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SVEA HOVRATT PROTOKOLL Aktbilaga 39
Patent- och 2019-06-13 Mal nr PMOA 3878-18
marknadséverdomstolen Foredragning i
Rotel 020109 Stockholm
RATTEN
Hovrittslagmannen Christine Lager, hovrittsraden Ulrika Thrfelt och Annika Malm,
samt tf. hovrittsassessorn Anna Sundstrom, referent
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Aktiebolaget Ostgotatrafiken, 556038-8950 (Cgéiliac;ébﬁn\\l I
Box 1550 mottaget den: /4. € . [ Administrator |
581 15 Linkdping
Ombud: Jur.kand. Robin Berzelius och jur.kand. Fredrik Weyde
AWA Sweden AB
Junkersgatan |
582 35 Linkoping
Motpart
Patent- och registreringsverket
Box 530
826 27 Séderhamn
SAKEN
Registrering av varumirke; nu friga om inhdmtande av forhandsavgsrande fran
EU-domstolen m.m.
OVERKLAGAT AVGORANDE )
Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-03-29 i mal nr PMA 14305-17,
PMA 14436-17 och PMA 14453-17
Fraga har uppkommit om det finns anledning att inhimta forhandsavgorande fran
Europeiska unionens domstol.
Parterna har yttrat sig i fragan.
Efter foredragning fattar Patent- och marknadssverdomstolen f5ljande
Dok.Id 1511888
Postadress Besoksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 2290 Birger Jarls Torg 16  08-561 670 00 08-2193 27 mandag — fredag
103 17 Stockholm 08-561 675 00 09:00-16:30

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.patentochmarknadsoverdomstolen.se
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BESLUT (att meddelas 2019-06-14)

1. Patent- och marknadsdverdomstolen beslutar att inhédmta ett fsrhandsavgérande
frdn Europeiska unionens domstol enligt artikel 267 i fordraget om Europeiska
unionens funktionssitt och att tillstilla domstolen en begiran om

forhandsavgorande enligt bilaga A till detta protokoll.

2. Patent- och marknadsdverdomstolen forklarar att malet ska vila i avvaktan pa

Europeiska unionens domstols stillningstagande.

Beslutet far inte 6verklagas (1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och

marknadsdomstolar).

Christian Ekmer

Protokollet uppvisat/
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SVEA HOVRATT
Patent- och 2019-06-14 Mal nr PMOA 3878-18
marknadsdverdomstolen
Rotel 020109

Greffe de la Cour de justice
Rue du Fort Niedergriinewald
L-2925 Luxembourg
Luxembourg

DDP-GreffeCour@curia.europa.eu

Begiiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 i fordraget om
Europeiska unionens funktionssitt

Bakgrund

1. Aktiebolaget Ostgotatrafiken (Ostgotatrafiken) innehar ensamritt till vissa
figurmérken genom registrering i det nationella varumérkesregistret, bl.a. f5ljande
figurmérken med registreringsnummer 363521-363523 for fordons- och
transporttjanster i klass 39 i Nicedverenskommelsen om internationell

klassificering av varor och tjinster vid registrering av varumirken.

Nr. 363521

Nr. 363522

Nr. 363523

Dok.1d 1511835

Postadress Besoksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 2290 Birger Jarls Torg 16 ~ 08-561 670 00 08-21 93 27 maéndag — fredag
103 17 Stockholm 08-561 675 00 09:00-16:30

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.patentochmarknadsoverdomstolen.se
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Arendet vid Patent- och registreringsverket

2. Ostgotatrafiken ansskte den 23 november 2016 hos Patent- och registreringsverket
(PRV), som #r den nationella myndighet som ombesérjer registrering av
varumérken i Sverige, om registrering av tre varumérken vilka beskrevs i
ansdkningarna som ~Firgsittning av fordon i firgerna rdd, vit och orange sdsom
visas”. Ostgétatrafiken framhgll att bolaget inte gjorde géllande nigon ensamritt
for fordonens form i sig eller for de pa fordonen svart/gra filten. Ans6kningarna
avsig olika fordons- och transporttjinster i klass 39 i Nicedverenskommelsen om

internationell klassificering av varor och tjénster vid registrering av varumérken.

3. PRV avslog registreringsansdkningarna i beslut den 29 augusti 2017,
sammanfattningsvis med motiveringen att de skta mérkena endast har dekorativ
karaktir, att de inte uppfattas som kéinnetecken for de stkta tjénsterna och att de

ddrmed saknar sirskiljningsforméga.

Arendet vid Patent- och marknadsdomstolen

4. Ostgotatrafiken Sverklagade PRV:s beslut till Patent- och marknadsdomstolen och
fortydligade sin anstkan enligt foljande. De s6kta mérkena utgdr si kallade
positionsvarumérken och bestér av ellipser i olika storlekar i rtt, vitt och orange,
placerade i viss position, storlek och med visst férhillande till varandra, pd bussar

och tdg som anvinds for att utfora tjéinsterna.

5. Ostgotatrafiken gav in foljande bilder av de sdkta mérkena dir, som framgér av
bilderna, konturerna av fordonen atergavs med streckade linjer i syfte att klargéra

att fordonens form inte ska omfattas av varumirkesskyddet.
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6. Ostgotatrafiken anforde sammanfattningsvis fSljande. De nu stkta mérkena har
motsvarande formsprak som de redan registrerade figurmérkena med
registreringsnummer 363520-363623. Det forhéllande att mérkeselementen nu soks
placerade pé fordon i viss storlek, utbredning och pa viss plats ska inte foranleda
att sirskiljningsformagan hos de nu s6kta mérkena bedéms annorlunda.
Transportforetag firgsétter sina fordon pa olika sétt och det fir anses allméint kéint
att i stort sett alla som kommit i kontakt med kollektivtrafik ocksé uppfattar att

firgsittning eller grafik pa kollektivtrafik anger ett visst kommersiellt ursprung.

7. PRV anfSrde sammanfattningsvis f6ljande. Skyddet for figurelementen i de sokta
mirkena har inte sokts abstrakt utan placerade pa fordon enligt vad som éterges i
ansdkan, eller i vart fall pa ett motsvarande sétt som om det rdr sig om
positionsvaruméirken. Bedomningen av sérskiljningsformdgan méaste dirmed ske
utifrin mirkena som helhet och inte isoleras till de figurelement som &terges pa
fordonen. Det ir allmént kiint att kommersiella transportfordon sdsom tag och
bussar ofta #r dekorerade och firgsatta pa olika sitt. Konsumenterna kan dérfor
inte, utan att de forst behdver vinja sig vid mérkena, omedelbart uppfatta dessa
som kinnetecknande for ett kommersiellt ursprung utan uppfattar dem snarare som
ren dekoration. Med beaktande av den variation av férgséttning och dekoration av
transportfordon som forekommer i den aktuella branschen kan inte s6kandens
mérken anses avvika i tillricklig mén frin normen eller fran vad som &r sedvanligt

i branschen.

8. Patent- och marknadsdomstolen avslog Ostgotatrafikens 6verklaganden. Enligt
Patent- och marknadsdomstolen fick de stkta varumérkena genom sin placering pa
tag respektive bussar en sd stark koppling till de transporttjénster i klass 39 for
vilka skydd sktes, att de fick anses sammanfalla med varornas utseende eller
forkroppsliga de aktuella tjénsterna. Patent- och marknadsdomstolen fann att
eftersom konsumenter under sddana frutsittningar inte anses vara vana att gra

antaganden om en varas kommersiella ursprung krévs det for sdrskiljningsfSrmaga
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att mérkena i betydande mén avviker frin normen eller fran vad som &r sedvanligt i

branschen.

9. Enligt Patent- och marknadsdomstolen gav varken den aberopade bevisningen eller
det som framkommit i drendet i dvrigt tillréickligt stéd for att varumérkenas firg
och form avviker s& mycket fran hur andra fSretag viljer att dekorera sina fordon
att omséttningskretsen kan antas uppfatta mirkena som en kommersiell
ursprungsangivelse. Tvértom fann Patent- och marknadsdomstolen, att

kénnetecknen vid en helhetsbedomning nirmast torde uppfattas som dekorativa.

Arendet i Patent- och marknadsiéverdomstolen

10. Ostgotatrafiken har dverklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut till Patent-
och marknadsdverdomstolen och yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska
upphiiva underinstansernas beslut och aterférvisa anskningarna till PRV for

fortsatt behandling.

11. Parterna har i Patent- och marknadsSverdomstolen i allt viisentligt anfort samma

omsténdigheter som vid Patent- och marknadsdomstolen.

Den riittsliga regleringen

Unionsrditt

12. Enligt artikel 3 i Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16
december 2015 for tillndrmning av medlemsstaternas varumérkeslagstifining
(varumdrkesdirektivet) kan ett varumirke utgtras av alla tecken, sérskilt ord,
inbegripet personnamn, eller figurer, bokstéver, siffror, fiirger, formen pa en vara

eller dess forpackning eller ljud, fSrutsatt att tecknen i fraga kan

a) sirskilja ett foretags varor eller tjinster frin andra foretags, och
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b) aterges i registret pé ett sétt som gor det mojligt for de behoriga myndigheterna
och allménheten att klart och tydligt avgora foremalet for det skydd som

beviljats innehavaren.

13. Enligt artikel 4.1 b) i varumérkesdirektivet far varumérken som saknar

sirskiljningsformdga inte registreras.

Svensk rdtt

14. Enligt 1 kap. 4 § forsta stycket varumirkeslagen (2010:1877), genom vilken
direktivets bestimmelser genomforts, kan ett varumérke bestd av alla tecken som
har sirskiljningsformaga och som tydligt kan aterges i Patent- och
registreringsverkets varumérkesregister. Enligt andra stycket avses med tecken
sdrskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstéver, siffror, firger, ljud

och formen eller utstyrseln pa en vara eller dess férpackning.

15. Av 2 kap. 5 § varumérkeslagen foljer att ett varumérke som ska registreras méste

ha sérskiljningsfsrméga for de varor eller tjinster som mérket avser.

16. Enligt 1 kap. 5 § forsta stycket varumérkeslagen ska ett varukédnnetecken anses ha

sirskiljningsformaga om det kan skilja varor eller tjanster som tillhandahills i en

niringsverksamhet fran dem som tillhandahalls i en annan.

Behovet av ett forhandsavgérande

17. Det framgdr av artikel 3 i varumirkesdirektivet att ett grundliggande krav for att
ett tecken ska kunna utgdra varumérke dr att det kan sédrskilja ett foretags varor
eller tjanster frn andra foretags. Enligt EU-domstolens praxis ska ett varumérkes
sdrskiljningsforméga beddmas utifran de varor eller tjinster som

registreringsanstkan avser och hur omséttningskretsen, som utgors av en normalt

informerad samt skiligen uppmérksam och upplyst genomsnittskonsument av
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18.

19.

20.

dessa varor eller tjénster, uppfattar varumirket (se t.ex. C-53/01-C-55/01, Linde
m.fl., EU:C:2003:206, punkt 41, och C-363/99, Koninklijke KPN Nederland,
EU:C:2004:86, punkt 34).

Det f6ljer &ven av EU-domstolens praxis att det vid tillimpningen av ovan angivna
kriterier méste beaktas att omséttningskretsen inte nddvindigtvis uppfattar ett
tredimensionellt varumérke som utgdrs av sjélva varans utseende pd samma siitt
som ett ord- eller figurmérke som utgors av ett kiinnetecken som #r oberoende av
utformningen av de varor som det avser. Detta eftersom genomsnittskonsumenten
inte &r van vid att gora antaganden om en varas ursprung pa grundval av varans
eller varuforpackningens form utan grafik eller text, och det kan séledes vara
svérare att visa att ett tredimensionellt varumirke har sirskiljningsforméga in vad
som &r fallet betrdffande ett ord- eller figurmirke. (Se t.ex. C-456/01 P och
C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyran, EU:C:2004:258, punkt 38 och
C-136/02 P, Mag Instrument mot harmoniseringsbyrén, EU:C:2004:592, punkt 30.)

Mot den bakgrunden har EU-domstolen slagit fast att det avseende
tredimensionella varumirken kréivs att varumirket i betydande mén avviker fran
normen eller frdn vad som 4r sedvanligt i branschen for att mérket ska anses ha
sérskiljningsformaga (se t.ex. C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot
harmoniseringsbyran, EU:C:2004:258, punkt 39, C-136/02 P, Mag Instrument mot
harmoniseringsbyrén, EU:C:2004:592, punkt 31, samt C-473/01 P och C-474/01 P
Procter & Gamble mot Harmoniseringsbyran, EU:C:2004:260, punkt 37).

EU-domstolen har tillimpat de principer som har utvecklats i rittspraxis som
nidmns i punkterna 18 och 19 ovan inte bara pa tredimensionella varumirken utan
dven pd figurmérken i form av en tvddimensionell dtergivning av den berdrda
varan (se C-144/06 P, Henkel mot harmoniseringsbyran, EU:C:2007:577, punkt
37, C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrén, EU:C:2006:422, punkt 29 samt
C-417/16 P, Storck mot Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet,

EU:C:2017:340, punkterna 36-43), liksom pa kédnnetecken som utgjorts av

utseendet pd ytan av forpackningen for en flytande vara (se C-344/10 P och
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21.

22.

23.

24,

C-345/10 P, Freixenet mot harmoniseringsbyréan, EU:C:2011:680, punkt 48), samt
pé ett kiinnetecken i form av ett motiv som anbringats pa ytan av en vara (se C-

445/02 P, Glaverbel mot harmoniseringsbyran, EU:C:2004:393, punkterna 23-24).

Principerna har av Tribunalen ocksé tilldmpats i ett stort antal mal pé s kallade
positionsvarumirken (se bl.a. T-547/08, X Technology Swiss mot
harmoniseringsbyran, EU:T:2010:235, punkterna 25-27, T-331/12, Sartorius Lab
Instruments mot harmoniseringsbyran, EU:T:2014:87, punkterna 20-22, T-85/13
och K-Swiss mot harmoniseringsbyran, EU:T:2014:509, punkterna 16-20).

Principerna har av EU-domstolen &ven tillimpats analogt pd ett varumérke som
utgjordes av ett dtergivande av en forséljningslokal for varor, for tjdnster bestdende
i prestationer som rér dessa varor, men som inte utgdr en del av utbjudandet till
forsdlining av dem (se C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070). EU-domstolen uttalade
att ett sddant kiinnetecken kan vara fignat att sérskilja ett fSretags varor eller
tjinster fran ett annat fSretags nidr den avbildade inredningen i betydande mén

avviker frdn normen eller fran vad som &r sedvanligt i branschen (se punkt 20).

Med undantag for rittsfallet C-421/13 (Apple) har EU-domstolen tillimpat de
principer som har utvecklats vad giller tredimensionella varumérken endast pa
varumirken som har kiinnetecknat varor. Av rittsfallet C-421/13 (Apple) framgér
inte nirmare under vilka fSrutsittningar kravet pa avvikelse i betydande méan fran
normen eller frén vad som dr sedvanligt i branschen ska tillimpas vad giller ett

varumirke som kénnetecknar en tjénst.

Det avgérande for tillimpligheten av den réttspraxis som ndmns i punkterna 18-21
ovan dr huruvida kinnetecknet inte dr oberoende av utseendet pé de varor som
kéinnetecknet avser. Nir det giller varumérken som kénnetecknar tjénster har dessa
tjanster, enligt Patent- och marknadséverdomstolen, av naturliga skél ingen form

eller forpackning. Det framgér inte av det ovan ndmnda rittsfallet Apple om
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EU-domstolen har provat om mirket sammanf51l med eller inte var oberoende av

utseendet pé specifika fysiska foremal av relevans for tjinsterna som mirket avsig.

25. Enligt Ostgdtatrafiken utgdr de sokta mirkena s.k. positionsvarumérken och har
beskrivits sdsom ellipser i olika storlekar och utforda i rétt, vitt och orange,
placerade i viss position, storlek och med visst forhallande till varandra, pa bussar
och tig som anvinds for att utfora tjénsterna med. Ostgotatrafiken har inte gjort
géllande ensamriitt pa fordonens form i sig. Sisom framgér av bilderna pa de sokta

mérkena, se punkten 5 ovan, ticker de sokta mirkena stora delar av fordonen.

26. Fragan dr om artikel 4.1 b) i varuméirkesdirektivet ska tolkas si att det, under de
omstédndigheter som #r aktuellt i forevarande mal, krévs att varumirkena i
betydande man avviker fran normen eller frin vad som &r sedvanligt i branschen

for att mérkena ska anses ha sirskiljningsforméga.

27. For att Patent- och marknadséverdomstolen ska kunna besluta i lirendet behdver

domstolen svar pa fsljande fragor.

Begiéiran om férhandsavgiorande

28. Frigorna ror tolkningen av artikel 4.1 b) i Europaparlamentets och radets direktiv

(EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 for tillnirmning av medlemsstaternas

varumérkeslagstifining och dr féljande

L. Ska artikel 4.1 b) i varumérkesdirektivet tolkas s& att det — vid en ansokan
om registrering av ett varumérke som kénnetecknar tjinster och dir
anstkan avser ett kdnnetecken, placerat i viss position, som técker stora

delar av de fysiska fsremal som anvinds for att utfora tjinsterna — ska

beddmas huruvida mérket inte #r oberoende av foremalens utseende?
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II. Om svaret pé fraga I &r ja, krévs det att varumérket i betydande mén
avviker frn normen eller fran vad som #r sedvanligt i branschen for att

mirket ska anses ha sirskiljningsformaga?

P4 Patent- och marknadsoverdomstolens végnar

Christine Lager Ulrika Thrfelt

Annika Malm Anna Sundstrom




