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SVEA HOVRATT PROTOKOLL PMT 3491-16
Patent- och marknadstverdomstolen

Fraga har uppkommit om det finns anledning att inhamta forhandsavgorande fran

Europeiska unionens domstol.

Parterna har yttrat sig i fragan.

Efter foredragning fattar Patent- och marknadséverdomstolen féljande

BESLUT (att meddelas 2017-12-14)

1. Patent- och marknadséverdomstolen beslutar att hamta in ett forhandsavgérande
fran Europeiska unionens domstol enligt artikel 267 i fordraget om Europeiska
unionens funktionssétt och att tillstalla domstolen begaran om férhandsavgorande
enligt bilaga A till detta protokoll.

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

Europeiska unionens domstols stallningstaganden.

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

marknadsdomstolar).

Kerstin Norman

Protokollet uppvisat/
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Datum Malnr
2017-12-14 PMT 3491-16

Europeiska unionens domstol
Kansliet

Rue du Fort Niedergriinewald
LU-9295 Luxemburg
Luxemburg

Begaran om forhandsavgorande enligt artikel 267 i fordraget

om Europeiska unionens funktionssatt

Sakomstandigheterna i malet

Svenskt Tenn Aktiebolag (fortsattningsvis benamnt Svenskt Tenn)
bedriver handelsrorelse med bl.a. mobler, textilier och annan utrustning
for inredning av hem och andra lokaler. Bolaget bildades i mitten av
1920-talet. | borjan av 1930-talet inledde Svenskt Tenn ett samarbete
med arkitekten J.F. som kort darefter anstélldes i bolaget for att formge
maobler och textilier. Under sin livstid formgav J.F. ett flertal monster
for tyger, varav ett ar det monster som bendmns Manhattan. Svenskt
Tenn marknadsfor och saljer bl.a. tyger med monster formgivna av J.F.,
daribland tyg med moénstret Manhattan. Enligt Svenskt Tenn ar de
tygmonster som J.F. har formgivit konstnarliga verk i
upphovsrattslagens (1960:729) mening, vilka bolaget innehar
upphovsrétten till.

Svenskt Tenn innehar sedan 2012 EU-varumarket MANHATTAN
(No 010540268), ett figurmarke utfort i gratt, vitt, blatt, gront och rott.
Varumarket ar registrerat i klasserna 11, 16, 20, 21, 24, 27 och 35 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och

tjanster vid varumarkesregistrering. Det innebar att varumaérket ar
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registerat for bl.a. vavnader och textila produkter (klass 21) och &ven
for bl.a. olika former av produkter i papper sasom bordsdukar, tabletter,
servetter, affischer och grafiska tryckalster (klass 16). Varumérket ar
ocksa registrerat for bl.a. mobler och andra varor av material som tr4,
rotting eller plast (klass 20) samt for redskap och andra koksgerad
sdsom t.ex. borstar och varor av glas, porslin och keramik (klass 21).

Varumarket har foljande utformning.

2t e

i
£
L

Textilis Ltd &r ett engelskt bolag. O.K. ar bolagets dgare och dess legala
foretradare. Bolagets verksamhet, som startade i juni 2013, bestar i
forsaljning av tyger och tygrelaterade produkter. Textilis Ltd ar ett e-
handelsforetag vars forsaljning sker pa internet. Textilis marknads-
forde pa sin webbplats tyger och vissa andra inredningsprodukter

innehallande monster till vilka Svenskt Tenn havdar ensamrtt.

Begaran om férhandsavgorande ror tolkningen av artikel 7.1 €) iii) i
radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-
varumarken (fortsattningsvis benamnd varumarkesforordningen) och
artikel 4 i Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424 av
den 16 december 2015 om andring av radets forordning (EG) 207/2009
om gemenskapsvarumarken m.m. Tolkningsfragorna har uppkommit
inom ramen for ett mal om upphovsrétts- och varuméarkesintrang, dar
svaranden genstamningsvis har véckt talan om ogiltigférklaring av tva

EU-varumérken, varav ett ar det registrerade EU-varumarket
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MANHATTAN. Begaran om férhandsavgdrande ar hanforlig till
fragestallningar som uppkommit i de delar av malet som ror varumarket
MANHATTAN och dess giltighet.

Malet i tingsratten

5. Svenskt Tenn vackte talan mot Textilis Ltd och mot O.K.
(fortsattningsvis gemensamt bendmnda Textilis) om upphovsrétts- och
varumarkesintrang. Svenskt Tenn yrkade att tingsratten skulle forbjuda
Textilis vid vite dels att i Sverige bjuda ut till forséljning eller pa annat
satt till allménheten sprida vissa ndrmare angivna alster (tyger, kuddar
och fatoljer), dels att i Sverige anvanda bl.a. varukannetecknet
MANHATTAN for tyger, kuddar och mébler.

6.  Textilis vackte genstdmningsvis talan mot Svenskt Tenn och yrkade att
tingsratten skulle hdva registreringen av bl.a. gemenskapsvarumarket
MANHATTAN.

7. Som grunder for sin talan om upphovsritts- och varumarkesintrang an-
forde Svenskt Tenn bl.a. féljande. Svenskt Tenn marknadsfor och séljer
tyger och andra produkter med moénster formgivna av J.F., déribland
monstret Manhattan. Monstren &r konstnarliga verk i upphovs-
rattslagens mening och Svenskt Tenn innehar upphovsratten till verken.
Svenskt Tenn innehar ocksa gemenskapsvarumarket MANHATTAN.
Textilis sprider och saljer, i sin ndringsverksamhet riktad till den
svenska marknaden, olovligen produkter innehallande monster till vilka
Svenskt Tenn har ensamrétten, daribland monstret Manhattan. Textilis
gor darigenom intrang i Svenskt Tenns upphovsritt till monstren.
Textilis anvander vidare olovligen i sin néringsverksamhet riktad till
den svenska marknaden produkter och kannetecken som &r identiska

eller forvaxlingsbara med bl.a. gemenskapsvaruméarket MANHATTAN.
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Textilis bestred Svenskt Tenns talan och anférde som grund for bestrid-
andet savitt avsag det pastadda intranget i varumarket MANHATTAN
att Textilis anvandning av monstret Manhattan inte har utgjort varu-

markesrattslig anvandning.

Som grund for sin genstamningsvis vackta talan om hdvning av
registreringen av varumarket MANHATTAN anforde Textilis foljande.
Varumarket MANHATTAN saknar sarskiljningsférmaga och varu-
maérket, som det anvands, har en form som ger varan ett betydande
varde, vilket &r ett registreringshinder och darmed en grund for havning
av registreringen. Det gar inte att som varumarke registrera ett monster
som det aktuella monstret eftersom man darmed aven kringgar den
tidsbegrénsning av ensamréatten som foljer av formgivnings- och

upphovsrétten.

Svenskt Tenn bestred Textils genkaromal och anférde féljande som
grund for bestridandet savitt avsag varumarket MANHATTAN. Varu-
market har sarskiljningsformaga. Figurativa varumarken i form av
monsterliknande figurer kan registreras som varumarken. Gemenskaps-
varumérket MANHATTAN dr ett figurmérke och darmed inte ett
tecken som endast bestar av en form som ger varan ett betydande varde.

Tingsratten avslog Textilis yrkande om havning (ogiltigférklaring) av
bl.a. gemenskapsvarumarket MANHATTAN. Tingsratten forbjod
vidare Textilis vid vite dels att i Sverige bjuda ut till forsaljning eller pa
annat sétt till allménheten sprida alster som framgick av en bilaga till
tingsrattens dom, dels att i Sverige anvéanda bl.a. kdnnetecknet
MANHATTAN for tyger, kuddar och mobler.

Nar det galler varumarket MANHATTAN fann tingsratten att Textilis
inte hade visat att varumarket skulle havas. | denna fraga anforde
tingsratten att det av varumarkesférordningen framgar att ett gemen-

skapsvarumarke kan utgoras av alla tecken som kan aterges grafiskt,
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bl.a. figurer, forutsatt att tecknet har sarskiljningsformaga. Mot den
bakgrunden och med hénsyn till att det ar ként att monsterliknande
figurer kan registreras som varumarken fann tingsratten att figurerna i
varumarket MANHATTAN &r tecken som kan utgdra ett varumérke.
Tingsratten ansag vidare att registreringen av varuméarket MAN-
HATTAN inte avser ett tecken som bestar av en form. Tingsratten fann
darfor att varumarket inte heller kunde héavas med stod av det sérskilda
registreringshindret i artikel 7.1 e) iii) varumérkesforordningen.

Avseende Svenskt Tenns forbudsyrkanden hanforliga till pastadda in-
trang i Svenskt Tenns upphovsrétt till monstren fann tingsratten — i de
delar tvist radde mellan parterna i fragan — att monstren &r verk i upp-
hovsrattslagens mening och att upphovsratten till tygmonstren till-
kommer Svenskt Tenn. Tingsratten fann vidare att det satt pa vilket
Textilis tillhandaholl exemplar av verken pa internet och fran England,
innebar att exemplar av verken sprids till allménheten i Sverige och att
Textilis genom sin marknadsforing saledes gjorde intrang i Svenskt

Tenns upphovsrétt.

Nar det galler Svenskt Tenns forbudsyrkanden hanforliga till pastadda
varumarkesintrang, fann tingsratten att det var fraga om en relevant
varumarkesanvandning fran Textilis sida och att anvandningen alltsa

utgjorde varumarkesintrang.

Malet i Patent- och marknads6verdomstolen

15.

Textilis 6verklagade tingsrattens dom och yrkade att Patent- och

marknadsOverdomstolen skulle bifalla Textilis talan om hdvning av bl.a.

gemenskapsvarumérket MANHATTAN och ldmna Svenskt Tenns talan

utan bifall. Svenskt Tenn motsatte sig att tingsrattens dom skulle &ndras.

Parterna har i Patent- och marknadsoverdomstolen aberopat samma

omstandigheter till stod for sin talan som vid tingsratten.
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Datum Malnr
2017-12-14 PMT 3491-16

Den rattsliga regleringen

16.

17.

Malet ror ett flertal upphovsrattsliga och varumarkesréttsliga fragor som
den nationella domstolen har att ta stéllning till. Begaran om férhands-
avgorande dr dock begransad till dels fragan om tolkningen av artikel
7.1 e) iii) varumarkesforordningen, dels tolkningen av artikel 4 i
Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2015/2424 av den

16 december 2015 om andring av radets forordning (EG) 207/2009 om
gemenskapsvarumarken m.m. i fraga om vilken lydelse som bestammel-

sen i artikel 7.1 e) iii) varumarkesforordningen ska tillampas.

Enligt artikel 7.1 e) iii) varumarkesforordningen, i dess lydelse fore den
23 mars 2016, far tecken som endast bestar av en form som ger varan
ett betydande vérde inte registreras. Bestammelsen har andrats genom
Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424 av den

16 december 2015 om andring av radets forordning (EG) nr 207/2009
om gemenskapsvarumarken m.m. Enligt artikel 7.1 e) iii) i dess nya
lydelse far tecken som endast bestar av en varas form eller en annan
egenskap som ger varan ett betydande vérde inte registreras.
Forordningen tréadde i kraft den 23 mars 2016, med undantag for vissa
uppraknade punkter som inte &r aktuella hér och for vilka andringarna
ska tillampas fran och med den 1 oktober 2017, se artikel 4 i nu ndmnda

forordning. Nagra ytterligare 6vergangsbestammelser finns inte.

Behovet av ett forhandsavgorande

18.

Nér det galler den av Textilis genstamningsvis vackta talan om
ogiltigforklaring av varumérket MANHATTAN konstaterade
tingsratten att registreringen av varumarket inte avser ett tecken som
bestar av en form och att varumarket darfor inte heller kunde havas med
stod av det sérskilda registreringshindret i artikel 7.1 e) iii) varumaérkes-

forordningen (som artikel 52.1 a) hanvisar till som grund for havning).
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Textilis har gjort gallande att det inte & mojligt att registrera ett tecken i
form av ett monster, som det som framgar av varumarket, eftersom man
darmed skulle kringga tidsbegransningen av den ensamrétt som kan
folja av formgivnings- eller upphovsratten. Enligt Textilis foljer detta
bl.a. av kravet pa att ett varumarke inte far besta endast av en form som
ger varan ett betydande vérde. Textilis anser darfor att det inte &r
mojligt att registrera ett tygmonster som ett varumérke. Textilis menar
alltsa att bestammelsen i artikel 7.1 e) iii) varumarkesfoérordningen
utgor ett hinder for en sadan registrering och att varuméarkesregistrer-
ingen av EU-varumérket MANHATTAN darfor ska upphévas enligt
artikel 52.1 a) varumarkesforordningen.

Svenskt Tenn har invant att figurativa varumarken i form av moénster-
liknande figurer kan registreras som EU-varumarken och att det darfor
inte finns grund for h&vning. Svenskt Tenn har i det sammanhanget
pekat pa att ett flertal s.k. fashionbolag, som Louis Vuitton och Gucci,
har monsterliknande figurer registrerade som EU-varumarken. Svenskt
Tenn har vidare papekat att det registrerade EU-varumérket
MANHATTAN ér ett figurmarke och darmed inte ett tecken som endast
bestar av en form som ger varan ett betydande varde.

Enligt Patent- och marknadsdverdomstolen ar det oklart hur lokutionen
”form som ger varan ett betydande virde” i artikel 7.1 e) iii) varu-
markesforordningen ska tolkas och darmed ocksa om en sadan typ av
figurmérke som det registrerade varuméarket MANHATTAN utgors av,
kan anses vara en form i den mening som avses i artikeln. Enligt Patent-
och marknadséverdomstolens mening ar det klart att bestammelsen
traffar tredimensionella marken och tvadimensionella mérken som ater-
ger de tredimensionella formerna hos en vara (se t.ex. EU-domstolens
dom i mal C-299/99, Philips, EU:C:2002:377, punkten 76, Tribunalens
domar i mal T-331/10, Yoshida Metal v. OHIM, EU:T:2012:220,
punkten 24, och i de forenade malen T-331/10 RENV och T-416/10
RENV, Yoshida Metal v. OHIM, EU:T:2015:302, punkten 36, samt
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EFTA-domstolens dom i mal E-5/16, Oslo Kommun, punkten 112).
Fragan ar dock om begreppet form i bestammelsen aven traffar tva-
dimensionella marken som aterger en tvadimensionell vara, t.ex. ett
tygmonster. Om sadana marken inte skulle omfattas av bestimmelsens
tillampningsomrade skulle det t.ex. innebéara att ett varumarke i form av
den tvadimensionella atergivningen av en malning eller ett formgivet
dekorativt tygmonster som &r ett upphovsrattsligt skyddat alster av
brukskonst inte skulle kunna omfattas av bestammelsen, medan ett
varumarke som exempelvis utgors av den tvadimensionella atergiv-
ningen av ett upphovsréttsligt skyddat tredimensionellt konstverk, t.ex.
en skulptur (se Efta-domstolens ovan namnda dom) eller en glasvas
skulle omfattas av bestammelsens tillampningsomrade. EU-domstolen
har poédngterat att syftet med bestdmmelsen ar att forhindra att den ex-
klusiva och permanenta ratt som ett varumarkesskydd ger ska kunna
anvandas for att se till att andra rattigheter, som lagstiftaren velat be-
gransa giltighetstiden for, blir bestaende utan nagon begréansning i tiden
(se EU-domstolens dom i mal C-205/13, Stokke, EU:C:2014:2233,
punkterna 18-20, 31-32, 35-36 samt dven Tribunalens dom i mal
T-508/08, Bang & Olufsen, EU:T:2011:575, punkterna 65 och 74). Men
aven om EU-domstolen har klargjort detta syfte finns inget avgérande
om att bestammelsen aven ar tillamplig pa ett tvadimensionellt varu-

méarke som aterger en tvadimensionell vara.

Patent- och marknadséverdomstolen har noterat att det fran Rechtbank
Den Haag, Nederlanderna, har kommit in en begaran om forhandsav-
gorande till EU-domstolen, mal C-163/16, Christian Louboutin, som ror
tolkningen av motsvarande bestimmelse i Europaparlamentets och
radets direktiv 2008/95 av den 22 oktober 2008 om tillnarmningen av
medlemsstaternas varumarkeslagar (varumarkesdirektivet). Den
nederlandska domstolen har i sin begaran bl.a. fragat om begreppet
form i den mening som avses i artikel 3.1 e iii) varumarkesdirektivet ar
begransat till de tredimensionella egenskaperna hos varan, sasom varans

(tredimensionella uttryckta) konturer, dimensioner och volym, eller om
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aven andra (icke-tredimensionella) egenskaper omfattas sasom varans
farg. Patent- och marknadsdverdomstolen konstaterar att omstandig-
heterna i malet vid den nederlandska domstolen och omstandigheterna i
det nu aktuella malet dock skiljer sig at pa atminstone en viktig punkt,
namligen den att det figurmarke som registreringen av varumérket
MANHATTAN avser &ven &r ett alster av brukskonst och darmed ett

verk i upphovsréttslig mening.

Ledning i fragan hur begreppet form i bestammelsen ska tolkas skulle
ocksa kunna hamtas fran den andring av bestammelsen i artikel 7.1 €)
iii) varumarkesforordningen som tradde i kraft den 23 mars 2016. For
Patent- och marknadsoverdomstolen ar det dock oklart i vilken utstrack-
ning, om nagon, som tilligget “eller en annan egenskap” medfor en ut-
vidgning av bestammelsens tillampningsomrade i det hanseende som nu

ar aktuellt.

Vidare &r det enligt Patent- och marknadsdverdomstolen inte heller klart
om det ar den tidigare eller den nya lydelsen av bestammelsen i artikel
7.1 e) iii) varumarkesforordningen som ska tillampas i malet. Den om-
tvistade varumarkesregistreringen av market MANHATTAN gjordes
2012 och genkéaromalet om havning vécktes den 30 oktober 2013. Den
dverklagade domen rérande varumaérkets ogiltighet som Patent- och
marknadséverdomstolen har att dverprova meddelades den 22 mars
2016. Av artikel 4 i férordning 2015/2424 f6ljer att férordningen tradde
i kraft den 23 mars 2016 och Gvergangsbestammelser som foreskriver
att aldre bestammelser ska tillampas i nagot hanseende avseende varu-
maérkesregistringar som gjorts fore ikrafttradandet saknas (jfr. General-
advokatens forslag till avgérande i det ovan namnda malet C-163/16,
Christian Louboutin, punkten 64).
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For det fall artikel 7.1 e) iii) varumérkesférordningen — oavsett
tillamplig lydelse — ska tolkas sa att den omfattar ett tvadimensionellt
varumarke som aterger en tvadimensionell vara, uppkommer aven
fragan enligt vilka kriterier bedémningen av om tecknet endast bestar av
en form (eller annan egenskap) som ger varan ett betydande vérde ska
goras nar varumarket ar utformat pa sa satt att det kan anbringas pa hela
eller véasentliga delar av varor men ocksa kan anvandas endast som en
underordnad logotype och registreringen omfattar ett flertal varuklasser
med ett stort antal varor av helt olika slag. Ska bedémningen goras
enligt mer objektiva/generella kriterier, exempelvis med utgangspunkt i
hur market ser ut och hur det & majligt att anbringa det pa olika
varuslag (jfr. domen i mal C-205/13, Stokke, punkten 35), dvs. utan
hansyn till pa vilket sétt varumarkesinnehavaren de facto anbringat

kannetecknet pa olika varor?

Fragan stalls mot bakgrund av att en de facto beddmning av hur
kannetecknet anbringats eller ar avsett att anbringas framstar som i
princip omajlig att gora eftersom detta inte &r nagot som vare sig
behéver anges i ansokan eller omfattas av registreringen. | manga fall
kan market anbringas pa varan pa ett sadant satt att det utgor en
vasentlig del av varan i sig sasom vid det upprepade anbringandet av
market som utsmyckning pa ett tyg eller papper, eller da en mobel klads
helt eller delvis i ett sddant tyg eller da det t.ex. anbringas som ut-
smyckning pa en bricka som helt tacks av det monster som market
utgors av. | flera av dessa fall skulle i princip identitet uppsta mellan
market och varan. A andra sidan skulle market avseende samma varor
kunna anbringas pa ett sadant satt att det inte i sig utgor en central, eller
ens nagon, del av varans utsmyckning, utan endast en logotyp t.ex. pa
en brickas undersida. | andra fall kan det vara fraga om varor pa vilka
varumarket over huvud taget inte torde kunna anbringas pa nagot
lampligt sétt pa sjalva varan, utan endast pa varans forpackning. En
sadan vara skulle kunna vara exempelvis stalull, for vilket det om-

tvistade varumarket &ven &r registrerat.
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Vid bedémningen av om det omtvistade tecknet endast bestar av en
form som ger varan ett betydande varde &r det darfor enligt Patent- och
marknadsOverdomstolen inte klart enligt vilka principer prévningen ska
ske i forhallande till den rad olika varor som en registrering i detta fall,

liksom i manga fall, avser.

Det &r enligt Patent- och marknadsdverdomstolen inte klart eller klar-
lagt hur unionsrétten ska tolkas i nu aktuella hdnseenden. Det finns

darfor behov av ett forhandsavgorande fran EU-domstolen.

Begéran om férhandsavgdrande

29.

Fragorna ror tolkningen av artikel 4 i Europaparlamentets och radets
forordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om andring av
radets forordning (EG) 207/2009 om gemenskapsvaruméarken m.m. och
artikel 7.1 e) iii), i tillamplig lydelse, i varumarkesforordningen och ar:

1. Ska artikel 4 i Europaparlamentets och radets férordning (EU)

2015/2424 av den 16 december 2015 om &ndring av radets forordning
(EG) 207/2009 om gemenskapsvarumarken m.m. tolkas sa att artikel
7.1 e) iii) i den nya lydelsen &r tillamplig vid en domstols ogiltighets-
provning (enligt artikel 52.1 a) varumarkesfoérordningen) som sker
efter att &ndringen tratt i kraft, dvs. efter den 23 mars 2016, dven om
talan avser ogiltighetsforklaring dar talan vackts fore detta datum och

alltsa avser ett varumarke som registrerats dessférinnan?

. Ska artikel 7.1 e) iii) varumarkesforordningen — i tillamplig lydelse —

tolkas sa att dess tillampningsomrade omfattar ett kdnnetecken som
utgors av den tvadimensionella atergivningen av en tvadimensionell

vara, t.ex. ett tyg som utsmyckats med det aktuella kdnnetecknet?
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3. Om svaret pa fraga 2 ar ja, enligt vilka principer ska lydelsen “tecken som
endast bestar av en form (eller en annan egenskap) som ger varan ett
betydande vérde” i artikel 7.1 e) iii) varumérkesforordningen tolkas i en
situation dar registeringen omfattar en rad olika varuklasser och varor och
kannetecknet kan anbringas pa olika satt pa varorna? Ska bedémningen

goras enligt mer objektiva/generella kriterier exempelvis med utgangspunkt

i hur market ser ut och hur det &r majligt att anbringa det pa olika varor, dvs.

utan hansyn till pa vilket satt varuméarkesinnehavaren de facto kan ha

anbringat eller kan avse att anbringa kannetecknet pa olika varor?

Bifogade handlingar:

Textilis Overklagande jamte komplettering (aktbilaga 1 och 5)
Svenskt Tenns svarsskrift (aktbilaga 16)

Textilis yttranden (aktbilaga 28 och 54)

Svenskt Tenns yttrande (aktbilaga 62)

Tingsréttens dom

Pa Patent- och marknads6verdomstolens vagnar,

Christine Lager Ulrika Ihrfelt

Kerstin Norman Goran Soderstrom
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