var som ytmonster som relevant kriterium for att
kunna tillimpa réttspraxis avseende varumarken som sammanfaller med varors utseende.

Tribunalen ansag i detta sammanhang, i punkterna 36 och 37 i den Overklagade domen, att det
omtvistade kidnnetecknet ar ett figurkdnnetecken som dr sammansatt av en rad bestandsdelar som
upprepas regelbundet, som kan utstriackas oédndligt i alla fyra riktningar och som ldmpar sig sérskilt
vdl att anvdndas som ytmonster. I punkt 48 i den 6verklagade domen ansag tribunalen att de varor
som detta kdnnetecken avser utgors dels av varor som det dr uppenbart ofta har ytmonster, sdsom
modeartiklar i ordets vida bemirkelse, dels av varor som inte lika uppenbart ofta har ytmonster.
Tribunalen fann, i punkterna 54 och 55 i den domen, att det saledes i princip foreldg en inherent
sannolikhet for att kénnetecknet kommer att anvindas som ytmonster, att det under dessa
omstdndigheter endast dr ndr det med beaktande av de aktuella varornas art dr foga sannolikt att
kdannetecknet kommer att anvdndas som ett ytmonster som ett sadant kdnnetecken inte kan betraktas
som ett ytmonster med avseende pa de aktuella varorna och att kdnnetecknet i fraga i dvriga fall de
facto kan anses utgora ett ytmonster.
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Tribunalen gjorde inte nagon felaktig réttstillimpning nir den anvinde sig av kriteriet som innebér att
det med beaktande av de berorda varornas art dr mojligt, och inte foga sannolikt, att det omtvistade
kdannetecknet kommer att anvindas som ett ytmonster, for att tillimpa den réttspraxis som avser
tredimensionella varumiarken som sammanfaller med varornas utseende.

A ena sidan ir det omtvistade kiinnetecknet, som dr sammansatt av en rad bestandsdelar som upprepas
regelbundet, med beaktande av de inneboende egenskaperna hos detta kidnnetecken och till de berérda
varornas art, i princip avsett att anbringas pa dessa varors yta, sdsom generaladvokaten har papekat i
punkt 77 i sitt forslag till avgorande. Det finns en inherent sannolikhet for att ett kédnnetecken som
bestar i en repetitiv sekvens av bestindsdelar anvinds som ytmonster och saledes for att det
sammanfaller med de berérda varornas utseende.

A andra sidan ir det kriterium som avser den mest sannolika anvindningen, som tillimpades i beslutet
av den 26 april 2012, Deichmann/harmoniseringskontoret (C-307/11 P, ej publicerat, EU:C:2012:254,
punkt 55), inte relevant i forevarande fall, eftersom det mal som gav upphov till detta beslut inte
avsag registrering av ett kdnnetecken som bestod i en repetitiv sekvens av bestandsdelar, utan ett
kdnnetecken som atergav en vinkel med streckade kanter.

Att tillampa kriteriet om den mest sannolika anvéindningen, sasom klaganden har gjort gillande, skulle
dessutom leda till att kinnetecken som pa grund av sina inneboende egenskaper sérskilt lampar sig for
att anvdndas som ytmonster, med avseende pa de berérda varorna, kunde undga tillimpningen av
rittspraxis avseende varumirken som sammanfaller med varors utseende, trots att det, niar det giller
sadana kiannetecken, finns en inherent sannolikhet fér att de kommer att anvdndas som ytmonster
och saledes for att de sammanfaller med varornas utseende.

Under dessa omstidndigheter kan 6verklagandet inte vinna bifall pa den forsta grundens forsta del.

Den forsta grundens andra del

— Parternas argument

Genom den forsta grundens andra del har klaganden gjort géllande att tribunalen felaktigt underlat att
faststilla vad som var normen eller sedvanligt i branschen for de berérda varorna och att bedéma det
omtvistade kiannetecknet i forhallande till dessa normer.

Klaganden erinrar i detta sammanhang, med hénvisning till domen av den 7 oktober 2004, Mag
Instrument/harmoniseringskontoret (C-136/02 P, EU:C:2004:592, punkt 31), och domen av den
24 maj 2012, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli/harmoniseringskontoret (C-98/11 P, EU:C:2012:307,
punkt 42), om den fasta rdttspraxis som innebér att det endast dr varumirken som i betydande mén
avviker fran normen eller fran vad som é&r sedvanligt i branschen, och som saledes fyller sin
grundldggande funktion att ange varans ursprung, som inte ska anses sakna sirskiljningsformaga i den
mening som avses i den bestimmelsen i artikel 7.1 b i férordning nr 207/20009.

Klaganden har gjort gillande att tribunalen, i punkterna 83—96 och 113-123 i den 6verklagade domen,
endast undersokte om de berorda varorna i princip kunde ha ett ytmonster och att den, i punkt 133 i
den domen, upprepade det allmdnna pastaende som overklagandendmnden uttalat, ndmligen att den
allménna erfarenheten visar att monster som anbringas pa ytan kénnetecknas av att det finns odndligt
manga olika monster. Detta pastdende kan emellertid inte ersitta faststdllandet av vad som &r normen
eller sedvanligt i branschen for varje kategori av de berdrda varorna. Detta giller i 4n hogre grad som
varor som “medicinska apparater och instrument”, ”sadelmakerivaror” eller "fotbekladnader” inte kan
inordnas i en kategori av homogena produkter.

8 ECLILEU:C:2018:714



48

49

50

51

52

53

54

55

Dom Av pEN 13. 9. 2018 — MAL C-26/17 P
BirkeNsTOCK SALES MOT EUIPO

EUIPO har i forsta hand gjort gillande att den forsta grundens andra del inte kan tas upp till provning
och i andra hand att den inte kan ligga till grund for ett bifall till 6verklagandet.

— Domstolens bedémning

Genom den forsta grundens andra del har klaganden i huvudsak gjort gillande att tribunalen felaktigt
underlit att faststilla vad som var normen eller sedvanligt i branschen for varje kategori av de varor
som omfattades av det omtvistade kdnnetecknet vid provningen av huruvida det internationella
varumirke som ansokan om skydd avsag hade sirskiljningsformaga. Klaganden har genom denna
delgrund &beropat en rattsfraga som kan tas upp till sakprovning inom ramen for ett 6verklagande, i
enlighet med den rdttspraxis som namnts i punkt 29 i denna dom.

Nar det giller fragan huruvida det finns fog for denna delgrund, kan det konstateras att den grundar
sig pa en felaktig tolkning av den 6verklagade domen.

I punkterna 70-128 i den overklagade domen undersokte tribunalen némligen, i ett forsta led,
huruvida réttspraxis avseende kdnnetecken som sammanfaller med varors utseende, med avseende pa
de berorda varorna, var tillamplig i forevarande fall, mot bakgrund av det kriterium som faststillts i
punkt 55 i den domen, ndmligen att det endast &r ndr det med beaktande av de aktuella varornas art
ar foga sannolikt att kdnnetecknet kommer att anvindas som ett ytmonster som ett sadant
kdnnetecken inte kan betraktas som ett ytmonster. Tribunalen analyserade detta med avseende pa
varje kategori av de berérda produkterna och bedémde, med hdnsyn till normerna och vad som var
sedvanligt i den berorda branschen, om det var foga sannolikt eller inte att dessa varor hade ett
ytmonster.

I ett andra led, i punkterna 129-147 i den 6verklagade domen bedomde tribunalen, nir det giller de
varor med avseende pa vilka overklagandendmnden haft fog for att tillimpa den rdttspraxis som avsag
tredimensionella varumérken, om denna nimnd dven hade haft fog for att anse att detta kdnnetecken
inte i betydande man avviker fran normerna eller frdn vad som &r sedvanligt i de berérda branscherna
och saledes att det saknade sarskiljningsformaga.

Tribunalen slog i det avseendet fast, i punkterna 131 och 132 i den Overklagade domen, att det
omtvistade kidnnetecknet bestod i ett enkelt monster som utgjordes av en enkel kombination av
vagformade linjer som korsar varandra upprepade ganger och avfirdade klagandens argument att de
former som utgor kdnnetecknet dr ovanliga redan tagna var for sig. I punkt 133 i den Overklagade
domen tillade tribunalen, i likhet med vad 6verklagandendamnden hade pépekat, att allmén erfarenhet
visar att monster som anbringas pa ytan kdnnetecknas av att det finns odndligt ménga olika monster
och att bestandsdelarna i monster som anbringas pa ytan ofta dr enkla geometriska former sasom
prickar, cirklar, rektanglar eller linjer, varav de sistndmnda kan vara raka eller gd upp och ned i ett
sicksackmonster eller ett vagmonster.

Tribunalen erinrade forst, i punkt 136 i den Gverklagade domen, om att det nidr en klagande gor
gillande att ett sokt varumirke har sérskiljningsformaga, trots EUIPO:s bedomning, ankommer pa
vederborande att tillhandahélla konkreta och vilgrundade upplysningar som styrker att det sokta
varumdrket har ursprunglig sérskiljningsformaga eller att sarskiljningsformaga forvirvats till foljd av
anviandning. Dérefter provade den, i punkterna 137-147 i den domen de argument klaganden anfort
och den bevisning klaganden lagt fram.

I punkt 138 i den 6verklagade domen fann tribunalen — i samband med prdovningen av klagandens
argument att 6verklagandendmnden inte borde ha begrédnsat sig till allmdnna pastdenden som avsag
samtliga varor eller tjanster — att 6verklagandendmndens konstaterande, att monster som anbringas pa
en yta kdnnetecknas av att det finns odndligt manga olika monster, inte ér begrénsat till en bestdmd
bransch. I punkt 144 i den domen fann tribunalen att de bilder av skor som klaganden ldmnat in inte
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var dgnade att styrka att det omtvistade kénnetecknet i betydande man avvek fran normerna och fran
vad som dr sedvanligt i skobranschen. I punkt 145 i den 6verklagade domen ansag tribunalen att det
fatal bilder pa ilaggssulor som klaganden lagt fram under alla omstdndigheter inte var dgnade att
styrka att det omtvistade kénnetecknet i betydande mén avviker fran normerna och fran vad som &r
sedvanligt i den berorda branschen, eftersom samtliga bilder visade ovansidan pa ildggssulorna.
Tribunalen konstaterade, med avseende pa de ovriga aktuella varorna, att klaganden inte hade lamnat
in nagra bilder som syftade till att styrka vilka normerna ér och vad som ar sedvanligt i de berérda
branscherna. Tribunalen fann darfor, i punkt 147 i den 6verklagade domen, att klagandens pastaenden
inte kunde styrka att det omtvistade kédnnetecknet i betydande mén avviker fran normerna och fran vad
som dr sedvanligt i de berérda branscherna.

Tribunalen kan under dessa omstiandigheter inte klandras for att den inte faststdllde vilka normerna é&r
och vad som é&r sedvanligt i de berérda branscherna vid bedémningen av sdrskiljningsférmagan hos
kénnetecknet i fraga.

Talan kan saledes inte vinna bifall pa den forsta grundens andra del.
Den forsta grundens tredje del

— Parternas argument

Genom den forsta grundens tredje del har klaganden gjort gillande att tribunalen tillimpade strangare
kriterier 4n de som anges i artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009 nér den, i punkterna 130, 131
och 133 i den 6verklagade domen, menade att det aktuella internationella varumarket gav ett banalt
helhetsintryck och att monster som anbringas pa ytan ofta dr enkla geometriska former sasom prickar,
cirklar, rektanglar eller linjer.

Klaganden har i detta avseende hédnvisat till domen av den 16 september 2004,
SAT.1/harmoniseringskontoret (C-329/02 P, EU:C:2004:532, punkt 41), av vilken det framgar att det
inte uppstills nagot krav pa en viss niva av kreativitet eller fantasi fran varumairkesinnehavarens sida
for att ett tecken ska kunna registreras som EU-varumirke, utan att det racker att kdnnetecknet gor
det mojligt att sérskilja de berorda varorna och tjéansterna fran andra foretags varor eller tjanster. Det
omtvistade kidnnetecknet, som utgors av sammanfldtade linjer som korsar varandra i 90 graders vinkel,
ger ett tydligt och karakteristiskt helhetsintryck av ett fiskbensmonster”, pa s sdtt att det
helhetsintryck som skapas av detta kédnnetecken gor det mojligt att ange dess ursprung.

EUIPO har i forsta hand gjort gillande att den forsta grundens tredje del inte kan tas upp till provning
och i andra hand att den inte kan ligga till grund for ett bifall till 6verklagandet.

— Domstolens bedomning

Aven om klaganden, genom den férsta grundens tredje del i huvudsak har gjort gillande att tribunalen
tillampat artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009 pa ett felaktigt sitt, sa ifragasétter klaganden i sjlva
verket den bedomning av de faktiska omstédndigheterna som tribunalen gjorde i punkterna 130, 131
och 133 i den overklagade domen, enligt vilka kdnnetecknet ger ett banalt helhetsintryck. Av detta
foljer att klaganden med sin argumentation efterstravar att domstolen ska goéra en ny beddmning av
kannetecknet.

Eftersom klaganden inte har gjort géllande att de faktiska omstdndigheterna har missuppfattats i detta

avseende, konstaterar domstolen att den forsta grundens tredje del inte kan tas upp till sakprovning, i
enlighet med den rdttspraxis som angetts i punkt 29 i denna dom.

10 ECLILEU:C:2018:714



63

64

65

66

67

68

69

70

71

Dom Av pEN 13. 9. 2018 — MAL C-26/17 P
BirkeNsTOCK SALES MOT EUIPO

Av detta foljer att den forsta grunden som aberopats till stod for overklagandet i vissa delar ar
ogrundad och i ovriga delar inte kan tas upp till sakprovning.

Den andra grunden

Den andra grundens forsta del

— Parternas argument

Genom den andra grundens forsta del har klaganden gjort gillande att den Overklagade domen
innehaller en motsédgelse i domskilen, ndmligen mellan punkt 77 i den domen och punkterna 76
och 78 i samma dom.

Tribunalen angav némligen, i punkt 77, att beddmningen av ett kénneteckens ursprungliga
sarskiljningsformaga ska grundas pa kannetecknets egenskaper, oberoende av hur det eventuellt har
anvénts rent konkret. I punkterna 76 och 78 refererade tribunalen emellertid till ett uttalande av
klaganden vid foérhandlingen, angadende hur kdnnetecknet tidigare hade anvénts.

EUIPO har gjort géllande att 6verklagandet inte kan bifallas pa den andra grundens forsta del.

— Domstolens bedomning

Domstolen konstaterar att den andra grundens forsta del grundar sig pa en felaktig tolkning av den
overklagade domen.

De skdl som anges i punkterna 76-78 i den oOverklagade domen syftar till att besvara klagandens
argument, som aterges i punkt 74 i den domen, enligt vilket det omtvistade beslutet inneholl en
motsagelse, eftersom samma varumaérke inte samtidigt kan vara ett tvadimensionellt ytmonster och en
beklddnad i tre dimensioner.

Efter det att tribunalen, i punkt 75 i den 6verklagade domen, slagit fast att det inte finns nidgot som
hindrar att dels en tvadimensionell anvindning, dels en tredimensionell anvindning av ett kdnnetecken
beaktas, papekade den, i punkt 76 i den domen, att klaganden vid forhandlingen hade medgett att det
omtvistade kdnnetecknet sedan mer &n 40 ar anvdndes pa skors yttersulor och att en sddan anvédndning
innebar att kidnnetecknet anvindes som ytmonster i relief. I punkt 77 i den domen tillade tribunalen att
det visserligen ar riktigt att bedomningen av ett kdnneteckens ursprungliga sérskiljningsformaga ska
grundas pa kidnnetecknets egenskaper, oberoende av hur det eventuellt har anvénts rent konkret.
Tribunalen pépekade, i punkt 78 i samma dom, att klagandens argumentation inte var konsekvent,
eftersom klaganden dels hade hdvdat att det internationella varumérket utgjorde ett “vanligt”
tvadimensionellt figurmarke och inte ett ytmonster, dels att varumédrket anvénds pa skornas yttersulor,
det vill sdga som ett ytmonster i relief.

Det foljer saledes av punkterna 76-78 i den overklagade domen att tribunalen begrinsade sig till att
betona att klagandens argumentation var inkonsekvent. Under dessa omstindigheter kan det inte

anses att de skl i den 6verklagade domen som anges i dessa punkter dr motsédgelsefulla.

Overklagandet kan dirmed inte vinna bifall sdvitt avser den andra grundens férsta del.
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Den andra grundens andra del

— Parternas argument

Genom den andra grundens andra del har klaganden gjort géllande att punkt 75 i den 6verklagade
domen innehaller en motsigelse nir det giller fragan huruvida ett varumaérkes sdrskiljningsforméga
kan bedémas pa grundval av en tvadimensionell och en tredimensionell anviandning av varumairket. I
den punkten hénvisade tribunalen till en av sina tidigare domar, i vilken tribunalen beaktat bada
typerna av anvindning av det berorda varumérket. Bedomningen av sérskiljningsformagan ska
emellertid goras fran fall till fall, vilket innebér att hanvisningen till en tidigare dom meddelad av
tribunalen inte ricker for att sla fast att ett varumérkes sérskiljningsformaga kan bedomas med
beaktande av dess tvadimensionella och tredimensionella anvandning.

EUIPO har gjort gillande att den andra grundens andra del ar ogrundad.

— Domstolens bedomning

I punkt 75 i den 6verklagade domen besvarade tribunalen klagandens argument, enligt vilket det
omtvistade beslutet inneholl en motsédgelse, eftersom ett och samma varumirke inte samtidigt kan
anvdndas bidimensionellt och tredimensionellt. Tribunalen ansidg att det inte fanns nagot som
hindrade att bdda anvidndningarna av varumirket beaktades. Tribunalen hénvisade i detta hénseende
till domen av den 10 september 2015, EE/harmoniseringskontoret (Atergivning av vita prickar mot
elfenbensfirgad bakgrund) (T-144/14, ej publicerad, EU:T:2015:615), i vilken tribunalen beaktade
dessa tva anvidndningsomraden nédr det giller ett figurkdnnetecken i form av vita prickar mot
elfenbensfirgad bakgrund. Tribunalen fann, i forevarande fall, att det omtvistade beslutet inte inneholl
nagon motségelse pa denna punkt.

Aven om det, sdsom klaganden har gjort gillande, ir riktigt att bedomningen av ett kidnneteckens
sarskiljningsformaga ska goras fran fall till fall, s kan tribunalen d4nd3, i samband med motiveringen
av sin beddmning av sérskiljningsformégan, hédnvisa till liknande fall, utan att for den sakens skull
motsédga sig sjalv.

Av detta foljer att den andra grundens andra del 4r ogrundad. Overklagandet kan saledes inte vinna
bifall pd den andra grunden.

Den tredje grunden

Parternas argument

Genom den tredje grunden har klaganden gjort géllande att tribunalen, i punkterna 134—139 i den
overklagade domen, missuppfattade de faktiska omstidndigheterna, eftersom de omstdndigheter som
tribunalen ansag vara “vilkdnda” uppenbart inte dr det vad giller anvindningen av ytmonster for de
omtvistade varorna i klasserna 10, 18 och 25 i Nicedverenskommelsen. Klaganden har i detta
hinseende bland annat papekat att enbart den omstidndigheten att en del av varorna i fraga kan ha
ytmonster inte ar tillrackligt for att det ska anses vara ett vilkdnt faktum att dessa varor faktiskt har
ytmonster och for att det internationella varumarket i fraga inte i betydande man skiljer sig fran de
ytmonster som vanligen anvédnds i den berérda varusektorn.
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Det kan saledes inte anses vara vilkdnt att medicinska, kirurgiska, odontologiska och veterindra
instrument, ldder och laderimitationer, vandringsstavar, ortopediska skor, ildggssulor, fot- och
skoinldgg, skodelar och skoinldgg, sirskilt passbitar, kilar och skodynor, seldon, resegarderober,
béarvaskor for dokument och koffertar vanligen har ytmotiv.

EUIPO har gjort gdllande att den tredje grunden for overklagandet inte kan tas upp till provning.

Domstolens bedomning

Med beaktande av att ett pastaiende om en missuppfattning av de faktiska omstidndigheterna utgor ett
undantagsfall, krdvs det enligt artikel 256 FEUF, artikel 58 forsta stycket i stadgan for Europeiska
unionens domstol och artikel 168.1 d i domstolens rattegangsregler séarskilt att klaganden tydligt anger
de omstdndigheter och den bevisning som ska ha missuppfattats av tribunalen och visar vilka fel i
bedomningen som enligt klaganden utgér en sadan missuppfattning. Det ska utifran handlingarna i
malet vara uppenbart att tribunalen missuppfattat bevisningen eller de faktiska omstédndigheterna,
utan att domstolen ska behova gora en ny bedomning dérav (dom av den 17 mars 2016, Naazneen
Investments/harmoniseringskontoret, C-252/15 P, ej publicerad, EU:C:2016:178, punkt 69 och dir
angiven rattspraxis, och dom av den 6 juni 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C-32/17 P, ej
publicerad, EU:C:2018:396, punkterna 47 och 48).

Det kan i forevarande fall konstateras att klaganden endast gjort géllande att de faktiska
omstidndigheter som tribunalen ansett vara ”vilkinda” uppenbart inte ar vilkinda vad géller
anvindningen av ytmonster pa de omtvistade varorna i klasserna 10, 18 och 25 i
Nice6verenskommelsen, utan att aberopa nagon som helst bevisning till stod for att tribunalen
missuppfattade de faktiska omstandigheterna i detta avseende.

Den tredje grunden som aberopats till stod for overklagandet kan saledes inte tas upp till sakprévning.

Mot bakgrund av det ovan angivna ska 6verklagandet ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 184.2 i rittegangsreglerna ska domstolen besluta om réttegangskostnaderna nér
overklagandet ogillas. Enligt artikel 138.1 i réttegangsreglerna, som dar tillimplig pd mal om
overklagande enligt artikel 184.1 i samma regler, ska tappande part forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. EUIPO har yrkat att Birkenstock Sales ska forpliktas att
ersitta rattegangskostnaderna. Eftersom Birkenstock Sales har tappat malet ska EUIPO:s yrkande
bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tionde avdelningen) foljande:

1) Overklagandet ogillas.

2) Birkenstock Sales GmbH ska ersitta riattegangskostnaderna.

Underskrifter
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