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Sammanfattning

Det foreliggande examensarbetet i immateriarédit behandlar det
varumérkesréttsliga skyddet for varuutstyrslar. Denna skyddsmgjlighet inom
varumarkesrétten skapades genom tillkomsten av 1960 ars VML. Fran
denna tidpunkt och fram till Sveriges tilltrade till EES och
implementeringen av 1989 &rs varumérkesdirektiv® var det, trots denna
lagstadgade skyddsmajlighet, svart att varumérkesregistrera en produkts
utstyrsel i Sverige. Likt for Ovriga varuméarken fanns det ett krav pa att
utstyrslar skulle ha férmagan att kunna sarskilja en naringsidkares produkter
i forhdllande till konkurrenters produkter pa marknaden. Bade i lagtext och i
praxis stalldes det dock ytterligare krav pa utstyrdlar, bland annat stadgades
det i lagtexten att dessa skulle vara "sdregna’. | praktiken innebar denna
stranga instdlIning till varuutstyrslar att endast ett fatal, som helt utgjordes
av kanneteckensréttsliga element, fick registreras. Bland de mest
omdiskuterade réttsfallen fran denna tid kan ndmnas de som ror LEGO-
klotsen och PHILISHAV E-rakapparaten. Ingen av dessa tva produkter erholl
nagot varumarkesskydd.

Genom den lagstiftning som tradde i kraft den 1 januari 1993 och som
inforlivade ovan namnda EG-direktiv, utvidgades mdjligheterna att skydda
en varas dler en forpacknings utformning. Trots de absoluta
registreringshinder som fastslogsi 13 8 2 st VML, skapades ett relativt stort
spelutrymme for naringsidkare att registrera olika utstyrslar. Detta berodde
pa att kravet pa saregenhet togs bort i 1 § 2 st och att 13 § 2 st var tamligen
snav i sin utformning. Den senare bestdmmel sen krévde enbart att utstyrseln
inte " uteslutande” bestod av en form som antingen foljde av varans art, som
krévdes for att uppna ett tekniskt resultat eller som gav varan ett betydande
varde. Syftet med bestdmmelsen var att forhindra att ofillborliga
tillverkningsmonopol, som innebar betydande konkurrensbegransningar,
skulle skapas genom varumarkesskyddet. Det uppdagades dock senare att
rekvisitet "uteslutande’ i 13 8§ 2 st inte dverensstamde speciellt vl med
rekvisitet "huvudsakligen” i 5 8 VML, som utgdr en inskrénkning i den
varumarkesréttsliga ensamrétten. Foljaktligen uppstod tolkningssvarigheter
rorande hur dessa bestammelser skulle forhadlasig till varandra.

De utvidgade skyddsmgjligheterna har lett till att fler varuutstyrslar har
kunnat registreras som varumarken. Ett tydligt tecken pa utvecklingen &r att
rakapparaten PHILISHAVE, som onekligen till viss del & funktionellt
betingad, efter lagandringen har erhdllit varuméarkesregistrering i Sverige.
Aven kraven pa sarskiljningsforméaga har blivit |agre. Réttslaget & dock inte
helt klart géllande beddomningen av varuutstyrslar. Exempelvis & den exakta
innebtrden av de absoluta registreringshindrena i 13 8§ 2 st, som speglar

! Ré&dets forsta direktiv 89/104/EEG om tillnarmningen av medlemsstaternas
varumérkeslagar , EGT nr L 40 (fortsdttningsvis Varumérkesdirektivet)



motsvarande bestdmmelser i EG-direktivet, inte helt klargjord. Detta har sin
grund i att den nationella rétten skall tolkas direktivkonformt och att EG-
domstolen inte dutgiltigt avgjort denna fraga. | vantan pa tydliga
tolkningsbesked har det framkommit en rad tolkningsférslag i den juridiska
doktrinen. Aven praxis frdn den EG-rétsiga registreringsmyndigheten,
OHIM, har fatt stor betydelse for svensk praxis rérande hur beddmningen av
varuutstyrslar skall utforas. Sverige har, genom 2001 &s sutbeténkande
rorande en ny varumarkeslag, avsikten att narma sig savé
varumarkesdirektivet som andra nordiska landers lagstiftning pa omradet.
Ur ett réattdigt perspektiv & det pa liknande sétt intressant att se hur till
exempel USA valt att |16sa dessa fragor.
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1 Inledning

Vare sig man kallar egenskaper hos en vara eler en forpackning for
utstyrsel, form, konfiguration, design, utformning, dekor eller utseende sa
kan de samlas under ett enda vittomspannande begrepp: varuutstyrsel.
Genom dagens lagstiftning finns det mgjlighet att skydda en varuutstyrsel
som varumérke, vilket & ett relativt nytt rattsfenomen. Denna mdjlighet
inom varuméarkesrétten foljer formodligen den alt mer tydliga utvecklingen
som visar pa att det numera knappt finns ndgonting som inte kan utgora ett
kénnetecken. Mgjligheten att skydda en varuutstyrsel har utnyttjats av en
mangd olika aktorer pa den svenska marknaden. Som exempel kan ndmnas
att sval den vérldskanda Absolut Vodkaflaskan som den klassiska blavita
Héstensrutan har registrerats som varumérken i form av varuutstyrslar i
Sverige. En central fragestallning i mitt arbete & dock hur stort samhélleligt
intresse det finns for ett lagstadgat skydd for varuutstyrdlar.

Den frdmsta anledningen till att alt fler vill varumérkesskydda sina
utstyrslar i dag ar att det ofta visar sig att en bra utstyrsel |6nar sig. Valet av
en produkts utstyrsel har stor betydelse for produktens kommersiella
framgang, eftersom konsumenter medvetet eller omedvetet styrs av
symboler vid deras val av produkter. Forutom exempelvis ordmaérken,
slogans och etiketter, kan dessa symboler aven utgdras av en produkts
utformning eller forpackning. Da konsumenten finner en produkt
tillfredsstéllande blir utformningen av produkten eller dess férpackning en
framtida kopguide. Det innebér att varans utformning blir en identifierbar
och bekant symbol for kunden. En innovativ design kan pa det sittet
omvandlaen i Ovrigt ordinér varatill en kommersiellt sett mycket véardefull
egendom.

Frégan angdende huruvida det skall finnas ett varumarkesskydd for
varuutstyrslar eller g har varit kraftigt uppméarksammad genom aren, trots
att det uppenbarligen finns ett klart behov bland tillverkare av att kunna
skydda sina varuutstyrslar. Kritikerna havdar att ett alltfor omfattande skydd
for varuutstyrsar kan, till skillnad fran skydd for 6vriga varumarken, leda
till att konkurrenshindrande produktionsmonopol bildas. Ett sadant monopol
skapas genom att en viss tillverkare erhdller ensamrétten till en vara med
tekniska eller funktionella element, som oOvriga tillverkare skulle ha behovt
anvanda for att kunna konkurrera pa lika villkor. Debatten kring skyddets
omfattning har sdledes varit livlig, trots att utstyrslar endast svarar for nagra
faprocent av allaregistrerade varumérken i Sverige.

Lagstiftning och réttspraxis visar att det genom aren har betraktats som
viktigt att finna en baansgdng mellan behovet av att kunna
varumérkesskydda varuutstyrslar och att kunna férhindra tillkomsten av
otillbdrliga produktionsmonopol. Innan Sveriges tilltrdde till EES var
instéllningen gentemot varuutstyrslar mycket strang pa grund av



forsiktighetsskd och ytterst fa utstyrslar fick registreras. Réttslaget kom
dock att @ndras genom implementeringen av 1989 ars varuméarkesdirektiv i
Sverige. Numera torde det till och med vara mgjligt att varumarkesskydda
varor som innehdler tekniska eller funktionella element, ndgot som
varumérkesregistreringen av Philips rakapparat PHILISHAVE tydligt
illustrerar.

1.1 Syfte och problemstallningar

Syftet med detta arbete &r att redogora for hur designen, eller utstyrseln, hos
en enskild vara kan skyddas som ett varumérke. Avsikten & framst att
diskutera aspekter av forhdllandet mellan form och funktion hos
varuutstyrslar samt resonera kring de problem och hinder som kan ténkas
uppsta i utvecklingen av detta réttsomrade. Jag amnar ocksa presentera
relevanta regler och praxis inom svensk varumérkesrétt, viss utlandsk réatt
och naliggande svensk lagstiftning, men &ven ait ge arbetet en
problemorienterad karaktér genom att utga fran uppmérksammade fall och
omdiskuterade aspekter rérande dessa. Dessutom avser jag att l&gga fram en
analys av gdlande regler, aktuella teorier och framtida l6sningar. Jag hoppas
att mitt arbete skall kunna ligga till grund foér en vidare insikt om detta
standigt utvecklande omréde inom juridiken, samt ge underlag for ett
nyanserat tankande inom praktiserandet av dennadel av varumérkesrétten.

| detta examensarbete amnar jag sdledes att utforligt presentera och
analysera detta omstridda och dynamiska omrade inom varumérkesrétten.
De problemstdlIningar jag avser att behandlai detta arbete omfattar framst:
- hur varumérkesskyddet for varuutstyrsar har utvecklats dver tid,
- hur omfattande skyddet &r i realiteten och varfor,
- vilkamoment som &r avgtrande for att skydd skall beviljas,
- hur svensk lagstiftning och praxis férhaller sig till deras EG-réttsliga
motsvarigheter pa detta réttsomrade,
- vilka oklarheter rérande varuutstyrslar som i dagslaget foreligger och
hur de kan |6sas, samt
- huruvida det, sett ut ett samhdleligt perspektiv, & lampligt att
bevilja ensamrétt till utstyrslar med funktionella eller tekniska
element eller g.
Foljaktligen kommer saval réttsforhdllandenai Sverige som de inom EU att
presenteras. | viss man kommer &ven amerikansk rétt att behandlas, dock
framst i komparativt syfte.

1.2 Metod

Arbetet baseras huvudsakligen pa en klassisk réttsdogmatisk undersokning
av relevant lagstiftning, praxis, férarbeten och doktrin. Ur den svenska
doktrinen, framst professor Marianne Levins verk, uppenbarar sig en
omfattande mangd material, som har legat till grund for en stor del av detta



arbete. | doktrinen har jag funnit en rad sarskilt omdebatterade omraden, dar
teorier och problemstaliningar lagts fram. Jag har valt att strukturera min
uppsats utifran denna information for att kunna fokusera speciellt pa dessa
omraden.

Enligt min mening & det &ven fortjanstfullt att ur ett komparativt perspektiv
analysera relationen mellan amerikansk rétt och EG-rétt inom detta juridiska
omrade. Detta for att man i USA tidigt tvingades handskas med de problem
och hinder i utvecklingen av detta rattsomrade som lagstiftarna inom EU
idag forsoker finna losningar pa. Jag anser det vara viktigt att skapa en
forstaelse for de skillnader och likheter som stér att finnai en jamférelse av
dessa olika réttssystem. Déarfor har jag valt att presentera en sammanfattning
av denna jamforande reflektion med utgangspunkt i bedémningen av LEGO-
klotsen som ett varumérke.

Jag avser dven att fora en rattspolitisk diskussion med fokus pa huruvida det
finns ett samhélleligt behov av ett skydd foér varuutstyrslar och vad detta
behov i safall grundar sig i. Denna diskussion & nodvandig da en stor del
av dagens debatt om varumérkesskydd for varuutstyrdar handlar om
huruvida utstyrslar innehdllande tekniska eller funktionella element ska
omfattas av den varumdarkesréttsiga ensamrétten eller inte. Denna
réttspolitiska diskussion fors sava i Sverige som inom EU och torde pragla
dagens lagstiftning och praxis pa detta réttsomrade i stor utstréackning.

Réttspraxis inom det omrade som jag har valt & inte altfor omfattande, men
de fall som finns tillgangliga kommer att utgbra en central del i
framstallningen av arbetet. Att strukturera arbetet med utgangspunkt i
falstudier kommer, enligt min mening, att tydligt pavisa hur
forutséttningarna for att skydda en varuutstyrsel som varumérke har
utvecklats genom aren. Som en naturlig foljd kommer jag darefter att |&ttare
kunna redogora for dagens skyddsforutséttningar och ge en val forankrad
forstaelse for orsakerna bakom denna lagstiftning. For att ytterligare belysa
forandringarnai lag och praxis 6ver tid, samt hur den svenska lagstiftningen
skiljer sig fran utlandsk rétt, har jag har valt att anvanda fallen med LEGO-
klotsen och PHILISHAVE-rakapparaten som standigt aterkommande
referenspunkter i mitt arbete. Jag hoppas att pa sa sétt kunna belysa olika
problem och mdgjliga losningar vad géller varumarkesskydd for
varuutstyrsel.

Utover de vanliga tillvagagangssétten vad géller insamling av material, har
jag anvant mig av savad svenska som utlandska databaser pa Internet
(exempelvis ohim.eu.int och www.lexis.com), vilket har visat sig vara
mycket effektivt. Pa detta st har jag kunnat inforskaffa och anvanda mig av
réttsvetenskapliga artiklar med fokus pa aktuella problemomraden, samt viss
praxis och lagstiftning. Detta har jag upplevt som mycket anvandbart i mitt
arbete, speciellt nar det galler avsnitten om EG-rétt och amerikansk rétt, da
de svenska juridiska biblioteken har begransat med utldndskt material om
skydd for varuutstyrslar.


http://www.lexis.com/

1.3 Avgransningar

Det priméra syftet med denna uppsats & att redogodra for det svenska
varumérkesréttsiga skyddet for produktdesign. Darfor avser jag inte att
redogbra for lagar och regler kring dternativa eller Overlappande
skyddsmdjligheter i ndgon stérre omfattning. Jag kommer dock att kortfattat
diskutera dessa i samband med relevanta aspekter pa den typen av
varumarkesskydd som behandlasi mitt arbete.

Uppsatsen & framst skriven ur ett svenskt och EG-réttsligt perspektiv. Dock
kommer det i viss utstrackning redogoras for amerikansk rétt inom detta
réttsomréde. Framstallningen av denna del & inte det centrala i arbetet och
jag kommer darfor inte att utforligt behandla detta omrade. Jag kommer att
forsbka begrénsa mina redogorelser for utlandsk rétt till de delar som kan
tankas paverka svensk rétt, eller som forefaler sarskilt intressanta ur
debattsynpunk.

Jag kommer inte att redogora utforligt for fragor av mer almén
varumarkesrattslig karaktdr. De delar som reglerar beddmningen av
varuutstyrslar 8mnar jag att ge en detaljerad redogorelse for, men allt som
ror de ovriga typerna av skyddsobjekt, sdsom ord- och figurméarken,
utelamnas fran detta arbete.

1.4 Disposition

Examensarbetet inleds med att det mangfacetterade begreppet varuutstyrsel
presenteras ur olika aspekter. Det redogors héri for vad begreppet
varuutstyrsel omfattar, vilken betydelse en varuutstyrsel kan ha, dess
historik, samt vilka aternativa skyddsmgjligheter som finns. Dérefter foljer
ett kapitel som innehdller en grundidggande redogorelse for hur ett
varumarkesskydd uppkommer. | de tva efterféljande kapitlen avser jag att
redogdra for hur varumarkesskyddet for varuutstyrslar sig ut fore respektive
efter det att VML anpassades till Varuméarkesdirektivet. Vidare, i kapitel 6
och 7, @mnar jag redogora for de delar av EG-rétten och amerikansk rétt som
ror det aktuella rattsomradet. En presentation av framtida svensk lagstiftning
gors darefter i kapitel 8. Avslutningsvis kommer jag att knyta ihop arbetet
genom att i samband med min Slutsats gora en analys av det som
framkommit och behandlatsi arbetet.



2 Presentation av begreppet
varuutstyrsel

2.1 Vad ar en varuutstyrsel?

| forarbetena till 1960 &rs VmL definieras begreppet varuutstyrsel som den
form man givit varan, eller dess farg eller dekoration. Aven inpackningen
eller forpackningens form, féarg, dekoration eller en kombination av dessa
kan utgdra en utstyrsel som skyddas av VML | lagtexten (1 § 2 st VML)
stadgas det kort att ett varumarke bland annat kan bestd av "formen eller
utstyrseln pa en vara eller férpackning”. Denna formulering tillkom efter
1993 ars lagandring. Tidigare uppstalldes ett krav i lagtexten pa att varan
eller férpackningen skulle vara” saregen”®.

Enligt forsta meningeni 1 8 2 st VML kréavs det att varumérket skall kunna
aterges grafiskt, det vill sdga kunna aterges pa papper. Detta krav & en
implementering av bestammelsen i artikel 2 i Varumérkesdirektivet. Kravet
har inte gett upphov till nagra problem vad gdler utstyrslar, eftersom det &
oomtvistat att en tvadimensionell avbildning av ett tredimensionellt foremal
uppfyller dettarekvisit.*

| svensk doktrin och praxis har det gjorts en uppdelning av utstyrslar i
"egentliga varuutstyrdar” och “forpackningsutstyrslar”. Med den férra
menas utstyrseln av den vara vars utseende utgor kannetecken. Den senare
bestdr av férpackningens form, som utgér varumérke for varan®. Om den
som soker skydd inte har angett vilket av dessa tva som onskas, avgors det
genom motsatsforhdlandet mellan utstyrselns form och det varuslag for
vilket formen &r ett kannetecken. Det har dock pa senare & utvecklats en
praxis dér utstyrdarnadelasin i kategorier vid granskningen av ansokningar,
vilket har underl&ttat en tydligare beddmning’.

In sin uppdelning av utstyrslar, skiljer Lars Holmquist’ mellan
tvadimensionella och tredimensionella varuutstyrslar. | praktiken &r
tredimensionella varuutstyrdar mer vanligt forekommande. Holmgvist
inbegriper, i likhet med forarbetena, dven tvadimensionella element som
varans eller forpackningens farg, dekor eller kombination av dessa element i

SOU 1958:10 5218

® Sevidarei avsnitt 3.2

* Marianne Levin, Immaterialratten — en introduktion, Norstedts Juridik AB, Stockholm,
1999, s 50 (fortséttningsvis Immaterial rtten)

® Marianne Levin (red.) och Richard Wessman (red.), Varumérkesréttens grunder, Norstedt
Juridik AB, Stockholm, 1996, s 113

® Lars Holmaquist, Varumérkens sérskiljningsférmaga, Norstedts Juridik AB, Stockholm,
1999, s530-533 (fortséttningsvis Varumarken)

7 Jur. dr., adjungerad professor i immaterialrétt vid Lunds Universitet



begreppet  varuutstyrsel. Vad som skiljer de tvadimensionella
varuutstyrslarna (dekorutstyrsel) fran ett figurmérke & att dekorutstyrseln
tacker en varas eller férpacknings hela yta.®

Holmgvist uppdelning av utstyrdar kan dédlas i relation till
Varumarkesdirektivet, dar det stadgas att ett varuméarke kan utgéras av
formen pa en vara eller dess forpackning. Direktivets ordalydelse ger sken
av att endast tredimensionella produkt- och férpackningsutformningar skulle
omfattas. Varumérkesdirektivet, som & direkt tillampligt i Sverige, har
s‘élund%i forhdlande VML en annorlunda formulering vad géller skyddbara
objekt.

Vid sidan om egentliga varu- och forpackningsutstyrslar aterfinns andra
utstyrslar, som inteingdr i begreppet varumérke. Med andra utstyrslar menas
till exempel utstyrseln av affarsvagnar, skyltar, kataloger och den
sarpraglade inredningen av affarslokaler™. Enligt 2 § 2st VML kan
ensamrétt till dessa kénnetecken forvérvas genom inarbetning.

2.2 Varuutstyrselns betydelse och funktioner

Designen av produkter och forpackningar har fatt en alt storre betydelse i
dagens samhélle och innehar en rad betydelsefulla funktioner. For dagens
konsumenter utgor det estetiska en viktig faktor i valet av produkter. Da
dltfler produkter sdljs fardigférpackade och klara, & det just produktens
utseende som kan vara avgorande for dess framgang pa marknaden.
Konsumenter valjer sannolikt produkter pa grund av vad de ser pa
produkten, d v s produktens utformning, vilket innebar att valet av produkter
huvudsakligen avgors pa estetiska eller andamalsenliga grunder. Darfor ar
det vikigt, bade ur ett konkurrensmassigt och marknadsforingsméssigt
perspektiv, att inneha en bra utstyrsel med en egen identitet. Varan skall
kunna signalera till kunden att den pa ett tilltalande sétt sarskiljer sig fran
ovriga konkurrerande produkter och darfor bor premierasi produkturvalet.

En varas design utnyttjas som ett individuaiseringsmedel, bade vid
etablerandet av nya produkter pa markanden och som ursprungsangivelse av
varor redan kanda bland konsumenterna. Att kunna ange varans
kommersiella ursprung ar ansett som varumérkets priméra funktion. Denna
individualiseringsfunktion & viktig, inte minst for foretag vars produkter
konkurrerar med andra produkter av liknande teknisk prestanda. | den allt
hérdare kampen om konsumenternas vdlvilja, blir varans design allt
viktigare vad géller att utmérka sig i forhdllande till konkurrenterna. Varans
utstyrsel kan &en ha en garantifunktion, dé kunden associerar
utformningen av varan med dess egenskaper. Varans utformning kan darfor
vara hogst vérdefull i form av goodwill. Blir en viss produktdesign

8 |bid., s530
% Sevidarei avsnitt 5.3.2
1050y 1958:10 220
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forknippad med hog kvalitet av konsumenterna, kan det vara mycket
fordelaktigt for produkttillverkaren. Aven mdjligheten att kunna utnyttja en
varudesign i reklam torde vara av stor betydelse fér manga néringsidkare.
Det kan sammanfattningsvis konstateras att det féreligger ett stort véarde i
utstyrseln av en varaeller forpackning.

Pa grund av betydelsen av varuutstyrdarnas funktioner samt véardet av ett
starkt varumérke lagger manga foretag ner stora resurser pa att ta fram och
marknadsfora sarpréglade varuutstyrdar. Det har darfor uppstétt ett stort
behov hos dessa tillverkare att kunna skydda sina varuutstyrslar fran att
kopieras och sdljas av konkurrenter. Till exempel & det mycket angelaget
for Lego att kunna skydda sin extensivt marknadsforda LEGO-klots fran att
pirattillverkas. Detta eftersom avsaknaden av en ensamréit skulle innebéra
en stor ekonomisk forlust for foretaget. Det & dock viktigt att poangtera att,
trots betydelsen av ett skydd for varuutstyrslar, foreligger det ett stort
samhdlleigt intresse av att inte ett varumérkesskydd skall leda till eviga
monopolréttigheter. Sadana réttigheter, som hammar konkurrensen och
hindrar det tekniska framatskridandet, skulle kunna uppsta genom ett alltfor
omfattande varumérkesréttsligt skydd for varuutstyrsar. Ett exempel pa en
otillborlig konkurrensbegransning & om de funktionella elementen hos en
viss vara endast fick anvandas av en ensam néringsidkare.

Med anledning av risken for monopolbildningar finns det ett sa kallat
frihdlningsbehov, som regleras genom lagstiftning. Frihdllningsbehov
foreligger nér det galer en form, som & nodvandig for att uppna ett visst
tekniskt resultat och som inte kan &ndras utan att detta resultat forsdmras
eller gér forlorad. Detta géller aven former ur det allmanna formforrédet (se
avsnitt 3.3.1). En helt klar gransdragning mellan skyddsintresset och
frihdIningsbehovet ar uppenbarligen hdgst onskvard, men har i rediteten
visat sig vara tamligen svardragen. Denna problemstélining har praglat
lagstiftningen och praxis pa detta rattsomrade sedan uppkomsten av
varumarkesskyddet for varuutstyrslar.

2.3 Historisk bakgrund

Skyddet for varuutstyrslar &r ett relativt nytt rattsfenomen. | 1884 &rs VML
gavs inget skydd for utformningen av vara. Lagen inneholl ursprungligeni 1
§ forutsdttningen att varumérket skulle kunna "anbringas pa sava varan
eller & karl eller omslag (emballage), vari den forvaras’. Det stadgades
salunda ett krav pa savstandighet for varumarket i forhdlande till varan.
Ett skydd for produktutformning utesl6ts pa sétt uttryckligen fran den aldre
VML. Denna kréavda egenskap togs slutligen bort vid 1930 é&rs lagandring,
da skyddet utstréacktesttill att avse mérkets anvandning i annonser m m.*

11 50U 1958:10 s 94
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Trots avsaknaden av skydd for varuutstyrslar i 1884 ars VML fanns det en
mojlighet att fa en utlandsk registrering for varuutstyrslar genom den sa
kallade telle-quelle-regeln i artikel 6 i PK. Enligt denna regel skulle varje i
hemlandet vederborligen registrerat varumarke under vissa forbehall kunna
registreras samt erhdlla skydd i 6vriga unionslander. En forutséttning for att
beviljas skydd var dock att varuutstyrseln var sarskiljande.*

Forst 1942 infordes ett kanneteckenréttdigt préglat utstyrselskydd i Sverige
genom 9 § IKL. Bestdmmelsen innebar ett inarbetningsskydd for
kannetecken och stadgade straff eller skadestand for den som i
naringsutévning anvande utstyrsel i uppsdt att framkalla forvaxling med
inarbetat kdnnetecken for annans naringsverksamhet, eller dari utbjudna
varor eller prestationer™. | varumérkess och  firmautredningen
(fortséttningsvis "utredningen”) som foregick 1960 ars VML, ansags det
skydd for oregistrerade kannetecken som infortsi 9 8 IKL endast utgora ett
provisoriskt skydd for de mest pafallande olagenheterna med den ddre
VML. Istéllet fann utredningen det mer 6nskvért att samla alla réttsregler av
typiskt varumarkesréttsligt innehdl i en enda varumarkeslag™.

Rorande ett skydd for varuutstyrslar uttalades det i forarbetena till 1960 ars
VML att det med anledning av den moderna varudistributionen med
tillhandahdllande av varor i fabriksforpackningar, fanns ett behov av att
forbattra skyddet for dessa kannetecken. Det ansdgs foreligga en tydlig
tendens att utnyttja varornas utstyrsel som individualiseringsmedel. Darfor
hade utformningen av varan blivit lika betydel sefullt som det mérke den var
forsedd med. Pa grund av detta samt den grad av "goodwill” som en
varuutstyrsel ansags béra, fann utredningen att varuutstyrslarnas skydd
skulle jamstallas med varuméarkesskyddet i allmanhet™®. Det framfordes dven
en onskan att ha en enhetlig lagstiftning i samtliga nordiska lander pa detta
rattsomrade™.

2.4 Alternativa skyddsmojligheter

2.4.1 Allmant

Om en naringsidkare vill skydda utformningen av en vara finns det, férutom
varumérkesrétten, en rad olika immaterialréttsliga skyddsméjligheter till
forfogande. Det finns ingenting som hindrar forekomsten av ett flerta
kompl etterande eller 6verlappande skydd for ssmma produkt. Dubbelt skydd
& va etablerat inom immateridrdtten. Pa grund av EG-rétten har
mojligheten att f& dubbelt skydd till och med okat*’. Om en produkt &r till

12 50U 1958:10 5 95-96

13 per Jonas Nordell, NIR 1998 s 207 f.
4 SOU 1958:10 s 60

5 SOU 1958:10 s 104-105

16 sOU 1958:10 5108

Y Marianne Levin, NIR 1998 s 675
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exempel designméssigt nyskapande bér den eventuellt monsterskyddas och
om den & tekniskt ny bor det &en kontrolleras om ett patentskydd &r
aktuellt. Det ena utesluter med andra ord inte det andra. Av samhélleliga
intressen kan det dock finnas anledning att ha sarskilda begransningar vad
gdller ensamrétten. Nedan behandlas de aternativ till varumérkesskydd som
kan varatillampliga for produktdesigner.

2.4.2 Upphovsréatten

Den centrala lagstiftningen i upphovsrétten ar 1960 ars URL. | lagens forsta
paragraf framgar det att skyddsobjekten &r litteréra och konstnérliga verk.
Vad som ingdr i detta begreppspar & tamligen vidstrackt. Det &r i stort sett
alt som i dagslaget uppfattas som litterart eller konstnarligt. Skydd for
verket uppkommer automatiskt utan att nagra formaliteter, som till exempel
registrering, behover vidtas. For att erhdlla skydd uppstélls det dock ett krav
pa originalitet, vilket innebar en bedémning av verkets ursprunglighet och
individualitet'®. | 2 och 3 8§ URL fastslds ensamréttens innehdll.
Upphovsmannen har enligt 2 8§ ensamrétt att ekonomiskt utnyttja verket och
enligt 3 8§ rétt att fa sina ideella intressen skyddade. Skyddet uppstar nér
verket skapas och kvarstar i juttio & efter upphovsmannens dod. Som ett
exempel pa nér varuméarkesrétt och upphovsrétt kan skydda samma vara,
anférsi doktrin fallet med en originell flaska®.

2.4.3 Patentratten

Det patentréttsliga skyddet & av et annat slag an upphovsrétten.
Patentskyddet avser inte utseendet, utan den funktionella effekten hos
produkten. Skyddet varar enligt 40 8 PL i tjugo & fran och med
ansokningsdagen. Vad som &r patenterbart framgar av 1 och 2 88. Forst och
framst meddelas patent enbart nar det géler uppfinningar som kan
tillgodogoras industriellt. Uppfinningen skall dessutom vara ny och skilja
sig vasentligt frén vad som tidigare varit kant. Nyhetskravet & objektivt och
absolut, vilket innebar att patent inte kan beviljas for ndgot som &r identiskt
med nagot som redan finns. Att skilja sig vasentligen fran vad som tidigare
varit kant, & ett krav pa sd kalad uppfinningshojd. Syftet med
uppfinningshojden &r att undvika att ge patent at uppfinningar som saknar
ett reellt innehdll och som inte ger ett visst ”spréng i kunskapen”.?

2.4.4 Monsterratten

Enligt 1 8 ML skyddas forebilden for en varas utseende eller ornament. Ett
monster kan vara bade tva och tredimensionellt och storleken pa foremalet

8 |evin, Immaterialratten, A.a., s64f.

9 Marianne Levin (red.) och Richard Wessman (red.), A.a., s 120

% Mogens K oktvedgaard och Marianne Levin, Larobok i Immaterialrétt, Norstedts Juridik
AB, Stockholm, 2000, s 230 f.

13



har ingen betydelse for majligheten att fa skydd. Ett ornament & en
fristéende dekoration som ocks& den kan vara tvé& eler tredimensionell?.
Det som skyddas & uteslutande den sarskilda utformning som monstret
utgor, och inte den tekniska funktion som patentrétten skyddar. Det skall
dock poangteras att det, till skillnad fran varuméarkesratten, & mdjligt att
skydda utseendet hos vissa tekniska och funktionella element. Monsterrétten
ar séledes enbart ett skydd av utseende och inte ett skydd av en idé”.

Kérnan i monsterrétten & en ensamrétt till det kommersiella utnyttjandet av
ett skyddat monster (se 1 § 2 st). Forutséttningarna for att fa skydd stadgas i
2 § 1 &, dar det formuleras ett krav pa att ett registrerbart monster
"vasentligen skiljer sig fran vad som blivit kant fore dagen fore
registreringsansokningen”. Hari framg&r bade ett nyhetss och ett
skillnadskrav. Monsterskyddet galler dessutom endast yrkesméssig
tillverkning och omséttning (se 5 8§ 1 st). Skyddstiden & indelad i
femarsperioder, dar det efter de forsta fem éaren finns mojlighet att
uppratthdlla skyddet i ytterligare tva perioder (24 8§). Som ett exempel paen
produkt som kan tackas av bade varuméarkesrétt och monsterrétt framfors i
doktrin &ven hér fallet med en originell flaska®

245 Marknadsféringlagen

Vid sidan om den immateriaréattsliga lagstiftningen finns det mojlighet att fa
skydd pa det marknadsréttsliga omradet genom MFL. Lagen kan tillampas
nér det gdler en varas utstyrsel. | 8 § finns en bestdmmelse som reglerar
vilseledande efterbildning. Forbudet & ett skydd ur marknadsférings- och
konkurrenssynpunkt, inte ett skydd for varan som objekt. Enligt
bestammelsen far en néringsidkare vid marknadsféring inte anvéanda en
efterbildning som &r vilseledande, genom att den l&tt kan forvaxlas med
nagon annan naringsidkares kanda och sarpraglade produkter. Kravet pa
sarprégel innebér att varans utstyrsel maste ha en sarskiljande utformning,
d v s att varan har ett utseende som i estetiskt hénseende skiljer sig fran
andra varor®*. For att omfattas av skyddet krévs det dessutom att varan eller
en del av varan inte huvudsakligen & funktionell. Kravet pa sarpragel
utveckladesi MD-praxis och lagstadgades senare i 8 §°.

Enligt Marianne Levin® & MFL knappast ett tankbart alternativ till
varumérkesskyddet for utstyrslar, eftersom samma grunder som avgor
huruvida en varuméarkesansokan skall godkénnas eller avslas, i princip bor
dykaupp i ett m8l i MD rérande otillbérlig efterbildning®’. Som ett exempel

2 L evin, Immaterialratten, A.a., s 102

%2 evin (red.) och Wessman (red.), A.a., s 120 .

2 pid., s 121

2 Prop. 1994/95:123

% Nordell, NIR 1998 s 225

% Jur. dr, Professor i civilratt vid Stockholms Universitet

" Marianne Levin, Noveller i varuméarkesrétt, Juristforlaget, Stockholm, 1990, s 184
(fortsattningsvis Noveller)
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pa bedémningen av produktutformning och skyddet i MFL avgjordes ett fall
1996 i MD rérande en forpackningsutstyrsel i form av en flaska®. | mélet
fann domstolen att det inte hade utretts huruvida det fanns en risk for att
kopare skulle tro att det foreldg ett samband mellan svarandens essens och
karandens likor eller inte. Varken nagon utredning om produkternas
magrupper eller om nagon forvaxling faktiskt skett hade presenterats.
Déarfér fanns det ingen grund for ett forbud av marknadsféringen av
essensen. Detta trots att domstolen fastslagit att det fanns stora likheter
mellan de tva flaskorna. Marknadsféringen kunde dock forbjudas genom
den pastadda renommésnyltningsgrunden.

%MD 1996:37 (GALLIANO)
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3 Varumarkesskyddet for
varuutstyrslar fore 1993

3.1 Inledning

1960 inférdes det en varumakeslag i Sverige som gav varu- och
forpackningsutformningar ~ varuméarkesréttsligt ~ erkdnnande. Dessa
utformningar samlades under begreppet varuutstyrslar. Som framgéatt ovan
hade det utvecklats ett behov av att kunna skydda varuutstyrslar. Det
berodde pa at de i dlt storre utstréckning anvandes som
individualiseringsmedel pa marknaden och besatte en hdg grad av goodwill.
Genom VML infordes darfor en méjlighet att bade inarbeta och registrera
varuutstyrslar.?®

| forarbetena framfordes dock skd mot utstyrselskydd genom
varumérkesregistrering. Hos varuutstyrslar var kénneteckensmomenten och
de tekniska detaljerna ofta "infldtade” med varandra, vilket skulle leda till
svarigheter vid en gransdragning. Det ansags darfor foreligga en risk att rent
funktionella element skulle monopoliseras av den enskilde naringsidkaren.
Det fruktades &ven att likhetsgranskningen med hénsyn till framst ddre
réttigheter skulle bli problematisk.*

Utredningen fann emellertid att dess svarigheter kunde &vervinnas.
Danmark och Kanada togs upp som exempel pa lander dar man
framgangsrikt infért utstyrselregistrering®™. Vad gaéller grénsdragningen
mellan de funktionella elementen och det som kunde utgtra ett varumérke,
ansdg utredningen att det faktum att en varuutstyrsel innehaller funktionella
element inte skulle hindra en varumérkesregistrering. Det krévdes dock att
utstyrseln hade erforderlig sérskiljningsférméga®. | begreppsbestamningen i
1 8 2 st VML skulle distinktivitetskravet hos varuutstyrslar speciellt komma
att betonas genom det uppstallda rekvisitet ”saregen”>®. Med anledning av
ovan ndmnda gransdragning utformades 5 § sa att ensamrétten till ett
varukdnnetecken inte skulle omfatta de dear som saknade
kénneteckensréttslig karaktar®. Utredningen fann &ven att bestammelserna
om disclaimersi 15 § var av betydelse for utstyrselregistreringen, eftersom
de erbjuder mojlighet att undanta vissa bestandsdelar av utstyrseln fran
varumarkesskyddet™.

% 50U 1958:10 s 60; Prop. 1960:167 s 37
% 50U 1958:10 s 105

% 30U 1958:10 s 105

%2 30U 1958:10 s 106

% Sevidarei avsnitt 3.2

% Sevidarei avsnitt 3.3

% 30U 1958:10 s 106
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| detta fjarde kapitel amnar jag att utforligt redovisa foér de regler och den
praxis som utvecklades pa detta réttsomrade. Avsnitten nedan askadliggor
hur svéart det var att registrera en varuutstyrsel fram till lagandringen 1993.

3.2 182stVML —Krav pa saregen utstyrsel

Forutom att lagen inte tillkénnagav tekniska och funktionella bestandsdelar
nagot skydd, innehdll den en ytterligare begransning i form av ett krav pa att
en utstyrsel skulle vara”saregen”. Enligt forarbetena till 1960 ars VML kan
en varuutstyrsel utgoras av " den sdregna form, som man givit varan, eller av
dess farg eller dekoration, av dess sdregna inpackning eller eljest av
forpackningens form, féarg eller dekoration &en som olika kombinationer
héarav”®. Den forsta versionen av 1 § 2st VML |6d darfér: ”Varumérke kan
besta av figur, ord, bokstéver eller siffror, si ock av siregen utstyrsel av
vara eller dess forpackning.”®” Saregenhetskriteriet togs upp i
varuméarkesdefinitionen for att speciellt betona ett hogre krav pa
sarskiljningsformaga hos varuutstyrslar. Att ett kannetecken skall &ga
sarskiljningsformaga, d v s formdgan att kunna  sarskilja
réttighetsinnehavarens vara fran andra varor pad marknaden, & en
fundamental forutsattning for att fa varuméarkesskydd (se 138 1stoch 1 § 2
st). Utredningen foreslog att fordringarna pa distinktivitet hos varuutstyrsar
skulle stallas "tamligen hoga’®. Det ansdgs av forsiktighetsskd vara
motiverat att kravet pa sarprégel skulle stéllas hogre pa varuutstyrslar én hos
ord- och figurmérken®. For att erhlla inarbetningsskydd fanns dock inget
krav pa sdregenhet. D4, som nu, kravdes det enligt 2 § att kannetecknet
blivit allméant ként i sin kanneteckensréttsliga funktion™.

Fore lagandringen den 1 januari 1993, da rekvisitet " sdregen” togs bort, var
det sdledes inte tillrackligt att pavisa ordinar sarskiljningsformaga hos en
varuutstyrsel. Vad som kréavdes var ndgot dvertydligt distinktivt. Holmgvist
skriver att en sdregen form skall vara tydligt &gnad att uppfattas som ett
varumérke och att nagot frihdlningsbehov inte skall foreligga. En séregen
form skall ses som motsatsen till en banal form. Den senare kan visserligen
vara sarskiljande, men eftersom den & vanlig och darfor ordinar kan den
aldrig, enligt Holmavist, varatillrackligt distinktiv.**

Holmqvist anfor &ven att det i betéankandet till 1960 ars VML, betraffande
rekvisitet "saregen”, gors en felaktig sammanblandning av begreppen
"sarprégel” och "sarskiljningsformaga’. Sarprégel, som & synonymt med
"séregen”, & inte detsamma som sarskiljningsformaga. Han anvander ordet
"unik” for att ge ett exempel pa ett mer nérliggande begrepp. Det &r enligt

% 30U 1958:10 s 218

% Egen kursivering.

% 30U 1958:10 s 218

¥ | bid.

49 Nordell, NIR 1998, s 208

“ Holmauist, Varumérken, A.a., s 538 ff.
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Holmgvist sdledes uppenbart att rekvisitet "siregen” har en betydligt
starkare kanneteckensverkan an den som finns hos begreppet
" sarskiljningsformaga’ .

Denna stranga hdllning gentemot varuutstyrslar kommer till uttryck i
registreringspraxisen, som under tiden fram till lagandringen 1993 visade sig
vara mycket restriktiv. PHILISHAVE-fallet fran mitten av 60-talet ar ett av
de mest uppmarksammade domsluten rérande varuutstyrslar®. Philips, som
sokte varumérkesregistrering for sin rakapparat, fick avslag med
motiveringen att produktens utformning inte var tillréckligt sdregen for att
kunna registreras som varumarke. Enligt domstolen skulle kravet pa
siregenhet stallas speciellt hogt nar det géllde varuutstyrslar®. Denna syn pa
varuutstyrslar var karaktéaristisk for denna tids praxis, vilket innebar att fa
varuutstyrslar registrerades.

3.3 58VML

3.3.1 Syfteoch tillampning

For att stadga en generell begransning av skyddet for samtliga varuutstyrslar,
skapades bestdmmelserna i 5 8 VML. Paragrafen har samma lydelse idag
som fdre anglutningen till EES. 5 § utgor ett komplement till lagens 4 §, dar
ensamréttens innehdll anges. Enligt 5 § omfattar ensamrétten till ett
varukannetecken "icke sadan del av kdnnetecknet, som huvudsakligen tjanar
att gora varan eller dess forpackning mera andamalsenlig eller eljest att fylla
annan uppgift an att vara kannetecken”. FOr att sarskilt bedtma
utstyrselregistreringens réttsskydd, ansags det i forarbetena nodvandigt att
stadga ett sddant innehdll som &terfinns i 5 §.*°> Som Holmqvist poéngterar,
anger 5 § rattighetens omfang och inte, som 1 §, dess forutsattningar®. |
forarbetena framgar det att bestammelsen i 5 § ror saval registrering som
inarbetning®’.

I motiven till VML uttrycks det att 5 8 utgor en viktig begrénsning av
ensamrétten till kannetecken. Bestammelsen skall utesluta det som bor
hallas fritt for allméant bruk och det som inte innehar tillracklig distinktivitet
fran ensamrétten. Varumérkesrétten skulle inte pd omvag kunna skapa
oberéttigade monopol pa funktionella och tekniska bestandsdelar hos varor
och forpackningar. Darfor ansdgs det nodvandigt att uttryckligen undanta
dessa frén skyddet och inte enbart uppstalla krav pa utstyrselns sarpragel .

2 Lars Holmqvist, NIR 1987 s 45 f.

“ RA 1966 s 35 (PHILISHAVE)

“ En utforlig redogorelse for PHILISHAVE-fallet presenterasi avsnitt 3.4.1
> 50U 1958:10 s 106

6 Holmquist, NIR 1987, s 48

47'S0U 1958:10 s 106

“ 30U 1958:10 5248
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Aven om bestammelsen i 5 § huvudsakligen galler en gransdragning mot
funktionella element, understryker Per Jonas Nordell*® att 5 § dessutom
uttryckligen drar en gréns mot det som brukar kallas det allménna
formforradet. Med detta avses de vardagliga former som konkurrenterna har
ett behov av att anvanda sig av och darfér maste frihallas for det inte skall
skapas otillborliga konkurrenssituationer.>

Enligt Holmgvist skall inte 5 § tilldmpas vid granskningen av en
varumarkesansokan. Han pdpekar att det i forarbetena uttalas att det
grundldggande distinktivitetskravet kommer till uttryck i 1 och 13 8S.
Bestdmmelsen i 5 § skall darfor vid en ansokningsgranskning endast ha en
mer "indirekt” betydelse®. Enligt Holmquist undantar bestdmmelsen i 5 §
endast vissa delar av helheten fran skyddet och utgor inte ett hinder mot
uppkomsten av en varuméarkesrétt. 5 8 & inte en distinktivitetsregel, som 13
§>. Holmquists &sikter delas av Lars Pehrson®, som anser det helt korrekt
att i ett registreringsdrende i princip bortse fran 5 8. Enligt Pehrson utgor
denna bestammel se inte nagot registreringshinder, eftersom en forutséttning
for att tillampa denna paragraf & att det existerar en giltig varumarkesrat™.
| praxis har detta synsétt inte altid iakttagits. | PHILISHAVE-falet
dberopade besvérsavdelningen 5 § for att registreringen av rakapparaten
skulle végras, vilket till slut skedde, dock utan att 5 § berdrdes i
domskalet™.

3.3.2 Huvudsaklighetsrekvisitet

Enligt 5 § skall ensamrétten inte omfatta en sddan del av kannetecknet som
huvudsakligen tjdnar ett annat syfte an att utgora ett kénnetecken. Enligt
forarbetena innebar inte detta att bestdmmelsen skall vara tillampbar pa
kanneteckensdetaljer som har en obetydlig praktisk funktion. Att en varas
utformning har en viss teknisk funktion innebér inte att den automatiskt
upphdr att fungera som kannetecken. Som ett exempel i forarbetena anférs
en laskedrycksflaska som &r insnord halvvégs upp pa kroppen. Att denna
estetiska utformning aven & funktionell genom det faktum att den &
behaglig att héllai, innebér inte att 5 § kan tillampas®. Enligt utredningen &r
det ovanligt att en utstyrsel enbart skulle besta av funktionella element.
Andra moment, som till exempel farg och dekoration, brukar som regel inga.
Dessa moment kan erhdlla kanneteckensréttsigt skydd. Det poéngteras
darfor av utredningen att kanneteckensinnehavaren bor ge sin utformning en

“9 Docent i rattsvetenskap vid Handelshdgskolan i Stockholm
% Nordell, NIR 1998 s 209

*! Holmqvist, Varumérken, A.a., s 542

%2 Holmqvist, Varumérken, A.a., 542 f., SOU 1958:10 s 248
%3 Jur dr, Professor i civilrétt vid Stockholms Universitet

> |_ars Pehrson, NIR 1988 s 388

% RA 1966 535 (PHILISHAVE), mer haromi avsnitt 3.4.1
% SOU 1958:10 s 249

19



sadan skiljaktig utformning att forvaxling med redan skyddade kannetecken
inte kan ske>’,

Nagot som ofta forbises vad gdler 5 § &, enligt Holmquist, att det &
helheten som skyddas. Att detta inte alltid tydligt framgar beror, enligt
Holmgvist, bland annat pa forarbetenas foreskrifter att bedoma vilken av
utstyrselns funktionella och icke-funktionella el ement som dvervager. Enligt
lagregeln far inte de funktionella elementen utgdra det huvudsakliga i
utstyrseln. Holmqvist finner det praktiskt taget omgjligt att avgora hur det
skulle forhdlla sig i en sadan bedoémning och anser det darfor inte vara
ovantat att registreringsansokningar ofta avslas for sakerhets skull sa fort de
innehdller vissa funktionella element®. Gallande frgan om vilken funktion
som &r den huvudsakliga, fastslog HD i LEGO-fallet att det saknar betydelse
om utformningen kan varieras utan att den tekniska funktionen férsvinner™.
Pehrson, som utforligt kommenterat detta fall, drar slutsatsen att det ar hur
utstyrseln uppfattas av omsattningskretsen som avgor vilket element som &r
det huvudsakliga®.

3.3.2.1 Departementschefens uttalande

| propositionen till 1960 &s VML uttalade departementschefen (depch) att
" skyddet maste begransas till sadana moment i utstyrseln som uteslutande
tidgnar som varukannetecken”®. Depch lade sarskild vikt vid att
varumarkesskyddet inte omfattade funktionella och tekniska bestandsdelar.
Uttalandet har gett upphov till en diskussion kring huruvida det stammer
Overens med 5 §, eftersom uttalandet forefaller mer restriktivt én lagtexten.
Enligt Pehrson tar lagtexten, som stér i direkt strid med forarbetsuttal andet,
over. Det finns, enligt honom, inga synnerligen starka skal som talar emot
detta. Pehrson finner darfor att de utstyrslar, som fungerar som kannetecken
samtidigt som de har en teknisk funktion, omfattas av varumérkesskydd, sa
lange kanneteckensfunktionen & den huvudsakliga®. Holmqyist finner det
uppenbart att en varuutstyrsel kan ha ett sarpréglat utseende, trots att dess
form huvudsakligen eller helt utgdrs av funktionella element, och att en
teknisk funktion och kanneteckensfunktion kan existera samtidigt pa ett
likvardigt satt. Som ett exempel pa detta namner han LEGO-klotsen®.

Levin & av uppfattningen att depch:s uttalande paverkade starkt
mojligheterna att registrera en varuutstyrsel i Sverige, som visade sig vara
mer begransade &n i 6vriga nordiska lander®. Vad galler diskrepansen
mellan depch:s uttalande och 5 § ordaydelse, anfor Levin i ett

" 30U 1958:10 s 249

% Holmqvist, NIR 1987 s 48 .

% NJA 1987 5923, se avsnitt 3.4.2
€ pehrson, NIR 1988 s 399

¢! Prop. 1960:167 s49

62 Pehrson, NIR 1988 s 394

% Holmqvist, NIR 1987 s49

® Levin, Noveller, A.a, s175
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tolkningsférslag i samband med en kommentar till PHILISHAVE-fallet (se
avsnitt 4.4.1), att uttalandet genom dess placering under 1 § 2 st i
propositionen hanfér sig till begreppet "sdregen”. Uttalandet utgor
darigenom en ytterligare kvalificerande definition av detta begrepp, vilket
enligt Levin stémmer 6verens med RegR:ns uttalande i PHILISHAVE-falet,
dér just 1 § 8beropades™. Levins tolkningsférsiag skulle, enligt Nordell,
innebara att bestandsdelar som & huvudsakligen tekniskt eller funktionellt
betingade inte uppfyllde det sirskilda kravet pa distinktivitet hos
varuutstyrslar som finnsi 1 § 2 st VML. Nordell finner dock att denna
sutsats &r logisk, eftersom det inte borde vara mgjligt att registrera nagot
som sedan inte alls skulle omfattas av 5 § och dess skydd®.

3.4 Praxis fore 1993

De fall fran denna tid som blivit mest uppmarksammade & PHILISHAVE-
fallet och LEGO-fallet, vilka jag redogor utforligt for nedan. Aven en rad
fall ur registreringspraxis tas upp for att ytterligare exemplifiera
beddémningen av varuutstyrslar innan Varumarkesdirektivets implementering
I Sverige.

34.1 PHILISHAVE-fallet

| PHILISHAVE-fallet fran 1966 sokte Philips varumarkesregistrering for sin
rakapparat PHILISHAVE. Patentverkets varumérkesbyrd avslog
ansbkningen med motiveringen att formgivningen av rakapparaten
huvudsakligen var funktionellt betingad samt att den saknade nédvandig
sarpragel®’. Philips forde drendet vidare till Patentverkets besvarsavdelning,
dér de bland annat yrkade att rakapparaten blivit utomordentligt starkt
inarbetad och att dess kopare uppfattade rakapparaten som ett distinktivt
kannetecken. Besvéarsavdelningen beslutade att |amna besvéren utan bifall.
Som grund anfordes att rakapparatens formgivning anslét sig naturligt till
dess inre konstruktion och att bolaget inte visat pa ett 6vertygande sétt att
rakapparaten uppndtt den grad av kéanneteckensréttslig sarpréagel som
kravdes. Detta ansdgs trots de marknadsforingsatgarder som foretagits.
Dessutom var det viktigt, enligt besvarsavdelningen, att stélla ett hdgt krav
pa siregenhet for varuutstyrslar, eftersom det annars fanns risk for att
otillborliga monopolsituationer skulle bildas. Rakapparaten beddmdes darfor
inte utgdra en séregen utstyrsel i 1 § 2 st VML:s mening®.

Fallet provades dlutligen av RegR, som efter ett kort domskdl fann att
rakapparaten inte kunde registreras som ett varumérke. RegR slog fast att
rakapparaten inte kunde utgdra en sdregen utstyrsel i 1 § 2 st VML:s

% Levin, Noveller, A.a.,, s177 1.
® Nordell, NIR 1998 s 211

" RA 1966 535, 536

8 RA 1966 s 35, s 36-37
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mening, oavsett vilken grad av sarskiljningsformaga som vunnits genom
marknadsféringen®. RegR har pd grund av detta korta avgorande kritiserats
pa en rad punkter och domslutet har gett upphov till ett omfattande
tolkningsutrymme i doktrin.

RegR verkar i detta fall vara av asikten att bristande sérskiljningsférmaga
inte kan avhjalpas genom inarbetning, om denna brist & speciellt pataglig.
Pehrson finner detta anmérkningsvért, eftersom det i princip alltid skall vara
mojligt att avhjépa bristande sarskiljningsformaga med stéd av 13 § 1 st
sista meningen VML™. | forarbetena framfors inte heller ndgot undantag
betraffande varuutstyrslar. Pehrson anser dock att det &r riktigt att RegR inte
tillméater 5 § nagon vikt i fallet. Som framgétt ovan, finner Pehrson att man
skall bortse fran 5 § i ett registreringsdrende, eftersom bestammelsen
forutsitter att ndgon giltig varumarkesrétt finns. | detta fall anser han
foljaktligen att registreringsmyndigheten handlat felaktigt”. Enligt Nordell
borde inga slutsatser av PHILISHAVE-fallet kunna dras avseende 5 §, just
p&grund av att RegR:n inte 6ver huvud taget berérde denna paragraf .

Enligt Levin ar det uppenbart att Philips rakapparat inte uppfyller de krav pa
en sareget utseende som uppstélls for varumarkesskydd. Detta speciellt med
tanke pa depch:s anforda forutsittningar for varumarkesskydd, vilka
citerades ovan. Enligt dessa forutsattningar krévs det att moment i utstyrseln
uteslutande tjanar som kéannetecken, samt att skyddet inte far omfatta
funktionella eller tekniska bestandsdelar. Levin finner det svart att finna
bestandsdelar hos rakapparaten som uteslutande tjanar som kannetecken.
Rakapparatens sarpragel bestar istdllet av en kombination av funktionella
och tekniska detaljer’.

3.4.2 LEGO-fallet

Det finns vadigt fa fal som avgjorts i alménna domstolar dar
utstyrselskydd prévats. Endast ett prejudicerande avgorande kan presenteras.
fallet med Lego och dess leksaksklots. Det centrala i fallet & tolkningen av
5 8 VML. Lego Systems A/S i Danmark véckte talan mot den svenske
leksakstillverkaren Dan B vid Stenungsunds TR. Foretaget yrkade att Dan B
skulle forpliktigas att utge erséttning for varumarkesintrang. Svensken hade
genom annonser i dagspressen utbjudit klotsar, som bendmnts
"legobyggklotsar”, till forsaljning. Enligt Lego var Dan B:s klotsar bade till
farg som form vdadigt lika Legos egna klotsar. Den enda egentliga
skillnaden var att namnet LEGO saknades pa nabbarna™ hos Dan B:s
klotsar. LEGO-klotsen var tidigare patentskyddad i Sverige, men

* RA 1966 s 35, 540

" Som lyder: “Vid bedémande av om ett mérke har sérskiljningsférméga skall hansyn tas
till alla omsténdigheter och sérskilt till den omfattning och den tid mérket varit i bruk.”

" Pehrson, NIR 1988 s 388

” Nordell, NIR 1998 s 211

" Levin, Noveller, A.a, s177

™ Fastanordningarna pa klotsen ovansida.
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patentrétten utgick 1981. Lego ansag dock att deras leksaksklots uppnétt
ensamrétt som varumarke, eftersom den blivit almant kand som beteckning
for Legos varor i Sverige och foljaktligen inarbetad som varumérke. Klotsen
som sadan var, enligt Lego, tillrackligt séregen for att utgora ett varumérke
enligt 1 8 2 st VML. Att formen pa klotsen var mgjlig att modifiera med
bibehallen teknisk verkan innebar att en formgivningsdetalj inte var teknisk
eller funktionell och darmed inte underkastad 5 §.”

Dan B bestred Legos talan och anforde att hans klotsar inte var identiska
med Legos, da de forutom avsaknaden av namnet LEGO skiljde sig at bade
vad gallde material och farg. Dan B bestred ocksa pastaendet att Legos klots
skulle vara inarbetad som varumérke, eftersom denna klots innehdller den
optimala funktionen for en sammanfogningsbar leksaksklots. Formen pa
klotsen & darfor uteslutande funktionellt betingad. Da klotsens utformning
har en sddan utomordentligt begransad inneboende sarskiljningsformaga &
det, enligt Dan B, helt klart att klotsens utstyrsel huvudsakligen tjénar annan
uppgift an att vara kannetecken. Dan B havdade darfor att inget
varumarkesintrang skett.”

TR:n fann i sin dom att Legos klots uppfyllde kraven for anses skyddbar
enligt VML. Dan B ansdgs darmed uppsatligen ha gjort intrang i Legos
varumérkesratt och démdes att betala 50 000 kr till Lego samt att forstéra de
klotsar han tillverkat och som fanns kvar i hans besittning’’. Dan B
Overklagade domen till HovR:n for Vastra Sverige och yrkade att Legos
talan vid TR:n skulle ogillas. Lego bestred en sadan andring. HovR:n fann
att Legos klots var inarbetad som varumérke och att dess utformning med
bibehallen teknisk verkan kunde andras vad gallde nabbarna och storlek. Det
hade inte visats att Dan B var tvungen att anvanda en sadan utformning att
forvaxling mellan klotsarna kunde ske. Dan B hade sl edes uppsatligen gjort
intrdng i Legos varumérkesrétt. | sin dom andrade HovR:n endast TR:ns
dom i den del som rorde skadestandet, som sénktes till 25 000 k.

Dan B sokte revision och yrkade att HD skulle ogilla Legos talan. HD
anforde att de delar av en varuutstyrsel som vid en prévning huvudsakligen
anses ha en teknisk funktion inte kan innefattas i en ensamrétt till
varuutstyrsel. Det saknar betydelse att en teknisk utformning kan varieras
utan att den avsedda funktionen gar férlorad. HD uttalade vidare, med
hanvisning till PHILISHAVE-fallet, att en varuutstyrsel som i sin helhet
huvudsakligen & funktionellt betingad inte kan bli foremd for ensamrét.
Detta gallde oavsett huruvida utstyrseln blivit inarbetad eller inte. HD drog
paralleller mellan Legos klots och en vanlig tegel sten och gjorde géllande att
klotsen utgjorde ett funktionellt betingat byggelement. Nabbarna pa klotsen
fyllde enbart en teknisk funktion. Enligt HD var klotsens férgséttning det
enda som inte var funktionellt. Klotsen ansdgs darfor i huvudsak fylla annan

® NJA 1987 s923, 5924-927

® NJA 1987 $923, 924 f., 930-934
T NJA 1987 s923, 5934

8 NJA 1987 $923, s 936
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funktion an att vara ett kannetecken. Lego kunde pa grund av detta inte
tillerkannas ensamrétt till klotsen som varukénnetecken. HD andrade
HovR:ns dom och ldmnade Legos talan utan bifall.”™

Pehrson drar en rad slutsatser fran detta fall. Forst och framst & det helt
klart att HD inte uppstaller ndgot krav pa att en egentlig varuutstyrsel skall
vara sdregen for att den skall kunna bli inarbetad. Vidare omfattas en
utstyrsel, som forutom att vara ett kannetecken &ven fyller andra funktioner,
av ensamrdit om kanneteckensfunktionen & den huvudsakliga. Enligt
Pehrson innebédr detta att man inte skall lagga nagon sarskild vikt vid
depch:s uttalande om att endast utstyrslar som uteslutande fungerar som
kdnnetecken kan omfattas av ensamrétt. Vid faststdllandet av vilken
funktion som & den huvudsakliga hos utstyrseln, saknar det betydelse om
utformningen kan varieras utan att utstyrselns tekniska verkan férsamras
eller forsvinner. Pehrson finner snarare, som ndmnts ovan, att hur utstyrseln
uppfattas av omséttningskretsen & det avgorande vid en bedémning om
huruvida utstyrseln fyller en kéanneteckensfunktion eller inte. Andra
funktioner hos utstyrseln faststdlls genom en objektiv beddmning. Sedan
végs de faststallda funktionernas betydel se mot varandra.®’

Levin delar inte Pehrsons uppfattning att HD:s utlaggning skall tolkas sa att
det inte skall fastas ndgon sarskild vikt vid depch:s uttalande. | detta
avseende finns det, enligt Levin, inte grund for ett e contrario-slut. Redan pa
grund av lagtextens utformning finns det anledning att skilja pa
forutséttningarna for registrering och inarbetningsskyddet. Det & uppenbart
enligt Levin, med tanke pa lagtextens utformning, att en utstyrsel maste vara
"saregen” for att kunna registreras. Det var ocksa i detta sammanhang som
depch:s uttalande gjordes. Uttalandet férefaller ha varit normgivande for
avgorandet i PHILISHAVE-falet, som i Levins mening visserligen sté&r sig
men som inte ror samma forhdllande som LEGO-fallet.

Rorande forutsdttningarna for inarbetningsskydd, som LEGO-falet
behandlar, & 5 § styrande. Enligt Levin krévdes det i falet ingen uttalad
saregenhet hos utstyrseln. Det & de eventuella konkurrensbegransande
aspekterna som tar 6ver och faller avgorandet gallande huruvida ensamrétt
skall beviljas €eler inte. Levin anser vidare det ostridigt att kraven for ett
registrerat skydd formellt sett skall vara stréngare. | praktiken verkar det
dock varasa att det i botten alltid ligger en norm om saregenhet for utstyrsel.
Darfor blir Levins slutsats, vilken skiljer sig fran Pehrsons, att en utstyrsel
maste, aven i inarbetningsfallen, vara "siregen”, sasom det definierats av
depch. Det & endast nér en utstyrsel, som inte & funktionellt betingad men
anda har bristande sérskiljningsférmaga, som inarbetning kan anvandas i
reparationssyfte. | ala andra fall tar frihdliningsbehovet dver®™. Nordell
finner Levins dutsats logisk, eftersom det i 5 8§ talas om ”kannetecken”,

" NJA 1987 s923, s 937 f.
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vilket foranleder att bestammelsen maste omfatta sdval registrering som
inarbetning®.

3.4.3 Administrativ praxis

3.4.3.1 RIGELLO-flaska

| detta fall avslogs en ansbkan om utstyrselskydd for flaskan RIGELLO.
RegR faststéllde Besvarsavdelningens beslut, déar det anfordes att néar en
varuutstyrsel bestér av galva den vara for vilken registrering skall gélla,
medfor skyddet &ven en ensamrétt till gélvavaran. Darfor efterstravade man
att tillampa en mycket aterhallsam registreringspraxis dar ensamrétt endast
kunde beviljas nér det géllde mycket sdregna varuutstyrdar. PRV beviljade
dock skydd for flaskan som férpackningsutstyrsel.®

3.4.3.2 SIGNAL-tandkram

Héar inkom en ansbkan om registrering for en varuutstyrsel i form av en
strang tandkram i vitt med roda rander, som pressats ur en tandkramstub.
Varumarkesbyran avslog ansokningen med motiveringen att tandkréamen var
dold for konsumenten vid forsdljningstiliféllet. Darfor kunde det sbkta
mérket inte utgéraeni 1 8 VML avsedd saregen utstyrsel som & menad att
sarskilja en naringsidkares varor. Besvarsavdelningen fann dock att
tandkramen, som tydligt visades pa kartongens utsida, uppfyllde bade det
almanna distinktivitetskravet i 13 § VML och det speciella kravet pa
sarpragel i 1 8 VML. Ansokningen aerforvisades darfor il
varumérkesbyran for godkannande.®*

3.4.3.3 Chokladanka

Arendet rorde en ansbkan om varuméarkesskydd for en varuutstyrsel i vilken
en konfektbit med randig ytstruktur givits formen av en stiliserad anka.
Patentverket fann att chokladankan inte hade ett sa sarpraglat utformning att
den uppfyllde den sarskiljningsformaga som kréavs for att fa registrera
varuutstyrseln som varumérke. De avslog darfor ansbkan. PBR éndrade inte
avsagsbeslutet, utan framholl att det i praxis stélls stranga krav pa den
sarprégel som utstyrdar maste visa for att registreras. Denna form ansags
inte originell for denna sorts varor. Den ansdgs inte heller besitta den
sarprégel som krévdes. Vidare menade PBR att det inte pavisats att
utstyrseln férvarvat erforderlig sarskiljningsférmaga genom inarbetning.®

% Nordell, NIR 1998, 5212

% RA 1974 A 319-320 (RIGELLO)

8 SIGNAL (reg. nr 104 178)
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3.4.3.4 ABSOLUT VODKA-flaska

Vin & Sprit AB ansokte om att registrera vodkaflaskan ABSOLUT som
forpackningsutstyrsel. Ansokan beviljades forst efter att Vin & Sprit AB
visat att flaskan inarbetats i erforderlig grad. Saval PRV som PBR ansdg att
flaskan i sig saknade sarskiljningsférmaga.®®

3.4.3.5 MELITTA kaffefilter

Detta d@rende fran 1965 gallde registreringen av en forpackning for
kaffefilterpasar. Utstyrseln bestod av en fyrkantig pappkartong med fargerna
gront, vitt och rott. Fargerna ingick i en pétryckt fatindelning.
Besvarsavdelningen fann att fatindelningen pa kartongen var sa enkel att
tillrécklig sarprégel saknades. Den speciella kombinationen av gront, vitt
och rott ansdgs dock ha givit forpackningen ett tillskott av
sarskiljningsformaga. Graden av sdregenhet som kravdes enligt 1 § VML
hade, enligt Besvarsavdelningen, uppnatts genom denna fargkombination.
Det anfordes vidare att om ndgon tvekan skulle bestd, tillkom
omstandigheten att kartongen, som forsetts med vissa textinslag, fick anses
varainarbetad som kannetecken for kaffefilterpésar.®’

3.4.3.6 SPRITE-flaska

Ansokan géllde registreringen av flaskan SPRITE som varuutstyrsel.
Flaskan, som var avsedd for en icke alkoholhaltig dryck, hade en hal setikett
som forsetts med ordet " SPRITE”. Besvarsavdelningen fann att flaskan inte
kunde registreras som varuutstyrsel, eftersom den inte var i besittning av den
hoga grad av sarskiljningsforméaga som fordrades enligt 1 och 13 §§ VML .28

3.4.3.7 Sammanfattning

Den stranga instédllningen till  varuutstyrslar som framkommer i
lagstiftningen och motivuttalanden, kan sdledes &ven utldsas i
registreringspraxisen fran denna tid. Fore den 1 januari 1993 var det som
regel inte mojligt att registrera en varu- eler forpackningsutformning. Som
framgatt ovan beviljades dock ett relativt fatal registrering. Det som visade
sig vara gemensamt for de varuutstyrslar som tillerkéandes varumérkesskydd
var att galva utstyrseln inte hade nagot med varans funktionella element att
gora®. Nagot som &ven framkommer vid en granskning av praxis ar att
forpackningsutstyrslar generellt sett & léttare att varumérkesskydda an
varuutstyrslar. | doktrin har skdlet till detta ansetts vara att de
konkurrensbegransade effekterna av skydd for forpackningsutstyrsiar

% ABSOLUT VODKA (reg. nr 243 192)

8" Besvérsavdelningen, 21 maj 1965, beslut nr 28/65 (Mélitta)

% Besvarsavdelningen, 13 februari 1965, beslut nr 10/65 (Sprite)
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26



bedémdes vara mindre méarkbara an vid skydd for egentliga varuutstyrdlar.
Det ansdgs att forpackningsutstyrslar pa ett mer lampligt sétt kan varieras
med avsikten att skapa ett individualiseringsmedel .*°

% |bid., s 184
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4 Varumarkesskyddet for
varuutstyrslar efter 1993

4.1 Implementeringen av Varumarkesdirektivet

| Europa fick varuutstyrslar ett definitivt erk&nnande genom
Varumarkesdirektivet fran 1989. Syftet med direktivet var att eliminera de
skillnader som fanns i de olika medlemsstaterna pa detta réttsomrade.
Déarmed skulle de handelshinder, som dessa skillnader gett upphov till,
minskas. Avsikten med regelverket var inte en fullsténdig harmonisering av
medlemsstaternas varumérkeslagar. Det var framst de nationella regler, som
hindrade den fria rorligheten i gemenskapen och darmed forsvarade en
fungerande inre marknad, som skulle harmoniseras.”*

Néar Sverige i samband med tilltr&det till EES-avtalet skulle inforliva de EG-
réttsliga reglernai svensk rétt, krdvdes det en rad forandringar i VML for att
knyta an till motsvarande bestammelser i direktivet. Den forsta andringen
gédllde vad som kunde utgora ett varumarke. 1 8§ 2 st VML fick modifieras
for att Overstdmma med artikel 2 i direktivet. | det senare stadgas det att ett
varumarke kan bestd av ala tecken som kan &erges grafiskt, med
forutsattning att tecknet har séarskiljningsférmaga. Formen pa en vara eller
dess forpackning anges sarskilt i artikelns upprakning av tecken som kan
utgora ett varumérke. Det finns inget krav i artikeln pa siregenhet hos
varuutstyrslar och darfér togs denna sérskilda begransning i VML bort®.
Numera géller samma krav som hos andra kénnetecken, d v s det allménna
kravet pa sarskiljningsférmaga. Det har dock tillkommit en bestammelse
som speciellt ror utstyrslar, narmare bestamt ett andra styckei 13 § VML®.
Bestammelsen speglar artikel 3.1 [€] i direktivet och har inférts for att
f('jrhir;g:lra tillverkningsmonopol. En sddan reglering har tidigare saknats i
VML™.

4.2 58VML

5 §, som stadgar ensamréttens omfattning, forandrades inte i samband med
direktivets inforlivning. Rent sprakligt bibehdlls den gamla utformningen.
Artikel 3.1 [€] i direktivet, vars implementering resulteradei 13 8 2 st VML,
innehaller, som namnts ovan, sarskilda registreringshinder som tidigare
saknadesi VML. | forarbetena ansdgs det emellertid att 5 §, till skillnad fran

°! Prop. 1992/93:48, s 67 f.

%2 Prop. 1992/93:48, s 70

% For en utforlig presentation av denna bestammelse, se avsnitt 4.3

% Marianne Levin (red.) och Susanne Bonnier (red.), Praktisk varuméarkesrtt, Norstedts
Juridik AB, Stockholm, 1998, s 87
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artikel 3.1, inte utgjorde nagot registreringshinder. Det bedomdes darfor inte
vara nodvandigt att andra lydelsen av 5 § vid denna lagandring®™. Nordell
har anfort att denna installning hos lagstiftaren méaste ha grundat sig i en
missuppfattning av skillnaden mellan varumérke och varukannetecken®. Att
5 §, som tidigare tog sikte pa bade inarbetade och registrerade kannetecken,
fick kvarstd i sin gamla utformning har lett till omfattande
tolkningssvérigheter av hur paragrafen skall stéllasi relation till 13 § 2 st”".

4.3 1382stVML

4.3.1 Nyaregistreringsforutsattningar

Den 1 januari 1993 infordes 13 8§ 2 st i VML, som en anpassning till
Varumarkesdirektivet. Som framgdtt speglar det nya andra stycket
direktivets artikel 3.1 [€] och best&r av en upprékning av absoluta
registreringshinder. Bestammelsen lyder: "Som varumérke far inte
registreras kannetecken som uteslutande bestar av en form som foljer av
varans art eller en form som krévs for att uppna ett tekniskt resultat eller en
form som ger varan ett betydande vérde.” Att en vara i sig skall kunna
utgora ett kénnetecken hindras inte av denna bestammelse, snarare innebar
den bland annat ett uttryckligt forbud mot registreringen av en typ av vara.
Regeln innehdller sdledes tre olika uteslutningsgrunder som forhindrar
mojligheten att erhdlla varumarkesskydd for en varuutstyrsel: varans art,
teknisk funktionalitet och estetisk funktionalitet.*®

Enligt Levin &r det generella hindret mot registrering av varuutstyrslar i 13 §
2 st snavt, men gar inte att Gverkomma. Det innebar att inarbetning inte kan
ledatill att form som uteslutande foljer av varans art, som krévs for en viss
teknisk funktion eller som ger varan ett betydande vérde, omfattas av
varumarkesskyddet™. Levin menar dock att det tydligt framgdr att den
uttryckliga kvalifikationen " uteslutande’ i det nya andra stycket innebér en
uppmaning till en &erhallsam och restriktiv tolkning av vad som inte kan
registreras. Bestdmmelsens utformning ger darigenom relativt omfattande
mojligheter till varuméarkesskydd. Levin understryker att det enbart & 13 § 2
st som utgdr dagens europeiska inskrankning av varumarkesréttens rackvidd
rérande varuutstyrslar. Gréanserna som sarskiljer vad som kan registreras och
inte & genom denna bestammelse absolut givna. Artikel 3.1 [€] i
Varumarkesdirektivet & inte nagon minimiregel. Darfér & inte ndgon

utvidgning av bestammel sen méjlig*®.

% Prop. 1992/93:48 s 75

% Nordell, NIR 1998 s 213

% Se avsnitt 4.4

% Holmqvist, Varumérken, A.a., s 544

% Marianne Levin, Nastan allt kan vara ett varumérke, Brand News 1990-2000, s 30
(fortséttningsvis Brand News 1990-200)

100} evin, Immaterialratten, A.a., s51

29



4.3.2 Regelnstreutesutningsgrunder

De tre utedutningsgrunderna, eller undantagen fran registrering, som
aerfinns i 13 § 2 st (varans art, teknisk funktionalitet och estetisk
funktionalitet) fanns redan da EG-réten forhandlades i tre av
medlemsstaternas lagstiftning, namligen i den uniforma Beneluxlagen.
Denna lag har utgjort mycket av inspirationen till den géllande EG-réttsliga
bestdmmelsen. | doktrin har det darfor havdats att man i viss man kan
anvanda beneluxisk praxis som tolkningsunderlag'®*. Bestammelsens exakta
innebord kan dock faststéllas forst nér europeisk praxis pa omradet
utarbetats. Nedan féljer en ndrmare redogorelse for de uteslutningsgrunder
som stadgasi 13 § 2 st.

4.3.2.1 Varans art

Vad som foljer av varans art &r, enligt Levin, en slags generisk beskrivning
genom utstyrsel'®. Detta undantag fran registrering avser fall dar skydd soks
for varor i sin helhet, som saknar nagon form av kanneteckenselement,
forutom det som utgor den funktionella eller normala varuformen. En sadan
formgivning & noédvandig for att en vara Overhuvud taget skall kunna
identifieras som tillhérande en viss art eller slag. Endast valdigt enkla
former kan uteslutande bestda av en form som foljer av varans art. Som
exempel pa detta anfors i doktrin bland annat ett paraply €eller en
aggkartong'®. Att erhdllavarumérkesskydd fér en s&dan form skulle ledartill
ett otillborligt tillverkningsmonopol for 5@ va varan och dérmed innebara en
betydande konkurrensbegransning.

Da dessa vanliga former anvands i stor utstrackning finns det ocksa risk for
att en s&dan form ofta brister i sarskiljningsférméga (se 13 § 1 st VML),
Om formen ges nagot drag av distinktivitet kan dock kravet pa
sarskiljningsformaga uppfyllas. Till exempel kan inte tvdl i en normal
"klumpform” registreras, men om tvalen daremot & utformad som till
exempel ett hjata eler en klover finns det storre chans att fa
varumarkesskydd. Ett bra exempel i detta sammanhang & tandkramen
SIGNAL™. Den hade visserligen av en normal form, men kunde registreras
da sava tandkramen var randig och darmed originell. Som exempel pa en
icke-registrerbar form, ndmner Levin, en chokladkaka, vars rutmonster foljer
av varans art. Om den istéllet ges en trekantsform torde forutséttningarna for
registrering uppfyllas'®.

191 | evin, Immaterialratten, A.a., s52
102 Marianne Levin, NIR 1996 s 305
193 | evin (red.) och Wessman (red.), A.a.,, s 118
104 .
Ibid.
105 5e qvsnitt 3.4.3.2
106 | evin, NIR 1996 s 305
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4.3.2.2 Teknisk funktionalitet

Den andra uteslutningsgrunden i 13 8§ 2 st ("... en form som krévs for att
uppna ett tekniskt resultat...”) géler en utformning som ger en teknisk
fordel vid tillverkningen. Enligt Holmquist &r registrering utesluten sa fort
en varas eler forpacknings utformning ger en pataglig fordel vid
tillverkning eller forpackning av varan. Pa grund av bestammelsens
utformning & det tekniska och inte estetiska fordelar som avses'’. Formen i
fraga skall vara den enda magjliga for att uppna ett visst tekniskt resultat.
Detta innebéar att bestémmelsen inte &r tillamplig om det finns mojlighet att
andra utformningen och samtidigt bibehalla det tekniska resultatet'®. Detta
kan jamforas med domskélen i LEGO-fallet, dar HD ansdg att det saknade
betydelse att klotsens utformning kunde andras utan att de tekniska
fordelarna forsamrades eller gick forlorade. | OHIM:s Examination
Guidelines anfor man pluggarna pa en stickkontakt som exempel paen form

som krévs for att uppnd ett tekniskt resultat'®.

Det kan uppstd problem da de tekniska och estetiska elementen hos
utformningen av varan & integrerade. Om varan uppfattas av
omsattningskretsen som ett kannetecken, bor det objektivt undersokas om de
tekniska elementen & utedutande tekniskt betingande eller om
utformningen, oavsett teknisk effekt, kan véljas fritt. Det maste aven, enligt
Levin, gbras en provning for att avgbra huruvida det foreligger ett
frindlningsbehov  eller inte. Det skall fdljaktligen goras en
konkurrensréttslig intresseavvagning i samband med den
varumérkesréttsliga helhetsbedémningen. Enligt Levin bor det i detta
sammanhang sannolikt uppsta en diskussion kring huruvida varierbarhet
skall innebéra skyddbarhet eller om det & utformningens ursprungliga syfte
och funktion som & det avgorande. Vid denna avvagning bor
omséttningskretsens uppfattning vara det centraa i beddmningen.
Kéanneteckensskydd torde d& kunna ges nar produktutformningen &r
igenkdnnbar pa grund av sin utformning, snarare @n sina funktionella
egenskaper. Enligt Levin torde det réda enighet om att det som saknar
varierbarhet i sin tekniska funktion inte kan fa varumarkesskydd, oavsett
dess funktion pa marknaden. Varumarkesskyddet skall inte innebara att ett
tillverkningsmonopol skapas.**°

4.3.2.3 Estetisk funktionalitet

Den exakta avgransningen av ”en form som ger varan ett betydande varde”
ar ganska oklar*™. Enligt Levin forefaller s& kallad estetisk funktionalitet
ligga ndrmast till hands. Om en form har ett visst affektionsvérde tkar dess

97 Holmquist, Varumérken, A.a., s 544

198 | evin (red.) och Wessman (red.), A.a.,, s 118

' Se Rule 8.6, OHIM Examination Guidelines,
http://oami.eu.int/en/marque/directives/ed.htm

191 evin, NIR 1996 s 306

1 OHIM:s Examination Guidelines bidrar inte heller med n&gon tolkning av bestammelsen.
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kommersiella varde och visar sig detta varde vara betydande kan inte
registrering beviljas. Ett problem med denna tredje uteslutningsgrund &r att
ett bra varumérke fér ett hogt varde, vilket & betydelsefullt for tillverkaren.
Déarfor ar det viktigt att inte lésa bestammelsen altfor ordagrant. Levin
finner det sannolikt att uteslutningsgrunden avser ett vérde i varans design,
som finns oavsett den ursprungsangivande funktionen. Om det &
produktens speciellaform som &r avgorande for kopet, istéllet for det faktum
att produkten harstammar fran en viss tillverkare, torde den grundlaggande
varumarkesfunktionen saknas. Denna funktion inom varumérkesrétten
innebédr att en varas kommersiella ursprung skall anges™. Som en
ytterligare beddémningsgrund i detta sammanhang, anfor Levin att det
vardefulla produktmaterialets kvalitet har fatt betydelse i den uniforma
benel uxiska varumarkeslagen™. Mogens Koktvedgaard™* och Levin anfor i
"Larobok i Immaterialrétt” att det sannolikt &r just ett visst produktmaterial,
som till exempel guld éler kristall, som & det som avses med att ge varan
ett betydande varde'™®.

Holmqvist uttrycker, i likhet med Levin, att om ett kop sker for att en viss
form hos varan tilltalar kunden, & det varans utformning som ger varan ett
betydande varde. Det & sdledes inte varans ursprung hos en viss tillverkare
som &r det avgdrande, utan dess form. Darfor skall inte varuméarkesskydd for
en s&dan utformning beviljas. Ar det istédllet varans smak, utseende™®, eller
en forpacknings karaktaristiska yttre'’ som & det avgorande for kopet,
ligger vardet, enligt Holmgvist, i egenskapen att kunna ange varans
kommersiella ursprung. Formen fungerar | detta fal som ett
varukdnnetecken och kan darmed varumérkesskyddas. Holmgvist
presenterar dven ett exempel som tydligt visar pa hur hans asikter skiljer sig
fran de Levin och Koktvedgaard framfort. Holmgvist menar att det inte &r
mojligt att varumérkesskydda en kristallservis, om dess vérde i forsta hand
ar ett resultat av dess tilltalande utformning snarare an enbart ett resultat av
det valda materialet."'®

| registreringspraxis kom den tredje uteslutningsgrunden i 13 § 2 st att
tillampas i ett d&rende hos PBR 1999. Arendet avsdg en ansbkan om att
registrera en dekor (Olga) for knivar, gafflar och skedar i silver som
varuméarke. PBR fann att den efterfragan pa silverbestick med en viss dekor,
som var oberoende av det kommersiella ursprunget, visade att dekoren i sig
hade ett ekonomiskt vérde nar den anvandes pa silverbestick. Att dekoren
Olga anvants av olika tillverkare bekréftade att det fanns en efterfragan pa
den specifika dekoren, oberoende av det kommersiella ursprunget. Den
utstyrsel for vilken man sokt skydd ansags darfor bestd av en form som givit

Y2 | evin, Immaterialratten, A.a., s53

3 evin, NIR 1996 s 305

1 Professor i réttsvetenskap vid Kdpenhamns Universitet
115 K oktvedgaard och Levin, A.a., s 323

116 Tj|| exempel choklad i formen av en blomma.

Y7 Till exempel en we-anka.

18 Holmquist, Varumérken, A.a., s 545
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varan ett betydande varde. Det ansdgs sdledes foreligga ett frihalIningsbehov
for dekoren i frga och sdkandens 6verklagande |amnades utan bifall.

4.4 Forhallandet mellan 5 8§ och 13 § 2 st VML

Det har framhallits i doktrin att det objektivt sett foreligger en diskrepans
mellan 5 § och 13 § 2 st. Enligt 13 8§ 2 st kan ett mérke inte registreras om
det uteslutande bestar av en form som foljer av varans art, som & nodvandig
for att uppna ett tekniskt resultat eller som ger varan ett betydande vérde. 5 §
déaremot, stadgar att ensamrétten inte omfattar den del av kannetecknet ”som
huvudsakligen tjdnar att gbra varan eller dess forpackning mer
andamalsenlig eller eljest fylla annan uppgift an att vara kénnetecken”. Med
hénsyn till dessa val av begrepp, forefaller det finnas en mindre restriktiv
installning till varuutstyrslar i 13 § 2 st @i 5 8. Som framgétt ansags det i
forarbetena inte foreligga ett behov av att revidera 5 8§ med anledning av
Varumarkesdirektivets inforlivande i svensk rétt. Det ansdgs inte
nodvandigt, eftersom lagstiftaren fann att direktivet angav inskrénkningar i
registreringsmojligheterna och darfor saknades det anledning att andra
lydelsen av 5 §%°. Enligt motiven till andringarna i VML, skulle den nya
utformningen av 13 § 2st i sak motsvara 5 §'%. Skillnaden mellan dessa
bestammel ser uppmérksammades inte i samband med lagstiftningen, varken
pd departementet eller i remissinstanserna’®. Underl&enheten att &ndra
lydelsen av 5 § har lett till betydande tolkningssvarigheter gallande hur 5 §
och 13 § 2 &t forhdller sig till varandra.

En grundldggande skillnad mellan bestdmmelserna &r att 5 8 reglerar det
varuméarkesréttsliga  skyddsomfanget, medan 13 8§ 2 s reglerar
forutsattningarna for varumérkesregistrering. Trots skillnaden kan vissa
oonskade effekter uppsta pa grund av att 5 § & mer restriktiv i sin
utformning an 13 § 2st. Det kan tankas exempelvis att en form, som inte
uteslutande foljer av varans art, anda huvudsakligen gor varan mer
andamalsenlig eler fyller annan funktion &an att vara kannetecken. En varas
utformning skulle fdljaktligen kunna uppfylla registreringsforutsattningarna
i 13 8§ 2st, men samtidigt inte erkdnnas som kannetecken enligt 5 8.

Dadet nya2 sti 13 § reglerar vad som skall gallavid registrering, torde 5 §
numera endast vara giltig for inarbetade kannetecken'®. 5 § kan inte langre,
I enlighet med den grundléggande principen om direktivkonform tolkning av
nationell lagstiftning, ha en gélvstandig betydelse annat an for oregistrerade
kannetecken. Varumérkesdirektivet innehdller namligen inte négra
bestammelser som motsvarar 5 8. | doktrin har man vidare foreslagit att 5 §

119 PBR 18 maj 1999 (v. ans. 91-09925, 91-10471) (Olga)

120 Prop. 1992/93:48 s 75

121 D5 1992:13 s 94

122 evin, NIR 1996 s 304

123 | nnan EG-anpassningen ansags 5 § ha styrt b&de registrerade och inarbetade
kénnetecken., se Koktvedgaard och Levin, A.a., $323
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skall tolkas i enlighet med den mindre restriktiva utformningen i 13 § 2 st.
Detta har motiverats med att det skall vara lika skyddsforutséttningar for
registrerade och inarbetade kannetecken'*. For att ta hansyn till lagens
utgangspunkt med skydd pa lika villkor, maste begransningen i 13 § 2 st
aven gédllafor 5 8. Annars skulle foljden bli att ett registrerbart kdnnetecken
inte skulle kunna f& skydd genom inarbetning'®. Enligt Nordell skulle
denna forandrade tolkning av 5 8 innebéra en lagandring utan lagstiftning.
Han anser anda att denna tolkning framstdr som det enda ténkbara
alternativet'®.

4.5 Praxis efter EG-anpassningen

4.5.1 Utvecklingen vad géaller beddmningen av
varuutstyrsdlar

Inforandet av 13 8§ 2 st i VML och &ndringen av 1 §, dar kravet pa
saregenhet togs bort, har gett upphov till o6kade mgjligheter att
varumarkesregistrera varuutstyrslar. Aven en forandring av synen pa
varuutstyrslar har skett i praxis. Denna utveckling speglas tydligt i praxis
efter lagandringen 1993, inte minst i PHILISHAVE llI-fallet. Férutom en
utforlig redogorelse av detta fall och vad som skett rorande Lego och dess
klots, presenterar jag nedan en rad andra fall och registreringsérenden for att
visa hur bedémningen av varuutstyrslar utvecklats.

45.2 PHILISHAVE —vad hande sedan?

4.5.2.1 Varuméarkesskydd

1992 ansokte Philips pa nytt om varumarkesskydd foér sin elektriska
rakapparat PHILISHAVE, vars form utgors av en kdpa med tre
skarhuvuden. Philips erhdll varumérkesregistrering pa grund av att de kunde
visa femton &s anvandning av rakapparaten. Darmed ansdg
registreringsmyndigheten att de visat att formen blivit inarbetad™’. Detta
beslut har sin grund i den nya utformningen av VML, som lett till en mindre
restriktiv bedémning av varuutstyrslar an vad som tidigare var norm. Philips
har aven fétt registrera sin rakapparat som varumérke i andra europeiska
lander, som till exempel i Storbritannien.

124 K oktvedgaard och Levin, A.a, s323
12 | bid.

126 Nordell, NIR 1998 s 214

27 PHILISHAVE (reg. nr 5425 92)



4.5.2.2 PHILISHAVE 1'%

En av Philips japanska konkurrenter, Izumi Products, séljer en elektrisk
rakapparat med tre skérhuvuden, som paminner mycket om
PHILISHAVE*®. Den japanska rakapparaten, som g& under namnet
REMINGTON, har inte kunnat marknadsforas och siljas pa den europeiska
marknaden pa grund av Philips varumarkesregistreringar. Genom sin
svenska aterforsdjare |déLine besl6t sig darfor 1zumi for att stamma Philips
I december 1994 vid Stockholms TR. IdéLine yrkade i forsta hand att Philips
varumarkesregistrering skulle havas. Alternativyrkandet i malet var att den
rakapparat som ldéLines avsag att sdljai Sverige inte utgjorde ett intrang i
Philips varumérkesregistrering. Philips bestred 1zumis yrkanden. Domen i
malet vid Stockholms TR meddelades i april 1997.

Kéranden (IdéLine) gjorde gdlande att svarandens (Philips) rakapparat
uteslutande bestod av en form som kravdes for att uppna ett tekniskt resultat
(se 13 § 2 st VML) och darfor skulle varumérkesregistreringen hévas. Ett
andra skal for en hévning av registreringen var, enligt kéranden, att mérket
saknade saval ursprunglig som forvarvad sarskiljningsformaga. Svaranden
hdvdade motsatsen och framholl att méarket hade tillrécklig
sarskiljningsformaga. Det enda som var funktionellt betingat hos
PHILISHAVE-apparaten var de tre skérhuvudena. Enligt svaranden var
resterande delar pa apparaten godtyckligt valda och darfor bestod inte
rakapparaten uteslutande av en form som kravdes for att uppna ett tekniskt
resultat.

TR:n gjorde en tolkning av 13 8 2 st och fastslog att det vid sidan av kravet
pa att formen skall vara funktionell, &ven fordras att det enbart skall vara
formen i fraga som kan uppna det tekniska resultatet. TR:n fann i detta
sammanhang att om en varas form kan varieras med bibehallen teknisk
funktion, sa indikerar detta att formen inte & nodvandig for att uppna det
tekniska resultatet. Majoriteten i TR:n godtog svarandens forevisning av
rakapparatens utformning samt dess variationsméjligheter och ansdg att
rakapparaten kunde, utan nadmnvérd forandring av kostnaden eller
effektiviteten, andras med bibehallen teknisk kvalitet. TR:n fann sdledes att
svarandens varuutstyrsel inte krévdes for att uppnd det tekniska resultatet™°.
Istéllet ansag domstolen att detta resultat dven kunde uppnds med andra
utformningar an svarandens. Registreringshindret i 13 § 2st ansags darfor
inte tilldmpligt i detta fall och darmed fanns ingen grund for att hava
svarandens varumarkesregistrering.

Gdllande kérandens alternativyrkande fann TR:n att rakapparaterna var
forvaxlingsbara. Skillnaderna mellan rakapparaterna ansdgs vara for fa for

128 Detta avsnitt bygger i storadelar p& Stockholms TR den 25 april 1997, T-7-1316-94, T-
7-249-97

129 B&da rakapparaterna finns avbildade i Brand News 3/97

130 Som definierades som " en effektiv och behaglig rakning av skéaggvaxt i ett
manniskoansikte”, Stockholms TR den 25 april 1997, T-7-1316-94, T-7-249-97, s6
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att risk for forvaxling inte skulle féreligga. Domstolen anforde kortfattat att
det inte vore en loja tilldmpning av Varumarkesdirektivet att anvanda 5 §
enligt dess ordalydelse i detta fall. D& det var mgjligt att registrera en
andamalsenlig form enligt 13 § 2 , vore det orimligt att neka ensamrétt
genom att tillampa5 8.

Advokat Michael Plogell®™ har utforligt kommenterat detta fall**2. Han
anfor inledningsvis i sina kommentarer att domstolen gjort en ovanligt
formalistisk avvagning mellan Varuméarkesdirektivets ordalydelse och de
grundlaggande principernai EG-rétten. TR:n har inte, enligt Plogell, ”vagat
taut svangarna’, vilket kan tyda p& osakerhet infor materialet*>. Han havdar
att detta kan ha sin grund i avsaknaden av vagledande praxis och forarbeten.
En fraga som Plogell finner sérskilt intressant och som han anser att
domstolen inte tagit stallning till & om market, sdsom kéranden pastod,
saknade erforderlig sarskiljningsformaga. Enligt hans asikt framgér inte
detta klart av domstolens motivering**.

Plogell & &ven kritisk mot den strikta tolkning som TR:ns majoritet gjort
rorande den andra uteslutningsgrunden i 13 8 2 st VML. Enligt Plogell var
inte avsikten hos tillskaparna av denna EG-réttsliga regel att mérken som
PHILISHAVE-rakapparaten, som borde ha omfattats av monsterskydd,
istallet beviljas varumarkesregistrering™>. Vad géller beddmningen av den
tekniska effekten hos en vara, bor man, enligt Plogell, inte ta hansyn till
triviadla utsmyckningar. Det torde &aen i fal rorande méarken som
PHILISHAVE foreligga ett visst frihdlIningsbehov. Provningen bor istallet
koncentreras pa att faststélla huruvida varuutstyrseln & Gvervagande
tekniskt betingad eller inte™®.

| dagslaget ligger malet hos HovR:n och &r vilandeforklarad i vantan pa dom
fran EG-domstolen. Som Levin har papekat i en kommentar till detta fall,
kan den exakta innebdrden av den aktuella direktivregelns olika moment
forhoppningsvis klargdras genom ett férhandsbesked fran EG-domstolen™”.
Det finns ett behov av detta, inte minst med tanke pa den annorlunda
tolkning som framkommit i en annan medlemsstat rérande samma fall, som

presenteras nedan.

31 Advokat vid Wistrand Advokatbyrd i Géteborg.

132 Michael Plogell, Sarskiljningsférmaga hos funktionella element,
www.wistrand.net/K ompgr-sv/Sarskiljning.htm, 5 april 2001

" 1bid,, s9

**1bid., s9f.

' bid., s10

" 1bid., s10

37 L evin, Brand News 1990-2000, A.a., s 30
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4.5.2.3 Philips v Remington138

Strax efter det ovan namnda svenska fallet, avgjordes ett mal med i stort sett
identiskt processmaterial i Storbritannien. Den brittiska varumérkeslagen
(Trade Marks Act 1994) stémmer | stort sett Overens med
Varumarkesdirektivet och liknar darmed i hdg grad den svenska
lagstiftningen pa detta omrade. Darfor & det intressant ur ett svenskt
perspektiv att se hur den engelska domstolen valde att tolka de EG-réttsdiga
reglerna.

Det skall forst och framst pdpekas att det i Storbritannien registrerade
varumérket inte var identiskt med det som registrerats i Sverige. Den
kloverbladsformade skillnadslinjen som &tergesi den svenska registreringen,
saknas i den brittiska. En ytterligare skillnad mellan det engelska fallet och
det svenska &r att rollerna var ombytta. Philips yrkade att Remington gjort
varumarkesintrang genom att tillverka och sdja sin rakapparat i
Storbritannien. Svaranden bestred yrkandet och gjorde gédlande att
karandens varumérke var ogiltigt. Till stod for sin sak aberopade svaranden
bland annat att varumarket saknade sérskiljningsformaga och att det endast
bestod av en form som féljde av varans art eller en form som krévdes for att
uppna ett tekniskt resultat.

Domstolen konstaterade forst att en omfattande del av almanheten skulle ha
forvaxlat rakapparaterna om inte svaranden mérkt sna med
"REMINGTON”. Vidare accepterade domstolen karandens pastaende om att
formen pa apparaten inte var betingad av dess funktion. Man betonade dock
ait det fanns lite utrymme for tekniska andringar utanfor den valda
l6sningen, eftersom den ansags vara den bésta och enklaste. Domstolen
anforde att &en om ett varumérke kannetecknar en naringsidkares varor, har
naringsidkaren inte alltid ensamrétt till mérket. Det kan exempelvis bero pa
att mérket innehdller ett ortsnamn eller en generisk beskrivning. Domstolen
hanvisade vidare till Varuméarkesdirektivets preambel, déar det anférs att det
& av avgorande betydelse att varumarket har sarskiljningsformaga, eftersom
dess syfte ar att garantera ursprunget. Enligt domstolen gav anvandandet av
Philips mérke inte ndgon information om dess ursprung, utan visade endast
at det var en rakapparat med tre skdrhuvuden. Darmed saknade Philips
varumarke ursprunglig sarskiljningsformaga. Detta kunde inte avhjélpas
genom inarbetning, eftersom varumarket till 6vervagande del ansags vara
funktionell.

Rorande frégan om huruvida formen var tekniskt betingad eller inte, fann
domstolen i likhet med den skiljaktiga svenska minoriteten att Philips
rakapparat var teknisk betingad. Det forelag darfor grund for havning.
Domstolen kommenterade den svenska domen och fann att det gick att

138 Detta avsnitt baseras p&: Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products,
Chancery Division Action Number Ch. 1995 P No. 7585, judgement December 22, 1997;
Plogell, A.a, s6-9; samt Flemming Maribo Andreasen, NIR 2001 s 190 f.
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ifrégasitta majoritetens asikt. Enligt den engelska domstolen torde alla
former kunna andras i ndgon man utan att den tekniska funktionen gar
forlorad, vilket innebér att ingen form & absolut nédvandig fér en viss
teknisk funktion. Enligt domstolen leder inte obetydliga utsmyckningar och
variationer till att varan kan registreras som varumarke.

Aven i frdga om formen givit varan ett betydande vérde fann den engelska
domstolen att det foreldg registreringshinder. Apparaten fungerade bra,
vilket &ven uppfattades sa av allmanheten. Domstolen ansag att folk kopte
rakapparaten for att de ville ha en rakapparat med tre skarhuvuden och inte
for att den var tillverkad av Philips. Darfor ansdg man, med hansyn till att
maérket var funktionellt, att varumérket hade givit varan ett betydande vérde.
Engelska High Court kom salunda fram till motsatt slutsats &n den svenska
vid en tillampning av samma regler pa i stort sett samma processmaterial.
Frgan ligger nu i EG-domstolen™. | borjan av 2001 kom ett forslag till
avgorande i denna tvist fran generaladvokat Damaso Ruiz-Jarabo Colomer.
Ett avgorande fran EG-domstolen i dettamal véantas forst under ar 2002.

4.5.2.4 Generaladvokatens férslag till avgt)rande140

Generaladvokat Colmers férslag foredrogs den 23 januari 2001 och gallde
sdledes tvisten i England mellan foretagen Philips och Remington. Domen
fran engelska High Court hade dverklagats av Philips till Court of Appeal,
som i sin tur begérde ett forhandsavgorande fran EG-domstolen. Fragan
gdllde hur man skall tolka det undantag enligt vilket registrering av
varumarken inte far medges for tecken som endast bestér av en form pa en
vara som krévs for att uppna ett tekniskt resultat. Undantaget foreskrivs,
som namnts ovan, i artikel 3.1 [€] i direktivet.

Generaladvokat Colomer inleder sitt fordag med att konstatera att
PHILISHAVE-rakapparaten forefaller vara det perfekta exemplet pa en form
som enbart & funktionell. Formens vésentliga egenskaper fyller en funktion
och det & endast nér funktionen fullgors som dessa egenskaper foreligger.
Enligt Colomer &r det inte mgjligt att med stod av lydelsen av artikel 3.1 [€]
dra dlutsatsen att en rent funktionell form & registrerbar om det finns en
annan form som gor det majligt att uppnd samma tekniska resultat. Det ar
tillrackligt att de tecken som bildar varumarket uteslutande bestdr av delar
som kravs for att uppna ett bestamt tekniskt resultat for att registrering skall
vara forbjuden. Colomer forkastar Philips standpunkt rérande
variationsmgjligheter, eftersom det inte finns ndgot som hindrar ett foretag
fran att fa ett monopol genom att registrera alla tankbara former som leder
till det tekniska resultatet. Dessutom skulle behdriga domstolar tvingas att

139 Ha&kan Borgenhall, NIR 2000, s 562

10 Detta avsnitt baseras p&: Forslag till avgérande av Generaladvokat Damaso Ruiz-Jarabo
Colomer, 23 januari 2001, Mal C-299/99 Philips Electronics NV mot Remington Consumer
Products Ltd.
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utfora komplexa bedémningar av de olika tekniska processernas likvardighet
vad géller utférande.

Generadladvokaten menar att ribban for att avgbra huruvida
registreringshinder for en funktionell form féreligger eller inte skall 1&ggas
hogre for monster @n for varumérken. Det har, enligt Colomer, sin grund i
naturen hos och réckvidden av de olika skydden. Sammanfattningsvis kan
man konstatera att generaladvokaten till stor del & ense med den engelska
domstolen. Colomers forslag till avgorande ar foljaktligen att artikel 3.1 [€]
andra strecksatsen skall tolkas sa att "ett tecken som endast bestar av en
form pa en vara som krévs for att uppna ett tekniskt resultat skall anses varje
form vars vasentliga egenskaper & amnade att uppna namnda resultat,
oavsett om resultatet kan uppnas med andra former. Om dessa villkor ar
uppfyllda med avseende pa ett tecken, saknas anledning att préva fragan
huruvida tecknet har sarskiljningsformaga.”

4.5.3 Lego och dess nuvarande skydd

| ett registreringsérende 1994 beslutade PBR att Lego inte fick registrera ett
visst figurmérke, som innehdll en avbildning av en leksaksklots'*'. PBR
motiverade sitt beslut med att hanvisatill HD:s avgorande i LEGO-fallet**.
Det ansdgs pa grund av detta avgorande inte mojligt att registrera klotsens
form. Det kravdes en disclaimer (15 8 VML) for att registreringen skulle
beviljas, vilket dock inte medgavs av Lego. Darmed avslogs Legos ansokan.
Mot bakgrund av den nya tolkningen av 5 8 som namnts ovan, har bland
annat Levin och Plogell dragit dlutsatsen att LEGO-fallet med dess
prejudikatsvarde numera spelat ut sin betydelse**. Fallet, som avgjordes
med utgangspunkt i 5 §, torde inte langre ha en effekt pa den EG-anpassade
svenska varuméarkesrétten. Nér det &r tolkningsmassigt majligt gar EG-rétt
fore nationell rétt. Darfor har det i doktrin ansetts rimligt att aven ifragasétta
PBR:s beslut fr&n 1994 rérande LEGO-klotsen'*,

Vart att pdpeka ar att det hos OHIM har skett en
annan beddmning an i Sverige. LEGO-klotsen har
efter péavisad inarbetning registrerats som
gemenskapsvarumarke'™. Darmed har OHIM
ansett att klotsen kan utgéra ett varumérke utan att
fala pa négot av de absoluta registreringshindren.
Liknande beddmningar har aven skett hos nationella myndigheter i andra
medlemsstater. LEGO-klotsen har beviljats skydd i bland annat Holland,
eftersom déar ansdgs det att den som begétt intrang hade méjlighet att

141 PBR 26 april 1994 (v. ans. 87-07100) (LEGO)
12 NJA 1987 s923

3 |_evin, NIR 1996 s 304; Plogell, A.a., s 3

144 |_evin (red.) och Wessman (red.), A.a., s 120
145 Se bild; Appl. No. 00107029
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utforma sin leksaksklots p& annat satt'*®. Aven i Tyskland & LEGO-klotsen
sedan 1996 registrerad som utstyrsel®’. | vart grannland Norge kom man
ocksa fram till en annan slutsats &n den svenska domstolen. | Bergens byrett,
den norska domstolen, faste man, till skillnad fran svenska HD, vikt vid att
nabbarnas utformning pa klotsen kunde varieras. Man domde salunda till

forman for Lego™,

45.4 TRIPP TRAPP-fallet!*

Fokus i detta fall kom att ligga pa varuméarkesskydd genom inarbetning och
gransen mot funktionell utformning. Domen fran Ljungby TR gdlande
denna tvist kring barnstolen TRIPP TRAPP meddelades i december 1997.
Norska Stokke, som tillverkar TRIPP TRAPP, stdmde foretaget Playmaster
och Torkelsson (P& T) for varumérkesintrang pa grund av deras forsajning
av barnstolen STABIL. Stokke havdade att utformningen av deras barnstol
var skyddad som utstyrsel enligt VML.

Da fragan uppstod huruvida TRIPP TRAPP-stolen blivit inarbetad eller inte,
blev 5 8§ VML aktuell. TR:n tolkade 5 8 mot bakgrund av 13 § 2 st och fann
att regeln om "utedutande” i 13 § 2 st skulle géla, eftersom det
grundldggande inom varumérkesrédtten & att inarbetade och registrerade
varumérken skall behandlas lika. Som stod for denna tolkning anférde TR:n
att 13 § 2 st var utformad i enlighet med Varumérkesdirektivet och att
paragrafen darfor hade foretrade.

Vid beddmningen av huruvida TRIPP TRAPP-stolen var uteslutande
funktionellt betingad €ller ¢, konstaterade domstolen att géva
utformningen av stolen var originell samt att det fanns andra hdga barnstolar
med andra former &n den i fraga. Vidare granskades stolens karaktaristiska,
skeva "L-form” pa sidostyckena. Den ansags vara klart sérskiljande. TR:n
fann damed att stolen som en helhet kunde omfattas av et
varumérkesskydd, eftersom utformningen av TRIPP TRAPP-stolen inte
uteslutande var funktionell.

Gdlande frigan om  barnstolens  inarbetning,  fick  en
inarbetningsundersokning fran Stockholms Handel skammare betydelse. 28-
42 procent av de tillfrégade personernai understkningen associerade stolen
till TRIPP TRAPP. Domstolen tog aven hansyn till Stokkes stora
marknadsf6ringskostnader och den omfattande forsaljningen under 25 ar i
beddmningen. De fann dlutligen att stolen blivit inarbetad samt att kraven
for varumérkesrattdligt utstyrselskydd blivit uppfyllda. Domen Overklagades
av svaranden, men parternaforliktesi HovR:n.

146 |_evin (red.) och Wessman (red.), A.a.,, s 118

Y7 |_evin (red.) och Bonnier (red.), A.a., s 104

8 |_evin, NIR 1996 s 308

9 Avsnittet bygger p& Ljungby TR den 16 december 1997, T 13/96 (TRIPP TRAPP)

40



455 Administrativ praxis

4.5.5.1 HASTENS

Detta beslut fran 1999 rérde tva ma om varumarkesregistreringar. Ansokan
fran Hastens Sangar AB géllde registrering av dels en utstyrsel i form av en
sang forsedd med ett rutmonstrat tyg, dels en utstyrse i form av ett
rutmonstrat tyg. PBR inledde med att konstatera att rutmonster under lang
tid anvants som dekoration av diverse textilier och torde utgora ett val bekant
inslag i de flesta hem och andra miljoer. Darfor saknar en utstyrsel | form av
en sang med rutigt tyg i allmanhet en inneboende sarskiljningsformaga. PBR
fann dock att det inte foreligger ndgot frihdlIningsbehov for ett rutmonster
for singar och madrasser, eftersom utstyrseln av sadana varor kan varieras.
D& 84 % av de tillfrdgade i en dberopad marknadsundersokning associerade
till Hastens Sangar néar de s3g en bild pa den sokta utstyrseln i form av en
sang med ett rutmonstrat tyg, fann PBR att utstyrseln forvarvat erforderlig
sarskiljningsformaga genom inarbetning. Rorande den andra ansokan fann
PBR att ocksa utstyrseln i form av ett rutmonstrat tyg forvarvat nodvandig
sarskiljningsformaga. Detta  gdllde  dock  endast  sokandens
sistahandsyrkande, dér rutans sida uppgick till cirka 50 millimeter och
fargssttningen var blavit.**

4.5.5.2 HEINZ-flaska

Foretaget H.J. Heinz lamnade in en ansdkan om att fa formen pa en flaska,
som skulle fyllas med ketchup, registrerad som varuutstyrsel. PBR fann att
utstyrsein saknade erforderlig ursprunglig sarskiljningsformaga. Den
utredning som Heinz presenterade, kunde enligt PBR inte pavisa att flaskan
anvants och gjorts kand i en sddan omfattning att den bristande
sarskiljningsférmagan hade avhjalpts. Anstkan avslogs darmed. ™!

45.5.3 Inkachoklad

Sokande, Société des Produits Nestlé S A. (Nestlé), ville registrera formen
pa en viss chokladprodukt som varumarke. Sokandens mérke bestod av ett
monster som pastods efterlikna stenséttningen pa ett inkatempel. Nestlé
anforde att monstret enbart var dekorativt och att det inte hade nagot
funktionellt syfte. Som stéd dberopade Nestlé bland annat
varumérkesregistreringar i ett antal andra lander. PBR fann att varan hade
tillracklig sarskiljningsformaga for att kunna registreras och hifdll
anstkan. ™

10 PBR 6 april 1999 (v.ans 96-03868 och 96-03869) (Hastens)
151 PBR 15 december, 1997 (v.ans. 95-00731) (Heinz)
152 PBR 22 mars 1995 (v.ans. 92-05416) (Inkachoklad)
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4.5.5.4 GRAND MARINER-flaska

Société des Produits Mariner Lapostolle ansokte om varumérkesregistrering
for en varas forpackning, som i det har falet gadlde en likorflaska. Den
bruna likorflaskan hade en 1ag, bred kropp och en lang hals med en
utbuktning. Som stod for sin ansokan anforde sokanden langvarig
anvandning och registreringar i andra lander. PBR ansdg att
forpackningsutstyrseln anvéants under en sd lang tid och i en sadan
omfattning for det angivha varuslaget att den bristande
sarskiljningsformagan hade avhjalpts. Hinder mot registrering bedomdes
darfor inte langre foreligga och PBR undanrsjde PRV:s beslut.'™>

4.5.5.5 Aspiratorror

Malet gdlde registreringen av ett varumérke i form av utstyrseln av ett
aspiratorror for dentala och medicinska dndamal. Sokande betonade de
sarpréglade elementen, fargen och formen hos roret. Aven uppgifter om
inarbetning, forsajning och omfattande marknadsandelar presenterades i
malet. PBR tog speciell hansyn till att roret forsetts med tva parvis placerade
hal i anslutning till rorets bada snedskurna dndar. Darmed ans3gs det vid en
helhetsbedomning att roret hade tillracklig sarskiljningsformaga for att
kunna registreras som varumérke.*™*

4.5.5.6 DIESEL

Sokande, Diesel S.p.A., ansbkte om registrering av en varuutstyrsel i form
av en jeansficka. Som stod for sin ansokan anférde man att kannetecknet
registrerats i Danmark, Norge och Finland samt att det blivit inarbetat. PRV
beslutade att jeansfickan inte hade tillracklig sarskiljningsforméaga for att
kunna sarskilja sig fran andra naringsidkares varor. Enligt PRV hade inte
heller den anforda inarbetningen varit tillracklig for att pavisa att det sokta
market forvarvat en sddan sarskiljningsférmaga. PBR angav utan motivering
att de inte andrade PRV :s beslut.*

4.5.5.7 Sammanfattning

Efter 1993 &rs andringar i VML kan det konstateras att registreringspraxis
har luckrats upp. Denna férandring i praxis kommer tydligt till uttryck i
bland annat de ovan anforda Héastens- och Inkachokladfallen. Avsaknaden
av kravet pa "siregenhet” tillsammans med den nya utformningen av
registreringshindren i 13 § 2 st har sdledes lett till betydande |&ttnader vad
gdller mojligheten att erhdlla varumérkesregistrering. Som i Diesel-fallet —
dar var det faktum att utstyrseln saknade sarskiljningsforméaga pa grund av

153 PBR den 10 maj 1995 (v.ans. 91-05578) (Grand Mariner)
> PBR 6 augusti 1996 (v.ans. 93-03396) (Apiratorror)
155 PBR 20 mars 1995 (v.ans 89-01636) (Diesal)
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otillrécklig inarbetning avgdrande for att registreringen inte beviljades och
inte att utstyrseln skulle vara funktionellt betingad. Detta kan jamféras med
Grand Mariner-falet, dar PBR beaktade just det faktum att utstyrseln var
inarbetad och beviljade registrering. Dessa fall illustrerar hur betydelsen av
funktionalitet hos utstyrdlar har forandratsi praxis.
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5 EG-ratt

5.1 EG-varumarke

Det finns mgjlighet att registrera ett kdnnetecken som ett EG-varumérke,
eller gemenskapsvaruméarke, i EU. Det europeiska varuméarkeskontoret,
OHIM, i Alicante i Spanien handlagger sedan 1996 &renden om
gemenskapsvarumarken. OHIM grundar sina avgoranden pa foérordningen
om gemenskapsvarumarken™®, som  tradde i  kraft 1994
Varumarkesforordningen ger en storre mojlighet att fa varumarkesskydd for
hela den gemensamma marknaden. Den utgdr &en ett komplement till
Varuméarkesdirektivet fran 1989, som behandlar villkoren for att erhdla
varumarkesskydd och for hur ett registrerat varumarke far anvandas. Allt
administrativt arbete med dessa varumérkesregleringar skots av OHIM .

OHIM, som & en gévstandig EU-institution, leds av en Budgetkommitte
och ett Forvaltningsrdd. | dessa styrorgan finns alla EU:s medlemsstater
representerade. OHIM handhar ala ansokningar, registreringar och andra
arenden rorande gemenskapsvarumarken. Att registrera ett marke hos OHIM
&r det enda séttet att erhdlla ett gemenskapsvarumarke. Det kan endast stkas
for helaunionen och inte for enskilda medlemsstater.*®

Ett gemenskapsvarumérke kan stkas pa tva sétt: antingen genom att skicka
en ansbkan direkt till OHIM éller till PRV for vidare befordran. Ett skydd
for hela territoriet kan enbart erhdllas genom registrering, nagot som skiljer
sig frén den svenska varumarkesrétten. | ansokan behdver inte enskilda
lander designeras, utan gemenskapsvarumarket gdler inom hela EU. Till
skillnad fran Madridarrangemanget, & gemenskapsvaruméarket ett ” Oppet”
system, som gor att &ven de som inte & medlemmar i EU™® har majlighet
att ansbka om ett gemenskapsvaruméarke. OHIM kontrollerar att de formella
kraven &r uppfyllda och om det foreligger négra absol uta registreringshinder,
som till exempel bristande sérskiljningsférmaga. Det kontrolleras d&ven om
det finns nagra relativa registreringshinder, som bestar i dldre réttigheters
foretrade™. Upptacks n&got hinder i ett land, stoppas anstkningen. Efter
OHIM:s granskning sétts en EU-sokrapport samman, som sokanden far ta
del av. Sokanden far darefter vaja om han vill ga vidare med sin ansokan
och |&ta den bli offentlig. Efter ett offentliggérande kan andra gora sin rétt
gdlande genom ett invandningsforfarande, som maste ske inom tre
manader. Om nagra hinder inte anses kvarstd och registreringen kan ske,

15 R&dsforordningen EG/40/94 — EGT L 11, den 14 januari; andrat genom forordningen
EG/2506/95 — EGT L 258, den 28 oktober 1995 (fortséttningsvis Varumérkesforordningen)
57 Olof Allgérdh och Sven Norberg, EU och EG-rétten, Norstedts Juridik AB, Stockholm,
1999, s 335

'8 Andreasen, NIR 2001 s 208 f.

159 De som kommer frén ett PK- eller WTO-land.

1% pia Valentin Rehncrona, Immaterialrattens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1999, s 19
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registreras EG-varumarket i tio & fran ansokningsdagen och kan férnyas for

tio & i taget™".

5.2 Skapandet av gemenskapsvarumarket

Trots de stora férdelarna som ett gemensamt varumérkessystem skulle leda
till for samhandeln och integrationen, drdjde det till december 1993 innan en
forordning om gemenskapsvaruméarken antogs av ministerradet. Detta hade
sin grund i saval politiska motséttningar som problem rorande skiljda
sprékomraden och utarbetandet av ett gemensamt administrativt system. Det
gick dock at nd kompromissosningar i dessa  frégor.
Varumarkesforordningen trédde i kraft i mars 1994, men det var inte forran
den 1 april 1996 som registreringsmyndigheten OHIM borjade ta emot
ansokningar. Redan fran borjan var gensvaret mycket stort med 6ver 40 000
ansdkningar 1996. Detta & trend som héllit i sig genom &ren. 2

Réttsverkningarna  av  ett EG-varumake finns fastdagna i
Varumarkesforordningen. Bestammelserna déari stdmmer Overens med det
tidigare antagna V arumérkesdirektivet. Om ett mérke har registrerats, sa har
réttighetsinnehavaren ensamréit till varuméarket i hela EU. Forordningen
forutsétter dock i vissa avseenden att nationell rétt finns. Till exempel skall
sanktioner (exempelvis skadestand) rorande gemenskapsvarumérken
behandlas enligt nationell rétt (se art. 14 i férordningen). Intrang patalas vid
specifika nationella domstolar. | Sveriges fall & det, enligt 67 8 VML,
Stockholms TR som & exklusivt forum for mél rérande
gemenskapsvarumarken.*®*

Den praxis som utarbetas vid OHIM kommer att fa stor betydelse for
svenska domstolar och den svenska registreringsmyndigheten. Det & dock
forst genom EG-domstolens domar och tolkningar som definitiva besked
kommer att ges rérande tolkningen av de EG-réttdiga reglerna pa detta
rattsomrade’®. | de tva foljande avsnitten kommer praxis fr&n OHIM och
EFl samt problem rorande tolkningen av Varumérkesdirektivet att
presenteras for att ge en inblick i hur den framtida utvecklingen av praxis i
Sverige kan komma att se ut.

5.3 Tolkningen av Varumarkesdirektivet

5.3.1 Direktivkonform tolkning

Artikel 3.1[a]-[€] i Varumérkesdirektivet lyder:

161 K oktvedgaard och Levin, A.a., s 299 f.

162 K oktvedgaard och Levin, A.a., s 297 f.

183 Eventuellt &ven Svea HovR.

164 K oktvedgaard och Levin, A.a., s 301

185 | evin (red.) och Bonnier (red.), A.a., s 106
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1. Foljande tecken och varumarken far inte registreras och om registrering har skett skall de
kunna ogiltigforklaras.
a) Tecken som inte kan utgora ett varumarke.
b) Varumarken som saknar sérskiljningsformaga.
¢) Varumérken som endast bestdr av tecken eller upplysningar vilkai handeln visar varornas
dler tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvandning, vérde, geografiska ursprung,
tiden for deras framstéllande eller andra egenskaper hos varorna eller tjansterna.
d) Varumarken 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 bestér av

- enformsom fdljer av varans art

- enform pden vara som kravs for att uppnd ett tekniskt resultat, eller

- enform som ger varan ett betydande vérde

| véantan pa att EG-domstolen skall komma med praxis pa omradet har det i
dagslaget inte blivit fastslaget hur reglernai Varumarkesdirektivet rérande
varuutstyrslar skall tolkas. Medlemsstaterna & sdledes i behov av en
enhetlig praxis pa detta rattsomrade. Gélande just varuutstyrdar & det
framst fragan om hur artikel 3.1 [€] i direktivet skall tolkas. Enligt Levin &r
fr&gan om hur denna artikel skall tolkas praktiskt mycket viktig™®®. Frgan
aktualiseras inte minst vid en jamférelse av PHILISHAVE-fallen i Sverige
och Storbritannien®®’. Som framgétt kan problemstéliningen i denna tvist
forhoppningsvis besvaras genom ett forhandsbesked fran EG-domstolen.

Varfor & det viktigt att EG-domstolen kommer med en avgdrande rorande
vad som &r registrerbart som varuutstyrsel enligt Varumérkesdirektivet? Ett
avgorande fran EG-domstolen &r bindande nar det galler tolkningen av den
nationella rétten, eftersom var nationella rétt pa detta réttsomrade grundar
sig pa ett EG-direktiv. Enligt praxis fran EG-domstolen foreligger det
dessutom en skyldighet for svenska domstolar att tolka sadan lagtext
direktivkonformt'®®. Enligt artikel 234 i Romférdraget’® kan nationella
domstolar begéra forhandsbesked fran EG-domstolen rorande tolkningen av
EG-rétten. | andra stycket av samma artikel stadgas det en skyldighet for en
medlemsstats hégsta domande instans att begéra forhandsbesked. Darmed
star det klart att frdgan om hur de EG-réttsiga reglerna rorande
varuutstyrslar skall tolkas slutligen kommer att avgoras i EG-domstolen. En
sadan tolkning torde leda till en harmonisering av praxis pa detta
réttsomréde i samtliga medlemsstater. Hur lang tid en sddan harmonisering

tar ar oklart”,

Fram tills det att EG-domstolen kommit med tolkningsbesked fa& man
forlita sig pa svenskt och europeisk praxis samt de teorier som framforts i

1% |_evin, NIR 1996 s 308

167 Se avsnitten 4.5.2.2 och 4.5.2.3

168 M &l 14/83 (von Colson & Kamann) [1984] | ECR s. 1891; som refererat i Levin, NIR
1996 s 298

19 Tidigare artikel 177

70| evin (red.) och Bonnier (red.), A.a., s 89
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doktrin. Levin menar till exempel att direktivregeln ar ett absolut undantag
och att den pa denna grund bor tolkas snavt. Som altid i varumarkesratten
skall en helhetsbedémning goras fore bedutsfattande rérande skydd eller
uteslutning, men Levin foresprékar att detta skall ske &en ur en
konkurrensréttslig aspekt. Hon héanvisar till tysk rétt dar detta
tillvagagangssétt anvands for att undvika tillverkningsmonopol. Enligt Levin
skulle sutsatsen av detta tillvagagangsséit bli att skyddbarhet for en
varierbar utstyrsel i sin helhet kan komma i fraga, nér varierbarhet avseende
varutypen existerar. Skulle dock nagon av punkterna i artikel 3.1 [€]
aktualiseras, kan inte utstyrseln erhdlla skydd, oavsett graden av
inarbetning.'"*

5.3.2 "Formen paen vara’ kontra” utstyrsel”

En intressant tolkningsfraga ror forhallandet mellan begreppen "formen eller
utstyrsein av en vara’ i VML och "formen pad en vaa i
Varumérkesdirektivet. Fragan & om det i detta sammanhang foreligger
nagon skillnad mellan dessa tva begrepp. "Formen pa en vara’ raknas upp
som ett registrerbart kannetecken i artikel 2 i direktivet. | VML &
formuleringen sdledes lite annorlunda. Déri (1 § 2 st) stadgas att "formen
eller utstyrseln av en vara’ kan utgora ett varumarke. Upprékningen av
registrerbara tecken i artikel 2 & dock endast exemplifierande, vilket &en
papekades av departementschefen (depch) i forarbetena till 1993 ars
lagandring. Depch anfdrde att den icke uttdmmande upprakningen i artikel 2
overstamde i vasentliga delar med vad som géller enligt 1 8§ VML. D& ordet
"tecken” 1 direktivet skulle ges en vid tolkning, fann depch att ordet
"utstyrsel” fortsattningsvis skulle inkluderas i upprékningeni 1 8§ 2 st. Med
hanvisning till VML:s férarbeten'® uttryckte depch att "utstyrsel” avsig
sdval formen som dekorationen av en vara eller dess forpackning®”>. Skydd
skulle sdlunda kunna ges for en varas dler forpacknings form, farg,
dekoration eller en kombination av dessa. | doktrin anfors det dock att
svenska forarbeten till lagstiftning som grundas pa EG-direktiv inte skall
utgdra tolkningsunderlag. Istélet utgdr direktivets preambel och EG-

domstolens praxis relevant tolkningsunderlag™.

Flera ganger har det kommit till uttryck att "formen pa en vara’ endast
skulle avse tredimensionella varor och forpackningar. Exempelvis vid motet
da radet tog bedutet att Varumarkesdirektivet och Varumérkesférordningen
skulle antas. | samband med detta uppréttades ett protokoll, dar det
meddelades att ordet "form” skulle avse varors och férpackningars
tredimensionella former'”®. Aven i ett mél i den Beneluxiska domstolen,

1 |_evin, NIR 1996 s 309

172 56 SOU 1958:10 s 218

13 Prop. 1992/93:48

174 |_evin (red.) och Wessman (red.), A.a., s 113
1% |_evin (red.) och Bonnier (red.), A.a., s 96
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vars praxis i viss man kan utgora tolkningsunderlag'”®, ansigs det att
undantagen rorande utstyrdar endast gallde tredimensionella marken.
Burberrys tvadimensionella mérke (rutmonstrat tyg) nekades sdledes
skydd'”’. Detta avgorande kan jamforas med DIOR-fallet i Sverige dar
Diorménstret beviljades registrering som utstyrsel*'®.

5.4 Praxis

54.1 EFI

| artikel 63 i Varumarkesforordningen definieras vilken roll EFl spelar i
varumérkesdrenden. | punkten 1 i denna artikel stadgas det att talan om
Overklagande av bedut som besvarsnamnden vid OHIM har fattat kan
vackas i domstol. Till grund for en sidan talan namns i punkten 2 bland
annat bristande kompetens och &sidosittande av fordraget eller
Varumarkesforordningen. Talan kan véackas av den som varit part i malet
hos besvarsnamnden och som déar har fatt ett negativt beslut. En dom fran
EFl kan oOverklagas vidare till EG-domstolen, men endast avseende
réttsfragan. 1998 anhangiggjordes det forsta varumérkesmalet i EFl och
dérefter har alt fler mal kommit in.*"®

5.4.1.1 Formen av en tval*®

Av de md som har avgjorts hos EFI & det, enligt Levin,
f& som anses ha materiell betydelse. Ett sddant fall ar dock
det som avsdg formen av en tv8'®. Fallet gallde Procter
& Gambles (P&G) ansbkan om att registrera en varas
yttre form, som utgjordes av en speciell tv&form'®.
Registrering nekades hos OHIM, eftersom det ansdgs att
tvalen, enligt artikel 7.1 [€] i Varuméarkesférordningen,
endast bestod av en form som foljde av varans art. Aven
OHIM:s overklagandendmnd avslog ansdkan med
motiveringen att tvalen saknade sarskiljningsformaga
samt bestod av en form som fdljde av varans art.

= — -7 | pgG tverklagade med framgang detta beslut till EFI. EFI

provade endast huruvida registreringen av tvaens form
kunde nekas med stod av det absoluta registreringshindret eller inte. P&G
hévdade att deras tval inte pAminde om den sedvanliga utformningen av en

176 Se avsnitt 4.3.2

77 |_evin (red.) och Bonnier (red.), A.a., s 96

8 DIOR (reg. nr 167 999)

Y Virpi Tiili, NIR 2000 s 630 .

180 EF| 16.2.2000 mal T-122/99, The Procter & Gamble Company v. OHIM
181 Marianne Levin, NIR 2000 s 524

182 Se bild
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tval. De anforde dessutom att Gverklagandenamnden gjort en altfor vid
tolkning av artikel 7.1 [€]. EFI fann att P& G:s tval innehdll element som en
langtgéende urgrépning och rafflor, samt att dessa sérdrag inte foljde av
varans art. Enligt EFI fanns det andra tvaformer i handeln som inte hade
dessa utméarkande egenskaper. P&G vann foljaktligen mdaet och
overklagandenamnden ansdgs ha gjort sig skyldig till en felaktig
réttstillampning av det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 [€].

54.2 OHIM

5.4.2.1 Y-front kalsong™®®

---------- o Det amerikanska foretaget Jockey International Inc.

'S R |
\ (Jockey) ansokte 1997 om att registrera en
{ /_‘§ tredimensionell "Y -front” -kal song som

77 | gemenskapsvarumarke i varuklass 25, | juli 1999 fick
N #7 | foretaget beskedet at det sokta mérket inte kunde
registreras som varumérke, eftersom det helt ansdgs
sakna distinktivitet samt att det inte kunde sérskilja sig fran andra liknande
underklader pa marknaden. Med grund i artiked 7.1 [b] i
Varumérkesférordningen avsogs darmed ansokan. Jockey oOverklagade
beslutet till 6verklagandendmnden, som meddelade sitt beslut i maj 2000.

Jockey anférde som stdd for sin ansokan att det sbkta mérket inte bestod av
formen pa en kalsong, utan av sarskilda detaljer pa kalsongen som var
exklusiva for kalsongen i fraga. Den inverterade Y -designen ar klart synlig
och har tillracklig sarskiljningsformaga. Foretaget framholl att framdelen pa
en kalsong ofta & det som anger dess kommersiella ursprung och att
kalsongens design, som anvants i USA sedan 1934, inte kan anses som
tekniskt betingad enligt artikel 7.1 [€] (ii).

Namnden inledde med att konstatera att det sokta mérket inte krévdes for att
uppna ett tekniskt resultat. Kalsongens funktion var inte beroende av
utformningen av kalsongens framdel. Vidare anférde ndmnden att &en om
det sokta market inte skulle fala pa ndgot av de absoluta
registreringshindren, maste mérket enligt artikel 7.1 [b] vara tillrackligt
distinktiv. For att avgora denna fraga, skall man, enligt ndmnden, géra en
helhetsbeddmning av samtliga faktorer som & relevanta i fallet. Séarskilt
skall det aktuella varuslaget och omsattningskretsen beaktas. Namnden fann
att det sokta mérket kunde skapa en association mellan utformningen och
det kommersiella ursprunget hos omséttningskretsen. Det ansdgs vara praxis
att den specifika designen av kalsongens framdel utgjorde det distinktiva
elementet i forhdlande till liknande varor pa marknaden. Enligt nédmnden
var sdledes Y-designen tillréckligt distinktiv och kapabel till att sérskilja

183 OHIM, Third board of appeal, 29.5.2000 i sak R608/1999-3
184 Se bild
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kalsongen fran Ovriga underklader i handeln. Det tidigare beslutet
upphévdes och fallet aterforvisades for vidare handlaggning.

5.4.2.2 HEINZ-flaska'®

at registrera en flaska som tredimensionellt varumérke i
)| varuklass 30™°. Det sokta méarket nekades registrering i enlighet
T | 1| med artikel 7.1 [b] i Varumarkesférordningen, eftersom mérket

u ansdgs sakna tillracklig sarskiljningsformaga. Designen av

;& H.J. Heinz Company (Heinz) i Storbritannien ansokte 1996 om
o

flaskan samt vissa variationer av denna design beddmdes vara
universella vad gallde forvaringen av sdser, juicer m m. Flaskan
ans3gs dock vara registrerbar med ett innehdll som normalt inte
presenterades i en sddan utformning, som till exempel kaffe, te, socker, ris
och bréd. Heinz dverklagade bedlutet.

Som grund fér sin ansdkan framforde Heinz ett flertal argument. Bland
annat framholl man att flaskan rymde en rad fantasifulla och estetiska
element och att den darfor hade tillracklig sérskiljningsformaga. Vidare
héavdade Heinz att méarket forvarvat erforderlig distinktivitet genom att ha
anvants i EU sedan 1900-talets borjan och att det inte enbart var flaskans
etikett som erhdlit distinktivitet. Som stod aberopades &ven
varumérkesregistreringar av flaskan i ett flertal medlemsstater och tredje
lander.

Overklagandenamnden ansag att det forsta intrycket av det sokta market var
att den fungerade som en flaska for sadan varor som hade raknats upp i
ansokan (ketchup, saser, salladsdressing m fl.). Namnden fann sdledes att
man i allmanhet direkt antar att de varor, som aterfinns i upprakningen,
normalt finns férpackade i flaskor som den sbkandens ansokan géller. Trots
at flaskan hade vissa eleganta sdrdrag var dessa, enligt namnden, inte
ensamt tillrackliga for att mérket skulle kunna sérskilja sig fran andra
flaskor och forpackningar med samma varuinnehall. Namnden betonade att
galva karnan i gemenskapsvaruméarket &r att det skall fungera som en
ursprungsangivelse. Att hdvda att konkurrenter kan anvanda sig av andra
flaskformer & inte godtagbart, eftersom det endast finns ett begréansat antal
sadana former. Enligt namnden hade inte Heinz anvant flaskans form utan
etiketten och darfor inte i tillracklig utstrackning inarbetat géva formen
som ett varumarke hos alméanheten. Namnden fann pa grund av samtliga
dessa omsténdigheter att det sokta market inte kunde sérskilja sokandens
varor fran konkurrenternas. Heinz dverklagan avvisades.

185 OHIM, Second board of appeal, 3.8.2000 i sak R488/1999-2
18 Se bild
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5.4.2.3 MAG-LITE ficklampa®®’

Fallet gdlde amerikanska Mag Instruments (Mag)
"II-.‘:I F ansbkan om att registrera fem “Mag-Lite’-

ficklampor ~som  gemenskapsvarumarken i
varuklasserna 9 och 11 (hadanefter behandlas de
som en och samma ficklanpa)'®. Den som
== N behandlade sokandens ansokan hos OHIM ("the
examiner”) fann att ficklampan, enligt artikel 7.1 [b]
i Varumérkesforordningen, inte kunde registreras
som varumarke. Detta eftersom ficklampan helt ansdgs sakna distinktiv
karaktar'®®. Méarket var endast en tredimensionell representation av varan,
som bestod av en konventionell ficklampa. Mag bestred beslutet och
Overklagade i maj 1999 till 6verklagandendmnden.

Som st6d for sin ansokan framhall foretaget att handldggarens uttalande om
att ficklampan var konventionell och att den inte utmérkte sig bland andra
ficklampor, var spekulativt och saknade forankring. Mag ansdg att
handlaggaren helt saknade bevis for sitt besut. Som grund for en
registrering presenterade Mag ett par expertutldtanden, dar det uttalades att
Mag-Lite ficklampan hade en tilltalande och distinktiv design. Pastdendet att
den vanliga konsumenten inte skulle lagga mérke till ficklampans design
avfardades av sbkanden. Man hanvisade till en tysk professor som pastod att
ficklampan var s starkt karaktéristisk att dven det icke-tranade 6gat skulle
kunna sérskilja den fran 6vriga ficklampor pa marknaden.

Bedutet fran overklagandenamnden kom i februari 2000. Namnden
konstaterade inledningsvis att for godkand registrering av en varas form
kravs att formen innehdler tillrackligt manga annorlunda detaljer i
forhallande till varans sedvanliga form sa att en potentiell kund associerar
varan med dess ursprung och inte med produkten i sig. Om kunden uppfattar
formen som en representation av produkten & den deskriptiv och faller, i
likhet med generiska ord, under férordningens artikel 7.1 [c]. Namnden fann
vidare att det faktum att det sokta mérkets design var attraktiv inte medférde
att formen pa varan var tillrackligt distinktiv. En oattraktiv form kan mycket
val varatillrackligt sarskiljande. Rorande artikel 7.1 [b] anférde ndmnden att
"devoid of any distinctive character” inte innebér att alla de varumérken,
som innehdller det minsta sirdrag och som inte faler pa nagot av de
absoluta registreringshindren, & registrerbara. | likhet med Heinz-fallet
framhol| man betydel sen av gemenskapsvarumarkets
ursprungsangivelsefunktion. Sokandens ficklampa ansdgs sakna denna
funktion, eftersom den genomsnittlige kunden endast uppfattade ficklampan
som en ficklampa och inte som en uppgift om dess kommersiella ursprung.

187 OHIM, Second board of appeal, 14.2.2000 i sak R237-241/1999-2
188 .

Sebild
189+ devoid of any distinctive character..”
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Ficklampan bedomdes foljaktligen sakna tillracklig sarskiljningsformaga.
Namnden avvisade sbkandens 6verklagan.

5.4.3 Sammanfattning

Ovan presenterade fall fran EFl och OHIM ger en tydlig bild av hur
beddmningen av tredimensionella utstyrslar sker med stéd av EG-réttsliga
regler. Generellt kan det ségas att EG-réttslig registreringspraxis inte & mer
liberal i jamforelse med den svenska, &en om kravet pa distinktivitet ar
tamligen lagt. Formen av en tval- och Y -front kalsong-fallen illustrerar just
den niva pa sarskiljningsformaga som krévs. Ett visst krav pa distinktivitet
foreligger dock, vilket kan utldsas av till exempel Heinz-fallet. Rorande
distinktivitet & dessutom Mag-Lite- fallet vart att uppmérksamma eftersom
det pavisar hur en utstyrsel kan riskera att forlora sin kanneteckensréttsliga
karaktar genom att andrartillverkare kopierar och anvander liknande former.
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6 Amerikansk ratt

6.1 Inledning

USA é&r ett common law—and med undantag av delstaten Louisiana, som har
sinarotter i fransk rétt. Huvudregeln i USA & att varje delstat har sin egen
réttsordning. For vissa rattsomraden finns det dock en federal lagstiftning.
Nar det galler varumérkesrédtten aterfinns denna federala lagstiftning i
Lanham Act fran 1946. Den del av den amerikanska varumérkesrétten som
ar av intresse for detta arbete kallas "trade dress’. Att kunna skydda det sétt
pavilket man "klar" sin produkt & dven i USA ett relativt nytt rattsfenomen
som har fétt alt stérre betydelse for dagens naringsidkare. Omfattningen av
praxis och doktrin pa detta rattsomrade & mycket extensiv. | detta avsnitt
kommer jag dock endast att kortfattat redogora for de relevanta begrepp,
skyddsmgjligheter och problem som finns rorande trade dress.
Avslutningsvis presenteras en jamforelse med EG-rétt for att illustrera
skillnader och likheter i beddmningen av produktdesign.

6.2 Trade dress

6.2.1 Vad ar "tradedress’?

Inledningsvis skall det framhdllas att savdl det traditionella
varumarkesskyddet som det sa kallade trade dress-skyddet harror fran ovan
namnda Lanham Act, som reglerar registreringen och skyddet av ala
amerikanska varumarken. Denna lag antogs av kongressen framst i avsikt att
skydda konsumenterna fran att vilseledas vad géller varors kommersiella
ursprung, men aven for att gynna konkurrensen och kvalitetskontrollen. |
Lanham Act inkluderas trade dress under termen "trademark”. Trade dress
utgor séledes en del av den amerikanska varumarkesrétten.*®

Traditionel It sett hanfors trade dress till paketeringen eller etiketteringen av
en produkt, men begreppet har under &ren utvecklats. Numera torde det
hanvisa till den sammansatta imagen av en produkt. Denna image kan
inkludera kannetecken som en produkts storlek, form, farg eller
fargkombinationer, textur, grafik eller den speciella teknik som anvands vid
forsdljningen av produkten. Domstolar har med tiden funnit att en produkts
design kan fungera som ett individualiseringsmedel och darmed ha
formagan att kunna sarskilja sig fran andra produkter. P& grund av detta

1% Ronald J. Horta, Without secondary meaning, do product design trade dress protections
function as infinite patents?, Suffolk University Law Review, 1993, s 117 (27 Suffolk U. L.
Rev. 113)
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ansags det finnas anledning att skapa ett réattsigt skydd for utformningen av
produkter och dess férpackningar.**

Det réttsliga skyddet kan fas genom registrering, men &ven genom att
uppfyllavissa krav vid en intrangstalan. Att produktutformningar registreras
som trade dress har godkants i praxis, dar &ven olika regler och tester
rérande trade dress har utvecklats. Ansokan om trade dress-skydd sker hos
USPTO. Vid eventuellt beviljande fors registreringen in i "the Principle
Register”. Paragraferna 2 och 32 i Lanham Act skyddar dérefter registrerade
marken mot intrang. For att en varas utformning skall beviljas trade dress-
skydd kravs det dock att den sokta designen & icke-funktionell och
distinktiv (se nedan). | manga ma rérande varumarkesintrang & designen
inte registrerad som trade dress hos USPTO. Skydd mot intrang kan dock
beviljas for oregistrerade marken som anvands i naringsverksamhet genom
avsnitt 43 (a) i Lanham Act'®2. Den som med stéd av Lanham Act lyckas
skydda sin produktutformning genom en intrangstalan, erhaller ett ”evigt
designskydd” for sin utformning. Den som forlorar ett ma rérande trade
dress-intrang kan darfor aldrig direkt konkurrera med samma produkt

igen'®®.

6.2.2 FOrutsattningar for trade dress-skydd

D& avsikten med savé trade dress som traditionella varumarken &ar att
sarskilja en néringsidkares varor fran andra néringsidkares varor, bedéms de
bade efter samma rattsgrunder. Déarfor har de federala domstolarna
instruerats att utféra samma tester for att avgdra huruvida skydd skall
beviljas eller inte. Det test som domstolarna traditionellt sett anvander i
dessa fall &r ett sd kallat trestegstest. For att ett mérke skall beviljas skydd,
antingen som ett traditionellt varumérke eller som trade dress, skall det 1)
varaicke-funktionellt 2) vara distinktivt och 3) anses vara tillrackligt likt en
icke-auktoriserad imitatbrs mérke att allmanheten sannolikt férvirras
avseende produktens kommersiella ursprung.'**

6.2.2.1 Funktionalitet'®

Forst och framst maste en varusymbol ("trade symbol”)'*® vara icke-

funktionell for att beviljas skydd. Anledningen till detta &r att beviljandet av

9! Gracia Maria Shiffrin, The Third Circuit’s new test provides an alternative to urning
secondary meaning in the market, DePaul University Journal of Art and Entertainment Law,
1996, s 278 (6 J. Art & Ent. Law 275)

192 payl E. Knowlton, Protecting product designs, Fulton County Daily Report Southeastern
Intellectual Property Quarterly, november 1999, s 2 f.

' Horta, 27 Suffolk U. L. Rev. 113, s 133

1% Hermenegildo A. Isidro, Trade Dress: The Abercrombie Classifications and determining
the inherent distinctiveness of product configuration trade dress, Brooklyn Law Review,
1996, s48 (62 Brooklyn L. Rev. 811)

1% Detta avsnitt baseras p&: Isidro, 62 Brooklyn L. Rev. 811, s49

19 " Trade symbol” &r ett samlande begrepp for varumérken och trade dress.
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skydd for funktionella utstyrdar begransar antalet néringsidkare som far
tillverka varor med dessa anvandbara element. Dérmed skulle konkurrensen
hindras. USA:s Hogsta Domstol ("The Supreme Court”) har definierat
funktionalitet som ett element hos varan som & nodvandigt fér varans
funktion eller andama eller nagot som paverkar varans kostnad eller
kvalitet. Domstolar har saledes betraktat en varusymbol som funktionell nar
den utdver att ange sitt ursprung, ger anvandaren ett konkurrenskraftigt
forsprang.

Trots att The Supreme Court har definierat funktionalitet, anvander de
federala domstolarna i praktiken en rad olika tester for att avgora huruvida
en varusymbol & funktionell eller inte. Enligt ”important ingredient” -testet
ar en varusymbol icke-funktionell om dess priméra avsikt &r att identifiera
tillverkaren och inte att forbéttra kostnaden eller kvaliteten. Ett andra test
som anvands ar det sa kallade " estetisk funktionalitets’-testet. Enligt detta &r
en produkts trade dress funktionell nér produktens design lockar till kop
framst pa grund av dess tilltalande visuella utformning. Bada dessa tester har
dock fatt mycket kritik. Det test som fatt storst spridning & ” competitive
advantage”-testet. Med hjédlp av detta utvarderar domstolen om andra
naringsidkare & i behov av varusymbolen for att effektivt kunna konkurrera,
eller om varusymbolen endast innehdller element som ger den distinktivitet
och som konkurrenterna kan klara sig utan. Detta test & det som ligger
narmast amerikanska Supreme Courts definition av funktionalitet.

6.2.2.2 Distinktivitet

Det andra kravet &r att en trade dress skall vara distinktiv. Detta krav utgor
det mest fundamentala i varumarkesrétten, namligen att kunna identifiera
varans kommersiella ursprung. Enligt amerikansk rétt & en varusymbol
distinktiv om den har en inneboende distinktivitet ("inherently distinctive”)
eller om den fétt en overford betydelse (”secondary meaning”) hos den
konsumerande allmanheten. ™’

Rorande inneboende distinktivitet var en tidigare mycket omtvistad fraga
om den som &gde en trade dress med inneboende distinktivitet aven var
tvungen att bevisa att produktens design fatt dverford betydelse. Denna fraga
l6stes dock genom det mycket kdnda Two Pesos-fallet’®. Amerikanska
Supreme Court fastslog i fallet, som rorde den dekorativa designen av tva
mexikanska restauranger, att det inte var nodvandigt att visa Overférd
betydelse efter det att inneboende distinktivitet fastslagits. Domstolen
betonade att en trade dress med inneboende distinktivitet skulle beddmas
efter samma kriterier som 6vriga varusymboler. Att fordra ytterligare
bevisning i form av visad 6verford betydel se ansags darfor vara oskaligt.

97 |sidro, 62 Brooklyn L. Rev. 811, s48
198 Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. (1992)
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For att avgora huruvida inneboende distinktivitet foreligger eller inte, har
domstolarna utvecklat ett klassificeringssystem baserat pa i vilken grad
varusymbolen beskriver produkten. | Abercrombie-fallet stadgades det att en
varusymbol kan placeras i en av foljande fyra kategorier: 1) generisk 2)
beskrivande 3) suggestiv samt 4) fantasifull och godtycklig. Endast de
varusymboler som hamnar under de tva sista kategorierna kan skyddas utan
att overford betydelse behtver pavisas. Suggestiva, fantasifulla eller
godtyckliga varusymboler anses ha inneboende distinktivitet pa grund av att
de i liten utstréackning eller inte alls refererar till den produkt som de
identifierar."®

Abercrombie-klassificeringarna, som anvandes i Two Pesos-fallet, har dock
kritiserats i vissa domstolsdistrikt. | Duraco-fallet®® ansdg domstolen att
klassificeringarna i Abercrombie endast kunde appliceras pa trade dress i
form av paketering. Domstolen utformade darfor ett helt annat test for
produktdesign. Enligt detta test har en trade dress inneboende distinktivitet
om den & 1) ovanlig och l&tt att komma ihdg 2) begreppsméssigt sarskiljbar
fran produkten och 3) troligen avsedd att i forsta hand ange produktens
ursprung. Denna uppdelning av trade dress réttférdigade domstolen genom
att anfora att Two Pesos-avgOrandet inte uttryckligen uteslutit en sadan
tolkning. Denna dom kritiserades i Stuart Hall-fallet®®*. Dari uttryckte
domstolen att Supreme Court i Two Pesos-fallet behandlat trade dress som
ett samlat begrepp och darfor avsag att bade produkt- och paketeringsdesign
skulle regleras av fallet. Réttslaget & sdledes nagot oklart rérande fréagan om
inneboende distinktivitet.”*

Om en varusymbol inte har inneboende distinktivitet, maste agaren istallet
visa att den fétt Gverford betydelse. Overford betydelse uppnas efter den tid
det tar for konsumenterna att, pa grund av produktens design, borja
associera produkten med tillverkaren. For att detta skall fastdas maste
tillverkaren bevisa att konsumenterna identifierar varusymbolen med
tillverkaren istdlet for med géva produkten. Att bevisa detta & vanligtvis
en mycket svar uppgift.?*

6.2.2.3 Sannolikheten att forvirring skall uppsta

Det &r forst efter att 8garen till produkten visat att dennes trade dress &r icke-
funktionell och distinktiv, som den anses skyddbar. For att fa réttsligt skydd
for en ickeregistrerad trade dress maste man dock visa att en icke-
auktoriserad imitation sannolikt skulle vilseleda (" likelihood of confusion”)
konsumenterna avseende produktens kommersiella ursprung. Saval den som
har ett registrerat méarke som den vars mérke & oregistrerad, kan vacka talan

19 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d (2d Cir. 1976)
2 Dyraco Prods., Inc. v. Joy Plastic Enters., Ltd., 40 F.3d (3d Cir. 1994)

201 Stuart Hall Co. v. Ampad Corp., 51 F.3d (8" Cir. 1995)

%2 |5idro, 62 Brooklyn L. Rev. 811, s 53 f.

253 |hid., s 51
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i domstol rorande varumérkesintrdng. Den som innehar en
varumérkesregistrering har dock férdelen att registreringen talar som direkt
bevis for att han har réttigheten till varumérket. Den som saknar registrering
&r tvungen att visalaglig rétt till varumarket, vilket kan vara svart.

Domstolarna beaktar en mangd faktorer vid bedémningen. Bland annat kan
likheter mellan produkterna, forekomsten av avsiktlig kopiering och
forvirring som uppstar efter kopet fa betydelse. Nagot konkret test finns
dock intei dagslaget®®. | Lois Sportswear-fallet uttalas det att " likelihood of
confusion” innebar sannolikheten att "an appreciable number of ordinarily
prudent buyers will be misled, or indeed simply confused, as to the source of
the goods in question.”*®

6.3 Jamforelse mellan amerikansk ratt och EG-
ratt (LEGO)

For att pa ett bra st illustrera tydliga skillnader och likheter mellan
amerikansk rétt och EG-rétt rorande varumarkesskyddet for produktdesign,
amnar jag | detta avsnitt att jamfora réttsordningarna med Legos
|eksaksklots som utgangspunkt. Allajamforelser mellan amerikansk rétt och
EG-rétt, som sker nedan, & i hog grad generella da syftet med detta arbete
inte har varit att detaljerat redogora for amerikansk rétt.

Som namnts ovan, har LEGO-klotsen registrerats som varumarke i EU?*,
Klotsen ansdgs saledes ha uppfyllt kravet pa sarskiljningsforméaga samt inte
omfattas av de absoluta registreringshindren | artikel 7.1 i
Varumarkesforordningen. Den amerikanska motsvarigheten till dessa EG-
réttsliga krav ar att utstyrseln skall vara icke-funktionell, distinktiv och vid
en tvist rorande en icke-auktoriserad imitation sannolikt vilseleda
konsumenterna rérande dess ursprung. Det forsta amerikanska kravet pa att
utstyrseln skall vara icke-funktionell inbegriper till stora delar tre hindren i
artikel 7.1. i forordningen. | ”competitive advantage’-testet skall man
avgora huruvida utstyrseln & till forman for sokanden pa ett sitt som
snedvrider konkurrensen eller g. | likhet med detta & grundtanken bakom
de absoluta registreringshindren i EG-rétten att en naringsidkare inte skall
beviljas ett otillborligt tillverkningsmonopol som hammar konkurrensen.

Det andra amerikanska kravet, distinktivitet, kan jamforas med kravet i EG-
rétten pa sarskiljningsformaga. | motiven till de bada lagstiftningarna
betonas det att gédlva ké&rnan i varumarkesrditen & att ange varans
kommersiella ursprung. Vid en genomgang av praxis fran OHIM kan man
dra slutsatsen att tillvagagangssattet vid bedomningen av huruvida utstyrseln
har sarskiljningsformaga & tamligen likt det amerikanska. Det gors en

204 Shiffrin, 6 J. Art & Ent. Law 275, s4
25| ois Sportswear v. Levi Strauss & Co., 799 F.2d 867 (2d Cir. 1986)
2 Se gvsnitt 4.5.3

57



bedomning for varje enskild situation. Det sokta market skall i bada fallen
ha en sddan karaktéristisk utformning att det sarskiljer sig fran andra
produkter pd marknaden. Det amerikanska systemet med en rad olika klasser
som market och dess sérskiljningsférmaga delas upp i skiljer sig dock fran
det EG-réttdiga. Grundtanken & dock densamma, namligen att utstyrseln
skall ha en individualiseringsfunktion. Om det sokta mérket anses sakna
ursprunglig sérskiljningsforméaga kan sokanden, enligt praxis fran OHIM,
visa att mérket inarbetats som ett varuméarke hos allménheten for att beviljas
registrering®’. | den amerikanska ratten kan man pa liknande sétt visa att
market fatt en ”secondary meaning” hos konsumenterna. Varumarkesskydd
for en varas utformning kan dock, till skillnad fran inom EU, uppstai USA
utan att en registrering erhdllits.

Kan man efter denna jamforelse duta sig till att LEGO-klotsen &en borde
skyddas som varumarke i USA? Denna fraga har avgjortsi ett mal i USA,
som rorde tvisten mellan Lego och en amerikansk |leksakstillverkare, Tyco
Industries?®. Bakgrunden till denna tvist var att Tyco hade kopierat formen
och utseendet hos en rad LEGO-klotsar och sedan marknadsfort kopiorna
som egna leksaksklotsar. Tyco hade dock andrat fogningsmekanismerna
(nabbarna och roren) nagot for att barn lattare skulle kunna foga samman
och ta isdr klotsarna. Av intresse i detta sammanhang & enbart vad
domstolen fann rérande huruvida varumarkesintrang skett eller inte.

Lego ansag i fallet att LEGO-klotsen var skyddad som varuméarkei USA och
att Tycos handlingar bland annat hade utgjort ett brott mot avsnitt 43 (@) i
Lanham Act. Domstolen konstaterade att for att skydd skall uppkomma
genom avsnitt 43 (a), maste karanden kunna visa att varans element & icke-
funktionella, att de fatt en overford betydelse och att det ar sannolikt att
forvirring skall uppsta bland konsumenterna rérande varans kommersiella
ursprung. Vad gdller LEGO-klotsens funktionalitet ansdg domstolen att
klotsen i sin helhet var funktionell. Fogningsmekanismerna bidrog, enligt
domstolen, till klotsens effektivitet och utférande. Att det fanns andra
méjliga utformningar ansags inte innebara att klotsen var icke-funktionell.
Detta hade sin grund i att domstolen fann att LEGO-klotsen inte innehdll
ndgra godtyckliga, dekorativa eller icke-anvandningstekniska element.
Klotsen och dess element fyllde sdledes andra andamdl &n enbart
ursprungsangivelse. Dessutom hade inte Lego pa ett Gvertygande sétt visat
att det fanns tillracklig manga tillgangliga aternativ till utformningen av
deras klots. Rérande de resterande tva kriterierna fann domstolen visserligen
att klotsen hade fétt viss Overford betydelse bland konsumenterna pa
marknaden, men att det inte hade presenterats tillréackligt med bevis rérande
sannolikheten for forvirring. Foljaktligen behdvde Tyco inte upphdra med
eller forandratillverkningen av foretagets |eksaksklotsar.

%7 Se bland annat Heinz-fallet, avsnitt 5.4.2.2
28 Tyco Industries Inc. v Lego Systems Inc., 5 U.S.P.Q. 2d 1023; 853 Fd 921

58



Sammanfattningsvis kan det sigas att Lego inte hade samma framgang med
skydda sin klots som trade dress i USA som med att erhdla
varumérkesregistrering inom EU. Det forsta kravet i amerikansk rétt,
funktionalitet, blev ett for stort hinder for Lego i det amerikanska fallet.
Klotsen ansags vara, i likhet med det svenska LEGO-fallet, till stora delar
funktionell, vilket innebar att varumérkesskydd vagrades. Lego
misslyckades med att Overtyga den amerikanska domstolen att formen,
fargen, storleken och nabbarnas placering var varierbara el ement hos klotsen
och att dessa dternativa utformningar inte kvalitetsmassigt eller
kostnadsmassigt forsamrade produkten. Den amerikanska domstolen ansdg
sdedes, till skillnad fran OHIM, att Lego hade féit en for stor
konkurrenskraftig fordel av ett varumarkesskydd fér LEGO-Klotsen.
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/ Framtida lagstiftning

7.1 Ny varumarkeslag

| &, 2001, har det kommit ett forsag pa en ny varumérkeslag som skall
ersitta den nuvarande varumérkeslagen fran 1960. Detta beténkande
innehdller aven forsag pa andringar i firmalagen. Betankandet fran
Varumarkeskommittén gar under namnet Ny varumérkeslag och andringar i
firmalagen (SOU 2001:26). D& det finns en tradition bland de nordiska
landerna  att samarbeta ndr det gdler lagdtiftning pa  det
kanneteckensréttsliga omradet, har en av kommitténs Gvergripande uppgifter
varit att harmonisera lagen pa varumérkesréttens omréde med Ovriga
nordiska lander. Liknande arbete har skett paralellt i sdval Finland som
Norge. Aven 1989 &s Varumérkesdirektiv, vars syfte & att harmonisera
medlemsstaternas varumérkeslagar, har haft stor pragel pa detta forslag.
Dessutom har sarskilda bidrag lagts fram i form av analyser pa hur
utvecklingen skett inom handeln och néringslivet sedan VML:s tillkomst
samt hur den moderna varumérkesratten utvecklats. Dessa analyser, som
forfattats av ett flertal av kommitténs ledamoter, ingdr i betéankandet och
torde ha praglat utformningen av detta. Jag skall nedan kortfattat redogora
for nagra exempel pa foreslagna andringar av ovan presenterade allmanna
bestammelser, for att i nasta avsnitt (8.2) mer ingdende presentera de
andringar som pa ett mer direkt st behandlar varuutstyrslar.?®

7.1.1 PRV:sprovning

Kommittén har i betdnkandet foreslagit att den prévning, som PRV foretar
innan ett mérke registreras, skall forenklas. Gallande de tva huvudgrupper
av hinder som PRV tar héansyn till idag, d v s absoluta och relativa, foreslas
det att PRV i fortséttningen inte skall vagra registrering pa grund av nagot
relativt hinder. Det viktigaste skdlet till detta fordag & de sa kallade
gemenskapsregistreringarna. OHIM tar i dessa sarskilda forfaranden inte
gavmant hansyn till relativa hinder. Kommitténs forslag innebér dock inte
att undersbkningen av relativa hinder helt skall upphéra hos PRV .#°

7.1.2 Overforing av ansokan till den som har battre ratt till
varumar ket

En foreslagen nyhet inom varumérkesrétten &r att det skall bli mgjligt att
fora Gver en ansokan om registrering av ett varumarke till nagon som har
béttre rétt till market. For att PRV skall kunna fora 6ver ansokan pa nagon

209 50U 2001:26, s 17-20
210 50U 2001:26, s 20 f.
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annan krévs det att denne visar att han har béttre ratt till varumarket an
sbkanden. Vid tveksamma fal skal PRV foreldgga den som anser sig ha
battre rétt att vackatalan i domstol 2

7.1.3 Forvarv av sérskiljningsfér maga

Som framgdtt kan det grundidggande kravet pa ursprunglig
sarskiljningsférmaga avhjalpas genom anvandning. Nar PRV i dags&get
bedomer sarskiljningsforméagan tar de hansyn till al anvandning som skett
fram till registreringsdagen. Ensamrétten gdler dock fran och med
ansokningsdagen. Det innebar att ett marke kan uppfylla kraven for att fa
ensamrétt under en tid da registreringsforutséttningarna inte var uppfyllda
Ett av kommitténs forslag & darfor att man endast skall ta hénsyn till den
anvandning som skett fére ansdkningsdagen.

7.1.4 Inarbetning

Enligt betdnkandet skall det &ven fortsattningsvis vara mojligt att pa ungefar
samma sétt kunna forvarva ensamrétt genom inarbetning. Det skall dock inte
langre vara mojligt for ett lokalt inarbetat kénnetecken att utgéra grund for
upphévande av en registrering, vars skydd omfattar hela landet. Det
registrerade méarket kan emellertid forbjudas att anvandas inom det omrade
dér det lokala kannetecknet inarbetats.”*®

7.1.5 Internationell registrering

Som ndmnts ovan, har Sverige andlutit sig till Madridprotokollet, men inte
till  Madridoverenskommelsen.  Kommittén anser att Sverige aven
fortséttningsvis  skall sta utanfor, eftersom  nackdelarna  med
Overenskommelsen vager tyngre an fordelarna. Det har dock foredagits en
rad mindre andringar vad géller forfarandet i &renden om internationell
registrering.?*

7.2 Andringar rorande skyddet for
varuutstyrslar
7.2.1 Vad som kan utgora ett varumérke

| 1 8 2 st VML stadgas vad som kan utgora ett varumarke. Dess
motsvarighet i forslaget aterfinns i 2 § 1st, som lyder: "Ett varumarke kan

211 30U 2001:26, s 23
212 30U 2001:26, s 24
213 30U 2001:26, s 24
214 30U 2001:26, s 26
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besta av alla slags tecken som kan &terges grafiskt, sasom ... eller en varas
form, utstyrsel eller férpackning, forutsatt att mérket har
sarskiljningsformaga.” 2> Tva skillnader gentemot den gamla utformningen
framtréder klart. FOr det forsta har "formen eller utstyrseln pa en vara eller
dess forpackning” ersatts med ”en varas form, utstyrsel eller férpackning.”
Det specificeras sdledes inte langre att det & forpackningens form eller
utstyrsel som avses med bestdmmelsen. Denna andring har inte
kommenterats i betdnkandet. Det uttalas bara att den nya paragrafens forsta
stycke motsvarar 1 § 2 & VML, som bygger pa artike 2 i
Varumérkesdirektivet™®,

Den andra skillnaden & att ordet ”sarskiljningsformaga’ tagits med i
forslagets lagtext i detta ssmmanhang. Detta grundldggande krav stadgasi 1
§ 2 st VML genom uttrycket: "tecknen kan sarskilja varor...”. Dessutom
finns det i fordagets 2 8 2 st en definition av begreppet
sarskiljningsformaga, vilket saknas i dagens VML. Detta tillagg motiveras
med att begreppet sarskiljningsformaga & centralt i varumérkesratten och
darfor &r det viktigt att det definierasi lag. | 2 st 2 meningen finns det en
upplysning om att vid en bedomning av ett markes sarskiljningsformaga,
skall man ta hansyn till att en sadan formaga kan forvéarvas genom
anvandning. Vilka omstandigheter som skall beaktas vid en bedémning om

tillracklig sarskiljningsformaga foreligger stadgasi forslagets 13 § 3 st.2/

7.2.2 FOrvarv av ensamr att

3 81 forslaget, som ror forvarv av ensamrétt, har sin motsvarighet narmast i
182s,28 382stoch1382st VML. Bestammelseni férdagets 3 §4 st
a i stort hamtat fran 13 § 2 st VML, som behandlats utforligt ovan.
Forslagets 3 8 4 st lyder: ”Ensamrétt kan inte forvarvas till kénnetecken som
endast bestar av en form som foljer av varans art, en form som &r nddvandig
att uppna ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande
varde.”

Den stora skillnaden mellan VML:s 13 § 2st och forslagets 3 § 4 st &r att det
den senare foreskriver att ensamrétt inte kan uppkommatill de kdnnetecken
som anges dari. | 13 § 2 st stadgas det enbart att dessa kannetecken inte fér
registreras™™®. | forslagets 13 § 1 s, som anger de almanna
registreringsvillkoren, finns det en bestdmmelse som knyter an till 3 8 4 st.
Det stadgas | det forra att ett varumérke, forutom att ha
sarskiljningsformaga, inte far vara uteslutet fran ensamrétt enligt 3 § 4 st for
att f& registreras™®. Det & slledes inte langre méjligt enligt lagtextens
ordalydelse att kunna uppfylla villkoren for registrering och sedan inte

215 30U 2001:26, s 425
218 | hid.
27 | bid.
218 30U 2001:26, s 426
219 30U 2001:26, s 435
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kunna fa ensamrétt till varumérket. Det betonas i forslaget att de
registreringshinder, som harrér fran artikel 3.1 [€] i Varuméarkesdirektivet,
inte skall kunna kringgas genom att skydd erhalls genom inarbetning. Detta
forhindras genom att stadga i 3 8§ 4 st att ensamrétt inte kan forvarvas,
istdllet for att enbart uppstdlla dessa hinder i samband med
registreringsvillkoren.?

Bestammelsen i VML:s 5 §, som inskrdnker ensamrétten till
varukannetecken, saknar helt motsvarighet i forslaget pa den nya VML. Det
foreskrivs visserligen en begransning av ensamrétten i forslagets 5 8, men
dess innehall bygger pa 15 § 1st och 13 § 4 st VML, samt artiklarna 6.1 och
15.2 i Varumarkesdirektivet.

220 50U 2001:26, s 426 f.
221 30U 2001:26, s 429
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8 Slutsats och analys

Ett varumérke kan registreras antingen om det har tillracklig inneboende
sarprégel eller om det har forvarvat erforderlig sarskiljningsférmaga genom
anvandning. Varumérkesrétten erbjuder saledes aven den unika méjligheten
at fa skydd genom inarbetning. Dessa varumarkesrétsliga
skyddsmojligheter & dock beroende av att det inte foreligger ett absolut
behov av att halla market eller ett element i market fritt. Frihallningsbehovet
gor sig sarskilt géllande nar det ror sig om varuutstyrslar, eftersom en
ensamrétt i detta sammanhang kan leda till ett konkurrensbegransande
tillverkningsmonopol. Det var rédslan for att varuméarkesrétten skulle fa
denna effekt som ledde till att det i Sverige under en lang tid krévdes en
narmast total franvaro av funktionellainglag i en varuutstyrsels utformning.

Om det fanns risk for att tillverkningsmonopol kunde skapas, varfor skulle
det da finnas magjlighet att fa varuméarkesskydd for varuutstyrslar? Som
framgatt ovan inférdes varumarkesskyddet for dessa kannetecken for att
utgora ett slags investeringsskydd. Det var viktigt for manga foretag att
kunna fa skydd for sina produktutformningar, da dessa fétt ett upparbetat
varde. Aven det faktum att en varas eller en forpacknings design kunde
anvandas som ett individualiseringsmedel blev alt tydligare under mitten av
1900-talet. Dérmed fanns det all anledning att jdmstélla dessa ka&nnetecken
med 6vriga varumarken som har en formaga att ange sitt kommersiella

ursprung.

Efter VML:s skapelse och fram till lagandringen 1993 var det dock mycket
svart att skydda de forpackningsutstyrslar och egentliga varuutstyrslar som
hade tagits fram av foretagen. Sa som det uttrycktes i forarbetena till VML,
skulle kraven pa distinktivitet hos varuutstyrdar stéllas "tamligen hoga’.
Dafor stadgades det, av forsiktighetsskal, ett ytterligare krav pa
varuutstyrslar i form av rekvisitet "séregen” i 1 8§ 2 st. Det handlade dock
inte om nagon ordindr sarskiljningsformaga. Istélet krévdes det, enligt
Holmgvist, ndgot med en betydligt starkare kénneteckensverkan. Detta krav,
I samband med 5 § och depch:s uttalande i propositionen till VML, ledde till
att det endast var ett faal varuutstyrslar som erh6ll varumarkesskydd.
Gemensamt for dessa utstyrslar var att de inte hade nagonting med varans
funktionella element att gora. Som registreringsmyndigheten uttryckte det i
RIGELLO-falet, skulle en mycket aterhdllsam registreringspraxis tillampas
nér det gdlde varuutstyrdar.

Svéarigheten att registrera funktionellt betingade varuutstyrslar, som radde
under tiden fram till 1993, framtréder tydligt i de tvd mest omskrivna fallen:
LEGO-fallet och PHILISHAVE-falet. | det forra slog HD fast att inte ens
inarbetning kunde avhjdlpa LEGO-klotsens bristande ursprungliga
sarskiljningsformaga, trots att TR:n, HovR:n och HD ansdg att klotsen blivit
inarbetad. Denna problematik resulterade i en viss tvekan infor huruvida det



endast var sdregna varuutstyrslar som kunde inarbetas eller . HD fann
dessutom att varierbarhet saknade betydelse i sammanhanget. |
PHILISHAVE-fdlet, som HD refererade till i LEGO-falet, var
bedomningen ocksa stréng. Rakapparaten ansags inte ha uppfyllt kraven pa
en saregen utstyrsel enligt 1 8 2 st VML.

Man kan féljaktligen sluta sig till att mgjligheten att registrera en utstyrsel
med funktionella element var mycket begransad under denna tid. Varken
visad inarbetning eller varierbarhet kunde mildra bedémningen, vilket enligt
min mening var lite hat. | LEGO-falet lade HD vikt vid den fria
konkurrensen i sitt stéllningstagande, och fann att klotsen huvudsakligen var
funktionellt betingad. Jag hade haft |&ttare att forsta domstolens resonemang
om HD exempelvis hade reflekterat 6ver huruvida utformningen i fraga var
den tekniskt eller kostnadsméssigt sett mest effektiva. Om skydd beviljas for
en utstyrsel som kan varieras utan att dess tekniska funktion forsamras eller
att det uppstar nagra pétagliga ekonomiska nackdelar for konkurrenterna,
borde sannolikt inte konkurrensen hindras. Saldes torde det, enligt min
mening, vara logiskt att den fria konkurrensen skyddas, &en om
varierbarhet tillskrivs betydelse i sammanhanget. | LEGO-fallet forefaller
det som att ett skydd for LEGO-klotsen inte skulle ha lett till nagon oskélig
konkurrensbegransning. Det & svart att se att svaranden i fallet hade négot
annat skal att utforma sin klots pa samma sétt som Lego, an att snylta pa
L EGO-klotsens inarbetade status pa marknaden. Fragan som borde ha stéllts
ar huruvida ett varumarkesskydd fér LEGO-klotsen skulle ha hindrat andra
leksaksforetag att konkurrera pa lika villkor eller g. Att lagga vikt vid de
associationer som framkom hos omséttningskretsen, enligt min mening,
ocksa varit lampligt i detta fal. En overvddigande magjoritet av
konsumenterna kopplade samman klotsen med dess kommersiella ursprung.
Jag menar att klotsen darfor uppfyllde det grundldggande syftet med ett
varumérke och att den &ven fungerade som ett kénnetecken.

Det stranga forhadlningsséttet gentemot varuutstyrslar kom, som namnts
ovan, att mildras. Nar Varumarkesdirektivet implementerades i Sverige fick
VML anpassas till de mindre restriktiva EG-réttsiga reglerna. Vid 1993 &rs
lagandring togs kravet pa siregenhet i 1 § bort och ett nytt andra stycke i 13
8§ skapades. Dessa forandringar ledde, i samband med omtolkningen av 5 §,
till storre mojligheter att fa varumarkesskydd for varuutstyrslar i Sverige. Da
rekvisitet ”sdaregen” forsvunnit, var det inte langre nédvandigt att kunna
pavisa en Overtydlig inneboende distinktivitet. Istéllet stadgades det, som
hos Gvriga varuméarken, endast ett krav pa alman sérskiljningsformaga -
antingen inneboende eller forvarvad genom inarbetning. Att det i praktiken
inte omedelbart skedde en drastisk férandring kan méjligen bero pa att det
finns en troghet i harmoniseringen mellan EG-rétt och nationell rétt.

Den forandrade instdlningen framgar tydligt vid en jamforelse av praxis
fore och efter lagandringen. Som exempel kan nadmnas de
registreringsarenden rorande konfektyr som presenterats ovan (se avsnitten
3.4.3.3 och 4.5.5.3), dar bedomningarna markant skiljer sig a. Den enligt
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min mening mycket sdregna chokladankan nekades varumérkesregistrering,
medan registrering av chokladbiten i form av ett inkatempel beviljades
enligt de nya reglerna. Personligen anser jag att chokladankan & minst lika
distinktiv som inkachokladen, om inte mer. | praxis kan &en noteras en
forandring vad gdler beddmningen av former som har tekniska och
funktionella element. TRIPP TRAPP- och PHILISHAVE IlI-falen visar
tydligt pa en utveckling som indikerar att instdlningen gentemot
varuutstyrslar har tagit en ny riktning. | bada fallen uttrycker domstolen, mot
bakgrund av de nya regler som harrér fran Varumarkesdirektivet, att
bedomningen av utstyrslarna maste ske utifran ett mindre strikt perspektiv. |
dessafall var det sdledes inte fragan om att utstyrseln skulle nekas ensamrétt
enligt 5 8 VML, eftersom det inte ansdgs mojligt att hava registreringen med
stod av 13 § 2 st. Jag delar, i likhet med doktrin, uppfattningen att denna
tolkning & den mest ldmpliga. Att applicera en striktare tillampning av den
svenska varumarkesrétten én vad den EG-rétt som implementerats i Sverige
stadgar, vore olyckligt. 5 8 bor tolkasi ljuset av 13 § 2 st for att det inte skall
uppsta en diskrepans i lagstiftningen. Detta trots att det skulle innebara, som
Nordell utrycker det, en lagandring utan lagstiftning.

Forandringarna i praxis har sin grund i de nya regler som infordes da
Varumarkesdirektivet implementerades i Sverige 1993. Det nyinférda andra
stycket i 13 8 VML motsvarar artikel 3.1 [€] i direktivet. Sarskilt réttsl&get
rérande den tredje uteslutningsgrunden i bestdmmelsen - ”en form som ger
varan ett betydande vérde” - anser jag vara nagot oklar. Asikterna kring vad
som kan ge varan ett betydande varde & namligen inte helt entydiga. | Olga
fallet fann PBR att dekoren Olga hade gett silverbesticken ett ekonomiskt
varde. Detta varde uppstod pa grund av att det fanns en efterfragan pa just
den dekoren, oberoende av det kommersiella ursprunget. Ett liknande
resonemang fordes i det engelska PHILISHAVE-falet. Argumenten
Overensstdmmer med Holmgvists anférande, d v s ait den tredje
uteslutningsgrunden &r tilldmplig om varans form, snarare an dennas
ursprung hos en viss tillverkare, ar det avgtrande for kopet. Som ett tillagg
till detta resonemang har Levin é&en hanvisat till den beneluxiska lagen, dar
det vardefulla produktmaterial ets kvalitet har fatt betydelse. | Koktvedgaards
och Levins”Larobok i Immaterialrétt” anfors det t o m att det & sannolikt att
denna bestdmmelse avser just ett visst produktmaterial, som till exempel
guld eller kristall. Artikel 3.1 [€] i direktivet innehdller dock inte orden
"material” eler "kvalitet”. Som Levin ocksa har framfort, ar direktivregeln
ett absolut undantag och skall darfor tolkas snavt. Det forefaller darfor,
enligt min mening, markligt att véardet av produktmaterialet skulle tolkasin i
begreppet "form”. Skulle dock ett varuméarkesskydd som omfattar ett visst
produktmaterial leda till att ett konkurrenshindrande produktionsmonopol
skapas, skulle bestdmmelsen mgjligen kunna vara tillamplig. Annars finns
det risk att det grundlaggande syftet med bestammelsen frangas.

Som framgétt ovan vantar medlemsstaterna pa att EG-domstolen skall ge

tolkningsbesked rdrande de absoluta undantagen. Under tiden har nationella
domstolar tolkat enligt sin egen uppfattning, vilket tydligt framgar vid en

66



jamforelse av PHILISHAVE-fallen i Storbritannien och Sverige.
Medlemsstaterna stér dock inte helt utan vagledning fran EU i dagslaget.
Den praxis som har utarbetats vid OHIM och EFI har stor betydelse for de
nationella domstolarnas bedémningar av varuutstyrslar. Vid en granskning
av den EG-réttsliga praxis som presenterats ovan, forefaller det finnas savéd
likheter som skillnader med den svenska registreringspraxis som utarbetades
efter lagandringen 1993, aen om likheterna & Overvagande i antal.
Pafallande likheter framgér tydligt vid exempelvis en jamforelse av de tva
Heinz-fallen (se avsnitten 4.5.5.2 och 5.4.2.2). Registreringsmyndigheterna
fann i béda fallen att Heinzflaskan saknade tillracklig sarskiljningsformaga.
Det slogs aven fast att flaskan inte inarbetats som varumérke i erforderlig
grad och darmed inte avhjdpt den bristande sarskiljningsformagan.
Likheterna mellan de bada réttsordningarnas praxis lar sannolikt bli allt fler
med tiden, eftersom de svenska varumérkesréttsliga reglerna speglar de EG-
réttsligainom detta juridiska omrade.

Den férsta uppenbara skillnaden jag noterade mellan svensk och EG-réttslig
praxis vad galler beddmningen av varuutstyrdlar, var att LEGO-klotsen som
nekats skydd i Sverige, registrerats som gemenskapsvarumarke hos OHIM.
Detta kan tyda pa en generdsare instéllning hos OHIM jamfort med den
svenska registreringsmyndigheten gentemot mot tredimensionella former
med funktionella element. Det & dock mer sannolikt att registreringen av
LEGO-klotsen som gemenskapsvarumérke istallet utgor ett véagledande
beslut, som kommer att ha betydelse for framtida svensk registreringspraxis.
Praxis i Sverige har pa senare tid trots alt visat en tendens mot att former
med tekniska eller funktionella element allt oftare beviljas registrering.
Eftersom till exempel Philips rakapparat PHILISHAVE har blivit
registrerad, kan man mgjligen dra slutsatsen att en tekniskt betingad form
numera kan varuméarkesregistreras i Sverige. Detta under forutsditning att
den kan varieras med bibehdlen funktion. Denna slutsats & dock inte helt
galvklar. Generadadvokatens fordag till avgorande 1 engelska
PHILISHAVE-falet indikerar att instdllningen gentemot utstyrsar
innehdllande tekniska eller funktionella element kan komma att bli mer
restriktiv. Generaladvokaten avvisar forestéliningen att varierbarhet hos en
rent funktionell form innebér att den kan registreras. Enligt min mening
haller dock inte generaladvokatens resonemang helt och hallet ur svensk
synvinkel nér det galler motiveringen for denna standpunkt. | Sverige var det
faktum att rakapparaten var inarbetad av avgorande betydelse for
varumérkesskyddets uppkomst. Det torde darfér inte vara aktuellt, eller ens
sarskilt 16nsamt, for Philips eller andra féretag att inarbeta varje tankbar
form som leder till det tekniska resultatet. Generaladvokatens forslag verkar
enligt min mening ligga i linje med HD:s resonemang i LEGO-fallet, vars
prejudikatsvérde har ifragasatts i doktrin. Fullstandig klarhet i denna fraga
uppkommer dock forst ndr EG-domstolen féller sitt avgorande i detta fall.

Tendensen i dagslaget & annars att man i registreringsérenden beddmer

varje enskild situation for sig. Det torde enligt min mening indikera att man,
istallet for att gora en formell gransdragning, tar hansyn till den reella
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konkurrenssituationen och avgor vad som & rimligt i forhdlande till
marknaden och konkurrenterna. OHIM har ocksa betonat betydelsen av att
konkurrenter maste fa anvanda samma eller liknande former i sin

néringsverksamhet, oavsett om varierbarhet foreligger.

Som en ytterligare skillnad mellan svensk och EG-réttslig praxis kan
namnas den uttalade skiljelinjen mellan tredimensionella varumérken och
vanliga varuméarken, som finns inom EG-rétten. Som framgétt ovan, hamnar
det svenska varuméarkesréttsliga skyddsomfanget lite mittemellan dessa tva,
eftersom tvadimensionella utstyrslar omfattas av begreppet " varuutstyrsel”. |
forarbetena till 1993 &rs lagandring uttalade depch visserligen att ordet
"tecken” i artikel 2 i Varumarkesdirektivet skall ges en vid tolkning, men
svenska forarbeten till lagstiftning som grundas pa ett EG-direktiv kan inte
utgora tolkningsunderlag. Jag foresprékar darfor, trots den vida tolkningen
av ordet "tecken”, att svenska domstolar skall vara férsiktiga med att tolka
det som att tvadimensionella utstyrslar skulle inga i Varumérkesdirektivets
upprakning av tecken som kan utgora varumarken. Om det foreligger en
diskrepans mellan den nationella implementeringen och direktivtexten, skall
nationella domstolar tolka lagen mot bakgrund av den senare. Som namnts,
har saval beneluxisk praxis som uttalanden fran Ministerrédet indikerat att
enbart tredimensionella former skall omfattas av skyddet. Det réder dock
ingatvivel om att tvadimensionella utstyrslar i dagsl&get kan skyddas enligt
VML, under forutsditning att dvriga krav for att beviljas registrering ar
uppfyllda. Att denna mojlighet kvarstar i den svenska rétten, kan majligen
bero pa den troghet som finnsi den reella harmoniseringen.

Den amerikanska varumérkesrdtten, som varken kan utgdra gallande
lagstiftning eller tolkningsunderlag i Sverige eller EU, kan énda vara vard
att belysa ur ett komparativt perspektiv. Da USA & ett common law-land,
bygger deras réttsordning i stora delar pa sa kallad "case-law”, d v s
réttspraxis. Stora delar av den amerikanska varumérkesréttens réttsliga
principer, varderingar och lagtolkningar har sdledes sitt ursprung i den
praxis som utarbetats i amerikanska domstolar. Den omfattande praxis som
finns pa detta réattsomrade kan enligt min mening leda till slutsatsen att den
amerikanska rétten majligen & mer ”utvecklad” pa detta omrade an EG-
rétten. Som jag har anfért ovan, & réattsordningarna vid en jamforelse
tamligen lika vad gdler beddmningen av varuutstyrslar. Jag menar att det
darfor inte skulle vara helt oskdligt att anvanda sig av den amerikanska
rétten som idékalla eller som ”hjdpmedel” i framtida europeisk praxis.

Né&got som har diskuterats i stor utstrackning i amerikansk doktrin och som
&ven tagits upp i den svenska debatten & forhallandet mellan patentskyddet
och varuméarkesskyddet. Att fa en tidsméssigt obegransad ensamrétt, utGver
patentskyddets varaktighet, till former innehdllande tekniska element, har av
kritikerna ansetts oskaligt da det tekniska framétskridandet kan hindras. | till

22 OHIM, Third board of appeal, 21.9.1999 i sak R70/1999-3; som refererat i Levin, Brand
News 1990-2000, A.a., 28

68



exempel LEGO-fallet framkom det att Legos patent precis utgdtt nar den
svenska tillverkaren inledde sin produktion av leksaksklotsar. Meningen
med ett patentskydd &r att produktens tekniska funktion skall varatillganglig
for andra naringsidkare nar skyddstiden utgétt. Lego motsatte sig dock detta
med motiveringen att klotsen inarbetats som ett kdnnetecken och att den
dérmed kan skyddas som ett varumérke. Det kan visserligen tyckas orimligt
att en vara som innehdler en teknisk ldsning kan inarbetas som ett
kannetecken pa marknaden under tiden det rader monopol pa |6sningen. De
lagstadgade registreringsforutsattningarna, sarskilt 13 § 2 st VML, har dock
syftet att varumérkesskyddet inte skall ledatill en orimlig skyddsomfattning.
Skydd for varuutstyrsar kan sdledes ge upphov till en diskussion om
huruvida det finns risk for att varumarkesskyddet omfattar element hos
varan vars skydd egentligen skall styras av andraimmateriaréttsligaregler.

Sverige & pa god vag att béttre anpassa den nationella varumarkesrétten till
dess EG-réttdiga motsvarighet. Som framgétt ovan kommer namligen en ny
VML att trédai kraft i Sverige inom en snar framtid. Den nyaVML kommer
at ligga @annu narmare Varuméarkesdirektivet med syftet att skapa en, i
forhdlande till EG-rétten, mer korrekt och harmoniserad varuméarkeslag.
Flera av de lagtolkningsproblem som tagits upp i detta arbete, kommer att
forsvinna i samband med den nya lagens tillkomst. Enligt min uppfattning
kommer den nya lagen pa si sitt att underldtta bedomningen av
varuutstyrslar. Framtida svensk réttspraxis far dock sla fast vad som krévs
for att ett varumarke skall beviljas registrering enligt denna nya
varumérkesl ag.

Av de andringar som foredagits i varumarkeskommitténs betdnkande, har
ett par sarskilt vackt min uppméarksamhet. Forst och framst & det enligt
ordalydelsen i forslagets 2 8§ 1 st inte langre specificerat att det &
forpackningens form eller utstyrsel som kan utgora ett varumérke. Istélet
stadgas det i denna paragraf att det enbart & varans "forpackning” som kan
utgora ett tecken som kan aterges grafiskt. Ar da ”en varas forpackning” ett
vidare begrepp an “forpackningens form eller utstyrsel”, eller inbegriper
ordet "forpackning” i detta sammanhang endast formen eller utstyrseln av
det hdlje som omger varan? Vid en jamforelse med Varumérkesdirektivet
framgar en tydlig skillnad, da artikel 2 i Varumarkesdirektivet stadgar att
"formen pé en varaeller dess forpackning” kan utgora ett varumérke. Aven i
artikel 4 i Varumarkesforordningen kan man utldsa en skillnad da det
stadgas att "formen pa en vara dler dess utstyrsel” kan utgora ett
gemenskapsvarumarke. Varken direktivet eller forordningen uttrycker
sdledes att en vara eller dess forpackning skulle vara mgjlig att skydda utan
att samtidigt uttryckligen stadga att det ror sig om dess form eller utstyrsel.
Enligt min mening kan ett resultat av denna nya formulering vara att
"forpackning” blir ett begrepp som kan forefalla omfatta andra element an
enbart formen pa forpackningen eller dess utstyrsel. Jag menar foljaktligen
att utformningen av lagtexten i detta avseende &r nagot oklar.
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Aven forslagets 13 § 1 st, som anger de allmanna registreringsvillkoren, &
vart att uppméarksamma. Déari stadgas att ett varumérke inte bara maste ha
sarskiljningsformaga for att fa registreras, det far inte heller ha nekats
ensamrétt enligt 3 8 4 st. Denna andring torde fa till foljd att de
tolkningssvarigheter som finns rérande bestdmmelsernai 5 8§ och 13 § 2 &
VML, inte léangre kommer att foreligga eftersom skillnaderna i lagtexten
upphor att existera. Detta pa grund av att fordagets 13 § 1 st forutsétter att
varumarket har det som kravs for att fa ensamrétt enligt 3 § 4 st.

Vidare bor det pdpekas att fortsatta tolkningssvarigheter rorande 5 § i dagens
VML kommer att forsvinna pa grund av det faktum att bestammelsen helt
saknar motsvarighet i betdnkandet. Att denna bestdmmelse har tagits bort
har antagligen sin grund i att Varumarkesdirektivet saknar motsvarande
bestammelse. Att 1&ta bestémmelsen i 5 § sta kvar i den nya VML vore
darmed inte sakligt motiverat, sirskilt med tanke pa att den & snévarei sin
utformning an bestdmmelsen i 13 § 2 st. Genom att 1&ta 5 § kvarstai den nya
VML hade man gétt emot principen som sager att samma skydd ska galla for
registrerade och oregistrerade méarken.

Sammanfattningsvis kan det sdgas att utvecklingen inom varumérkesrétten
gdllande varuutstyrslar har visat pa att skyddsomfattningen har dkat under de
senaste &ren. Ett bra exempel pa detta & att LEGO-klotsen har registrerats
som EG-varumérke hos OHIM. Denna bedémning av LEGO-klotsen, som
innebar att nagot s& funktionellt som en byggklots erkdndes som ett
kannetecken, visar pa dagens liberala instélIning. Att installningen gentemot
varuutstyrslar har, som visats ovan, férandrats i en alltmer generds riktning,
ar kanske inte sd underligt. Da det & oomtvistat att varuutstyrslar kan besitta
goodwill, d v s kunna skapa en positiv association mellan produkten och
dess tillverkare hos konsumenterna, samt att de kan fylla en viktig
kanneteckensfunktion, finns det starka skal for att skydd for dessa
utformningar skall existera. Kritiken mot ett varumarkesréttsligt skydd for
varuutstyrslar har som namnts sin grund i den pastadda risken for att ett
skydd kan ge upphov till "eviga’ tillverkningsmonopol. Méanga vill pa grund
av dessa potentiella foljder av ett omfattande skydd se stréngare krav for att
faregistrera utstyrsar, trots att kraven pa sarskiljningsformaga for utstyrslar
numera skall jamstallas med 6vriga mérken. Kritiken & dock, pa grund av
den dkade skyddsomfattningen, inte helt obefogad. Mahanda & det mindre
lyckat att stalla samma krav pa sérskiljningsférmaga hos varuutstyrslar som
hos Ovriga varumérken. Det kan ju exempelvis vara sa att den
genomsnittliga kunden inte associerar varuutstyrseln med dess kommersiella
ursprung, forrén den har anvants i tillracklig utstréackning. Dessutom torde
det vara ladttare att beddma om traditionella varumérken kan utgéra
individualiseringsmedel an utstyrslar, eftersom det hos utstyrdar kan finnas
flera element som tillgodoser olika andamdl. Att anvanda samma kriterier
som for traditionella varumérken vid en bedémning av huruvida en utstyrsel
ar tillrackligt sarskiljbar eller g, kan sdledes verka olampligt. Det kan &
andra sidan hévdas att det & oskdligt att stélla hardare krav pa ett visst
kannetecken i forhallande till de ovriga. For att undvika kritiken mot en
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anvandning av samma beddémningskriterier & det, enligt min mening,
sarskilt viktigt att vid den varumérkesréttsliga helhetsbeddmningen avgéra
om varuutstyrseln kan fungera som ett individualiseringsmedel innan skydd
beviljas. Betydelsen av att verkligen kunna pavisa denna grundlaggande
varumérkesréttsliga funktion & ¢ att forringa. Tendensen i dagslaget ger
dock, som namnts, uttryck for att allt kan utgora ett kénnetecken, vilket vi
ser tydliga tecken pa i dagens krav pa utstyrdar. Vid sidan om 13 § 2 &
VML, dér det endast fordras att en utstyrsel till nagon del har karaktar av ett
kannetecken for att registreras, har kravet pa sarskiljningsformaga sankts
kraftigt i praxis. "Formen av en tval”-falet (se avsnitt 5.4.1.1) &r ett tydligt
tecken pa detta. Att en vara innehdller minsta sérdrag borde, enligt min
mening, inte nodvandigtvis innebdra att den kan fungera som ett
kannetecken.

Men om vi dterknyter till salva faran med ett alltfor omfattande skydd for
utstyrdar, finns det i 13 § 2 st VML absoluta registreringshinder som
forhindrar detta. Inte ens en omfattande inarbetning kan avhjélpa att en vara
nekas varumarkesskydd enligt denna bestammelse. Denna bestémmelse har
visserligen bidragit till att skyddsomfattningen har 6kat, men samtidigt har
syftet med bestdmmelsen iakttagits - namligen att ett produktionsmonopol
inte skall kunna skapas genom varumarkesrétten. 13 § 2 st utgor enligt min
mening ett fullgott hinder mot att utvecklingen tar en sédan riktning. Ta till
exempel en tekniskt betingad vara som har sarskiljningsformaga och ar
varierbar. Ett monopol avseende varans art, dess tekniska funktion eller dess
estetiska varde, kan pd grund av denna regel inte skapas. Andra
naringsidkare torde sdledes inte forhindras att ta del av varans tekniska eller
funktionella I6sningar. Att ett monopol sedan @nda skapas, men da i fraga
om utstyrselns kanneteckensfunktion och inte dess funktionalitet,
overensstammer dock helt med varumérkesréttens syfte. Salunda ter det sig
ganska gdavklart att det finns ett stort samhdleligt behov av skydd for
varuutstyrslar. De risker som ett skydd kan ténkas fora med sig, forhindras i
och med dagens lagdtiftning. Huruvida en fortsait expansion av
skyddsomfattningen aven i fortséttningen klarar av att balansera mellan
foretagens behov av ensamrétt och stréavan efter effektiv konkurrens pa
marknaden eller inte aterstar dock att se.
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