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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 23 april 2020*

"Begéran om forhandsavgorande — Varumirken — Direktiv 2008/95/EG — Registreringshinder eller
ogiltighetsgrunder — Tredimensionellt varumarke — Artikel 3.1 e ii och iii — Kdnnetecken som endast
bestar av en form pa en vara som krivs for att uppna ett tekniskt resultat — Kédnnetecken som bestar av

en form som ger en vara ett betydande virde — Beaktande av omséttningskretsens uppfattning”
I mal C-237/19,
angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av Kuria (Hogsta
domstolen, Ungern) genom beslut av den 6 februari 2019, som inkom till domstolen den
19 mars 2019, i malet
Gomboc Kutato, Szolgaltat6 és Kereskedelmi Kft.,
mot
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,
meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

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

generaladvokat: M. Campos Sanchez-Bordona,
justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— pour Gémboc Kutatd, Szolgltaté és Kereskedelmi Kft, genom A.M. Laszl6 och A. Cserny,
tgyvédek,

— Ungerns regering, genom M.Z. Fehér och R. Kissné Berta, bada i egenskap av ombud,

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

* Réttegangssprak: ungerska.

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

foljande

Dom
Begédran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 3.1 e ii och iii i Europaparlamentets och
radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).
Begidran har framstillts i ett mal mellan Gomboc Kutaté, Szolgéltatd és Kereskedelmi Kft. (nedan kallat
Gomboc Kft.) och Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Nationella immaterialrdttsmyndigheten,

Ungern) (nedan kallad myndigheten) angdende den sistndmndas avslag pd Gomboc Kft.:s ansokan om
registrering av ett tredimensionellt varumérke som nationellt varumarke.

Tillampliga bestimmelser

Unionsrdtt

Direktiv 98/71/EG

I artikel 3.2 i Europaparlamentets och radets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om
monsterskydd (EGT L 289, 1998, s. 28) foreskrivs foljande:

"Ett monster skall skyddas genom monsterritt i den man det dr nytt och sarpréglat.”

I artikel 5 i samma direktiv foreskrivs foljande:

”1. Ett monster skall anses som sédrpraglat om det helhetsintryck en kunnig anvidndare far av monstret
skiljer sig fran det helhetsintryck en sddan anvéndare fir av ett monster som har gjorts tillgangligt for
allménheten fore den dag d& en ansdkan om registrering lamnades in eller, om prioritet aberopas, fore
den dag fran vilken prioritet raknas.

2. Vid provning av ett monsters sarpragel skall formgivarens frihet att utveckla monstret beaktas.”

I artikel 16 i direktivet, med rubriken "Forhallande till andra former av skydd”, foreskrivs f6ljande:
"Bestaimmelserna i detta direktiv skall inte paverka tillimpningen av ndgra bestimmelser i
[unions]ritten eller i den berdrda medlemsstatens lagstiftning om oregistrerade monsterratter,

varumirken eller andra kdnnetecken, patent och bruksmonster, typsnitt, civilréttsligt ansvar eller illojal
konkurrens.”
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Direktiv 2008/95

Artikel 3 i direktiv 2008/95 hade rubriken "Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”. I punkt 1 e i-
iii i denna artikel foreskrevs foljande:

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

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

Ungersk rdtt
I artikel 1 i védjegyek és a foldrajzi arujelzék oltalmardl szolé 1997. évi XI. torvény (lag nr XI fran
ar 1997 om skydd for varumérken och geografiska beteckningar (Magyar Kozlony 1997/27) (nedan

kallad varumérkeslagen) foreskrivs foljande:

”1. Ett varumirke kan utgoras av alla tecken som kan aterges grafiskt och som kan sarskilja varor eller
tjidnster fran andra foretags varor eller tjdnster.

2. Ett varumadrke kan sdrskilt utgoras av foljande tecken:

d) plana eller tredimensionella figurer, inbegripet formen pa en vara eller dess forpackning.
I artikel 2 i varumaérkeslagen foreskrivs foljande:
”1. Tecken som inte uppfyller kraven i artikel 1 far inte registreras.

2. Foljande far inte registreras:

b) Tecken som endast bestar av
en form som f6ljer av varans art,
en form pa en vara som krdvs for att uppna det efterstréavade tekniska resultatet,
en form som ger varan ett betydande vérde.”
Enligt artikel 122.1 i denna lag syftar denna till att inforliva Europaparlamentets och radets

direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sidkerstillande av skyddet for immateriella réttigheter
(EUT L 157, 2004, s. 45) och direktiv 2008/95 med ungersk ratt.
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Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Den 5 februari 2015 ansokte Gomboc Kft. om registrering av ett tredimensionellt kdnnetecken som
varumirke for varor som utgjordes av “prydnadsforemal” i klass 14 i Nice6verenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med
dndringar och tillaigg (nedan kallad Nicedverenskommelsen), och av ”prydnadsforemal av kristall och
fajans” och ”leksaker”, vilka omfattas av klass 21 respektive klass 28 i denna &verenskommelse.
Kénnetecknet atergavs pa foljande satt:

Myndigheten avslog ansokan med stod av artikel 2.2 b andra och tredje stycket i varumarkeslagen.
Enligt myndigheten aterger det kdnnetecken som avses med registreringsansokan ett homogent
foremal med tvd symmetriska plan som é&r vinkelrdta mot varandra, vilket bestar av sju plana ytor och
av kanter som skiljer dessa ytor at. Foremalet dr en vara som tillverkas av klaganden och som kallas
Gombdoc. Den édr ett konvext mono-monostatiskt foremal som tillverkas av ett homogent material, och
som har en enda stabil och en enda labil jamviktspunkt, det vill sdga sammanlagt tva jamviktspunkter,
och vars form innebér att foremalet alltid atergar till sitt jamviktslaige. Myndigheten fann att det
kdnnetecken som registreringsansokan avsag atergav ett tredimensionellt foremél som, pa grund av
dess yttre utformning och det homogena material som anvénts, alltid atergar till sitt jamviktsldge och
att formen pa samma foremal i sin helhet tjanade till att uppna det tekniska syftet att foremalet alltid
ska rédta upp sig.

Vid bedémningen av huruvida det aktuella kidnnetecknet kunde registreras grundade myndigheten sig
sdrskilt pa den kunskap om egenskaperna och funktionen hos denna varas form som
genomsnittskonsumenten har kunnat forvarva tack vare klagandens webbplats och den stora
uppmirksamhet som ndmnda vara har fatt i pressen.

Myndigheten ansag for det forsta, vad giller "leksaker” i klass 28 i Nicedverenskommelsen, att
foremalets tredimensionella form gjorde det mojligt for det att fungera som en leksak som
kéannetecknas av att den alltid atergar till en stabil jamviktspunkt. Det aktuella kidnnetecknets samtliga
bestandsdelar hade saledes utformats for att uppna detta tekniska resultat, det vill siga de fyllde en
teknisk funktion. En fornuftig och medveten konsument skulle enligt myndigheten saledes uppfatta
kdannetecknet i fraga som en form som é&r nodvindig for att uppnd det tekniska resultat som
efterstriavas med det foremaél som kidnnetecknet avser.

Vad for det andra giller "prydnadsféremal” i klasserna 14 och 21 i Nicedverenskommelsen, anforde
myndigheten att den tredimensionella form som aterges i det aktuella kdnnetecknet ger upphov till en
iogonfallande och attraktiv stil som dr en visentlig faktor vid saluféringen av de aktuella varorna.
Konsumenterna koper prydnadsforemalen framst pa grund av deras speciella form. Det kan i princip
inte uteslutas att tredimensionella prydnadsféoremal omfattas av skydd enligt varumérkesrétten, men
ndr det dr dessa foremals uppseendeviackande stil som avgor deras formella utseende ér det denna
form som ger varan dess varde.

Gomboc Kft 6verklagade myndighetens beslut, men dess 6verklagande avslogs i bade forsta och andra
instans. Bolaget ingav da ett 6verklagande till den hanskjutande domstolen.

Den hinskjutande domstolen har for det forsta, vad giller registreringen av det tredimensionella
kénnetecknet for varor bestdende av "leksaker” i klass 28 i Nicedverenskommelsen, angett att den vara
vars grafiska atergivning aterges i punkt 10 ovan endast bestar av en form som kravs for att uppna det
efterstravade tekniska resultatet. Den hianskjutande domstolen har understrukit att det inte dr mojligt
att dra denna slutsats utifran enbart den grafiska atergivningen. Det aktuella kdnnetecknet gor det
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emellertid mojligt att kdnna igen klagandens vara Gombdc, och omsittningskretsen kanner, tack vare
den uppmirksamhet denna vara har fatt, till att varans sdrskilda form och homogena struktur gor att
varan alltid kommer att aterga till sitt jamviktsldge.

Den hinskjutande domstolen anser att EU-domstolens relevanta praxis, sdrskilt domen av den
18 september 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233), och domen av den 10 november 2016, Simba
Toys/EUIPO (C-30/15 P, EU:C:2016:849), inte skingrar alla tvivel i fragan, och &r oséker pa hur den ska
bedéma huruvida ett kidnnetecken bestdr av en form pa en vara som krévs for att uppnd ett tekniskt
resultat, ndr den provar huruvida det foreligger ett sadant registreringshinder eller en sadan
ogiltighetsgrund som avses i artikel 3.1 e ii i direktiv 2008/95.

Den hinskjutande domstolen vill sarskilt fa klarhet i huruvida den vid en sddan bedémning endast ska
grunda sig pa den grafiska atergivningen i ansokan om registrering av kénnetecknet eller om &ven
omsittningskretsens uppfattning kan beaktas i detta sammanhang, ndr den aktuella varan har blivit
mycket vilkdnd och den vara som aterges grafiskt visserligen endast bestar av den form som krévs for
att uppna det efterstrivade tekniska resultatet, men detta tekniska resultat inte kan konstateras enbart
pa grundval av den grafiska atergivningen av varans form i ansdkan om registrering, da det krévs
ytterligare kunskap om sjélva varan for att kunna konstatera detta. Den hédnskjutande domstolen har
dessutom noterat att den tredimensionella form som aterges i det aktuella kdnnetecknet endast visas
fran en enda vinkel, vilket innebar att denna form inte ar synlig i sin helhet.

Vad for det andra giller "prydnadsforemal” i klasserna 14 och 21 i Niceoverenskommelsen, vill den
hénskjutande domstolen fa klarhet i huruvida det registreringshinder eller den ogiltighetsgrund som
avses i artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95 kan tillimpas, i ett fall dar det ar fraga om ett kdnnetecken
som endast bestar av en varas form, om det endast dr pa grundval av omsdttningskretsens kunskaper
som det kan faststéllas att formen ger varan ett betydande vérde. I forevarande fall dr dessa kunskaper
kopplade till den omstindigheten att den vara som aterges i det aktuella kdnnetecknet har blivit den
konkreta symbolen for en matematisk upptickt som har gjort det mojligt att besvara
vetenskapshistoriska fragor.

Den hénskjutande domstolen har for det tredje angett att den tredimensionella form som aterges i det
aktuella kidnnetecknet redan omfattas av skyddet for formgivningar. Den har erinrat om att sistndmnda
skydd kan beviljas varor vars utseende, forutom att det uppfyller andra krav, dven uppfyller kravet pa
sarpragel. Nar det giller ett "prydnadsforemal” ger emellertid den sérskilda form som framtagits tack
vare det arbete som lagts ned av den som har skapat det, d& den utgor en estetisk egenskap, varan ett
betydande virde.

Den hdnskjutande domstolen vill saledes fa klarhet i huruvida det vid prévningen av om det foreligger
ett registreringshinder eller en ogiltighetsgrund enligt artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95 direkt kan
uteslutas att formen pa en vara, som redan omfattas av skyddet for formgivningar, kan ges
varumadrkesrittsligt skydd, ndr varan endast har en prydnadsfunktion (prydnadsforemél). Den
hianskjutande domstolen Onskar dessutom fa klarhet i huruvida registreringshindret eller
ogiltighetsgrunden i fraga kan tillimpas pa en vara vars tredimensionella form endast har en
prydnadsfunktion, for vilken endast varans estetiska utseende har betydelse, med den foljden att ett
sadant skydd med nodviandighet maste véigras for tredimensionella former pa prydnadsforemal, for
vilka skydd soks.

Mot denna bakgrund beslutade Kuaria (Hogsta domstolen, Ungern) att vilandeforklara malet och stilla
foljande fragor till EU-domstolen:

”1) Ska artikel 3.1 e [ii] i direktiv [2008/95] tolkas s&, att man i friga om kénnetecken som endast
bestar av formen pa en vara,
a) vid provningen av huruvida formen krdvs for att uppnd det efterstrivade tekniska resultatet
endast kan beakta den grafiska atergivning som finns i registret, eller

ECLIL:EU:C:2020:296 5



23

24

25

26

27

Dowm Av DEN 23. 4. 2020 — MAL C-237/19,
GOMBOC

b) om man dven kan beakta hur omséttningskretsen uppfattar kinnetecknet?

Det vill sdga, kan man beakta att omséttningskretsen vet att den form som ansokan om registrering
avser kravs for att uppna det efterstravade tekniska resultatet?

2) Ska artikel 3.1 e [iii] i direktiv [2008/95] tolkas s&, att registreringshindret &r tillampligt pa sadana
kdnnetecken som endast bestar av formen pa en vara, om det dr pa grundval av den uppfattning
eller kunskap som koparen har om den grafiskt atergivna varan som det kan faststéllas att formen
ger varan ett betydande vérde?

3) Ska artikel 3.1 e [iii] i direktiv [2008/95] tolkas sa, att registreringshindret &r tillimpligt pa sadana
kédnnetecken som endast bestar av formen pa en vara och
a) som pa grund av sin sdrprigel redan omfattas av skydd enligt formgivningsratten, eller
b) vars estetiska utseende ér det enda som ger varan nagot virde?”

Provning av tolkningsfragorna

Den forsta fragan

Den hinskjutande domstolen har stéllt den forsta fragan for att fa klarhet i huruvida artikel 3.1 e ii i
direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att bedomningen av huruvida ett kdnnetecken endast bestar av en form
pé en vara som kravs for att uppna ett tekniskt resultat, ska begransas till en prévning av den grafiska
atergivningen av kidnnetecknet eller om &ven andra uppgifter, om till exempel omséttningskretsens
uppfattning, ska beaktas.

Enligt denna bestimmelse far kdnnetecken som endast bestar av en form pa en vara som kravs for att
uppna ett tekniskt resultat inte registreras och om registrering har skett ska de kunna ogiltigforklaras.

Syftet med det registreringshinder som foreskrivs i artikel 3.1 e ii i direktiv 2008/95 &r att forhindra att
varumarkesratten leder till att ett foretag ges ensamritt pa tekniska losningar eller funktionella
egenskaper hos en vara, vilka anvindare kan efterfraga hos konkurrenternas varor. Avsikten ar saledes
att forhindra att det varumairkesrittsliga skyddet omfattar mer dn sadana kénnetecken som gor det
mojligt att sdrskilja en vara eller en tjanst fran konkurrenternas varor eller tjanster och darmed
forhindrar att konkurrenterna fritt kan erbjuda varor som innehaller ndimnda tekniska losningar eller
funktionella egenskaper i konkurrens med varumirkesinnehavaren (se, analogt, dom av den
18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 78).

Mot bakgrund av detta syfte med registreringshindret har domstolen slagit fast en regel som innebar
att ett kidnnetecken som endast bestar av en form inte far registreras som varumirke om formens
"vasentliga sdrdrag” fyller en teknisk funktion (se, for ett liknande resonemang, dom av den
18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 79). Om ett tredimensionellt kdnneteckens
vasentliga bestandsdelar foljer av den tekniska 16sning som kidnnetecknet ger uttryck for, saknar det,
for bedomningen av huruvida kidnnetecknet endast bestar av en form pa en vara som krévs for att
uppna ett tekniskt resultat, betydelse att detta kdnnetecken innehéller ett eller flera mindre inslag av
godtycklighet (se, analogt, dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret,
C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 52).

Det framgar dessutom av domstolens praxis att inforandet i artikel 3.1 e ii i direktiv 2008/95 av
forbudet mot att som varumairke registrera kidnnetecken som endast bestir av en form som kravs for
att uppna ett tekniskt resultat sdkerstiller att foretag inte kan anvdnda varumarkesrétten for att utan
tidsbegransning behalla exklusiva réttigheter avseende tekniska losningar (se, analogt, dom av den
14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 45).
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En korrekt tillimpning av detta registreringshinder innebédr att den myndighet som ska prova en
ansokan om registrering av ett varumairke, for det forsta, pa lampligt sétt ska identifiera det aktuella
tredimensionella kdnnetecknets viasentliga siardrag och, for det andra, ska faststélla huruvida dessa
sardrag svarar mot en teknisk funktion hos varan (se, analogt, dom av den 14 september 2010, Lego
Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 68, 72 och 84, och dom av den
10 november 2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, punkterna 40 och 42).

Vad betriffar det forsta steget i den analys som ndmns i foregdende punkt har domstolen slagit fast att
den behoriga myndigheten i detta skede antingen kan grunda sig direkt pa det helhetsintryck som
kdannetecknet ger eller forst gora en successiv genomgang av var och en av kénnetecknets
bestandsdelar. Identifieringen av ett tredimensionellt kdnneteckens vidsentliga sdrdrag kan, med
avseende pa en eventuell tillimpning av det registreringshinder som foreskrivs i artikel 3.1 e ii i
direktiv 2008/95, beroende pa omstandigheterna och sarskilt pd hur svart det ar att identifiera dessa
sdrdrag, foljaktligen goras genom en enkel visuell bedomning av kénnetecknet eller, tvirtom, genom
en fordjupad provning inom ramen for vilken hdnsyn tas till omstidndigheter som é&r relevanta for
bedémningen, sasom undersokningar och expertutlatanden, eller uppgifter om immateriella réttigheter
som tidigare beviljats med avseende pa samma vara (se, analogt, dom av den 14 september 2010, Lego
Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 70 och 71).

Av detta foljer att dven om den behoriga myndigheten vid identifieringen av det aktuella kdnnetecknets
vasentliga sdrdrag, i samband med tillimpningen av det registreringshinder som foreskrivs i
artikel 3.1 e ii i direktiv 2008/95, i princip forst ska undersoka den grafiska atergivningen av
kannetecknet, kan den &ven beakta andra relevanta uppgifter som gor det mojligt att korrekt faststélla
dessa sédrdrag.

Domstolen har slagit fast att den uppfattning som omséttningskretsen antas ha av kédnnetecknet inte ar
avgorande vid tillimpningen av detta registreringshinder, utan pa sin hojd kan vara en relevant
omstdndighet som den behoriga myndigheten kan beakta nér den identifierar kdnnetecknets visentliga
sdrdrag (se, analogt, dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringskontoret, C-48/09 P,
EU:C:2010:516, punkt 76).

Vad betriffar det andra steget i den analys som ndmns i punkt 28 ovan, giller for det forsta att
registreringshindret i artikel 3.1 e ii i direktiv 2008/95 kan tillimpas &ven ndr den grafiska
atergivningen av varans form endast gor det mojligt att uppfatta en del av formen, forutsatt att denna
synliga del av formen &r nodvéindig for att uppna det tekniska resultatet betriffande varan, d&ven om
den inte i sig &r tillracklig for att uppna detta resultat. Denna tolkning gor det ndamligen mojligt att
sdkerstilla att det syfte som efterstrivas med detta registreringshinder iakttas, eftersom den forhindrar
att ett foretag ges ensamrétt pa tekniska losningar eller funktionella egenskaper hos den berdérda varan.
Sasom kommissionen har papekat i sitt skriftliga yttrande &r detta registreringshinder tillimpligt pa ett
kédnnetecken som bestar av formen pd en vara men som inte uppvisar alla de viasentliga sdrdrag som
kravs for att uppna det efterstravade tekniska resultatet, forutsatt att dtminstone ett av de visentliga
sdrdrag som kravs for att uppna detta tekniska resultat ar synligt i den grafiska atergivningen av varans
form.

For det andra har domstolen angett att man &ven om det dr nodvandigt att utgd fran formen, sdsom
den éterges grafiskt i det aktuella kdnnetecknet, vid detta andra steg i analysen &ven maste ta hiansyn
till eventuella ytterligare bestiandsdelar som har samband med den aktuella varans funktion (se,
analogt, dom av den 10 november 2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, punkt 48).

Det ska i detta sammanhang preciseras att den behoriga myndigheten ska grunda sig pa objektiva och
tillforlitliga uppgifter vid faststdllandet av den aktuella varans tekniska funktioner. Myndigheten kan
hérvid beakta bland annat eventuella beskrivningar av varan som getts in i samband med ansékan om
registrering av varumirket och uppgifter om tidigare beviljade immateriella rattigheter som har
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samband med ndmnda vara. Den kan dven goéra undersokningar och inhdmta expertutlaitanden
avseende varans funktioner samt beakta all relevant dokumentation, sasom vetenskapliga
publikationer, kataloger och webbplatser, som beskriver varans tekniska funktioner.

Uppgifter om omséttningskretsens eventuella kunskap om den aktuella varans tekniska funktioner och
det sdtt pa vilket dessa uppnds ingar ddremot i en bedomning som med nodviandighet innefattar
subjektiva omstédndigheter som potentiellt kan ge upphov till osdkerhet om omfattningen och
riktigheten av omsittningskretsens kunskaper. Detta skulle kunna 4aventyra syftet med det
registreringshinder som foreskrivs i artikel 3.1 e ii i direktiv 2008/95, som ar att forhindra att
varumirkesritten leder till att ett foretag ges ensamritt pa tekniska losningar eller funktionella
egenskaper hos en vara.

Detta dr sdrskilt fallet eftersom omséttningskretsen inte nodvandigtvis har den sakkunskap som krévs
for att exakt faststélla den aktuella varans tekniska funktioner och i vilken utstrackning denna varas
form, som kénnetecknet bestar av, bidrar till det efterstravade tekniska resultatet.

Av det ovan anforda foljer att den forsta fraga som har stillts ska besvaras enligt foljande: Artikel 3.1 e
ii i direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att man vid beddmningen av huruvida ett kdnnetecken endast bestér
av en form pa en vara som krévs for att uppna ett tekniskt resultat inte enbart ska beakta den grafiska
atergivningen av kdnnetecknet. Andra uppgifter én de som framgar av denna grafiska atergivning,
sasom uppgifter om omsittningskretsens uppfattning, kan anvéindas for att identifiera det aktuella
kénnetecknets visentliga sirdrag. Aven om uppgifter som inte framgar av den grafiska atergivningen
av kinnetecknet kan beaktas vid bedomningen av om dessa siardrag svarar mot en teknisk funktion
hos varan i fraga, maste dessa uppgifter likval héarrora fran objektiva och tillforlitliga kallor och far inte
avse omsdttningskretsens uppfattning.

Den andra fragan

Den hénskjutande domstolen har stéllt den andra fragan for att fa klarhet i huruvida artikel 3.1 e iii i
direktiv 2008/95 ska tolkas s, att det registreringshinder som fOreskrivs i den bestimmelsen é&r
tillampligt pa sadana kdnnetecken som endast bestar av formen pa en vara, &ven om den behoriga
myndigheten anser att formen ger varan ett betydande vdrde enbart pa grund av omsittningskretsens
uppfattning eller kunskap om den grafiskt atergivna varan.

I artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95 foreskrivs att kidnnetecken som endast bestar av en form som ger
varan ett betydande virde inte far registreras och att de, om registrering har skett, ska kunna
ogiltigforklaras.

Tillimpningen av detta registreringshinder grundar sig saledes pa en objektiv analys som syftar till att
visa att den aktuella formen, pa grund av sina sdrdrag, har en sa stor inverkan pa varans
attraktionskraft att konkurrensvillkoren pa den relevanta marknaden skulle snedvridas om den
forbeholls ett enda foretag.

For att det registreringshinder som foreskrivs i artikel 3.1 e iii) i direktiv 2008/95 ska vara tillimpligt
kréavs foljaktligen att det av objektiva och tillforlitliga uppgifter framgar att konsumenternas val att
kopa den aktuella varan i mycket stor utstrickning bestdms av ett eller flera sérdrag i den form som
kannetecknet uteslutande bestar av.

Egenskaper hos varan som inte har nadgot samband med dess form, sdsom varans tekniska egenskaper
eller dess renommé, saknar daremot relevans.
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I forevarande fall framgar det av beslutet om héanskjutande att vad giller de varor som utgor
"prydnadsforemal” och "prydnadsforemal av kristall och fajans”, vilka omfattas av klasserna 14 och 21 i
Niceoverenskommelsen, har omsittningskretsens uppfattning och kunskap om varan beaktats av
myndigheten i forsta instans ndr denna, vid tillimpningen av det registreringshinder som foreskrivs i
artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95, fann att varan, oavsett hur dess form ska bedémas i estetiskt
hénseende, har fitt ett betydande virde pa grund av att denna form, som det aktuella kdnnetecknet
uteslutande bestér av, har blivit en konkret symbol for en matematisk upptéckt.

Aven om den uppfattning som genomsnittskonsumenten antas ha om det aktuella kinnetecknet inte i
sig dr en avgorande omstidndighet vid tillimpningen av det registreringshinder som anges i artikel 3.1 e
iii, kan den emellertid vara en relevant omstandighet vid bedomningen nér den behériga myndigheten
ska identifiera kédnnetecknets visentliga sirdrag (se, analogt, dom av den 18 september 2014, Hauck,
C-205/13, EU:C:2014:2233, punkt 34).

Av detta foljer att artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95 tillater att den behoriga myndigheten, i en sddan
situation som den som é&r aktuell i det nationella malet, tar hdnsyn till hur omsittningskretsen
uppfattar det aktuella kdnnetecknet och till de kunskaper som denna besitter, for att faststélla att den
form som kénnetecknet uteslutande bestar av dr den konkreta symbolen fér en matematisk upptackt.
Eftersom den behoriga myndigheten ansag att denna omstiandighet gjorde denna form speciell och att
den blev uppseendevickande, kunde den sla fast att det rorde sig om ett vasentligt sirdrag, i den
mening som avses i den réttspraxis som det erinrats om i punkt 44 ovan, och att det skulle provas
huruvida den form som det aktuella kidnnetecknet uteslutande bestar av ger varan ett betydande virde
pé grund av denna omstiandighet.

Den omstindigheten att ett siddant sdrdrag inte som sadant ror formens estetiska fortjanster medfor
inte att det ar uteslutet att tillampa artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95. Begreppet "form som ger varan
ett betydande virde” omfattar inte bara en varuform som enbart har ett konstnirligt eller dekorativt
virde. Fragan huruvida formen ger varan ett betydande virde kan provas pa grundval av andra
relevanta omstiandigheter, daribland formens sérskilda karaktdr i forhallande till andra former som ér
allmant forekommande pa den berérda marknaden (se, analogt, dom av den 18 september 2014,
Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punkterna 32 och 35).

Av det ovan anforda foljer att den andra fraga som stéllts ska besvaras enligt foljande: Artikel 3.1 e iii i
direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att omséttningskretsens uppfattning eller kunskap om en vara som
aterges grafiskt genom ett kidnnetecken, som endast bestar av denna varas form, kan beaktas for att
identifiera ett vésentligt sdrdrag hos denna form. Registreringshindret i denna bestimmelse kan
tillimpas om det framgar av objektiva och tillforlitliga uppgifter att konsumenternas val att kopa den
aktuella varan till mycket stor del bestaims av detta sirdrag.

Den tredje fragan

Den hénskjutande domstolen har stillt sin tredje fraga for att fa klarhet i huruvida artikel 3.1 e iii i
direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att det registreringshinder som foreskrivs i denna bestdmmelse
systematiskt ska tillimpas pa ett kdnnetecken, som endast bestar av en varas form, ndr varans
utseende omfattas av skydd enligt formgivningsritten eller kdnnetecknet endast bestar av formen pa ett
prydnadsforemal.

Nir det géller det forsta fall som avses med denna fraga onskar den hénskjutande domstolen fa klarhet

i huruvida det direkt kan uteslutas att formen pa en vara kan ges varumairkesrattsligt skydd, nir denna
form redan omfattas av skyddet for formgivningar.
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Syftet med det registreringshinder som foreskrivs i artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95, liksom syftet med
det registreringshinder som foreskrivs i artikel 3.1 e ii i direktivet, och som domstolen erinrat om i
punkt 27 ovan, dr att forhindra att den exklusiva och permanenta ritt som ett varumairke forlanar kan
anvindas for att se till att andra réttigheter som unionslagstiftaren har velat begrinsa giltighetstiden for
blir bestdende, utan nagon begransning i tiden (se, analogt, dom av den 18 september 2014, Hauck,
C-205/13, EU:C:2014:2233, punkt 19).

Detta syfte innebar emellertid inte att unionens lagstiftning pa det immaterialréttsliga omradet utgor
hinder for att flera olika typer av rittsligt skydd foreligger samtidigt.

Vad giller skyddet for formgivningar foreskrivs namligen i artikel 16 i direktiv 98/71 att detta
direktiv "inte [ska] paverka tillimpningen av nagra bestimmelser i [unionsritten] eller i den berdérda
medlemsstatens lagstiftning om oregistrerade monsterritter, varumirken eller andra kadnnetecken,
patent och bruksmonster”.

Hirav foljer att den omsténdigheten att en varas utseende skyddas som formgivning inte utesluter att
ett kdnnetecken som bestar av denna varas form omfattas av skydd enligt varumaérkesrétten, forutsatt
att villkoren for att registrera kdnnetecknet som varumairke ar uppfyllda.

Harav foljer dven att de unionsbestimmelser som ér tillimpliga pa registrering av formgivningar och de
som dr tillimpliga pa registrering av varumadrken tillimpas oberoende av varandra, utan att det kan
anses finnas nagon som helst hierarki mellan dessa bestaimmelser.

Den omstdndigheten att en varas utseende skyddas som formgivning, bland annat pa grund av denna
formgivnings sdrprégel, innebdr saledes inte att ett kidnnetecken som bestar av varans form inte kan
registreras som varumirke pa grund av tillimpningen av registreringshindret i artikel 3.1 e iii i
direktiv 2008/95.

Sasom framgér av artikel 3.2 i direktiv 98/71 ska namligen en formgivning skyddas genom registrering
endast i den méan den &r ny och har sdrprigel. Sasom framgar av artikel 5.1 i direktiv 98/71 ska en
formgivning anses ha sdrpriagel om det helhetsintryck som en kunnig anviandare far av formgivningen
skiljer sig fran det helhetsintryck en sadan anviandare far av en formgivning som har gjorts tillganglig
for allménheten fore den dag da en ansokan om registrering ldmnades in eller, om prioritet aberopas,
fore den dag fran vilken prioritet réknas.

Bedomningen av huruvida en formgivning har sédrprigel skiljer sig siledes fran den bedémning som
avses i den andra tolkningsfragan, som den behoriga myndigheten ska gora for att avgora huruvida ett
kénnetecken endast bestar av en form som ger varan ett betydande vdrde i den mening som avses i
artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95.

Nar det giller det andra fall som den hidnskjutande domstolen har héanvisat till i sin tredje fraga, kan
det konstateras att uttrycket "form som ger varan ett betydande viarde” i artikel 3.1 e iii i
direktiv 2008/95 innebdr att denna bestimmelse bland annat ar tillimplig pa ett kdnnetecken som
endast bestar av en varuform som har ett konstnérligt eller dekorativt virde.

Denna omstindighet innebédr emellertid inte att en ansokan om registrering som varumérke av
kdnnetecken som bestir av formen pa en vara som, sdsom i det nationella malet, ar ett
"prydnadsforemal” eller “ett prydnadsforemal av kristall och fajans” i klasserna 14 och 21 i
Nice6verenskommelsen, automatiskt ska avslas med stod av detta registreringshinder. Sasom framgar
av punkt 41 ovan krévs det namligen, for att detta registreringshinder ska vara tillampligt, att det av
objektiva och tillforlitliga uppgifter framgar att konsumenternas val att kopa den aktuella varan till
mycket stor del bestims av ett eller flera av formens sédrdrag.
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Det kan inte pa nagot sitt uteslutas att denna typ av varor kan ha ett betydande viarde pa grund av
andra omstandigheter dn deras form, sasom deras tillkomsthistoria, deras tillverkningsmetod —
beroende pd om det ror sig om industriell eller hantverksmassig tillverkning — de eventuellt séllsynta
eller virdefulla material som de innehaller eller deras formgivares identitet.

Det ankommer séledes pa den behoriga myndigheten att prova huruvida villkoren for att tillimpa det
registreringshinder som foreskrivs i artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95 &r uppfyllda i det konkreta fallet,
for att avgora huruvida det aktuella kénnetecknet endast bestir av en form som ger varan ett
betydande virde.

Av det ovan anforda foljer att den tredje fraga som stillts ska besvaras enligt foljande: Artikel 3.1 e iii i
direktiv 2008/95 ska tolkas sd, att det registreringshinder som foreskrivs i denna bestdmmelse inte
systematiskt ska tillimpas pa ett kidnnetecken som endast bestir av en varas form, nir detta
kdnnetecken omfattas av skydd enligt formgivningsritten eller endast bestir av formen pa ett
prydnadsforemal.

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 dn ndmnda parter har haft ar inte
ersdttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) f6ljande:

1) Artikel 3.1 e ii i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar ska tolkas sa, att man vid
bedomningen av huruvida ett kidnnetecken endast bestir av en form pa en vara som krivs
for att uppna ett tekniskt resultat inte enbart ska beakta den grafiska atergivningen av
kidnnetecknet. Andra uppgifter én de som framgar av denna grafiska atergivning, sasom
uppgifter om omsittningskretsens uppfattning, kan anvindas for att identifiera det aktuella
kinnetecknets visentliga sirdrag. Aven om uppgifter som inte framgar av den grafiska
atergivningen av kidnnetecknet kan beaktas vid bedomningen av om dessa sirdrag svarar mot
en teknisk funktion hos varan i fraga, maste dessa uppgifter likvil hirrora fran objektiva och
tillforlitliga killor och far inte avse omsittningskretsens uppfattning.

2) Artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att omsittningskretsens uppfattning eller
kunskap om en vara som aterges grafiskt genom ett kidnnetecken, som endast bestir av
denna varas form, kan beaktas for att identifiera ett visentligt sirdrag hos denna form.
Registreringshindret i denna bestimmelse kan tillimpas om det framgar av objektiva och
tillforlitliga uppgifter att konsumenternas val att kopa den aktuella varan till mycket stor del
bestims av detta siardrag.

3) Artikel 3.1 e iii i direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att det registreringshinder som foreskrivs i
denna bestimmelse inte systematiskt ska tillimpas pa ett kinnetecken som endast bestar av

en varas form, nidr detta kidnnetecken omfattas av skydd enligt formgivningsritten eller
endast bestar av formen pa ett prydnadsforemal.

Underskrifter
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