DOM AV DEN 18.6.2002 — MAL C-299/99

DOMSTOLENS DOM
den 18 juni 2002 *

I mal C-299/99,

angdende en begiran enligt artikel 234 EG, frdn Court of Appeal (England &
Wales) (Civil Division) (Férenade kungariket), att domstolen skall meddela ett
forhandsavgorande i det vid den nationella domstolen anhingiga mélet mellan

Koninklijke Philips Electronics NV

och

Remington Consumer Products Ltd,

angdende tolkningen av artiklarna 3.1, 3.3, 5.1 och 6.1 b i ridets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlems-
staternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omride
13, volym 17, s. 178),

* Rattegdngssprak: engelska.
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meddelar

DOMSTOLEN

-

sammansatt av ordféranden G.C. Rodriguez Iglesias, avdelningsordférandena
P. Jann, F. Macken (referent), N. Colneric och S. von Bahr samt
domarna C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, ].-P. Puissochet,
J.N. Cunha Rodrigues och C.W.A. Timmermans,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: avdelningsdirektéren D. Louterman-Hubeau,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit frén

— Koninklijke Philips Electronics NV, genom H. Carr och D. Anderson, QC,
samt genom professor W.A. Hoyng, ursprungligen befullmiktigade av
Eversheds Solicitors, sedan av Allen & Overy, solicitors,

— Remington Consumer Products Ltd, genom Lochners Technology Solicitors,
solicitors,

— TForenade kungarikets regering, genom R. Magrill, i egenskap av ombud,
bitradd av S. Moore, barrister,

— Frankrikes regering, genom K. Rispal-Bellanger och A, Maitrepierre, bida i
egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks, i egenskap av
ombud,

med hinsyn till férhandlingsrapporten,

I-5491



DOM AV DEN 18.6.2002 — MAL C-299/99

efter att muntliga yttranden har avgivits vid férhandlingen den 29 november
2000 av: Koninklijke Philips Electronics NV, foretrdtt av H. Carr och W.A.
Hoyng, Remington Consumer Products Ltd, foretritt av S. Thorley och
R. Wyand, QC, Forenade kungarikets regering, foretridd av R. Magrill, bitrddd
av D. Alexander, barrister, och kommissionen, féretridd av K. Banks,

och efter att den 23 januari 2001 ha hort generaladvokatens forslag till
avgorande,

foljande

Dom

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) har, genom beslut av den
5 maj 1999 som inkom till domstolen den 9 augusti samma 4r, i enlighet med
artikel 234 EG stillt sju frigor om tolkningen av artiklarna 3.1, 3.3, 5.1 och
6.1 b i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillnizrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1
svensk specialutgdva, omrdde 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

Fragorna har uppkommit i en tvist mellan bolaget Koninklijke Philips Electronics
NV (nedan kallat Philips) och bolaget Remington Consumer Products Ltd (nedan
kallat Remington) angdende intrang i ett varumirke som Philips, med stod av sitt
bruk av detta, registrerat enligt Trade Marks Act 1938 (1938 ars varumérkeslag).
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Tillimpliga bestimmelser

Gemenskapslagstiftningen

Direktivets syfte dr, enligt forsta skilet i ingressen, att ndrma medlemsstaternas
lagstiftning om varumdrken till varandra f6r att avskaffa befintliga olikheter som
kan hindra den fria rorligheten fér varor och det fria utbytet av tjinster samt
snedvrida konkurrensen pd den gemensamma marknaden.

Enligt tredje skilet dr direktivets syfte emellertid inte att &stadkomma en
fullstindig harmonisering av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning.

Artikel 2 i direktivet, som har rubriken *Tecken som kan utgora ett varumirke”,
har féljande lydelse:

*Ett varumarke kan utgdras av alla tecken som kan aterges grafiskt, sdrskilt ord,
inbegripet personnamn, figurer, bokstiver, siffror, formen pd en vara eller dess
forpackning, forutsatt att tecknen i frdga kan sdrskilja ett foretags varor eller
tjdnster frin andra foretags.”
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I artikel 3 i direktivet uppriaknas uttdmmande vad som skall anses vara hinder
mot registrering eller grund for ogiltighet. Dar foreskrivs f6ljande:

»1. Foljande tecken och varumirken fir inte registreras och om registrering har
skett skall de kunna ogiltigforklaras:

Tecken som inte kan utgora ett varumirke.

Varumirken som saknar sdrskiljningsférmdga.

Varumirken som endast bestir av tecken eller upplysningar vilka i handeln
visar varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning,
virde, geografiska ursprung, tiden fér deras framstillande eller andra
egenskaper hos varorna eller tjinsterna.

Varumdrken som endast bestdr av tecken eller upplysningar vilka i det
dagliga sprakbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit
att bli en sedvanlig beteckning for varan eller tjansten.

Tecken som endast bestir av

— en form som foljer av varans art, eller
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— en form pd en vara som krivs for att uppna ett tekniskt resultat, eller

— en form som ger varan ett betydande virde.

3. Ett varumarke skall inte vigras registrering eller ogiltigforklaras med stod av
punkt 1 b, c eller d, om det fére tidpunkten fér registreringsansékan och som en
foljd av det bruk som har gjorts av det har férvirvat sirskiljningsférmaga. En
medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestimmelse skall gilla dven da
sarskiljningsférmagan har forvirvats efter tidpunkten for registreringsansékan
eller tidpunkten for registreringen.

Artikel 5.1, som r6r de rittigheter som dr knutna till ett varumirke, har f6ljande
lydelse:

»Det registrerade varumarket ger innehavaren en ensamritt. Innehavaren har ratt
att forhindra tredje man, som inte har hans tillstdnd, att i ndringsverksamhet

anvinda

a) tecken som dr identiska med varumirket med avseende pd de varor och
tjanster som 4r identiska med dem for vilka varumirket dr registrerat,
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b) tecken som pi grund av sin identitet eller likhet med varumirket och
identiteten eller likheten hos de varor och tjinster som ticks av varumirket
och tecknet kan leda till forvixling hos allminheten, inbegripet risken for
association mellan tecknet och varumairket.”

Artikel 6 i direktivet har rubriken ”Begrinsningar av ett varumirkes ritts-
verkan”. Den har foljande lydelse:

1. Varumirket ger inte innehavaren rdtt att forhindra tredje man att i
niringsverksamhet anvinda

a) sitt eget namn eller adress,

b) uppgifter om varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
dndamal, virde, geografiska ursprung, tidpunkten for framstillandet eller
andra egenskaper,

¢) varumirket om det 4r nédvindigt for att ange en varas eller tjdnsts avsedda
dndamal, sarskilt som tillbehor eller reservdel, forutsatt att tredje man
handlar i enlighet med god affirssed.

I-35496



10

1

PHILIPS

Den nationella lagstiftuningen

Varumiirket registrerades enligt Trade Marks Act 1938. Den har ersatts av Trade
Marks Act 1994 (1994 &rs varumairkeslag), genom vilket direktivet inférlivades,
och som innehéller vissa nyheter angdende registrerade varumérken.

De varumirken som registrerats enligt Trade Marks Act 1938 skall enligt
Section 3 i Trade Marks Act 1994 ha samma rittsverkningar som de som
registrerats enligt Trade Marks Act 1994.

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Ar 1966 utvecklade Philips en rakapparat med tre roterande knivhuvuden. Ar
1985 ansokte Philips om registrering av ett varumérke som bestod av en grafisk
framstillning av den 6vre sidan av en rakapparat med detta utférande, med tre
cirkelformade roterande knivhuvuden i en liksidig triangel. Detta varumirke
registrerades, med stdd av Philips bruk av detta, enligt Trade Marks Act 1938.
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Det konkurrerande foretaget Remington boérjade ar 1995 att i Forenade
kungariket tillverka och marknadsféra rakapparaten DT 55 med tre roterande
knivhuvuden i en liksidig triangel, i ett utférande som liknade Philips.

Philips vickte talan om varuméirkésintré’mg mot Remington, som i genkidromal
yrkade att Philips varumirke skulle ogiltigforklaras.

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court)
(Férenade kungariket), bifoll Remingtons talan och ogiltigférklarade Philips
varumirke, med hénvisning till att det varken var dgnat att sirskilja varan i friga
fran andra foretags varor eller hade sirskiljningsfsrmaga. Den slog vidare fast att
Philips varumarke endast bestod av tecken som i handeln visade varans avsedda
anvindning och av en form som var nddvindig f6r uppndende av ett tekniskt
resultat och som gav varan ett betydande virde. High Court anférde ocksd att
dven om varumarket varit giltigt hade det inte skett ndgot intrang i detta.

Philips éverklagade High Courts dom till Court of Appeal.

Eftersom malet ger upphov till frigor om tolkningen av direktivet har Court of
Appeal (England & Wales) (Civil Division) beslutat vilandeférklara detta och
begidra forhandsavgorande frin domstolen angdende foljande frigor:

»1) Finns det en kategori varumirken som trots att de inte omfattas av
registreringsforbudet i artikel 3.1 b—d och 3.3 i rddets direktiv 89/104/EEG
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likvil inte far registreras enligt artikel 3.1 a i direktivet (pd grund av att de
inte 4r dgnade att sirskilja innehavarens varor frin andra fSretags varor)?

Skall formen (eller en del dirav) pé en vara (for vilken tecknet dr registrerat)
anses vara dgnad att sirskilja varor i den mening som avses i artikel 2 endast
under forutsittning att den dessutom innehdller ndgot godtyckligt inslag (ett
forskonande inslag utan praktisk funktion)?

Om en niringsidkare har varit den ende leverantdren av en viss vara pd
marknaden, dr di en omfattande anvindning av tecknet — vilket bestdr av
varans form (eller en del av denna form) och som inte innehéiller nigot
godtyckligt inslag dirutdver — tillrdcklig for att tecknet skall ha f6rvdrvat
sdrskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 3.3, ndr denna
anvindning har lett till att en visentlig andel av den berdrda branschen och
allmédnheten

a) associerar formen till denne niringsidkare och inte till ndgot annat
foretag,

b) tror att varor som har denna form hdrrdér frin denne niringsidkare,
férsavitt inget annat anges?

a) Ar det inskrinkande stadgandet i artikel 3.1 e andra strecksatsen, ’tecken
som endast bestar av... en form pd en vara som krivs {6r att uppnd ett
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tekniskt resultat’, tillimpligt dven om det kan konstateras att det finns
andra former som kan uppnd samma tekniska resultat, eller

b) foreligger hinder mot att registrera formen enligt nimnda bestimmelse om
det visas att de visentligaste delarna av formen kan tillskrivas endast det
tekniska resultatet, eller

¢) skall ndgon annan prévning (och i s§ fall vilken) goras for att avgdra
huruvida det inskrinkande stadgandet ar tillimpligt?

S) Artikel 3.1 c i direktivet ir tillimplig pd *varumirken som endast bestar av
tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjdnsternas art,
kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning’. Artikel 6.1 b i direktivet dr till-
lamplig pa tredje mans anvindning av ’uppgifter om varornas eller tjdns-
ternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda dndamal’. Ordet endast forekommer
saledes i artikel 3.1 ¢ men har utelimnats i artikel 6.1 b i direktivet. Skall
direktivet tolkas s4, att detta utelimnande innebir att 4ven om ett marke som
bestir av varans form dr foremdl fér en giltig registrering, dr det enligt
artikel 6.1 b inte friga om varumirkesintrdng nar

a) den patalade anvindningen av varans form uppfattas eller skulle uppfattas
som en uppgift om varans art eller avsedda dndamél, och
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b) en visentlig andel av den berérda branschen och allminheten tror att
varor som har denna form hérrér frin varumirkesinnehavaren, forsavitt
inget annat anges?

Innebir den ensamritt som féreskrivs i artikel 5.1 att innehavaren kan
forhindra tredje man fran att anvdnda identiska eller liknande tecken i fall
dir sddan anvdndning inte innefattar angivande av ursprung, eller innebir
den endast att innehavaren kan férhindra anvindning som helt eller delvis
innefattar angivande av ursprung?

Ar pastatt otilliten anvindning av en varas form, som uppfattas eller skulle
uppfattas som en uppgift om varans art eller avsedda dndamal, likvil av den
beskaffenheten att den innebér angivande av ursprung, om en visentlig andel
av den berérda branschen och allménheten tror att varor som har denna form
harror fran denne néringsidkare, forsdvitt inget annat anges?”

Philips har, genom ansékan som kom in till domstolens kansli den 25 april 2001,
yrkat att det muntliga forfarandet, som avslutades den 23 januari 2001 efter att
generaladvokaten limnat sitt forslag till avgorande, skall dterupptas eller att det
forevarande madlet skall forenas med mélen C-53/01, Linde AG, C-54/01,

Winward Industries, och C-55/01, Rado, i vilka begdran om forhandsavgérande

fran Bundesgerichtshof (Tyskland) inkommit till domstolens kansli den 8 februari
2001.

Philips har till stod for detta yrkande anfort att det vore limpligt att beakta vad
Bundesgerichtshof anfort i dessa mél, i vilka liknande fragor aktualiseras, och att
ge berdrda parter tillfille att yttra sig hdréver innan domstolen besvarar den
nationella domstolens fragor i férevarande mal.
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Remington har i skrivelser av den 8 maj och den 16 maj 2001 motsatt sig att det
muntliga forfarandet dterupptas eller att milet férenas med dessa andra mal.

Domstolen piminner om att den enligt artikel 61 i rittegingsreglerna, ex officio,
pa forslag av generaladvokaten eller pd parternas begiran kan besluta att
ateruppta det muntliga forfarandet om den anser att den inte har tillricklig
kidnnedom om omstindigheterna i malet eller om mélet skall avgéras utifran skal
som parterna inte har haft tillfdlle att diskutera (se dom av den 10 februari 2000 i
de férenade malen C-270/97 och C-271/97, Deutsche Post, REG 2000, s. I-929,
punkt 30).

Domstolen finner det vara olampligt att férena forevarande mél med de mél som
angivits i punkt 17 ovan och att den har tillricklig kinnedom om omstéindig-
heterna i malet for att kunna besvara den nationella domstolens fragor.

Philips yrkande skall siledes avslas.

Den forsta fragan

Den nationella domstolen har stillt den forsta frigan for att f3 klarhet i huruvida
det finns en kategori varumirken som inte omfattas av registreringsforbudet i
artikel 3.1 b—d och 3.3 i direktivet, men som ind3 inte fir registreras enligt
artikel 3.1 a i direktivet pi grund av att de inte dr dgnade att sirskilja
innehavarens varor frdn andra foretags varor.
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Enligt Philips har den nationella domstolen genom denna fraga velat fa klarhet i
huruvida det finns en sirskild kategori varumirken som, trots att de faktiskt har
sarskiljningsférmdga, dnd4 inte skall anses vara sirskiljande i rittslig mening.
Philips har anfért att enligt domstolens dom av den 4 maj 1999 i de f6renade
malen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779)
skall s3 inte anses vara fallet. Med f6rbehdll f6r undantaget i artikel 3.1 e i
direktivet skall de registrerings- eller ogiltighetsgrunder som anges i artikel 3.1
a—d inte tillimpas pd en form som forvirvat sdrskiljningsformaga enligt
artikel 3.3, och en sidan form skall inte anses sakna sirskiljningsférméaga.

Remington har gjort gillande att det 4r stor skillnad mellan sddana tecken som
genom att inte vara dgnade att sdrskilja ett foretags varor frin andra foretags
varor inte uppfyller villkoren i artikel 2 i direktivet, vilka sdledes omfattas av
artikel 3.1 a, och sidana varumirken som inte uppfyller villkoren i artikel 3.1
b—d i direktivet. De férstndmnda fir aldrig registreras, oavsett hur omfattande
det har gjorts bruk av dem, medan de sistnimnda enligt artikel 3.3 far registreras
om det visas att de genom att anvindas har forvirvat sdrskiljningsférméaga.

Den brittiska regeringen har anfoért att om det visas att ett tecken som vid forsta
paseendet saknar sdrskiljningsformaga dndd har forvirvat en sidan skall det
varumirket anses vara dgnat att faktiskt sirskilja ett féretags varor fran ett annat
foretags varor i den mening som avses i artikel 2 i direktivet. Domstolen har i
domen i de ovannimnda mdlen Windsurfing Chiemsee slagit fast att det enligt
direktivet dr tillitet att registrera rent beskrivande ord som vid forsta paseendet
inte forefaller vara dgnade att sirskilja ett foretags produkter frin ett annat
foretags produkter i den mening som avses i artikel 2, nédr dessa faktiskt har
forvirvat sarskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 3.3 i direktivet,
och dirigenom, i dess egenskap av varumirke, har frvdrvat en sekundir
innebord.

Den franska regeringen har anfort att direktivet inte i sig medfor ndgot forbud
moot att en viss kategori av varumirken registreras. Artikel 3 i direktivet kan bidra
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till att i det enskilda fallet utesluta vissa tecken frin att skyddas som varumirke,
men den skall inte tolkas si att en hel kategori av tecken i sig utesluts fran
mojligheten att skyddas som varumarke.

Kommissionen har gjort gillande att ett mirke som forvirvat sirskiljnings-
forméga i den mening som avses i artikel 3.3 i direktivet inte skall omfattas av
registreringsforbudet i artikel 3.1 a i direktivet pd den grunden att det inte ar
dgnat att sirskilja innehavarens produkter frin ett annat foretags produkter.

Domstolens bedomning

Domstolen framhaller inledningsvis att varumirkesskyddets syfte sdsom anges i
tionde skalet i direktivet framfor allt dr att sikerstilla att varumirket visar

produktens ursprung.

Det skall vidare erinras om att enligt fast rittspraxis dr varumdirkets grund-
liggande funktion att for konsumenten eller slutanvindaren av en vara eller
tjanst som ticks av varumérket garantera dess ursprung, s att denne utan risk for
forvixling kan sirskilja denna vara eller tjdnst frdn andra med ett annat
ursprung. For att varumirket skall kunna fylla denna funktion och vara ett
visentligt inslag i det system med sund konkurrens som férdraget syftar till att
inféra maste det utgoéra en garanti for att alla produkter som bir det har
framstillts under kontroll av ett enda féretag som ansvarar for deras kvalitet (se
bland annat dom av den 11 november 1997 i mil C-349/95, Loendersloot,
REG 1997, s. 1-6227, punkterna 22 och 24, och av den 29 september 1998 i mal
C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 28).
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Denna grundliggande funktion framgar dven av lydelsen av och systematiken i
direktivets olika bestimmelser om registreringshinder.

Det foreskrivs inledningsvis i artikel 2 att alla tecken kan utgéra varumirken,
under forutsdttning att de kan aterges grafiskt och att de idr dgnade att sérskilja
ett foretags produkter frén andra foretags produkter.

Vidare anges i artikel 3.1 b—d att varumirken inte fir registreras och att
registreringen skall ogiltigforklaras om de dndé skulle registreras om de saknar
sarskiljningsférmaga, om de endast dr beskrivande eller om de endast bestér av
upplysningar som i det dagliga sprakbruket eller enligt branschens vedertagna
handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning f6r produkten (domen i de
ovannimnda méilen Windsurfing Chiemsee, punkt 45).

Slutligen foreskrivs i artikel 3.3 i direktivet ett viktigt undantag fran bestimmel-
serna i artikel 3.1 b—d, nimligen att ett tecken till f6ljd av det bruk som har
gjorts av det kan forvirva en sdrskiljningsférméga som det inte hade tidigare och
saledes kan registreras som varumirke. Det ér siledes genom bruket av ett tecken
som detta forvirvar den sidrskiljningsformiga som dr ett villkor for dess
registrering (se domen i de ovanndmnda mélen Windsurfing Chiemsee, punkt 44).

Sdsom domstolen framhallit i punkt 46 i domen i de ovanndmnda malen
Windsurfing Chiemsee skall den sdrskiljningsférmédga som ett varumérke har
forvirvat till f6ljd av det bruk som har gjorts av det, liksom den sirskiljnings-
formaga som enligt artikel 3.1 b édr ett av de allmidnna villkoren for att ett
varumirke skall kunna registreras, forstds sd att varumirket skall vara dgnat att
sikerstiilla att den vara som ar foremal for registreringsansdkan hirror fran ett
visst foretag, och siledes att sdrskilja denna vara frdn andra foretags varor.

I-5505



36

37

38

39

40

DOM AV DEN 18.6.2002 — MAL C-299/99

Visserligen foreskrivs i artikel 3.1 a i direktivet att tecken som inte kan utgdra
varumirken inte skall registreras, och att registreringen skall ogiltigférklaras om
de dnd§ skulle registreras.

Av lydelsen av artikel 3.1 a i direktivet och av direktivets systematik framgar
emellertid klart att syftet med denna bestimmelse ir att forhindra registrering av
varumirken som, genom att inte kunna dterges i grafisk form eller genom att inte
vara dgnade att sirskilja ett féretags produkter frén andra fSretags produkter,
allmint sett inte kan utgdra varumirken.

Saledes medfor savil artikel 3.1 a som artikel 3.1 b—d hinder mot att tecken eller
upplysningar registreras som inte uppfyller det ena av de tvd villkor som
foreskrivs i artikel 2 i direktivet, nimligen att de skall vara dgnade att sirskilja ett
foretags produkter frin ett annat foretags produkter.

Hirav f6ljer att det inte finns nigon kategori varumirken som &r av sddan art att
de har sirskiljningsformaga eller som genom det att bruk som har gjorts av dem
har férvirvat sirskiljningsformiga, men som inte #r dgnade att sdrskilja
produkter i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.

Den nationella domstolens forsta friga skall siledes besvaras s, att ndr det inte
foreligger hinder mot registrering av ett varumarke enligt artikel 3.1 b—d och 3.3
i direktivet, kan det heller inte foreligga ndgot hinder mot registrering enligt
artikel 3.1 a i direktivet pd den grunden att varumirket skulle sakna sdrskilj-
ningsférmaga.
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Den andra fragan

Den nationella domstolen har stillt sin andra friga for att fa klarhet i huruvida
formen pa en vara (f6r vilken tecknet dr registrerat) skall anses vara dgnad att
sdrskilja denna vara i den mening som avses i artikel 2 i direktivet endast under
forutsattning att den innehaller ett godtyckligt inslag, sdsom en dekoration utan
praktisk funktion.

Philips har anfort att fér det fall att domstolen, i strid med vad Philips anfort
angdende den forsta fragan, skulle sl fast att det finns en kategori varumérken
som kan visas ha férvirvat sirskiljningsférméga utan att f6r den skull vara
dgnade att i sig sdrskilja varor, dr det inte ldmpligt att anvénda sig av det av den
nationella domstolen formulerade kriteriet att varumdrket skall innehélla ett
godtyckligt inslag for att avgora vilka varumiérken som tillhér denna kategori.
Om det skulle vara nédvindigt att skapa en sirskild kategori varumirken som
trots att de faktiskt har sirskiljningsformaga inte skall anses vara dgnade att i sig
sdrskilja varor, har Philips gjort gillande att tillhorighet till en sddan kategori
skall avgéras utifrdn huruvida varumirket i friga dr det enda praktiskt mojliga
sittet att beskriva den aktuella varan.

Remington har ddremot hivdat att om inte en varas form innehdller ett
godtyckligt inslag bestdr den endast av en funktionellt nédvindig form som inte
dr dgnad att sirskilja de varor som omfattas av detta varumdrke fran identiska
varor fran andra tillverkare. I en sddan situation dr det bara genom att ldgga till
ett godtyckligt element som varumirket kan fylla sin funktion att ange ursprung.
Remington har vidare gjort gillande att graden av ett teckens beskrivande
karaktir dr en viktig faktor i beddmningen, pé sd sdtt att ju mer beskrivande ett
tecken 4r, desto mindre sirskiljningsférmédga skall varumirket anses ha. Ett rent
beskrivande tecken skall siledes inte anses dgnat att sdrskilja varor. Det dr ddrfér
nédvindigt att tecknet innehdller ett godtyckligt inslag for att det skall kunna
forvirva sirskiljningsférmaga.
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Den brittiska regeringen har gjort gillande att huruvida en form innehéller ett
godtyckligt inslag eller en dekoration saknar betydelse for bedomningen av
huruvida den ir dgnad att sirskilja produkter i den mening som avses i artikel 2 i
direktivet.

Enligt den franska regeringen finns det inget i artiklarna 2 eller 3 i direktivet som
medfor att en varas form skall anses vara dgnad att sirskilja denna frdn andra
foretags varor endast under forutsittning att den innehéller ett godtyckligt inslag
i form av en dekoration utan praktisk funktion.

Mot bakgrund av vad den anfért angdende den forsta frdgan har kommissionen
foreslagit att domstolen inte skall besvara den andra frigan. Den har anfort att
artiklarna 2 och 3.1 a i direktivet i alla hiindelser inte i sig medfor att registrering
inte skall medges for ett varumirke som saknar sirskiljningsforméga.

Domstolens bedémning

Domstolen framhaller inledningsvis att det framgdr av lydelsen av artikel 2 i
direktivet att ett varumirke skall anses ha sdrskiljningsférmaga om det dr dgnat
att sirskilja de produkter for vilka registrering sokts med avseende pa deras
ursprung. Sdsom framgar av punkt 30 ovan &r det tillrdckligt att varumarket gér
det mojligt for allmanheten att sirskilja den produkt det avser fran produkter av
annat kommersiellt ursprung, och att faststilla att alla produkter som bar det har
framstillts, saluforts eller tillhandahallits under kontroll av varumirkets
innehavare, vilken ansvarar for deras kvalitet.
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Vidare gors det i artikel 2 i direktivet ingen skillnad mellan olika kategorier av
varumirken. Kriterierna fér bedémningen av sirskiljningsférmagan hos tredi-
mensionella varumérken, sdsom det som ir aktuellt i milet vid den nationella
domstolen, skiljer sig siledes inte fran de som skall tillimpas pa andra kategorier
av varumirken.

Det finns i synnerhet inget i direktivet som medfor att formen pa den vara f6r
vilken tecknet #r registrerat skall innehdlla ndgot godtyckligt inslag. Det enda
som erfordras enligt artikel 2 i direktivet dr att formen i friga dr dgnad att
sdrskilja varumirkesinnehavarens varor frin andra foretags, och pd sd sitt
uppfylla det grundliggande syftet att sikerstdlla varans ursprung.

Den nationella domstolens andra fraga skall mot denna bakgrund besvaras s4, att
formen pd en vara kan anses vara dgnad att sérskilja varor i den mening som
avses i artikel 2 i direktivet diven om den inte innehéller ndgot godtyckligt inslag,
sdsom en dekoration utan praktisk funktion.

Den tredje frigan

Den nationella domstolen har stillt den tredje frigan for att fa klarhet i huruvida
en omfattande anviindning av ett tecken som bestdr av varans form kan vara
tillrdcklig for att tecknet skall anses ha forvdrvat sirskiljningsférméga i den
mening som avses i artikel 3.3, ndr en niringsidkare har varit den ende
leverantéren av en viss vara pd marknaden och denna anvindning har lett till att
en visentlig andel av den berdrda omsittningskretsen associerar formen till denne
niringsidkare och inte till nigot annat foretag, eller uppfattar varor med det
aktuella varumirket som hirrérande frén denne niringsidkare nér inget annat
anges.
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Enligt Philips 4r det villkor som anges i artikel 3.3 uppfyllt ndr den berérda
branschen och allménheten till f6ljd av ett omfattande bruk av en viss form tror
att varor med denna form hirrér frn ett visst foretag. Philips har vidare anfort
att ett mangarigt faktiskt monopol pa varor med den relevanta formen ar ett
viktigt bevis for att sirskiljningsférmaga har forvirvats for denna form. Att ett
sadant monopol forelegat dr i det nirmaste en forutsittning for bifall till en
niringsidkares ansékan om registrering av ett varumirke till f6ljd av det bruk
som gjorts av det.

Remington har gjort gillande att nir en form endast dr uppbyggd av funktionella
bestandsdelar stills det hoga krav pd den bevisning som anfors till stéd for att
sjdlva formen ocks3 har anvints fér att ange ursprung och att den pd sa sdtt har
forvirvat en sekundir betydelse som kan motivera registrering. Nér det har
forelegat ett monopol pa tillhandahillandet av en vara dr det viktigt att
sikerstilla att bedomningen av sakférhdllandena koncentreras pd de relevanta
omstiandigheterna.

Den brittiska regeringen har gjort gillande att en form f6r vilken registrering inte
skall medges enligt artikel 3.1 e i direktivet heller inte kan registreras med stéd av
artikel 3.3, eftersom den endast skall tillimpas pd varumirken for vilka
registreringshinder annars forelegat enligt artikel 3.1 b—d, men inte enligt
artikel 3.1 e. For det fall att registreringshinder enligt artikel 3.1 e inte skulle
foreligga har den brittiska regeringen anfort att villkoren i artikel 3.3 inte skall
anses uppfyllda nir allminhetens identifiering av varan kommit till stind pd
grund av monopolet och inte pa grund av varumdrket i sig.

Den franska regeringen har anfort att den tredje fragan skall besvaras jakande.
Den sirskiljningsférméaga som erfordras enligt artikel 3.3 i direktivet kan mycket
vil visas genom att en visentlig andel av den berérda branschen och allminheten
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associerar formen till en viss niringsidkare och inte till nigot annat foretag och
tror att varor som har denna form hirror frdn denne niringsidkare.

Enligt kommissionen #r villkoren i artikel 3.3 i direktivet uppfyllda nédr en
visentlig andel av den berdrda allminheten uppfattar varor med det aktuella
varumirket som hérrérande fran ett visst foretag, oavsett om denna uppfattning
ir ett resultat av en monopolstillning eller ndgot annat.

Domstolens bedémning

Domstolen framhaller inledningsvis att en form for vilken registreringshinder
foreligger enligt artikel 3.1 e i direktivet, vars tolkning 4r foremélet for den fjdrde
fragan, inte pd ndgra villkor kan registreras enligt artikel 3.3.

I artikel 3.3 i direktivet foreskrivs emellertid att ett varumirke for vilket
registreringshinder foreligger enligt artikel 3.1 b—d kan forvirva en sdrskilj-
ningsférmaga som det ursprungligen saknat till foljd av det bruk som gjorts av
det, och siledes kan registreras som varumirke. Det 4r siledes genom
anvindning som varumirket forvirvar den sirskiljningsforméga som erfordras
for registrering.

Ett varumirkes sirskiljningsférmaga, inkluderande vad som uppkommit till £6ljd
av dess brukande, skall bedémas med avseende pa de produkter som anstkan om
registrering omfattar.
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Sasom framgdr av punkt S1 i domen i de ovannimnda mélen Windsurfing
Chiemsee kan, vid bedémningen av huruvida det varumirke som ér foremal for
en ansokan om registrering har férvirvat sirskiljningsférméga, hdnsyn dven tas
till den marknadsandel som varumirket innehar, hur ofta, hur linge och pa hur
stort geografiskt omrade detta varumirke har brukats, hur stora investeringar
som har gjorts for att saluféra det, den andel av omsittningskretsen som till f6ljd
av varumirket kan identifiera varan sisom hirrérande fran ett visst foretag samt
yttranden frin handelskammare eller branschorganisationer.

Domstolen har ocksi fastslagit att nir det pd grundval av sddana uppgifter
fastslas att den berérda omsittningskretsen, eller tminstone en betydande andel
av den, till f6ljd av varumirket kan identifiera varan sdsom hérrérande fran ett
visst foretag, skall villkoret i artikel 3.3 i direktivet for registrering av varumérket
anses vara uppfyllt (domen i de ovannimnda mélen Windsurfing Chiemsee,
punkt 52).

Vad avser de omstindigheter vid vilka villkoret i artikel 3.3 skall anses vara
uppfyllt, har domstolen emellertid slagit fast att de inte kan faststillas foreligga
enbart utifrin allminna och abstrakta uppgifter, sdsom bestimda procentsatser
(domen i de ovannimnda mdlen Windsurfing Chiemsee, punkt 52).

Vidare skall sirskiljningsformdgan hos ett tecken som bestdr av en varas form,
inkluderande den sirskiljningsférmaga som uppkommit till f6ljd av brukande,
bedémas utifrdn den uppfattning som en normalt informerad samt skiligen
uppmirksam och upplyst genomsnittskonsument kan tinkas ha (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 16 juli 1998 i mal C-210/96, Gut Spring-
enheide och Tusky, REG 1998, s. [-4657, punkt 31).
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Slutligen méste den berérda omsittningskretsens identifiering av varan sisom
hdrroérande fran ett visst foretag vara ett resultat av att varumirket anvénts som
sddant, och sledes att varumairkets art och verkan 4r av den arten att det dr dgnat
att sdrskilja den aktuella varan frdn andra foretags varor.

Den nationella domstolens tredje friga skall sdledes besvaras sd, att en
omfattande anvindning av ett tecken som bestdr av en varas form kan vara
tillrdcklig for att tecknet skall anses ha forvirvat sdrskiljningsférméga i den
mening som avses i artikel 3.3 ndr en néringsidkare har varit den ende
leverantéren av en viss vara pd marknaden och denna anvindning har lett till att
en visentlig andel av den berdrda omsittningskretsen associerar formen till denne
néringsidkare och inte till nigot annat foretag eller uppfattar varor med det
aktuella varumirket som hérrérande fran denne néringsidkare. Det ankommer
péa den nationella domstolen att préva huruvida villkoret i artikel 3.3 dr uppfyllt
utifran specifika och tillforlitliga uppgifter, att sdkerstilla att prévningen sker
med hinsyn till den uppfattning som en normalt informerad samt skiligen
uppmiérksam och upplyst genomsnittskonsument kan tdnkas ha, och att den
berérda omsittningskretsens identifiering av produkten sdsom hdrrérande fran
ett visst foretag dr ett resultat av att varumérket anvénts som sidant.

Den fjirde fragan

Den nationella domstolen har stillt den fjirde fragan for att fa klarhet i huruvida
artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktivet skall tolkas s, att ett tecken som
endast bestir av formen pd en vara inte fir registreras om det visas att de
visentliga sirdragen i denna form endast dr hdnforliga till uppndendet av ett
tekniskt resultat, och huruvida detta registreringshinder eller denna ogiltighets-
grund i sd fall skall tillimpas dven om det kan konstateras att det finns andra
former med hjilp av vilka samma tekniska resultat kan uppnds.
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Philips har framhallit att syftet med denna bestimmelse ér att forhindra att det -
uppkommer ensamritt till ett visst tekniskt resultat till féljd av varumirkes-
skyddet. En registrering av ett varumirke som bestdr av en form med ett visst
tekniskt resultat innebir emellertid inte ndgon orimlig begridnsning fo6r andra
foretag si linge det 4r mojligt att uppnd samma tekniska resultat med hjalp av
andra former som ir tillgingliga for konkurrenterna. Enligt Philips finns det
ménga alternativa former till den form som utgér deras varumirke, med hjilp av
vilka det till likvdrdiga kostnader #r méjligt att uppnd samma tekniska
rakningsresultat.

Enligt Remington 4r den uppenbara innebérden av artikel 3.1 e att en form som
ar nodvindig for uppndendet av ett tekniskt resultat, i den meningen att formen
fyller en funktion vid uppndendet av detta resultat utan att for den skull vara den
enda form med hjilp av vilken detta resultat kan uppnds, inte far registreras. Den
tolkning som Philips foresprakat skulle medféra att detta registreringshinder
skulle sakna verkan och att det skulle vara nédvindigt att genomféra tekniska
utvirderingar av alternativ design, vilket skulle medféra att direktivets syfte att
skydda allminintresset inte skulle uppfyllas.

Den brittiska regeringen har anfort att registreringshinder maste anses foreligga
om de visentliga sirdragen i den form som utgdr varumirket endast dr hdnforliga
till uppndendet av ett tekniskt resultat.

Enligt den franska regeringen 4r syftet med undantaget i artikel 3.1 e andra
strecksatsen att undvika att skyddet for tekniskt skapande, som dr tidsbegrinsat,
kringgas med hjalp av bestimmelser om varumirken, som kan f4 mer bestdndiga
verkningar.
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Sévil den franska regeringen som den brittiska regeringen har gjort gillande att
det registreringshinder som foreskrivs i artikel 3.1 e andra strecksatsen i
direktivet skall tillimpas dven om det visas att det finns andra former med hjilp
av vilka samma tekniska resultat kan uppnés.

Mot bakgrund av vad som féregdtt antagandet av artikel 3.1 e andra strecksatsen
i direktivet och att undantag skall tolkas restriktivt har kommissionen anfért att
det avgdrande vid prévningen av denna bestimmelse dr huruvida det finns andra
former med hjilp av vilka det avsedda tekniska resultatet kan uppnas.

Domstolens bedémning

Domstolen framhdller inledningsvis att ett tecken som bestdr av formen pd en
vara enligt artikel 2 i direktivet i princip kan utgéra ett varumérke, under
forutsittning att det kan &terges grafiskt och att det kan sirskilja ett foretags
produkter frin andra foretags produkter.

Domstolen framhdller vidare att det uttryckligen anges i artikel 3.1 e i direktivet
att det foreligger registreringshinder eller grund for ogiltighet for tecken som
bestar av en varas form. Enligt denna bestimmelse foreligger registreringshinder
for tecken som endast bestdr av en form som f6ljer av varans art, av en form som
erfordras for att ett tekniskt resultat skall uppnds eller av en form som ger varan
ett betydande virde. Enligt sjunde skilet i direktivet dr upprikningen av
registreringshinder uttémmande.
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Slutligen kan de varumirken fér vilka registreringshinder foreligger enligt
artikel 3.1 b—d i direktivet forvirva sirskiljningsformaga enligt artikel 3.3
genom det bruk som gjorts av det. Ett tecken for vilket registreringshinder
foreligger enligt artikel 3.1 e kan emellertid aldrig forvirva sdrskiljningsformaga i
den mening som avses i artikel 3.3 genom att brukas.

Artikel 3.1 e omfattar siledes vissa tecken som dr av den arten att de inte kan
utgbéra varumirken. Bestimmelsen #r ett prelimindrt hinder som dr dgnat att
forhindra att ett tecken som endast bestdr av en varas form registreras som
varumirke. Om nagot av villkoren som uppriknas i bestimmelsen dr uppfyllt
foreligger det hinder mot att ett tecken som endast bestir av en varas form, eller
snarare av en grafisk dtergivning av denna form, registreras.

De olika registreringshinder som uppriknas i artikel 3 i direktivet skall tolkas
mot bakgrund av det allménintresse som ligger bakom vart och ett av dem (se, for
ett liknande resonemang, domen i de ovannimnda milen Windsurfing Chiemsee,
punkterna 25—27).

Syftet med det registreringshinder som foreskrivs i artikel 3.1 e i direktivet 4r att
forhindra att skyddet for varuméirken ger dess innehavare en ensamritt till de
tekniska 16sningar eller anvindbara egenskaper hos en vara som anvindare
sannolikt skulle kriva hos konkurrenternas varor. Artikel 3.1 e syftar siledes till
att forhindra att det varumirkesrittsliga skyddet utvidgas fran att vara ett skydd
for tecken som tjinar till att sdrskilja en vara frin konkurrenternas varor till att
utgora ett hinder mot att konkurrerande foretag fritt och i konkurrens med
varumirkets innehavare kan saluféra varor i vilka dessa tekniska losningar eller
anvindbara egenskaper ingir.
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Vad sirskilt avser tecken som endast bestdr av en sddan form pé en vara som ir
nédvindig for att uppna ett tekniskt resultat, 4r syftet med artikel 3.1 e andra
strecksatsen i direktivet att forhindra registrering av former vars visentliga
sardrag fyller en teknisk funktion, eftersom varumirkesritten annars oundvik-
ligen skulle begrinsa konkurrenternas mojligheter att erbjuda en vara i vilken en
saddan funktion inférlivats, eller i vart fall begrinsa deras valfrihet i tekniskt
hinseende vid inforlivandet av en siddan funktion i sina varor.

Artikel 3.1 e i direktivet har till syfte att skydda ett syfte av allmént intresse,
nidmligen att en form vars visentliga sdrdrag fyller en teknisk funktion och har
valts for att fylla denna funktion kan anvindas fritt av alla. Denna bestdmmelse
utgdr siledes hinder for att sddana tecken f6rbehdlls ett enda foretag genom att
de registreras som varumirke (se, for ett liknande resonemang, domen i de
ovannidmnda mdlen Windsurfing Chiemsee, punkt 25).

Vad avser fradgan huruvida forefintligheten av andra former med hjilp av vilka
samma tekniska resultat kan uppnds kan medfora att det registreringshinder eller
den ogiltighetsgrund som foreskrivs i artikel 3.1 e andra strecksatsen inte skall
tillimpas, finns det inget i den bestimmelsens lydelse som talar for att sd skulle
vara fallet.

Genom det registreringshinder som foreskrivs i artikel 3.1 e andra strecksatsen
aterspeglas det beriittigade syftet att enskilda inte skall kunna erhélla eller for all
framtid vidmakthélla exklusiva rittigheter till tekniska lésningar genom att
registrera ett varumdrke.

I-5517



83

84

85

86

DOM AV DEN 18.6.2002 — MAL C-299/99

Nir de visentliga funktionella sirdragen i en varas form endast dr hdnforliga till
ett tekniskt resultat skall registreringsforbudet i artikel 3.1 e andra strecksatsen
tillimpas p3 ett tecken som bestar av den formen, dven om det skulle finnas andra
former med hjilp av vilka detta tekniska resultat kunde uppnas.

Den nationella domstolens fjirde friga skall siledes besvaras sa, att artikel 3.1 e
andra strecksatsen i direktivet skall tolkas s3 att ett tecken som endast bestar av
formen pi en vara inte fir registreras om det visas att de visentliga sdrdragen i
denna form endast dr hinforliga till uppndendet av ett tekniskt resultat. Detta
giller 4ven om det kan visas att det finns andra former med hjilp av vilka samma
tekniska resultat kan uppnas.

Den nationella domstolen har uttryckligen angivit att de frdgor som rér intrang i
varumirket inte behover besvaras for det fall att domstolen skulle bekrifta den
nationella domstolens uppfattning om tolkningen av artikel 3. Svaret pd den
fjarde fragan innebir att denna uppfattning har bekriftats. Det saknas sdledes
anledning att besvara den femte, den sjitte och den sjunde frigan.

Rittegangskostnader

De kostnader som har fororsakats den brittiska regeringen och den franska
regeringen samt kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till dom-
stolen, r inte ersittningsgilla. Eftersom forfarandet i férhallande till parterna i
mélet vid den nationella domstolen utgor ett led i beredningen av samma mal,
ankommer det pd den nationella domstolen att besluta om rittegdngskost-
naderna.
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P4 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angdende de frigor som genom beslut av den 5 maj 1999 har stillts av
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — féljande dom:

1)

2)

3)

Nir det inte foreligger hinder mot registrering av ett varumirke enligt
artikel 3.1 b—d och 3.3 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar,
kan det heller inte féreligga nagot hinder mot registrering enligt artikel 3.1 a i
direktivet pa den grunden att varumairket skulle sakna sirskiljningsférmaga.

Formen pa en vara kan anses vara dgnad att sirskilja varor i den mening som
avses i artikel 2 i direktivet dven om den inte innehaller nagot godtyckligt
inslag, sasom en dekoration utan praktisk funktion.

En omfattande anvindning av ett tecken som bestdr av en varas form kan
vara tillricklig for att tecknet skall anses ha férvirvat sarskiljningsformaga i
den mening som avses i artikel 3.3 i direktiv 89/104 nir dess brukande har
lett till att en visentlig andel av omsattningskretsen associerar formen till
denne ndringsidkare och inte till nagot annat foretag eller uppfattar varor
med det aktuella varumérket som harrorande fran denne naringsidkare, Det
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ankommer pa den nationella domstolen att préva huruvida villkoret i
artikel 3.3 4ar uppfyllt utifrdn specifika och tillférlitliga uppgifter, att
sikerstdlla att provningen sker med hinsyn till den uppfattning som en
normalt informerad samt skiligen uppmirksam och upplyst genomsnitts-
konsument kan antas ha, och att den berérda omsittningskretsens identifier-
ing av produkten sdsom harrérande fran ett visst foretag dr ett resultat av att
varumirket brukats som sadant.

4) Artikel 3.1 e andra strecksatsen i direktiv 89/104 skall tolkas sa att ett tecken
som endast bestar av formen pi en vara inte far registreras om det visas att de
vasentliga sirdragen i denna form endast ar hinforliga till uppnaendet av ett
tekniskt resultat. Detta giller dven om det kan visas att det finns andra
former med hjilp av vilka samma tekniska resultat kan uppnas.

Rodriguez Iglesias Jann Macken
Colneric von Bahr Gulmann
Edward La Pergola Puissochet

Cunha Rodrigues Timmermanns

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 18 juni 2002.

R. Grass G.C. Rodriguez Iglesias

Justitiesekreterare Ordférande
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