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Sammanfattning

Det föreliggande examensarbetet i immaterialrätt behandlar det
varumärkesrättsliga skyddet för varuutstyrslar. Denna skyddsmöjlighet inom
varumärkesrätten skapades genom tillkomsten av 1960 års VML. Från
denna tidpunkt och fram till Sveriges tillträde till EES och
implementeringen av 1989 års varumärkesdirektiv1 var det, trots denna
lagstadgade skyddsmöjlighet, svårt att varumärkesregistrera en produkts
utstyrsel i Sverige. Likt för övriga varumärken fanns det ett krav på att
utstyrslar skulle ha förmågan att kunna särskilja en näringsidkares produkter
i förhållande till konkurrenters produkter på marknaden. Både i lagtext och i
praxis ställdes det dock ytterligare krav på utstyrslar, bland annat stadgades
det i lagtexten att dessa skulle vara ”säregna”. I praktiken innebar denna
stränga inställning till varuutstyrslar att endast ett fåtal, som helt utgjordes
av känneteckensrättsliga element, fick registreras. Bland de mest
omdiskuterade rättsfallen från denna tid kan nämnas de som rör LEGO-
klotsen och PHILISHAVE-rakapparaten. Ingen av dessa två produkter erhöll
något varumärkesskydd.

Genom den lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 1993 och som
införlivade ovan nämnda EG-direktiv, utvidgades möjligheterna att skydda
en varas eller en förpacknings utformning. Trots de absoluta
registreringshinder som fastslogs i 13 § 2 st VML, skapades ett relativt stort
spelutrymme för näringsidkare att registrera olika utstyrslar. Detta berodde
på att kravet på säregenhet togs bort i 1 § 2 st och att 13 § 2 st var tämligen
snäv i sin utformning. Den senare bestämmelsen krävde enbart att utstyrseln
inte ”uteslutande” bestod av en form som antingen följde av varans art, som
krävdes för att uppnå ett tekniskt resultat eller som gav varan ett betydande
värde. Syftet med bestämmelsen var att förhindra att otillbörliga
tillverkningsmonopol, som innebar betydande konkurrensbegränsningar,
skulle skapas genom varumärkesskyddet. Det uppdagades dock senare att
rekvisitet ”uteslutande” i 13 § 2 st inte överensstämde speciellt väl med
rekvisitet ”huvudsakligen” i 5 § VML, som utgör en inskränkning i den
varumärkesrättsliga ensamrätten. Följaktligen uppstod tolkningssvårigheter
rörande hur dessa bestämmelser skulle förhålla sig till varandra. 

De utvidgade skyddsmöjligheterna har lett till att fler varuutstyrslar har
kunnat registreras som varumärken. Ett tydligt tecken på utvecklingen är att
rakapparaten PHILISHAVE, som onekligen till viss del är funktionellt
betingad, efter lagändringen har erhållit varumärkesregistrering i Sverige.
Även kraven på särskiljningsförmåga har blivit lägre. Rättsläget är dock inte
helt klart gällande bedömningen av varuutstyrslar. Exempelvis är den exakta
innebörden av de absoluta registreringshindrena i 13 § 2 st, som speglar
                                                
1 Rådets första direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas
varumärkeslagar , EGT nr L 40 (fortsättningsvis Varumärkesdirektivet)
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motsvarande bestämmelser i EG-direktivet, inte helt klargjord. Detta har sin
grund i att den nationella rätten skall tolkas direktivkonformt och att EG-
domstolen inte slutgiltigt avgjort denna fråga. I väntan på tydliga
tolkningsbesked har det framkommit en rad tolkningsförslag i den juridiska
doktrinen. Även praxis från den EG-rättsliga registreringsmyndigheten,
OHIM, har fått stor betydelse för svensk praxis rörande hur bedömningen av
varuutstyrslar skall utföras. Sverige har, genom 2001 års slutbetänkande
rörande en ny varumärkeslag, avsikten att närma sig såväl
varumärkesdirektivet som andra nordiska länders lagstiftning på området.
Ur ett rättsligt perspektiv är det på liknande sätt intressant att se hur till
exempel USA valt att lösa dessa frågor. 
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1 Inledning
Vare sig man kallar egenskaper hos en vara eller en förpackning för
utstyrsel, form, konfiguration, design, utformning, dekor eller utseende så
kan de samlas under ett enda vittomspännande begrepp: varuutstyrsel.
Genom dagens lagstiftning finns det möjlighet att skydda en varuutstyrsel
som varumärke, vilket är ett relativt nytt rättsfenomen. Denna möjlighet
inom varumärkesrätten följer förmodligen den allt mer tydliga utvecklingen
som visar på att det numera knappt finns någonting som inte kan utgöra ett
kännetecken. Möjligheten att skydda en varuutstyrsel har utnyttjats av en
mängd olika aktörer på den svenska marknaden. Som exempel kan nämnas
att såväl den världskända Absolut Vodkaflaskan som den klassiska blåvita
Hästensrutan har registrerats som varumärken i form av varuutstyrslar i
Sverige. En central frågeställning i mitt arbete är dock hur stort samhälleligt
intresse det finns för ett lagstadgat skydd för varuutstyrslar.

Den främsta anledningen till att allt fler vill varumärkesskydda sina
utstyrslar i dag är att det ofta visar sig att en bra utstyrsel lönar sig. Valet av
en produkts utstyrsel har stor betydelse för produktens kommersiella
framgång, eftersom konsumenter medvetet eller omedvetet styrs av
symboler vid deras val av produkter. Förutom exempelvis ordmärken,
slogans och etiketter, kan dessa symboler även utgöras av en produkts
utformning eller förpackning. Då konsumenten finner en produkt
tillfredsställande blir utformningen av produkten eller dess förpackning en
framtida köpguide. Det innebär att varans utformning blir en identifierbar
och bekant symbol för kunden. En innovativ design kan på det sättet
omvandla en i övrigt ordinär vara till en kommersiellt sett mycket värdefull
egendom.

Frågan angående huruvida det skall finnas ett varumärkesskydd för
varuutstyrslar eller ej har varit kraftigt uppmärksammad genom åren, trots
att det uppenbarligen finns ett klart behov bland tillverkare av att kunna
skydda sina varuutstyrslar. Kritikerna hävdar att ett alltför omfattande skydd
för varuutstyrslar kan, till skillnad från skydd för övriga varumärken, leda
till att konkurrenshindrande produktionsmonopol bildas. Ett sådant monopol
skapas genom att en viss tillverkare erhåller ensamrätten till en vara med
tekniska eller funktionella element, som övriga tillverkare skulle ha behövt
använda för att kunna konkurrera på lika villkor. Debatten kring skyddets
omfattning har således varit livlig, trots att utstyrslar endast svarar för några
få procent av alla registrerade varumärken i Sverige.

Lagstiftning och rättspraxis visar att det genom åren har betraktats som
viktigt att finna en balansgång mellan behovet av att kunna
varumärkesskydda varuutstyrslar och att kunna förhindra tillkomsten av
otillbörliga produktionsmonopol. Innan Sveriges tillträde till EES var
inställningen gentemot varuutstyrslar mycket sträng på grund av
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försiktighetsskäl och ytterst få utstyrslar fick registreras. Rättsläget kom
dock att ändras genom implementeringen av 1989 års varumärkesdirektiv i
Sverige. Numera torde det till och med vara möjligt att varumärkesskydda
varor som innehåller tekniska eller funktionella element, något som
varumärkesregistreringen av Philips rakapparat PHILISHAVE tydligt
illustrerar.  

1.1 Syfte och problemställningar

Syftet med detta arbete är att redogöra för hur designen, eller utstyrseln, hos
en enskild vara kan skyddas som ett varumärke. Avsikten är främst att
diskutera aspekter av förhållandet mellan form och funktion hos
varuutstyrslar samt resonera kring de problem och hinder som kan tänkas
uppstå i utvecklingen av detta rättsområde. Jag ämnar också presentera
relevanta regler och praxis inom svensk varumärkesrätt, viss utländsk rätt
och närliggande svensk lagstiftning, men även att ge arbetet en
problemorienterad karaktär genom att utgå från uppmärksammade fall och
omdiskuterade aspekter rörande dessa.  Dessutom avser jag att lägga fram en
analys av gällande regler, aktuella teorier och framtida lösningar. Jag hoppas
att mitt arbete skall kunna ligga till grund för en vidare insikt om detta
ständigt utvecklande område inom juridiken, samt ge underlag för ett
nyanserat tänkande inom praktiserandet av denna del av varumärkesrätten.

I detta examensarbete ämnar jag således att utförligt presentera och
analysera detta omstridda och dynamiska område inom varumärkesrätten.
De problemställningar jag avser att behandla i detta arbete omfattar främst:

- hur varumärkesskyddet för varuutstyrslar har utvecklats över tid,
- hur omfattande skyddet är i realiteten och varför, 
- vilka moment som är avgörande för att skydd skall beviljas,
- hur svensk lagstiftning och praxis förhåller sig till deras EG-rättsliga

motsvarigheter på detta rättsområde, 
- vilka oklarheter rörande varuutstyrslar som i dagsläget föreligger och

hur de kan lösas, samt
- huruvida det, sett ut ett samhälleligt perspektiv, är lämpligt att

bevilja ensamrätt till utstyrslar med funktionella eller tekniska
element eller ej. 

Följaktligen kommer såväl rättsförhållandena i Sverige som de inom EU att
presenteras. I viss mån kommer även amerikansk rätt att behandlas, dock
främst i komparativt syfte.

1.2 Metod

Arbetet baseras huvudsakligen på en klassisk rättsdogmatisk undersökning
av relevant lagstiftning, praxis, förarbeten och doktrin. Ur den svenska
doktrinen, främst professor Marianne Levins verk, uppenbarar sig en
omfattande mängd material, som har legat till grund för en stor del av detta
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arbete. I doktrinen har jag funnit en rad särskilt omdebatterade områden, där
teorier och problemställningar lagts fram. Jag har valt att strukturera min
uppsats utifrån denna information för att kunna fokusera speciellt på dessa
områden. 

Enligt min mening är det även förtjänstfullt att ur ett komparativt perspektiv
analysera relationen mellan amerikansk rätt och EG-rätt inom detta juridiska
område. Detta för att man i USA tidigt tvingades handskas med de problem
och hinder i utvecklingen av detta rättsområde som lagstiftarna inom EU
idag försöker finna lösningar på. Jag anser det vara viktigt att skapa en
förståelse för de skillnader och likheter som står att finna i en jämförelse av
dessa olika rättssystem. Därför har jag valt att presentera en sammanfattning
av denna jämförande reflektion med utgångspunkt i bedömningen av LEGO-
klotsen som ett varumärke. 

Jag avser även att föra en rättspolitisk diskussion med fokus på huruvida det
finns ett samhälleligt behov av ett skydd för varuutstyrslar och vad detta
behov i så fall grundar sig i. Denna diskussion är nödvändig då en stor del
av dagens debatt om varumärkesskydd för varuutstyrslar handlar om
huruvida utstyrslar innehållande tekniska eller funktionella element ska
omfattas av den varumärkesrättsliga ensamrätten eller inte. Denna
rättspolitiska diskussion förs såväl i Sverige som inom EU och torde prägla
dagens lagstiftning och praxis på detta rättsområde i stor utsträckning.     

Rättspraxis inom det område som jag har valt är inte alltför omfattande, men
de fall som finns tillgängliga kommer att utgöra en central del i
framställningen av arbetet. Att strukturera arbetet med utgångspunkt i
fallstudier kommer, enligt min mening, att tydligt påvisa hur
förutsättningarna för att skydda en varuutstyrsel som varumärke har
utvecklats genom åren. Som en naturlig följd kommer jag därefter att lättare
kunna redogöra för dagens skyddsförutsättningar och ge en väl förankrad
förståelse för orsakerna bakom denna lagstiftning. För att ytterligare belysa
förändringarna i lag och praxis över tid, samt hur den svenska lagstiftningen
skiljer sig från utländsk rätt, har jag har valt att använda fallen med LEGO-
klotsen och PHILISHAVE-rakapparaten som ständigt återkommande
referenspunkter i mitt arbete. Jag hoppas att på så sätt kunna belysa olika
problem och möjliga lösningar vad gäller varumärkesskydd för
varuutstyrsel.    

Utöver de vanliga tillvägagångssätten vad gäller insamling av material, har
jag använt mig av såväl svenska som utländska databaser på Internet
(exempelvis ohim.eu.int och www.lexis.com), vilket har visat sig vara
mycket effektivt. På detta sätt har jag kunnat införskaffa och använda mig av
rättsvetenskapliga artiklar med fokus på aktuella problemområden, samt viss
praxis och lagstiftning. Detta har jag upplevt som mycket användbart i mitt
arbete, speciellt när det gäller avsnitten om EG-rätt och amerikansk rätt, då
de svenska juridiska biblioteken har begränsat med utländskt material om
skydd för varuutstyrslar. 

http://www.lexis.com/
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1.3 Avgränsningar

Det primära syftet med denna uppsats är att redogöra för det svenska
varumärkesrättsliga skyddet för produktdesign. Därför avser jag inte att
redogöra för lagar och regler kring alternativa eller överlappande
skyddsmöjligheter i någon större omfattning. Jag kommer dock att kortfattat
diskutera dessa i samband med relevanta aspekter på den typen av
varumärkesskydd som behandlas i mitt arbete.

Uppsatsen är främst skriven ur ett svenskt och EG-rättsligt perspektiv. Dock
kommer det i viss utsträckning redogöras för amerikansk rätt inom detta
rättsområde. Framställningen av denna del är inte det centrala i arbetet och
jag kommer därför inte att utförligt behandla detta område. Jag kommer att
försöka begränsa mina redogörelser för utländsk rätt till de delar som kan
tänkas påverka svensk rätt, eller som förefaller särskilt intressanta ur
debattsynpunkt.  

Jag kommer inte att redogöra utförligt för frågor av mer allmän
varumärkesrättslig karaktär. De delar som reglerar bedömningen av
varuutstyrslar ämnar jag att ge en detaljerad redogörelse för, men allt som
rör de övriga typerna av skyddsobjekt, såsom ord- och figurmärken,
utelämnas från detta arbete.     

1.4 Disposition

Examensarbetet inleds med att det mångfacetterade begreppet varuutstyrsel
presenteras ur olika aspekter. Det redogörs häri för vad begreppet
varuutstyrsel omfattar, vilken betydelse en varuutstyrsel kan ha, dess
historik, samt vilka alternativa skyddsmöjligheter som finns. Därefter följer
ett kapitel som innehåller en grundläggande redogörelse för hur ett
varumärkesskydd uppkommer. I de två efterföljande kapitlen avser jag att
redogöra för hur varumärkesskyddet för varuutstyrslar såg ut före respektive
efter det att VML anpassades till Varumärkesdirektivet. Vidare, i kapitel 6
och 7, ämnar jag redogöra för de delar av EG-rätten och amerikansk rätt som
rör det aktuella rättsområdet. En presentation av framtida svensk lagstiftning
görs därefter i kapitel 8. Avslutningsvis kommer jag att knyta ihop arbetet
genom att i samband med min slutsats göra en analys av det som
framkommit och behandlats i arbetet. 
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2 Presentation av begreppet
varuutstyrsel

2.1 Vad är en varuutstyrsel?

I förarbetena till 1960 års VmL definieras begreppet varuutstyrsel som den
form man givit varan, eller dess färg eller dekoration. Även inpackningen
eller förpackningens form, färg, dekoration eller en kombination av dessa
kan utgöra en utstyrsel som skyddas av VML2. I lagtexten (1 § 2 st VML)
stadgas det kort att ett varumärke bland annat kan bestå av ”formen eller
utstyrseln på en vara eller förpackning”. Denna formulering tillkom efter
1993 års lagändring. Tidigare uppställdes ett krav i lagtexten på att varan
eller förpackningen skulle vara ”säregen”3. 

Enligt första meningen i 1 § 2 st VML krävs det att varumärket skall kunna
återges grafiskt, det vill säga kunna återges på papper. Detta krav är en
implementering av bestämmelsen i artikel 2 i Varumärkesdirektivet. Kravet
har inte gett upphov till några problem vad gäller utstyrslar, eftersom det är
oomtvistat att en tvådimensionell avbildning av ett tredimensionellt föremål
uppfyller detta rekvisit.4

I svensk doktrin och praxis har det gjorts en uppdelning av utstyrslar i
”egentliga varuutstyrslar” och ”förpackningsutstyrslar”. Med den förra
menas utstyrseln av den vara vars utseende utgör kännetecken. Den senare
består av förpackningens form, som utgör varumärke för varan5. Om den
som söker skydd inte har angett vilket av dessa två som önskas, avgörs det
genom motsatsförhållandet mellan utstyrselns form och det varuslag för
vilket formen är ett kännetecken. Det har dock på senare år utvecklats en
praxis där utstyrslarna delas in i kategorier vid granskningen av ansökningar,
vilket har underlättat en tydligare bedömning6.

In sin uppdelning av utstyrslar, skiljer Lars Holmqvist7 mellan
tvådimensionella och tredimensionella varuutstyrslar. I praktiken är
tredimensionella varuutstyrslar mer vanligt förekommande. Holmqvist
inbegriper, i likhet med förarbetena, även tvådimensionella element som
varans eller förpackningens färg, dekor eller kombination av dessa element i

                                                
2 SOU 1958:10 s 218
3 Se vidare i avsnitt 3.2
4 Marianne Levin, Immaterialrätten – en introduktion, Norstedts Juridik AB, Stockholm,
1999, s 50 (fortsättningsvis Immaterialrätten)
5 Marianne Levin (red.) och Richard Wessman (red.), Varumärkesrättens grunder, Norstedt
Juridik AB, Stockholm, 1996, s 113
6 Lars Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, Norstedts Juridik AB, Stockholm,
1999, s 530-533 (fortsättningsvis Varumärken)
7 Jur. dr., adjungerad professor i immaterialrätt vid Lunds Universitet 
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begreppet varuutstyrsel. Vad som skiljer de tvådimensionella
varuutstyrslarna (dekorutstyrsel) från ett figurmärke är att dekorutstyrseln
täcker en varas eller förpacknings hela yta.8 

Holmqvist uppdelning av utstyrslar kan ställas i relation till
Varumärkesdirektivet, där det stadgas att ett varumärke kan utgöras av
formen på en vara eller dess förpackning. Direktivets ordalydelse ger sken
av att endast tredimensionella produkt- och förpackningsutformningar skulle
omfattas. Varumärkesdirektivet, som är direkt tillämpligt i Sverige, har
sålunda i förhållande VML en annorlunda formulering vad gäller skyddbara
objekt.9  

Vid sidan om egentliga varu- och förpackningsutstyrslar återfinns andra
utstyrslar, som inte ingår i begreppet varumärke. Med andra utstyrslar menas
till exempel utstyrseln av affärsvagnar, skyltar, kataloger och den
särpräglade inredningen av affärslokaler10. Enligt 2 § 2st VML kan
ensamrätt till dessa kännetecken förvärvas genom inarbetning.

2.2 Varuutstyrselns betydelse och funktioner

Designen av produkter och förpackningar har fått en allt större betydelse i
dagens samhälle och innehar en rad betydelsefulla funktioner. För dagens
konsumenter utgör det estetiska en viktig faktor i valet av produkter. Då
alltfler produkter säljs färdigförpackade och klara, är det just produktens
utseende som kan vara avgörande för dess framgång på marknaden.
Konsumenter väljer sannolikt produkter på grund av vad de ser på
produkten, d v s produktens utformning, vilket innebär att valet av produkter
huvudsakligen avgörs på estetiska eller ändamålsenliga grunder. Därför är
det vikigt, både ur ett konkurrensmässigt och marknadsföringsmässigt
perspektiv, att inneha en bra utstyrsel med en egen identitet. Varan skall
kunna signalera till kunden att den på ett tilltalande sätt särskiljer sig från
övriga konkurrerande produkter och därför bör premieras i produkturvalet. 

En varas design utnyttjas som ett individualiseringsmedel, både vid
etablerandet av nya produkter på markanden och som ursprungsangivelse av
varor redan kända bland konsumenterna. Att kunna ange varans
kommersiella ursprung är ansett som varumärkets primära funktion. Denna
individualiseringsfunktion är viktig, inte minst för företag vars produkter
konkurrerar med andra produkter av liknande teknisk prestanda. I den allt
hårdare kampen om konsumenternas välvilja, blir varans design allt
viktigare vad gäller att utmärka sig i förhållande till konkurrenterna. Varans
utstyrsel kan även ha en garantifunktion, där kunden associerar
utformningen av varan med dess egenskaper. Varans utformning kan därför
vara högst värdefull i form av goodwill. Blir en viss produktdesign
                                                
8 Ibid., s 530
9 Se vidare i avsnitt 5.3.2
10 SOU 1958:10 s 220
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förknippad med hög kvalitet av konsumenterna, kan det vara mycket
fördelaktigt för produkttillverkaren. Även möjligheten att kunna utnyttja en
varudesign i reklam torde vara av stor betydelse för många näringsidkare.
Det kan sammanfattningsvis konstateras att det föreligger ett stort värde i
utstyrseln av en vara eller förpackning.

På grund av betydelsen av varuutstyrslarnas funktioner samt värdet av ett
starkt varumärke lägger många företag ner stora resurser på att ta fram och
marknadsföra särpräglade varuutstyrslar. Det har därför uppstått ett stort
behov hos dessa tillverkare att kunna skydda sina varuutstyrslar från att
kopieras och säljas av konkurrenter. Till exempel är det mycket angeläget
för Lego att kunna skydda sin extensivt marknadsförda LEGO-klots från att
pirattillverkas. Detta eftersom avsaknaden av en ensamrätt skulle innebära
en stor ekonomisk förlust för företaget. Det är dock viktigt att poängtera att,
trots betydelsen av ett skydd för varuutstyrslar, föreligger det ett stort
samhälleligt intresse av att inte ett varumärkesskydd skall leda till eviga
monopolrättigheter. Sådana rättigheter, som hämmar konkurrensen och
hindrar det tekniska framåtskridandet, skulle kunna uppstå genom ett alltför
omfattande varumärkesrättsligt skydd för varuutstyrslar. Ett exempel på en
otillbörlig konkurrensbegränsning är om de funktionella elementen hos en
viss vara endast fick användas av en ensam näringsidkare.

Med anledning av risken för monopolbildningar finns det ett så kallat
frihållningsbehov, som regleras genom lagstiftning. Frihållningsbehov
föreligger när det gäller en form, som är nödvändig för att uppnå ett visst
tekniskt resultat och som inte kan ändras utan att detta resultat försämras
eller går förlorad. Detta gäller även former ur det allmänna formförrådet (se
avsnitt 3.3.1). En helt klar gränsdragning mellan skyddsintresset och
frihållningsbehovet är uppenbarligen högst önskvärd, men har i realiteten
visat sig vara tämligen svårdragen. Denna problemställning har präglat
lagstiftningen och praxis på detta rättsområde sedan uppkomsten av
varumärkesskyddet för varuutstyrslar.

2.3 Historisk bakgrund

Skyddet för varuutstyrslar är ett relativt nytt rättsfenomen. I 1884 års VML
gavs inget skydd för utformningen av vara. Lagen innehöll ursprungligen i 1
§ förutsättningen att varumärket skulle kunna ”anbringas på själva varan
eller å kärl eller omslag (emballage), vari den förvaras”. Det stadgades
sålunda ett krav på självständighet för varumärket i förhållande till varan.
Ett skydd för produktutformning uteslöts på sätt uttryckligen från den äldre
VML. Denna krävda egenskap togs slutligen bort vid 1930 års lagändring,
då skyddet utsträcktes till att avse märkets användning i annonser m m.11 

                                                
11 SOU 1958:10 s 94
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Trots avsaknaden av skydd för varuutstyrslar i 1884 års VML fanns det en
möjlighet att få en utländsk registrering för varuutstyrslar genom den så
kallade telle-quelle-regeln i artikel 6 i PK. Enligt denna regel skulle varje i
hemlandet vederbörligen registrerat varumärke under vissa förbehåll kunna
registreras samt erhålla skydd i övriga unionsländer. En förutsättning för att
beviljas skydd var dock att varuutstyrseln var särskiljande.12 

Först 1942 infördes ett känneteckenrättsligt präglat utstyrselskydd i Sverige
genom 9 § IKL. Bestämmelsen innebar ett inarbetningsskydd för
kännetecken och stadgade straff eller skadestånd för den som i
näringsutövning använde utstyrsel i uppsåt att framkalla förväxling med
inarbetat kännetecken för annans näringsverksamhet, eller däri utbjudna
varor eller prestationer13. I varumärkes- och firmautredningen
(fortsättningsvis ”utredningen”) som föregick 1960 års VML, ansågs det
skydd för oregistrerade kännetecken som införts i 9 § IKL endast utgöra ett
provisoriskt skydd för de mest påfallande olägenheterna med den äldre
VML. Istället fann utredningen det mer önskvärt att samla alla rättsregler av
typiskt varumärkesrättsligt innehåll i en enda varumärkeslag14. 

Rörande ett skydd för varuutstyrslar uttalades det i förarbetena till 1960 års
VML att det med anledning av den moderna varudistributionen med
tillhandahållande av varor i fabriksförpackningar, fanns ett behov av att
förbättra skyddet för dessa kännetecken. Det ansågs föreligga en tydlig
tendens att utnyttja varornas utstyrsel som individualiseringsmedel. Därför
hade utformningen av varan blivit lika betydelsefullt som det märke den var
försedd med. På grund av detta samt den grad av ”goodwill” som en
varuutstyrsel ansågs bära, fann utredningen att varuutstyrslarnas skydd
skulle jämställas med varumärkesskyddet i allmänhet15. Det framfördes även
en önskan att ha en enhetlig lagstiftning i samtliga nordiska länder på detta
rättsområde16. 

2.4 Alternativa skyddsmöjligheter

2.4.1 Allmänt

Om en näringsidkare vill skydda utformningen av en vara finns det, förutom
varumärkesrätten, en rad olika immaterialrättsliga skyddsmöjligheter till
förfogande. Det finns ingenting som hindrar förekomsten av ett flertal
kompletterande eller överlappande skydd för samma produkt. Dubbelt skydd
är väl etablerat inom immaterialrätten. På grund av EG-rätten har
möjligheten att få dubbelt skydd till och med ökat17. Om en produkt är till
                                                
12 SOU 1958:10 s 95-96
13 Per Jonas Nordell, NIR 1998 s 207 f.
14 SOU 1958:10 s 60
15 SOU 1958:10 s 104-105
16 SOU 1958:10 s 108
17 Marianne Levin, NIR 1998 s 675 
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exempel designmässigt nyskapande bör den eventuellt mönsterskyddas och
om den är tekniskt ny bör det även kontrolleras om ett patentskydd är
aktuellt. Det ena utesluter med andra ord inte det andra. Av samhälleliga
intressen kan det dock finnas anledning att ha särskilda begränsningar vad
gäller ensamrätten. Nedan behandlas de alternativ till varumärkesskydd som
kan vara tillämpliga för produktdesigner. 

2.4.2 Upphovsrätten

Den centrala lagstiftningen i upphovsrätten är 1960 års URL. I lagens första
paragraf framgår det att skyddsobjekten är litterära och konstnärliga verk.
Vad som ingår i detta begreppspar är tämligen vidsträckt. Det är i stort sett
allt som i dagsläget uppfattas som litterärt eller konstnärligt. Skydd för
verket uppkommer automatiskt utan att några formaliteter, som till exempel
registrering, behöver vidtas. För att erhålla skydd uppställs det dock ett krav
på originalitet, vilket innebär en bedömning av verkets ursprunglighet och
individualitet18. I 2 och 3 §§ URL fastslås ensamrättens innehåll.
Upphovsmannen har enligt 2 § ensamrätt att ekonomiskt utnyttja verket och
enligt 3 § rätt att få sina ideella intressen skyddade. Skyddet uppstår när
verket skapas och kvarstår i sjuttio år efter upphovsmannens död. Som ett
exempel på när varumärkesrätt och upphovsrätt kan skydda samma vara,
anförs i doktrin fallet med en originell flaska19.

2.4.3 Patenträtten

Det patenträttsliga skyddet är av ett annat slag än upphovsrätten.
Patentskyddet avser inte utseendet, utan den funktionella effekten hos
produkten. Skyddet varar enligt 40 § PL i tjugo år från och med
ansökningsdagen. Vad som är patenterbart framgår av 1 och 2 §§. Först och
främst meddelas patent enbart när det gäller uppfinningar som kan
tillgodogöras industriellt. Uppfinningen skall dessutom vara ny och skilja
sig väsentligt från vad som tidigare varit känt. Nyhetskravet är objektivt och
absolut, vilket innebär att patent inte kan beviljas för något som är identiskt
med något som redan finns. Att skilja sig väsentligen från vad som tidigare
varit känt, är ett krav på så kallad uppfinningshöjd. Syftet med
uppfinningshöjden är att undvika att ge patent åt uppfinningar som saknar
ett reellt innehåll och som inte ger ett visst ”språng i kunskapen”.20 

2.4.4 Mönsterrätten

Enligt 1 § ML skyddas förebilden för en varas utseende eller ornament. Ett
mönster kan vara både två- och tredimensionellt och storleken på föremålet
                                                
18 Levin, Immaterialrätten, A.a., s 64 f.
19 Marianne Levin (red.) och Richard Wessman (red.), A.a., s 120 
20 Mogens Koktvedgaard och Marianne Levin, Lärobok i Immaterialrätt, Norstedts Juridik
AB, Stockholm, 2000, s 230 f.
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har ingen betydelse för möjligheten att få skydd. Ett ornament är en
fristående dekoration som också den kan vara två- eller tredimensionell21.
Det som skyddas är uteslutande den särskilda utformning som mönstret
utgör, och inte den tekniska funktion som patenträtten skyddar. Det skall
dock poängteras att det, till skillnad från varumärkesrätten, är möjligt att
skydda utseendet hos vissa tekniska och funktionella element. Mönsterrätten
är således enbart ett skydd av utseende och inte ett skydd av en idé22. 

Kärnan i mönsterrätten är en ensamrätt till det kommersiella utnyttjandet av
ett skyddat mönster (se 1 § 2 st). Förutsättningarna för att få skydd stadgas i
2 § 1 st, där det formuleras ett krav på att ett registrerbart mönster
”väsentligen skiljer sig från vad som blivit känt före dagen före
registreringsansökningen”. Häri framgår både ett nyhets- och ett
skillnadskrav. Mönsterskyddet gäller dessutom endast yrkesmässig
tillverkning och omsättning (se 5 § 1 st). Skyddstiden är indelad i
femårsperioder, där det efter de första fem åren finns möjlighet att
upprätthålla skyddet i ytterligare två perioder (24 §). Som ett exempel på en
produkt som kan täckas av både varumärkesrätt och mönsterrätt framförs i
doktrin även här fallet med en originell flaska.23

2.4.5 Marknadsföringlagen

Vid sidan om den immaterialrättsliga lagstiftningen finns det möjlighet att få
skydd på det marknadsrättsliga området genom MFL. Lagen kan tillämpas
när det gäller en varas utstyrsel. I 8 § finns en bestämmelse som reglerar
vilseledande efterbildning. Förbudet är ett skydd ur marknadsförings- och
konkurrenssynpunkt, inte ett skydd för varan som objekt. Enligt
bestämmelsen får en näringsidkare vid marknadsföring inte använda en
efterbildning som är vilseledande, genom att den lätt kan förväxlas med
någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. Kravet på
särprägel innebär att varans utstyrsel måste ha en särskiljande utformning,
d v s att varan har ett utseende som i estetiskt hänseende skiljer sig från
andra varor24. För att omfattas av skyddet krävs det dessutom att varan eller
en del av varan inte huvudsakligen är funktionell. Kravet på särprägel
utvecklades i MD-praxis och lagstadgades senare i 8 §25. 

Enligt Marianne Levin26 är MFL knappast ett tänkbart alternativ till
varumärkesskyddet för utstyrslar, eftersom samma grunder som avgör
huruvida en varumärkesansökan skall godkännas eller avslås, i princip bör
dyka upp i ett mål i MD rörande otillbörlig efterbildning27. Som ett exempel
                                                
21 Levin, Immaterialrätten, A.a., s 102
22 Levin (red.) och Wessman (red.), A.a., s 120 f.
23 Ibid., s 121
24 Prop. 1994/95:123
25 Nordell, NIR 1998 s 225
26 Jur. dr, Professor i civilrätt vid Stockholms Universitet
27 Marianne Levin, Noveller i varumärkesrätt, Juristförlaget, Stockholm, 1990, s 184
(fortsättningsvis Noveller)
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på bedömningen av produktutformning och skyddet i MFL avgjordes ett fall
1996 i MD rörande en förpackningsutstyrsel i form av en flaska28. I målet
fann domstolen att det inte hade utretts huruvida det fanns en risk för att
köpare skulle tro att det förelåg ett samband mellan svarandens essens och
kärandens likör eller inte. Varken någon utredning om produkternas
målgrupper eller om någon förväxling faktiskt skett hade presenterats.
Därför fanns det ingen grund för ett förbud av marknadsföringen av
essensen. Detta trots att domstolen fastslagit att det fanns stora likheter
mellan de två flaskorna. Marknadsföringen kunde dock förbjudas genom
den påstådda renommésnyltningsgrunden.

                                                
28 MD 1996:37 (GALLIANO)
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3 Varumärkesskyddet för
varuutstyrslar före 1993

3.1 Inledning

1960 infördes det en varumärkeslag i Sverige som gav varu- och
förpackningsutformningar varumärkesrättsligt erkännande. Dessa
utformningar samlades under begreppet varuutstyrslar. Som framgått ovan
hade det utvecklats ett behov av att kunna skydda varuutstyrslar. Det
berodde på att de i allt större utsträckning användes som
individualiseringsmedel på marknaden och besatte en hög grad av goodwill.
Genom VML infördes därför en möjlighet att både inarbeta och registrera
varuutstyrslar.29 

I förarbetena framfördes dock skäl mot utstyrselskydd genom
varumärkesregistrering. Hos varuutstyrslar var känneteckensmomenten och
de tekniska detaljerna ofta ”inflätade” med varandra, vilket skulle leda till
svårigheter vid en gränsdragning. Det ansågs därför föreligga en risk att rent
funktionella element skulle monopoliseras av den enskilde näringsidkaren.
Det fruktades även att likhetsgranskningen med hänsyn till främst äldre
rättigheter skulle bli problematisk.30 

Utredningen fann emellertid att dess svårigheter kunde övervinnas.
Danmark och Kanada togs upp som exempel på länder där man
framgångsrikt infört utstyrselregistrering31. Vad gäller gränsdragningen
mellan de funktionella elementen och det som kunde utgöra ett varumärke,
ansåg utredningen att det faktum att en varuutstyrsel innehåller funktionella
element inte skulle hindra en varumärkesregistrering. Det krävdes dock att
utstyrseln hade erforderlig särskiljningsförmåga32. I begreppsbestämningen i
1 § 2 st VML skulle distinktivitetskravet hos varuutstyrslar speciellt komma
att betonas genom det uppställda rekvisitet ”säregen”33. Med anledning av
ovan nämnda gränsdragning utformades 5 § så att ensamrätten till ett
varukännetecken inte skulle omfatta de delar som saknade
känneteckensrättslig karaktär34. Utredningen fann även att bestämmelserna
om disclaimers i 15 § var av betydelse för utstyrselregistreringen, eftersom
de erbjuder möjlighet att undanta vissa beståndsdelar av utstyrseln från
varumärkesskyddet35. 
 
                                                
29 SOU 1958:10 s 60; Prop. 1960:167 s 37
30 SOU 1958:10 s 105
31 SOU 1958:10 s 105
32 SOU 1958:10 s 106
33 Se vidare i avsnitt 3.2
34 Se vidare i avsnitt 3.3
35 SOU 1958:10 s 106
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I detta fjärde kapitel ämnar jag att utförligt redovisa för de regler och den
praxis som utvecklades på detta rättsområde. Avsnitten nedan åskådliggör
hur svårt det var att registrera en varuutstyrsel fram till lagändringen 1993.

3.2 1 § 2 st VML – Krav på säregen utstyrsel

Förutom att lagen inte tillkännagav tekniska och funktionella beståndsdelar
något skydd, innehöll den en ytterligare begränsning i form av ett krav på att
en utstyrsel skulle vara ”säregen”. Enligt förarbetena till 1960 års VML kan
en varuutstyrsel utgöras av ”den säregna form, som man givit varan, eller av
dess färg eller dekoration, av dess säregna inpackning eller eljest av
förpackningens form, färg eller dekoration även som olika kombinationer
härav”36. Den första versionen av 1 § 2st VML löd därför: ”Varumärke kan
bestå av figur, ord, bokstäver eller siffror, så ock av säregen utstyrsel av
vara eller dess förpackning.”37 Säregenhetskriteriet togs upp i
varumärkesdefinitionen för att speciellt betona ett högre krav på
särskiljningsförmåga hos varuutstyrslar. Att ett kännetecken skall äga
särskiljningsförmåga, d v s förmågan att kunna särskilja
rättighetsinnehavarens vara från andra varor på marknaden, är en
fundamental förutsättning för att få varumärkesskydd (se 13 § 1 st och 1 § 2
st). Utredningen föreslog att fordringarna på distinktivitet hos varuutstyrslar
skulle ställas ”tämligen höga”38. Det ansågs av försiktighetsskäl vara
motiverat att kravet på särprägel skulle ställas högre på varuutstyrslar än hos
ord- och figurmärken39. För att erhålla inarbetningsskydd fanns dock inget
krav på säregenhet. Då, som nu, krävdes det enligt 2 § att kännetecknet
blivit allmänt känt i sin känneteckensrättsliga funktion40. 

Före lagändringen den 1 januari 1993, då rekvisitet ”säregen” togs bort, var
det således inte tillräckligt att påvisa ordinär särskiljningsförmåga hos en
varuutstyrsel. Vad som krävdes var något övertydligt distinktivt. Holmqvist
skriver att en säregen form skall vara tydligt ägnad att uppfattas som ett
varumärke och att något frihållningsbehov inte skall föreligga. En säregen
form skall ses som motsatsen till en banal form. Den senare kan visserligen
vara särskiljande, men eftersom den är vanlig och därför ordinär kan den
aldrig, enligt Holmqvist, vara tillräckligt distinktiv.41 

Holmqvist anför även att det i betänkandet till 1960 års VML, beträffande
rekvisitet ”säregen”, görs en felaktig sammanblandning av begreppen
”särprägel” och ”särskiljningsförmåga”. Särprägel, som är synonymt med
”säregen”, är inte detsamma som särskiljningsförmåga. Han använder ordet
”unik” för att ge ett exempel på ett mer närliggande begrepp. Det är enligt

                                                
36 SOU 1958:10 s 218
37 Egen kursivering.
38 SOU 1958:10 s 218
39 Ibid.
40 Nordell, NIR 1998, s 208
41 Holmqvist, Varumärken, A.a., s 538 ff.
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Holmqvist således uppenbart att rekvisitet ”säregen” har en betydligt
starkare känneteckensverkan än den som finns hos begreppet
”särskiljningsförmåga”.42 

Denna stränga hållning gentemot varuutstyrslar kommer till uttryck i
registreringspraxisen, som under tiden fram till lagändringen 1993 visade sig
vara mycket restriktiv. PHILISHAVE-fallet från mitten av 60-talet är ett av
de mest uppmärksammade domsluten rörande varuutstyrslar43. Philips, som
sökte varumärkesregistrering för sin rakapparat, fick avslag med
motiveringen att produktens utformning inte var tillräckligt säregen för att
kunna registreras som varumärke. Enligt domstolen skulle kravet på
säregenhet ställas speciellt högt när det gällde varuutstyrslar44. Denna syn på
varuutstyrslar var karaktäristisk för denna tids praxis, vilket innebar att få
varuutstyrslar registrerades.  

3.3 5 § VML

3.3.1 Syfte och tillämpning

För att stadga en generell begränsning av skyddet för samtliga varuutstyrslar,
skapades bestämmelserna i 5 § VML. Paragrafen har samma lydelse idag
som före anslutningen till EES. 5 § utgör ett komplement till lagens 4 §, där
ensamrättens innehåll anges. Enligt 5 § omfattar ensamrätten till ett
varukännetecken ”icke sådan del av kännetecknet, som huvudsakligen tjänar
att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller eljest att fylla
annan uppgift än att vara kännetecken”. För att särskilt bedöma
utstyrselregistreringens rättsskydd, ansågs det i förarbetena nödvändigt att
stadga ett sådant innehåll som återfinns i 5 §.45 Som Holmqvist poängterar,
anger 5 § rättighetens omfång och inte, som 1 §, dess förutsättningar46. I
förarbetena framgår det att bestämmelsen i 5 § rör såväl registrering som
inarbetning47. 

I motiven till VML uttrycks det att 5 § utgör en viktig begränsning av
ensamrätten till kännetecken. Bestämmelsen skall utesluta det som bör
hållas fritt för allmänt bruk och det som inte innehar tillräcklig distinktivitet
från ensamrätten. Varumärkesrätten skulle inte på omväg kunna skapa
oberättigade monopol på funktionella och tekniska beståndsdelar hos varor
och förpackningar. Därför ansågs det nödvändigt att uttryckligen undanta
dessa från skyddet och inte enbart uppställa krav på utstyrselns särprägel48. 

                                                
42 Lars Holmqvist, NIR 1987 s 45 f.
43 RÅ 1966 s 35 (PHILISHAVE)
44 En utförlig redogörelse för PHILISHAVE-fallet presenteras i avsnitt 3.4.1
45 SOU 1958:10 s 106
46 Holmqvist, NIR 1987, s 48
47 SOU 1958:10 s 106
48 SOU 1958:10 s 248
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Även om bestämmelsen i 5 § huvudsakligen gäller en gränsdragning mot
funktionella element, understryker Per Jonas Nordell49 att 5 § dessutom
uttryckligen drar en gräns mot det som brukar kallas det allmänna
formförrådet. Med detta avses de vardagliga former som konkurrenterna har
ett behov av att använda sig av och därför måste frihållas för det inte skall
skapas otillbörliga konkurrenssituationer.50 

Enligt Holmqvist skall inte 5 § tillämpas vid granskningen av en
varumärkesansökan. Han påpekar att det i förarbetena uttalas att det
grundläggande distinktivitetskravet kommer till uttryck i 1 och 13 §§.
Bestämmelsen i 5 § skall därför vid en ansökningsgranskning endast ha en
mer ”indirekt” betydelse51. Enligt Holmqvist undantar bestämmelsen i 5 §
endast vissa delar av helheten från skyddet och utgör inte ett hinder mot
uppkomsten av en varumärkesrätt. 5 § är inte en distinktivitetsregel, som 13
§52. Holmqvists åsikter delas av Lars Pehrson53, som anser det helt korrekt
att i ett registreringsärende i princip bortse från 5 §. Enligt Pehrson utgör
denna bestämmelse inte något registreringshinder, eftersom en förutsättning
för att tillämpa denna paragraf är att det existerar en giltig varumärkesrätt54.
I praxis har detta synsätt inte alltid iakttagits. I PHILISHAVE-fallet
åberopade besvärsavdelningen 5 § för att registreringen av rakapparaten
skulle vägras, vilket till slut skedde, dock utan att 5 § berördes i
domskälet55.

3.3.2 Huvudsaklighetsrekvisitet

Enligt 5 § skall ensamrätten inte omfatta en sådan del av kännetecknet som
huvudsakligen tjänar ett annat syfte än att utgöra ett kännetecken. Enligt
förarbetena innebär inte detta att bestämmelsen skall vara tillämpbar på
känneteckensdetaljer som har en obetydlig praktisk funktion. Att en varas
utformning har en viss teknisk funktion innebär inte att den automatiskt
upphör att fungera som kännetecken. Som ett exempel i förarbetena anförs
en läskedrycksflaska som är insnörd halvvägs upp på kroppen. Att denna
estetiska utformning även är funktionell genom det faktum att den är
behaglig att hålla i, innebär inte att 5 § kan tillämpas56. Enligt utredningen är
det ovanligt att en utstyrsel enbart skulle bestå av funktionella element.
Andra moment, som till exempel färg och dekoration, brukar som regel ingå.
Dessa moment kan erhålla känneteckensrättsligt skydd. Det poängteras
därför av utredningen att känneteckensinnehavaren bör ge sin utformning en

                                                
49 Docent i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm
50 Nordell, NIR 1998 s 209
51 Holmqvist, Varumärken, A.a., s 542
52 Holmqvist, Varumärken, A.a., s 542 f., SOU 1958:10 s 248
53 Jur dr, Professor i civilrätt vid Stockholms Universitet
54 Lars Pehrson, NIR 1988 s 388
55 RÅ 1966 s 35 (PHILISHAVE), mer härom i avsnitt 3.4.1
56 SOU 1958:10 s 249
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sådan skiljaktig utformning att förväxling med redan skyddade kännetecken
inte kan ske57. 

Något som ofta förbises vad gäller 5 § är, enligt Holmqvist, att det är
helheten som skyddas. Att detta inte alltid tydligt framgår beror, enligt
Holmqvist, bland annat på förarbetenas föreskrifter att bedöma vilken av
utstyrselns funktionella och icke-funktionella element som överväger. Enligt
lagregeln får inte de funktionella elementen utgöra det huvudsakliga i
utstyrseln. Holmqvist finner det praktiskt taget omöjligt att avgöra hur det
skulle förhålla sig i en sådan bedömning och anser det därför inte vara
oväntat att registreringsansökningar ofta avslås för säkerhets skull så fort de
innehåller vissa funktionella element58. Gällande frågan om vilken funktion
som är den huvudsakliga, fastslog HD i LEGO-fallet att det saknar betydelse
om utformningen kan varieras utan att den tekniska funktionen försvinner59.
Pehrson, som utförligt kommenterat detta fall, drar slutsatsen att det är hur
utstyrseln uppfattas av omsättningskretsen som avgör vilket element som är
det huvudsakliga60. 

3.3.2.1 Departementschefens uttalande

I propositionen till 1960 års VML uttalade departementschefen (depch) att
”skyddet måste begränsas till sådana moment i utstyrseln som uteslutande
tjänar som varukännetecken”61. Depch lade särskild vikt vid att
varumärkesskyddet inte omfattade funktionella och tekniska beståndsdelar.
Uttalandet har gett upphov till en diskussion kring huruvida det stämmer
överens med 5 §, eftersom uttalandet förefaller mer restriktivt än lagtexten.
Enligt Pehrson tar lagtexten, som står i direkt strid med förarbetsuttalandet,
över. Det finns, enligt honom, inga synnerligen starka skäl som talar emot
detta. Pehrson finner därför att de utstyrslar, som fungerar som kännetecken
samtidigt som de har en teknisk funktion, omfattas av varumärkesskydd, så
länge känneteckensfunktionen är den huvudsakliga62. Holmqvist finner det
uppenbart att en varuutstyrsel kan ha ett särpräglat utseende, trots att dess
form huvudsakligen eller helt utgörs av funktionella element, och att en
teknisk funktion och känneteckensfunktion kan existera samtidigt på ett
likvärdigt sätt. Som ett exempel på detta nämner han LEGO-klotsen63. 

Levin är av uppfattningen att depch:s uttalande påverkade starkt
möjligheterna att registrera en varuutstyrsel i Sverige, som visade sig vara
mer begränsade än i övriga nordiska länder64. Vad gäller diskrepansen
mellan depch:s uttalande och 5 § ordalydelse, anför Levin i ett
                                                
57 SOU 1958:10 s 249
58 Holmqvist, NIR 1987 s 48 f.
59 NJA 1987 s 923, se avsnitt 3.4.2
60 Pehrson, NIR 1988 s 399
61 Prop. 1960:167 s 49
62 Pehrson, NIR 1988 s 394
63 Holmqvist, NIR 1987 s 49
64 Levin, Noveller, A.a., s 175



21

tolkningsförslag i samband med en kommentar till PHILISHAVE-fallet (se
avsnitt 4.4.1), att uttalandet genom dess placering under 1 § 2 st i
propositionen hänför sig till begreppet ”säregen”. Uttalandet utgör
därigenom en ytterligare kvalificerande definition av detta begrepp, vilket
enligt Levin stämmer överens med RegR:ns uttalande i PHILISHAVE-fallet,
där just 1 § åberopades65. Levins tolkningsförslag skulle, enligt Nordell,
innebära att beståndsdelar som är huvudsakligen tekniskt eller funktionellt
betingade inte uppfyllde det särskilda kravet på distinktivitet hos
varuutstyrslar som finns i 1 § 2 st VML. Nordell finner dock att denna
slutsats är logisk, eftersom det inte borde vara möjligt att registrera något
som sedan inte alls skulle omfattas av 5 § och dess skydd66.

3.4 Praxis före 1993

De fall från denna tid som blivit mest uppmärksammade är PHILISHAVE-
fallet och LEGO-fallet, vilka jag redogör utförligt för nedan. Även en rad
fall ur registreringspraxis tas upp för att ytterligare exemplifiera
bedömningen av varuutstyrslar innan Varumärkesdirektivets implementering
i Sverige.

3.4.1 PHILISHAVE-fallet

I PHILISHAVE-fallet från 1966 sökte Philips varumärkesregistrering för sin
rakapparat PHILISHAVE. Patentverkets varumärkesbyrå avslog
ansökningen med motiveringen att formgivningen av rakapparaten
huvudsakligen var funktionellt betingad samt att den saknade nödvändig
särprägel67. Philips förde ärendet vidare till Patentverkets besvärsavdelning,
där de bland annat yrkade att rakapparaten blivit utomordentligt starkt
inarbetad och att dess köpare uppfattade rakapparaten som ett distinktivt
kännetecken. Besvärsavdelningen beslutade att lämna besvären utan bifall.
Som grund anfördes att rakapparatens formgivning anslöt sig naturligt till
dess inre konstruktion och att bolaget inte visat på ett övertygande sätt att
rakapparaten uppnått den grad av känneteckensrättslig särprägel som
krävdes. Detta ansågs trots de marknadsföringsåtgärder som företagits.
Dessutom var det viktigt, enligt besvärsavdelningen, att ställa ett högt krav
på säregenhet för varuutstyrslar, eftersom det annars fanns risk för att
otillbörliga monopolsituationer skulle bildas. Rakapparaten bedömdes därför
inte utgöra en säregen utstyrsel i 1 § 2 st VML:s mening68. 

Fallet prövades slutligen av RegR, som efter ett kort domskäl fann att
rakapparaten inte kunde registreras som ett varumärke. RegR slog fast att
rakapparaten inte kunde utgöra en säregen utstyrsel i 1 § 2 st VML:s

                                                
65 Levin, Noveller, A.a., s 177 f.
66 Nordell, NIR 1998 s 211
67 RÅ 1966 s 35, s 36
68 RÅ 1966 s 35, s 36-37
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mening, oavsett vilken grad av särskiljningsförmåga som vunnits genom
marknadsföringen69. RegR har på grund av detta korta avgörande kritiserats
på en rad punkter och domslutet har gett upphov till ett omfattande
tolkningsutrymme i doktrin. 

RegR verkar i detta fall vara av åsikten att bristande särskiljningsförmåga
inte kan avhjälpas genom inarbetning, om denna brist är speciellt påtaglig.
Pehrson finner detta anmärkningsvärt, eftersom det i princip alltid skall vara
möjligt att avhjälpa bristande särskiljningsförmåga med stöd av 13 § 1 st
sista meningen VML70. I förarbetena framförs inte heller något undantag
beträffande varuutstyrslar. Pehrson anser dock att det är riktigt att RegR inte
tillmäter 5 § någon vikt i fallet. Som framgått ovan, finner Pehrson att man
skall bortse från 5 § i ett registreringsärende, eftersom bestämmelsen
förutsätter att någon giltig varumärkesrätt finns. I detta fall anser han
följaktligen att registreringsmyndigheten handlat felaktigt71. Enligt Nordell
borde inga slutsatser av PHILISHAVE-fallet kunna dras avseende 5 §, just
på grund av att RegR:n inte över huvud taget berörde denna paragraf72.

Enligt Levin är det uppenbart att Philips rakapparat inte uppfyller de krav på
en säreget utseende som uppställs för varumärkesskydd. Detta speciellt med
tanke på depch:s anförda förutsättningar för varumärkesskydd, vilka
citerades ovan. Enligt dessa förutsättningar krävs det att moment i utstyrseln
uteslutande tjänar som kännetecken, samt att skyddet inte får omfatta
funktionella eller tekniska beståndsdelar. Levin finner det svårt att finna
beståndsdelar hos rakapparaten som uteslutande tjänar som kännetecken.
Rakapparatens särprägel består istället av en kombination av funktionella
och tekniska detaljer73.

3.4.2 LEGO-fallet

Det finns väldigt få fall som avgjorts i allmänna domstolar där
utstyrselskydd prövats. Endast ett prejudicerande avgörande kan presenteras:
fallet med Lego och dess leksaksklots. Det centrala i fallet är tolkningen av
5 § VML. Lego Systems A/S i Danmark väckte talan mot den svenske
leksakstillverkaren Dan B vid Stenungsunds TR. Företaget yrkade att Dan B
skulle förpliktigas att utge ersättning för varumärkesintrång. Svensken hade
genom annonser i dagspressen utbjudit klotsar, som benämnts
”legobyggklotsar”, till försäljning. Enligt Lego var Dan B:s klotsar både till
färg som form väldigt lika Legos egna klotsar. Den enda egentliga
skillnaden var att namnet LEGO saknades på nabbarna74 hos Dan B:s
klotsar. LEGO-klotsen var tidigare patentskyddad i Sverige, men
                                                
69 RÅ 1966 s 35, s 40
70 Som lyder: “Vid bedömande av om ett märke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas
till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk.”
71 Pehrson, NIR 1988 s 388
72 Nordell, NIR 1998 s 211
73 Levin, Noveller, A.a., s 177
74 Fästanordningarna på klotsen ovansida.



23

patenträtten utgick 1981. Lego ansåg dock att deras leksaksklots uppnått
ensamrätt som varumärke, eftersom den blivit allmänt känd som beteckning
för Legos varor i Sverige och följaktligen inarbetad som varumärke. Klotsen
som sådan var, enligt Lego, tillräckligt säregen för att utgöra ett varumärke
enligt 1 § 2 st VML. Att formen på klotsen var möjlig att modifiera med
bibehållen teknisk verkan innebar att en formgivningsdetalj inte var teknisk
eller funktionell och därmed inte underkastad 5 §.75 

Dan B bestred Legos talan och anförde att hans klotsar inte var identiska
med Legos, då de förutom avsaknaden av namnet LEGO skiljde sig åt både
vad gällde material och färg. Dan B bestred också påståendet att Legos klots
skulle vara inarbetad som varumärke, eftersom denna klots innehåller den
optimala funktionen för en sammanfogningsbar leksaksklots. Formen på
klotsen är därför uteslutande funktionellt betingad. Då klotsens utformning
har en sådan utomordentligt begränsad inneboende särskiljningsförmåga är
det, enligt Dan B, helt klart att klotsens utstyrsel huvudsakligen tjänar annan
uppgift än att vara kännetecken. Dan B hävdade därför att inget
varumärkesintrång skett.76

TR:n fann i sin dom att Legos klots uppfyllde kraven för anses skyddbar
enligt VML. Dan B ansågs därmed uppsåtligen ha gjort intrång i Legos
varumärkesrätt och dömdes att betala 50 000 kr till Lego samt att förstöra de
klotsar han tillverkat och som fanns kvar i hans besittning77. Dan B
överklagade domen till HovR:n för Västra Sverige och yrkade att Legos
talan vid TR:n skulle ogillas. Lego bestred en sådan ändring. HovR:n fann
att Legos klots var inarbetad som varumärke och att dess utformning med
bibehållen teknisk verkan kunde ändras vad gällde nabbarna och storlek. Det
hade inte visats att Dan B var tvungen att använda en sådan utformning att
förväxling mellan klotsarna kunde ske. Dan B hade således uppsåtligen gjort
intrång i Legos varumärkesrätt. I sin dom ändrade HovR:n endast TR:ns
dom i den del som rörde skadeståndet, som sänktes till 25 000 kr78.

Dan B sökte revision och yrkade att HD skulle ogilla Legos talan. HD
anförde att de delar av en varuutstyrsel som vid en prövning huvudsakligen
anses ha en teknisk funktion inte kan innefattas i en ensamrätt till
varuutstyrsel. Det saknar betydelse att en teknisk utformning kan varieras
utan att den avsedda funktionen går förlorad. HD uttalade vidare, med
hänvisning till PHILISHAVE-fallet, att en varuutstyrsel som i sin helhet
huvudsakligen är funktionellt betingad inte kan bli föremål för ensamrätt.
Detta gällde oavsett huruvida utstyrseln blivit inarbetad eller inte. HD drog
paralleller mellan Legos klots och en vanlig tegelsten och gjorde gällande att
klotsen utgjorde ett funktionellt betingat byggelement. Nabbarna på klotsen
fyllde enbart en teknisk funktion. Enligt HD var klotsens färgsättning det
enda som inte var funktionellt. Klotsen ansågs därför i huvudsak fylla annan
                                                
75 NJA 1987 s 923, s 924-927
76 NJA 1987 s 923, s 924 f., 930-934
77 NJA 1987 s 923, s 934
78 NJA 1987 s 923, s 936
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funktion än att vara ett kännetecken. Lego kunde på grund av detta inte
tillerkännas ensamrätt till klotsen som varukännetecken. HD ändrade
HovR:ns dom och lämnade Legos talan utan bifall.79

Pehrson drar en rad slutsatser från detta fall. Först och främst är det helt
klart att HD inte uppställer något krav på att en egentlig varuutstyrsel skall
vara säregen för att den skall kunna bli inarbetad. Vidare omfattas en
utstyrsel, som förutom att vara ett kännetecken även fyller andra funktioner,
av ensamrätt om känneteckensfunktionen är den huvudsakliga. Enligt
Pehrson innebär detta att man inte skall lägga någon särskild vikt vid
depch:s uttalande om att endast utstyrslar som uteslutande fungerar som
kännetecken kan omfattas av ensamrätt. Vid fastställandet av vilken
funktion som är den huvudsakliga hos utstyrseln, saknar det betydelse om
utformningen kan varieras utan att utstyrselns tekniska verkan försämras
eller försvinner. Pehrson finner snarare, som nämnts ovan, att hur utstyrseln
uppfattas av omsättningskretsen är det avgörande vid en bedömning om
huruvida utstyrseln fyller en känneteckensfunktion eller inte. Andra
funktioner hos utstyrseln fastställs genom en objektiv bedömning. Sedan
vägs de fastställda funktionernas betydelse mot varandra.80  

Levin delar inte Pehrsons uppfattning att HD:s utläggning skall tolkas så att
det inte skall fästas någon särskild vikt vid depch:s uttalande. I detta
avseende finns det, enligt Levin, inte grund för ett e contrario-slut. Redan på
grund av lagtextens utformning finns det anledning att skilja på
förutsättningarna för registrering och inarbetningsskyddet. Det är uppenbart
enligt Levin, med tanke på lagtextens utformning, att en utstyrsel måste vara
”säregen” för att kunna registreras. Det var också i detta sammanhang som
depch:s uttalande gjordes. Uttalandet förefaller ha varit normgivande för
avgörandet i PHILISHAVE-fallet, som i Levins mening visserligen står sig
men som inte rör samma förhållande som LEGO-fallet. 

Rörande förutsättningarna för inarbetningsskydd, som LEGO-fallet
behandlar, är 5 § styrande. Enligt Levin krävdes det i fallet ingen uttalad
säregenhet hos utstyrseln. Det är de eventuella konkurrensbegränsande
aspekterna som tar över och fäller avgörandet gällande huruvida ensamrätt
skall beviljas eller inte. Levin anser vidare det ostridigt att kraven för ett
registrerat skydd formellt sett skall vara strängare. I praktiken verkar det
dock vara så att det i botten alltid ligger en norm om säregenhet för utstyrsel.
Därför blir Levins slutsats, vilken skiljer sig från Pehrsons, att en utstyrsel
måste, även i inarbetningsfallen, vara ”säregen”, såsom det definierats av
depch. Det är endast när en utstyrsel, som inte är funktionellt betingad men
ändå har bristande särskiljningsförmåga, som inarbetning kan användas i
reparationssyfte. I alla andra fall tar frihållningsbehovet över81. Nordell
finner Levins slutsats logisk, eftersom det i 5 § talas om ”kännetecken”,

                                                
79 NJA 1987 s 923, s 937 f.
80 Pehrson, NIR 1988 s 399 f.
81 Levin, Noveller, A.a.. s 180 f.
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vilket föranleder att bestämmelsen måste omfatta såväl registrering som
inarbetning82.

3.4.3 Administrativ praxis

3.4.3.1 RIGELLO-flaska

I detta fall avslogs en ansökan om utstyrselskydd för flaskan RIGELLO.
RegR fastställde Besvärsavdelningens beslut, där det anfördes att när en
varuutstyrsel består av själva den vara för vilken registrering skall gälla,
medför skyddet även en ensamrätt till själva varan. Därför eftersträvade man
att tillämpa en mycket återhållsam registreringspraxis där ensamrätt endast
kunde beviljas när det gällde mycket säregna varuutstyrslar. PRV beviljade
dock skydd för flaskan som förpackningsutstyrsel.83

3.4.3.2 SIGNAL-tandkräm

Här inkom en ansökan om registrering för en varuutstyrsel i form av en
sträng tandkräm i vitt med röda ränder, som pressats ur en tandkrämstub.
Varumärkesbyrån avslog ansökningen med motiveringen att tandkrämen var
dold för konsumenten vid försäljningstillfället. Därför kunde det sökta
märket inte utgöra en i 1 § VML avsedd säregen utstyrsel som är menad att
särskilja en näringsidkares varor. Besvärsavdelningen fann dock att
tandkrämen, som tydligt visades på kartongens utsida, uppfyllde både det
allmänna distinktivitetskravet i 13 § VML och det speciella kravet på
särprägel i 1 § VML. Ansökningen återförvisades därför till
varumärkesbyrån för godkännande.84

3.4.3.3 Chokladanka

Ärendet rörde en ansökan om varumärkesskydd för en varuutstyrsel i vilken
en konfektbit med randig ytstruktur givits formen av en stiliserad anka.
Patentverket fann att chokladankan inte hade ett så särpräglat utformning att
den uppfyllde den särskiljningsförmåga som krävs för att få registrera
varuutstyrseln som varumärke. De avslog därför ansökan. PBR ändrade inte
avslagsbeslutet, utan framhöll att det i praxis ställs stränga krav på den
särprägel som utstyrslar måste visa för att registreras. Denna form ansågs
inte originell för denna sorts varor. Den ansågs inte heller besitta den
särprägel som krävdes. Vidare menade PBR att det inte påvisats att
utstyrseln förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga genom inarbetning.85 
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83 RÅ 1974 A 319-320 (RIGELLO)
84 SIGNAL (reg. nr 104 178)
85 PBR 7 december 1992 (v ans nr 90-2688) (Chokladanka)
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3.4.3.4 ABSOLUT VODKA-flaska

Vin & Sprit AB ansökte om att registrera vodkaflaskan ABSOLUT som
förpackningsutstyrsel. Ansökan beviljades först efter att Vin & Sprit AB
visat att flaskan inarbetats i erforderlig grad. Såväl PRV som PBR ansåg att
flaskan i sig saknade särskiljningsförmåga.86

3.4.3.5 MELITTA kaffefilter

Detta ärende från 1965 gällde registreringen av en förpackning för
kaffefilterpåsar. Utstyrseln bestod av en fyrkantig pappkartong med färgerna
grönt, vitt och rött. Färgerna ingick i en påtryckt fältindelning.
Besvärsavdelningen fann att fältindelningen på kartongen var så enkel att
tillräcklig särprägel saknades. Den speciella kombinationen av grönt, vitt
och rött ansågs dock ha givit förpackningen ett tillskott av
särskiljningsförmåga. Graden av säregenhet som krävdes enligt 1 § VML
hade, enligt Besvärsavdelningen, uppnåtts genom denna färgkombination.
Det anfördes vidare att om någon tvekan skulle bestå, tillkom
omständigheten att kartongen, som försetts med vissa textinslag, fick anses
vara inarbetad som kännetecken för kaffefilterpåsar.87

3.4.3.6 SPRITE-flaska

Ansökan gällde registreringen av flaskan SPRITE som varuutstyrsel.
Flaskan, som var avsedd för en icke alkoholhaltig dryck, hade en halsetikett
som försetts med ordet ”SPRITE”. Besvärsavdelningen fann att flaskan inte
kunde registreras som varuutstyrsel, eftersom den inte var i besittning av den
höga grad av särskiljningsförmåga som fordrades enligt 1 och 13 §§ VML.88

3.4.3.7 Sammanfattning

Den stränga inställningen till varuutstyrslar som framkommer i
lagstiftningen och motivuttalanden, kan således även utläsas i
registreringspraxisen från denna tid. Före den 1 januari 1993 var det som
regel inte möjligt att registrera en varu- eller förpackningsutformning. Som
framgått ovan beviljades dock ett relativt fåtal registrering. Det som visade
sig vara gemensamt för de varuutstyrslar som tillerkändes varumärkesskydd
var att själva utstyrseln inte hade något med varans funktionella element att
göra89. Något som även framkommer vid en granskning av praxis är att
förpackningsutstyrslar generellt sett är lättare att varumärkesskydda än
varuutstyrslar. I doktrin har skälet till detta ansetts vara att de
konkurrensbegränsade effekterna av skydd för förpackningsutstyrslar

                                                
86 ABSOLUT VODKA (reg. nr 243 192)
87 Besvärsavdelningen, 21 maj 1965, beslut nr 28/65 (Melitta) 
88 Besvärsavdelningen, 13 februari 1965, beslut nr 10/65 (Sprite) 
89 Levin, Noveller, A.a., s 176
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bedömdes vara mindre märkbara än vid skydd för egentliga varuutstyrslar.
Det ansågs att förpackningsutstyrslar på ett mer lämpligt sätt kan varieras
med avsikten att skapa ett individualiseringsmedel.90

                                                
90 Ibid., s 184
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4 Varumärkesskyddet för
varuutstyrslar efter 1993

4.1 Implementeringen av Varumärkesdirektivet

I Europa fick varuutstyrslar ett definitivt erkännande genom
Varumärkesdirektivet från 1989. Syftet med direktivet var att eliminera de
skillnader som fanns i de olika medlemsstaterna på detta rättsområde.
Därmed skulle de handelshinder, som dessa skillnader gett upphov till,
minskas. Avsikten med regelverket var inte en fullständig harmonisering av
medlemsstaternas varumärkeslagar. Det var främst de nationella regler, som
hindrade den fria rörligheten i gemenskapen och därmed försvårade en
fungerande inre marknad, som skulle harmoniseras.91

När Sverige i samband med tillträdet till EES-avtalet skulle införliva de EG-
rättsliga reglerna i svensk rätt, krävdes det en rad förändringar i VML för att
knyta an till motsvarande bestämmelser i direktivet. Den första ändringen
gällde vad som kunde utgöra ett varumärke. 1 § 2 st VML fick modifieras
för att överstämma med artikel 2 i direktivet. I det senare stadgas det att ett
varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, med
förutsättning att tecknet har särskiljningsförmåga. Formen på en vara eller
dess förpackning anges särskilt i artikelns uppräkning av tecken som kan
utgöra ett varumärke. Det finns inget krav i artikeln på säregenhet hos
varuutstyrslar och därför togs denna särskilda begränsning i VML bort92.
Numera gäller samma krav som hos andra kännetecken, d v s det allmänna
kravet på särskiljningsförmåga. Det har dock tillkommit en bestämmelse
som speciellt rör utstyrslar, närmare bestämt ett andra stycke i 13 § VML93.
Bestämmelsen speglar artikel 3.1 [e] i direktivet och har införts för att
förhindra tillverkningsmonopol. En sådan reglering har tidigare saknats i
VML94. 

4.2 5 § VML

5 §, som stadgar ensamrättens omfattning, förändrades inte i samband med
direktivets införlivning. Rent språkligt bibehölls den gamla utformningen.
Artikel 3.1 [e] i direktivet, vars implementering resulterade i 13 § 2 st VML,
innehåller, som nämnts ovan, särskilda registreringshinder som tidigare
saknades i VML. I förarbetena ansågs det emellertid att 5 §, till skillnad från

                                                
91 Prop. 1992/93:48, s 67 f.
92 Prop. 1992/93:48, s 70
93 För en utförlig presentation av denna bestämmelse, se avsnitt 4.3
94 Marianne Levin (red.) och Susanne Bonnier (red.), Praktisk varumärkesrätt, Norstedts
Juridik AB, Stockholm, 1998, s 87
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artikel 3.1, inte utgjorde något registreringshinder. Det bedömdes därför inte
vara nödvändigt att ändra lydelsen av 5 § vid denna lagändring95. Nordell
har anfört att denna inställning hos lagstiftaren måste ha grundat sig i en
missuppfattning av skillnaden mellan varumärke och varukännetecken96. Att
5 §, som tidigare tog sikte på både inarbetade och registrerade kännetecken,
fick kvarstå i sin gamla utformning har lett till omfattande
tolkningssvårigheter av hur paragrafen skall ställas i relation till 13 § 2 st97. 

4.3 13 § 2 st VML 

4.3.1 Nya registreringsförutsättningar

Den 1 januari 1993 infördes 13 § 2 st i VML, som en anpassning till
Varumärkesdirektivet. Som framgått speglar det nya andra stycket
direktivets artikel 3.1 [e] och består av en uppräkning av absoluta
registreringshinder. Bestämmelsen lyder: ”Som varumärke får inte
registreras kännetecken som uteslutande består av en form som följer av
varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en
form som ger varan ett betydande värde.” Att en vara i sig skall kunna
utgöra ett kännetecken hindras inte av denna bestämmelse, snarare innebär
den bland annat ett uttryckligt förbud mot registreringen av en typ av vara.
Regeln innehåller således tre olika uteslutningsgrunder som förhindrar
möjligheten att erhålla varumärkesskydd för en varuutstyrsel: varans art,
teknisk funktionalitet och estetisk funktionalitet.98 

Enligt Levin är det generella hindret mot registrering av varuutstyrslar i 13 §
2 st snävt, men går inte att överkomma. Det innebär att inarbetning inte kan
leda till att form som uteslutande följer av varans art, som krävs för en viss
teknisk funktion eller som ger varan ett betydande värde, omfattas av
varumärkesskyddet99. Levin menar dock att det tydligt framgår att den
uttryckliga kvalifikationen ”uteslutande” i det nya andra stycket innebär en
uppmaning till en återhållsam och restriktiv tolkning av vad som inte kan
registreras. Bestämmelsens utformning ger därigenom relativt omfattande
möjligheter till varumärkesskydd. Levin understryker att det enbart är 13 § 2
st som utgör dagens europeiska inskränkning av varumärkesrättens räckvidd
rörande varuutstyrslar. Gränserna som särskiljer vad som kan registreras och
inte är genom denna bestämmelse absolut givna. Artikel 3.1 [e] i
Varumärkesdirektivet är inte någon minimiregel. Därför är inte någon
utvidgning av bestämmelsen möjlig100.

                                                
95 Prop. 1992/93:48 s 75
96 Nordell, NIR 1998 s 213
97 Se avsnitt 4.4
98 Holmqvist, Varumärken, A.a., s 544
99 Marianne Levin, Nästan allt kan vara ett varumärke, Brand News 1990-2000, s 30
(fortsättningsvis Brand News 1990-200)
100 Levin, Immaterialrätten, A.a., s 51
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4.3.2 Regelns tre uteslutningsgrunder

De tre uteslutningsgrunderna, eller undantagen från registrering, som
återfinns i 13 § 2 st (varans art, teknisk funktionalitet och estetisk
funktionalitet) fanns redan då EG-rätten förhandlades i tre av
medlemsstaternas lagstiftning, nämligen i den uniforma Beneluxlagen.
Denna lag har utgjort mycket av inspirationen till den gällande EG-rättsliga
bestämmelsen. I doktrin har det därför hävdats att man i viss mån kan
använda beneluxisk praxis som tolkningsunderlag101. Bestämmelsens exakta
innebörd kan dock fastställas först när europeisk praxis på området
utarbetats. Nedan följer en närmare redogörelse för de uteslutningsgrunder
som stadgas i 13 § 2 st.

4.3.2.1 Varans art

Vad som följer av varans art är, enligt Levin, en slags generisk beskrivning
genom utstyrsel102. Detta undantag från registrering avser fall där skydd söks
för varor i sin helhet, som saknar någon form av känneteckenselement,
förutom det som utgör den funktionella eller normala varuformen. En sådan
formgivning är nödvändig för att en vara överhuvud taget skall kunna
identifieras som tillhörande en viss art eller slag. Endast väldigt enkla
former kan uteslutande bestå av en form som följer av varans art. Som
exempel på detta anförs i doktrin bland annat ett paraply eller en
äggkartong103. Att erhålla varumärkesskydd för en sådan form skulle leda till
ett otillbörligt tillverkningsmonopol för själva varan och därmed innebära en
betydande konkurrensbegränsning. 

Då dessa vanliga former används i stor utsträckning finns det också risk för
att en sådan form ofta brister i särskiljningsförmåga (se 13 § 1 st VML)104.
Om formen ges något drag av distinktivitet kan dock kravet på
särskiljningsförmåga uppfyllas. Till exempel kan inte tvål i en normal
”klumpform” registreras, men om tvålen däremot är utformad som till
exempel ett hjärta eller en klöver finns det större chans att få
varumärkesskydd. Ett bra exempel i detta sammanhang är tandkrämen
SIGNAL105. Den hade visserligen av en normal form, men kunde registreras
då själva tandkrämen var randig och därmed originell. Som exempel på en
icke-registrerbar form, nämner Levin, en chokladkaka, vars rutmönster följer
av varans art. Om den istället ges en trekantsform torde förutsättningarna för
registrering uppfyllas106. 

                                                
101 Levin, Immaterialrätten, A.a., s 52
102 Marianne Levin, NIR 1996 s 305
103 Levin (red.) och Wessman (red.), A.a., s 118
104 Ibid.
105 Se avsnitt 3.4.3.2
106 Levin, NIR 1996 s 305
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4.3.2.2 Teknisk funktionalitet

Den andra uteslutningsgrunden i 13 § 2 st (”… en form som krävs för att
uppnå ett tekniskt resultat…”) gäller en utformning som ger en teknisk
fördel vid tillverkningen. Enligt Holmqvist är registrering utesluten så fort
en varas eller förpacknings utformning ger en påtaglig fördel vid
tillverkning eller förpackning av varan. På grund av bestämmelsens
utformning är det tekniska och inte estetiska fördelar som avses107. Formen i
fråga skall vara den enda möjliga för att uppnå ett visst tekniskt resultat.
Detta innebär att bestämmelsen inte är tillämplig om det finns möjlighet att
ändra utformningen och samtidigt bibehålla det tekniska resultatet108.  Detta
kan jämföras med domskälen i LEGO-fallet, där HD ansåg att det saknade
betydelse att klotsens utformning kunde ändras utan att de tekniska
fördelarna försämrades eller gick förlorade. I OHIM:s Examination
Guidelines anför man pluggarna på en stickkontakt som exempel på en form
som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat109.

Det kan uppstå problem då de tekniska och estetiska elementen hos
utformningen av varan är integrerade. Om varan uppfattas av
omsättningskretsen som ett kännetecken, bör det objektivt undersökas om de
tekniska elementen är uteslutande tekniskt betingande eller om
utformningen, oavsett teknisk effekt, kan väljas fritt. Det måste även, enligt
Levin, göras en prövning för att avgöra huruvida det föreligger ett
frihållningsbehov eller inte. Det skall följaktligen göras en
konkurrensrättslig intresseavvägning i samband med den
varumärkesrättsliga helhetsbedömningen. Enligt Levin bör det i detta
sammanhang sannolikt uppstå en diskussion kring huruvida varierbarhet
skall innebära skyddbarhet eller om det är utformningens ursprungliga syfte
och funktion som är det avgörande. Vid denna avvägning bör
omsättningskretsens uppfattning vara det centrala i bedömningen.
Känneteckensskydd torde då kunna ges när produktutformningen är
igenkännbar på grund av sin utformning, snarare än sina funktionella
egenskaper. Enligt Levin torde det råda enighet om att det som saknar
varierbarhet i sin tekniska funktion inte kan få varumärkesskydd, oavsett
dess funktion på marknaden. Varumärkesskyddet skall inte innebära att ett
tillverkningsmonopol skapas.110 

4.3.2.3 Estetisk funktionalitet

Den exakta avgränsningen av ”en form som ger varan ett betydande värde”
är ganska oklar111. Enligt Levin förefaller så kallad estetisk funktionalitet
ligga närmast till hands. Om en form har ett visst affektionsvärde ökar dess
                                                
107 Holmqvist, Varumärken, A.a., s 544
108 Levin (red.) och Wessman (red.), A.a., s 118
109 Se Rule 8.6, OHIM Examination Guidelines,
http://oami.eu.int/en/marque/directives/e4.htm 
110 Levin, NIR 1996 s 306
111 OHIM:s Examination Guidelines bidrar inte heller med någon tolkning av bestämmelsen.
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kommersiella värde och visar sig detta värde vara betydande kan inte
registrering beviljas. Ett problem med denna tredje uteslutningsgrund är att
ett bra varumärke får ett högt värde, vilket är betydelsefullt för tillverkaren.
Därför är det viktigt att inte läsa bestämmelsen alltför ordagrant. Levin
finner det sannolikt att uteslutningsgrunden avser ett värde i varans design,
som finns oavsett den ursprungsangivande funktionen. Om det är
produktens speciella form som är avgörande för köpet, istället för det faktum
att produkten härstammar från en viss tillverkare, torde den grundläggande
varumärkesfunktionen saknas. Denna funktion inom varumärkesrätten
innebär att en varas kommersiella ursprung skall anges112. Som en
ytterligare bedömningsgrund i detta sammanhang, anför Levin att det
värdefulla produktmaterialets kvalitet har fått betydelse i den uniforma
beneluxiska varumärkeslagen113. Mogens Koktvedgaard114 och Levin anför i
”Lärobok i Immaterialrätt” att det sannolikt är just ett visst produktmaterial,
som till exempel guld eller kristall, som är det som avses med att ge varan
ett betydande värde115.

Holmqvist uttrycker, i likhet med Levin, att om ett köp sker för att en viss
form hos varan tilltalar kunden, är det varans utformning som ger varan ett
betydande värde. Det är således inte varans ursprung hos en viss tillverkare
som är det avgörande, utan dess form. Därför skall inte varumärkesskydd för
en sådan utformning beviljas. Är det istället varans smak, utseende116, eller
en förpacknings karaktäristiska yttre117 som är det avgörande för köpet,
ligger värdet, enligt Holmqvist, i egenskapen att kunna ange varans
kommersiella ursprung. Formen fungerar i detta fall som ett
varukännetecken och kan därmed varumärkesskyddas. Holmqvist
presenterar även ett exempel som tydligt visar på hur hans åsikter skiljer sig
från de Levin och Koktvedgaard framfört. Holmqvist menar att det inte är
möjligt att varumärkesskydda en kristallservis, om dess värde i första hand
är ett resultat av dess tilltalande utformning snarare än enbart ett resultat av
det valda materialet.118 

I registreringspraxis kom den tredje uteslutningsgrunden i 13 § 2 st att
tillämpas i ett ärende hos PBR 1999. Ärendet avsåg en ansökan om att
registrera en dekor (Olga) för knivar, gafflar och skedar i silver som
varumärke. PBR fann att den efterfrågan på silverbestick med en viss dekor,
som var oberoende av det kommersiella ursprunget, visade att dekoren i sig
hade ett ekonomiskt värde när den användes på silverbestick. Att dekoren
Olga använts av olika tillverkare bekräftade att det fanns en efterfrågan på
den specifika dekoren, oberoende av det kommersiella ursprunget. Den
utstyrsel för vilken man sökt skydd ansågs därför bestå av en form som givit

                                                
112 Levin, Immaterialrätten, A.a., s 53
113 Levin, NIR 1996 s 305
114 Professor i rättsvetenskap vid Köpenhamns Universitet
115 Koktvedgaard och Levin, A.a., s 323
116 Till exempel choklad i formen av en blomma.
117 Till exempel en wc-anka.
118 Holmqvist, Varumärken, A.a., s 545
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varan ett betydande värde. Det ansågs således föreligga ett frihållningsbehov
för dekoren i fråga och sökandens överklagande lämnades utan bifall.119

4.4 Förhållandet mellan 5 § och 13 § 2 st VML

Det har framhållits i doktrin att det objektivt sett föreligger en diskrepans
mellan 5 § och 13 § 2 st. Enligt 13 § 2 st kan ett märke inte registreras om
det uteslutande består av en form som följer av varans art, som är nödvändig
för att uppnå ett tekniskt resultat eller som ger varan ett betydande värde. 5 §
däremot, stadgar att ensamrätten inte omfattar den del av kännetecknet ”som
huvudsakligen tjänar att göra varan eller dess förpackning mer
ändamålsenlig eller eljest fylla annan uppgift än att vara kännetecken”. Med
hänsyn till dessa val av begrepp, förefaller det finnas en mindre restriktiv
inställning till varuutstyrslar i 13 § 2 st än i 5 §. Som framgått ansågs det i
förarbetena inte föreligga ett behov av att revidera 5 § med anledning av
Varumärkesdirektivets införlivande i svensk rätt. Det ansågs inte
nödvändigt, eftersom lagstiftaren fann att direktivet angav inskränkningar i
registreringsmöjligheterna och därför saknades det anledning att ändra
lydelsen av 5 §120. Enligt motiven till ändringarna i VML, skulle den nya
utformningen av 13 § 2st i sak motsvara 5 §121. Skillnaden mellan dessa
bestämmelser uppmärksammades inte i samband med lagstiftningen, varken
på departementet eller i remissinstanserna122. Underlåtenheten att ändra
lydelsen av 5 § har lett till betydande tolkningssvårigheter gällande hur 5 §
och 13 § 2 st förhåller sig till varandra. 

En grundläggande skillnad mellan bestämmelserna är att 5 § reglerar det
varumärkesrättsliga skyddsomfånget, medan 13 § 2 st reglerar
förutsättningarna för varumärkesregistrering. Trots skillnaden kan vissa
oönskade effekter uppstå på grund av att 5 § är mer restriktiv i sin
utformning än 13 § 2st. Det kan tänkas exempelvis att en form, som inte
uteslutande följer av varans art, ändå huvudsakligen gör varan mer
ändamålsenlig eller fyller annan funktion än att vara kännetecken. En varas
utformning skulle följaktligen kunna uppfylla registreringsförutsättningarna
i 13 § 2st, men samtidigt inte erkännas som kännetecken enligt 5 §. 

Då det nya 2 st i 13 § reglerar vad som skall gälla vid registrering, torde 5 §
numera endast vara giltig för inarbetade kännetecken123. 5 § kan inte längre,
i enlighet med den grundläggande principen om direktivkonform tolkning av
nationell lagstiftning, ha en självständig betydelse annat än för oregistrerade
kännetecken. Varumärkesdirektivet innehåller nämligen inte några
bestämmelser som motsvarar 5 §. I doktrin har man vidare föreslagit att 5 §

                                                
119 PBR 18 maj 1999 (v. ans. 91-09925, 91-10471) (Olga)
120 Prop. 1992/93:48 s 75
121 Ds 1992:13 s 94
122 Levin, NIR 1996 s 304
123 Innan EG-anpassningen ansågs 5 § ha styrt både registrerade och inarbetade
kännetecken., se Koktvedgaard och Levin, A.a., s 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 skyddsförutsättningar för
registrerade och inarbetade kännetecken124. För att ta hänsyn till lagens
utgångspunkt med skydd på lika villkor, måste begränsningen i 13 § 2 st
även gälla för 5 §. Annars skulle följden bli att ett registrerbart kännetecken
inte skulle kunna få skydd genom inarbetning125. Enligt Nordell skulle
denna förändrade tolkning av 5 § innebära en lagändring utan lagstiftning.
Han anser ändå att denna tolkning framstår som det enda tänkbara
alternativet126.

4.5 Praxis efter EG-anpassningen

4.5.1 Utvecklingen vad gäller bedömningen av
varuutstyrslar

Införandet av 13 § 2 st i VML och ändringen av 1 §, där kravet på
säregenhet togs bort, har gett upphov till ökade möjligheter att
varumärkesregistrera varuutstyrslar. Även en förändring av synen på
varuutstyrslar har skett i praxis. Denna utveckling speglas tydligt i praxis
efter lagändringen 1993, inte minst i PHILISHAVE II-fallet. Förutom en
utförlig redogörelse av detta fall och vad som skett rörande Lego och dess
klots, presenterar jag nedan en rad andra fall och registreringsärenden för att
visa hur bedömningen av varuutstyrslar utvecklats.

4.5.2 PHILISHAVE – vad hände sedan?

4.5.2.1 Varumärkesskydd

1992 ansökte Philips på nytt om varumärkesskydd för sin elektriska
rakapparat PHILISHAVE, vars form utgörs av en kåpa med tre
skärhuvuden. Philips erhöll varumärkesregistrering på grund av att de kunde
visa femton års användning av rakapparaten. Därmed ansåg
registreringsmyndigheten att de visat att formen blivit inarbetad127. Detta
beslut har sin grund i den nya utformningen av VML, som lett till en mindre
restriktiv bedömning av varuutstyrslar än vad som tidigare var norm. Philips
har även fått registrera sin rakapparat som varumärke i andra europeiska
länder, som till exempel i Storbritannien.  

                                                
124 Koktvedgaard och Levin, A.a., s 323  
125 Ibid.
126 Nordell, NIR 1998 s 214
127 PHILISHAVE (reg. nr 5425 92) 
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4.5.2.2 PHILISHAVE II128

En av Philips japanska konkurrenter, Izumi Products, säljer en elektrisk
rakapparat med tre skärhuvuden, som påminner mycket om
PHILISHAVE129. Den japanska rakapparaten, som går under namnet
REMINGTON, har inte kunnat marknadsföras och säljas på den europeiska
marknaden på grund av Philips varumärkesregistreringar. Genom sin
svenska återförsäljare IdéLine beslöt sig därför Izumi för att stämma Philips
i december 1994 vid Stockholms TR. IdéLine yrkade i första hand att Philips
varumärkesregistrering skulle hävas. Alternativyrkandet i målet var att den
rakapparat som IdéLines avsåg att sälja i Sverige inte utgjorde ett intrång i
Philips varumärkesregistrering. Philips bestred Izumis yrkanden. Domen i
målet vid Stockholms TR meddelades i april 1997.

Käranden (IdéLine) gjorde gällande att svarandens (Philips) rakapparat
uteslutande bestod av en form som krävdes för att uppnå ett tekniskt resultat
(se 13 § 2 st VML) och därför skulle varumärkesregistreringen hävas. Ett
andra skäl för en hävning av registreringen var, enligt käranden, att märket
saknade såväl ursprunglig som förvärvad särskiljningsförmåga. Svaranden
hävdade motsatsen och framhöll att märket hade tillräcklig
särskiljningsförmåga. Det enda som var funktionellt betingat hos
PHILISHAVE-apparaten var de tre skärhuvudena. Enligt svaranden var
resterande delar på apparaten godtyckligt valda och därför bestod inte
rakapparaten uteslutande av en form som krävdes för att uppnå ett tekniskt
resultat.

TR:n gjorde en tolkning av 13 § 2 st och fastslog att det vid sidan av kravet
på att formen skall vara funktionell, även fordras att det enbart skall vara
formen i fråga som kan uppnå det tekniska resultatet. TR:n fann i detta
sammanhang att om en varas form kan varieras med bibehållen teknisk
funktion, så indikerar detta att formen inte är nödvändig för att uppnå det
tekniska resultatet. Majoriteten i TR:n godtog svarandens förevisning av
rakapparatens utformning samt dess variationsmöjligheter och ansåg att
rakapparaten kunde, utan nämnvärd förändring av kostnaden eller
effektiviteten, ändras med bibehållen teknisk kvalitet. TR:n fann således att
svarandens varuutstyrsel inte krävdes för att uppnå det tekniska resultatet130.
Istället ansåg domstolen att detta resultat även kunde uppnås med andra
utformningar än svarandens. Registreringshindret i 13 § 2st ansågs därför
inte tillämpligt i detta fall och därmed fanns ingen grund för att häva
svarandens varumärkesregistrering.

Gällande kärandens alternativyrkande fann TR:n att rakapparaterna var
förväxlingsbara. Skillnaderna mellan rakapparaterna ansågs vara för få för
                                                
128 Detta avsnitt bygger i stora delar på: Stockholms TR den 25 april 1997, T-7-1316-94, T-
7-249-97
129 Båda rakapparaterna finns avbildade i Brand News 3/97
130 Som definierades som ”en effektiv och behaglig rakning av skäggväxt i ett
människoansikte”, Stockholms TR den 25 april 1997, T-7-1316-94, T-7-249-97, s 6 
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att risk för förväxling inte skulle föreligga. Domstolen anförde kortfattat att
det inte vore en lojal tillämpning av Varumärkesdirektivet att använda 5 §
enligt dess ordalydelse i detta fall. Då det var möjligt att registrera en
ändamålsenlig form enligt 13 § 2 st, vore det orimligt att neka ensamrätt
genom att tillämpa 5 §. 

Advokat Michael Plogell131 har utförligt kommenterat detta fall132. Han
anför inledningsvis i sina kommentarer att domstolen gjort en ovanligt
formalistisk avvägning mellan Varumärkesdirektivets ordalydelse och de
grundläggande principerna i EG-rätten. TR:n har inte, enligt Plogell, ”vågat
ta ut svängarna”, vilket kan tyda på osäkerhet inför materialet133. Han hävdar
att detta kan ha sin grund i avsaknaden av vägledande praxis och förarbeten.
En fråga som Plogell finner särskilt intressant och som han anser att
domstolen inte tagit ställning till är om märket, såsom käranden påstod,
saknade erforderlig särskiljningsförmåga. Enligt hans åsikt framgår inte
detta klart av domstolens motivering134. 

Plogell är även kritisk mot den strikta tolkning som TR:ns majoritet gjort
rörande den andra uteslutningsgrunden i 13 § 2 st VML. Enligt Plogell var
inte avsikten hos tillskaparna av denna EG-rättsliga regel att märken som
PHILISHAVE-rakapparaten, som borde ha omfattats av mönsterskydd,
istället beviljas varumärkesregistrering135. Vad gäller bedömningen av den
tekniska effekten hos en vara, bör man, enligt Plogell, inte ta hänsyn till
triviala utsmyckningar. Det torde även i fall rörande märken som
PHILISHAVE föreligga ett visst frihållningsbehov. Prövningen bör istället
koncentreras på att fastställa huruvida varuutstyrseln är övervägande
tekniskt betingad eller inte136. 

I dagsläget ligger målet hos HovR:n och är vilandeförklarad i väntan på dom
från EG-domstolen. Som Levin har påpekat i en kommentar till detta fall,
kan den exakta innebörden av den aktuella direktivregelns olika moment
förhoppningsvis klargöras genom ett förhandsbesked från EG-domstolen137.
Det finns ett behov av detta, inte minst med tanke på den annorlunda
tolkning som framkommit i en annan medlemsstat rörande samma fall, som
presenteras nedan. 

                                                
131 Advokat vid Wistrand Advokatbyrå i Göteborg.
132 Michael Plogell, Särskiljningsförmåga hos funktionella element,
www.wistrand.net/Kompgr-sv/Sarskiljning.htm, 5 april 2001
133 Ibid., s 9
134 Ibid., s 9 f.
135 Ibid., s 10 
136 Ibid., s 10
137 Levin, Brand News 1990-2000, A.a., s 30
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4.5.2.3 Philips v Remington138

Strax efter det ovan nämnda svenska fallet, avgjordes ett mål med i stort sett
identiskt processmaterial i Storbritannien.  Den brittiska varumärkeslagen
(Trade Marks Act 1994) stämmer i stort sett överens med
Varumärkesdirektivet och liknar därmed i hög grad den svenska
lagstiftningen på detta område. Därför är det intressant ur ett svenskt
perspektiv att se hur den engelska domstolen valde att tolka de EG-rättsliga
reglerna. 

Det skall först och främst påpekas att det i Storbritannien registrerade
varumärket inte var identiskt med det som registrerats i Sverige. Den
klöverbladsformade skillnadslinjen som återges i den svenska registreringen,
saknas i den brittiska. En ytterligare skillnad mellan det engelska fallet och
det svenska är att rollerna var ombytta. Philips yrkade att Remington gjort
varumärkesintrång genom att tillverka och sälja sin rakapparat i
Storbritannien. Svaranden bestred yrkandet och gjorde gällande att
kärandens varumärke var ogiltigt. Till stöd för sin sak åberopade svaranden
bland annat att varumärket saknade särskiljningsförmåga och att det endast
bestod av en form som följde av varans art eller en form som krävdes för att
uppnå ett tekniskt resultat. 

Domstolen konstaterade först att en omfattande del av allmänheten skulle ha
förväxlat rakapparaterna om inte svaranden märkt sina med
”REMINGTON”. Vidare accepterade domstolen kärandens påstående om att
formen på apparaten inte var betingad av dess funktion. Man betonade dock
att det fanns lite utrymme för tekniska ändringar utanför den valda
lösningen, eftersom den ansågs vara den bästa och enklaste. Domstolen
anförde att även om ett varumärke kännetecknar en näringsidkares varor, har
näringsidkaren inte alltid ensamrätt till märket. Det kan exempelvis bero på
att märket innehåller ett ortsnamn eller en generisk beskrivning. Domstolen
hänvisade vidare till Varumärkesdirektivets preambel, där det anförs att det
är av avgörande betydelse att varumärket har särskiljningsförmåga, eftersom
dess syfte är att garantera ursprunget. Enligt domstolen gav användandet av
Philips märke inte någon information om dess ursprung, utan visade endast
att det var en rakapparat med tre skärhuvuden. Därmed saknade Philips
varumärke ursprunglig särskiljningsförmåga. Detta kunde inte avhjälpas
genom inarbetning, eftersom varumärket till övervägande del ansågs vara
funktionell.

Rörande frågan om huruvida formen var tekniskt betingad eller inte, fann
domstolen i likhet med den skiljaktiga svenska minoriteten att Philips
rakapparat var teknisk betingad. Det förelåg därför grund för hävning.
Domstolen kommenterade den svenska domen och fann att det gick att

                                                
138 Detta avsnitt baseras på: Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products,
Chancery Division Action Number Ch. 1995 P No. 7585, judgement December 22, 1997;
Plogell, A.a., s 6-9; samt Flemming Maribo Andreasen, NIR 2001 s 190 f. 
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ifrågasätta majoritetens åsikt. Enligt den engelska domstolen torde alla
former kunna ändras i någon mån utan att den tekniska funktionen går
förlorad, vilket innebär att ingen form är absolut nödvändig för en viss
teknisk funktion. Enligt domstolen leder inte obetydliga utsmyckningar och
variationer till att varan kan registreras som varumärke.

Även i fråga om formen givit varan ett betydande värde fann den engelska
domstolen att det förelåg registreringshinder. Apparaten fungerade bra,
vilket även uppfattades så av allmänheten. Domstolen ansåg att folk köpte
rakapparaten för att de ville ha en rakapparat med tre skärhuvuden och inte
för att den var tillverkad av Philips. Därför ansåg man, med hänsyn till att
märket var funktionellt, att varumärket hade givit varan ett betydande värde.
Engelska High Court kom sålunda fram till motsatt slutsats än den svenska
vid en tillämpning av samma regler på i stort sett samma processmaterial.
Frågan ligger nu i EG-domstolen139. I början av 2001 kom ett förslag till
avgörande i denna tvist från generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer.
Ett avgörande från EG-domstolen i detta mål väntas först under år 2002.

4.5.2.4 Generaladvokatens förslag till avgörande140

Generaladvokat Colmers förslag föredrogs den 23 januari 2001 och gällde
således tvisten i England mellan företagen Philips och Remington. Domen
från engelska High Court hade överklagats av Philips till Court of Appeal,
som i sin tur begärde ett förhandsavgörande från EG-domstolen. Frågan
gällde hur man skall tolka det undantag enligt vilket registrering av
varumärken inte får medges för tecken som endast består av en form på en
vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat. Undantaget föreskrivs,
som nämnts ovan, i artikel 3.1 [e] i direktivet.

Generaladvokat Colomer inleder sitt förslag med att konstatera att
PHILISHAVE-rakapparaten förefaller vara det perfekta exemplet på en form
som enbart är funktionell. Formens väsentliga egenskaper fyller en funktion
och det är endast när funktionen fullgörs som dessa egenskaper föreligger.
Enligt Colomer är det inte möjligt att med stöd av lydelsen av artikel 3.1 [e]
dra slutsatsen att en rent funktionell form är registrerbar om det finns en
annan form som gör det möjligt att uppnå samma tekniska resultat. Det är
tillräckligt att de tecken som bildar varumärket uteslutande består av delar
som krävs för att uppnå ett bestämt tekniskt resultat för att registrering skall
vara förbjuden. Colomer förkastar Philips ståndpunkt rörande
variationsmöjligheter, eftersom det inte finns något som hindrar ett företag
från att få ett monopol genom att registrera alla tänkbara former som leder
till det tekniska resultatet. Dessutom skulle behöriga domstolar tvingas att

                                                
139 Håkan Borgenhäll, NIR 2000, s 562 
140 Detta avsnitt baseras på: Förslag till avgörande av Generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo
Colomer, 23 januari 2001, Mål C-299/99 Philips Electronics NV mot Remington Consumer
Products Ltd.
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utföra komplexa bedömningar av de olika tekniska processernas likvärdighet
vad gäller utförande.

Generaladvokaten menar att ribban för att avgöra huruvida
registreringshinder för en funktionell form föreligger eller inte skall läggas
högre för mönster än för varumärken. Det har, enligt Colomer, sin grund i
naturen hos och räckvidden av de olika skydden. Sammanfattningsvis kan
man konstatera att generaladvokaten till stor del är ense med den engelska
domstolen. Colomers förslag till avgörande är följaktligen att artikel 3.1 [e]
andra strecksatsen skall tolkas så att ”ett tecken som endast består av en
form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat skall anses varje
form vars väsentliga egenskaper är ämnade att uppnå nämnda resultat,
oavsett om resultatet kan uppnås med andra former. Om dessa villkor är
uppfyllda med avseende på ett tecken, saknas anledning att pröva frågan
huruvida tecknet har särskiljningsförmåga.”

4.5.3 Lego och dess nuvarande skydd

I ett registreringsärende 1994 beslutade PBR att Lego inte fick registrera ett
visst figurmärke, som innehöll en avbildning av en leksaksklots141. PBR
motiverade sitt beslut med att hänvisa till HD:s avgörande i LEGO-fallet142.
Det ansågs på grund av detta avgörande inte möjligt att registrera klotsens
form. Det krävdes en disclaimer (15 § VML) för att registreringen skulle
beviljas, vilket dock inte medgavs av Lego. Därmed avslogs Legos ansökan.
Mot bakgrund av den nya tolkningen av 5 § som nämnts ovan, har bland
annat Levin och Plogell dragit slutsatsen att LEGO-fallet med dess
prejudikatsvärde numera spelat ut sin betydelse143. Fallet, som avgjordes
med utgångspunkt i 5 §, torde inte längre ha en effekt på den EG-anpassade
svenska varumärkesrätten. När det är tolkningsmässigt möjligt går EG-rätt
före nationell rätt. Därför har det i doktrin ansetts rimligt att även ifrågasätta
PBR:s beslut från 1994 rörande LEGO-klotsen144. 

Värt att påpeka är att det hos OHIM har skett en
annan bedömning än i Sverige. LEGO-klotsen har
efter påvisad inarbetning registrerats som
gemenskapsvarumärke145. Därmed har OHIM
ansett att klotsen kan utgöra ett varumärke utan att
falla på något av de absoluta registreringshindren.

Liknande bedömningar har även skett hos nationella myndigheter i andra
medlemsstater. LEGO-klotsen har beviljats skydd i bland annat Holland,
eftersom där ansågs det att den som begått intrång hade möjlighet att

                                                
141 PBR 26 april 1994 (v. ans. 87-07100) (LEGO) 
142 NJA 1987 s 923
143 Levin, NIR 1996 s 304; Plogell, A.a., s 3
144 Levin (red.) och Wessman (red.), A.a., s 120
145 Se bild; Appl. No. 00107029  
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utforma sin leksaksklots på annat sätt146. Även i Tyskland är LEGO-klotsen
sedan 1996 registrerad som utstyrsel147. I vårt grannland Norge kom man
också fram till en annan slutsats än den svenska domstolen. I Bergens byrett,
den norska domstolen, fäste man, till skillnad från svenska HD, vikt vid att
nabbarnas utformning på klotsen kunde varieras. Man dömde sålunda till
förmån för Lego148. 

4.5.4 TRIPP TRAPP-fallet149

Fokus i detta fall kom att ligga på varumärkesskydd genom inarbetning och
gränsen mot funktionell utformning. Domen från Ljungby TR gällande
denna tvist kring barnstolen TRIPP TRAPP meddelades i december 1997.
Norska Stokke, som tillverkar TRIPP TRAPP, stämde företaget Playmaster
och Torkelsson (P&T)  för varumärkesintrång på grund av deras försäljning
av barnstolen STABIL. Stokke hävdade att utformningen av deras barnstol
var skyddad som utstyrsel enligt VML. 

Då frågan uppstod huruvida TRIPP TRAPP-stolen blivit inarbetad eller inte,
blev 5 § VML aktuell. TR:n tolkade 5 § mot bakgrund av 13 § 2 st och fann
att regeln om ”uteslutande” i 13 § 2 st skulle gälla, eftersom det
grundläggande inom varumärkesrätten är att inarbetade och registrerade
varumärken skall behandlas lika. Som stöd för denna tolkning anförde TR:n
att 13 § 2 st var utformad i enlighet med Varumärkesdirektivet och att
paragrafen därför hade företräde. 

Vid bedömningen av huruvida TRIPP TRAPP-stolen var uteslutande
funktionellt betingad eller ej, konstaterade domstolen att själva
utformningen av stolen var originell samt att det fanns andra höga barnstolar
med andra former än den i fråga. Vidare granskades stolens karaktäristiska,
skeva ”L-form” på sidostyckena. Den ansågs vara klart särskiljande. TR:n
fann därmed att stolen som en helhet kunde omfattas av ett
varumärkesskydd, eftersom utformningen av TRIPP TRAPP-stolen inte
uteslutande var funktionell. 

Gällande frågan om barnstolens inarbetning, fick en
inarbetningsundersökning från Stockholms Handelskammare betydelse. 28-
42 procent av de tillfrågade personerna i undersökningen associerade stolen
till TRIPP TRAPP. Domstolen tog även hänsyn till Stokkes stora
marknadsföringskostnader och den omfattande försäljningen under 25 år i
bedömningen. De fann slutligen att stolen blivit inarbetad samt att kraven
för varumärkesrättsligt utstyrselskydd blivit uppfyllda. Domen överklagades
av svaranden, men parterna förliktes i HovR:n.     

                                                
146 Levin (red.) och Wessman (red.), A.a., s 118
147 Levin (red.) och Bonnier (red.), A.a., s 104
148 Levin, NIR 1996 s 308
149 Avsnittet bygger på: Ljungby TR den 16 december 1997, T 13/96 (TRIPP TRAPP)
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4.5.5 Administrativ praxis

4.5.5.1 HÄSTENS

Detta beslut från 1999 rörde två mål om varumärkesregistreringar. Ansökan
från Hästens Sängar AB gällde registrering av dels en utstyrsel i form av en
säng försedd med ett rutmönstrat tyg, dels en utstyrsel i form av ett
rutmönstrat tyg. PBR inledde med att konstatera att rutmönster under lång
tid använts som dekoration av diverse textilier och torde utgöra ett välbekant
inslag i de flesta hem och andra miljöer. Därför saknar en utstyrsel i form av
en säng med rutigt tyg i allmänhet en inneboende särskiljningsförmåga. PBR
fann dock att det inte föreligger något frihållningsbehov för ett rutmönster
för sängar och madrasser, eftersom utstyrseln av sådana varor kan varieras.
Då 84 % av de tillfrågade i en åberopad marknadsundersökning associerade
till Hästens Sängar när de såg en bild på den sökta utstyrseln i form av en
säng med ett rutmönstrat tyg, fann PBR att utstyrseln förvärvat erforderlig
särskiljningsförmåga genom inarbetning. Rörande den andra ansökan fann
PBR att också utstyrseln i form av ett rutmönstrat tyg förvärvat nödvändig
särskiljningsförmåga. Detta gällde dock endast sökandens
sistahandsyrkande, där rutans sida uppgick till cirka 50 millimeter och
färgsättningen var blåvit.150

4.5.5.2 HEINZ-flaska

Företaget H.J. Heinz lämnade in en ansökan om att få formen på en flaska,
som skulle fyllas med ketchup, registrerad som varuutstyrsel. PBR fann att
utstyrseln saknade erforderlig ursprunglig särskiljningsförmåga. Den
utredning som Heinz presenterade, kunde enligt PBR inte påvisa att flaskan
använts och gjorts känd i en sådan omfattning att den bristande
särskiljningsförmågan hade avhjälpts. Ansökan avslogs därmed.151

4.5.5.3 Inkachoklad

Sökande, Société des Produits Nestlé S.A. (Nestlé), ville registrera formen
på en viss chokladprodukt som varumärke. Sökandens märke bestod av ett
mönster som påstods efterlikna stensättningen på ett inkatempel. Nestlé
anförde att mönstret enbart var dekorativt och att det inte hade något
funktionellt syfte. Som stöd åberopade Nestlé bland annat
varumärkesregistreringar i ett antal andra länder. PBR fann att varan hade
tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras och biföll
ansökan.152 

                                                
150 PBR 6 april 1999 (v.ans 96-03868 och 96-03869) (Hästens) 
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 ansökte om varumärkesregistrering
för en varas förpackning, som i det här fallet gällde en likörflaska. Den
bruna likörflaskan hade en låg, bred kropp och en lång hals med en
utbuktning. Som stöd för sin ansökan anförde sökanden långvarig
användning och registreringar i andra länder. PBR ansåg att
förpackningsutstyrseln använts under en så lång tid och i en sådan
omfattning för det angivna varuslaget att den bristande
särskiljningsförmågan hade avhjälpts. Hinder mot registrering bedömdes
därför inte längre föreligga och PBR undanröjde PRV:s beslut.153

4.5.5.5 Aspiratorrör

Målet gällde registreringen av ett varumärke i form av utstyrseln av ett
aspiratorrör för dentala och medicinska ändamål. Sökande betonade de
särpräglade elementen, färgen och formen hos röret. Även uppgifter om
inarbetning, försäljning och omfattande marknadsandelar presenterades i
målet. PBR tog speciell hänsyn till att röret försetts med två parvis placerade
hål i anslutning till rörets båda snedskurna ändar. Därmed ansågs det vid en
helhetsbedömning att röret hade tillräcklig särskiljningsförmåga för att
kunna registreras som varumärke.154

4.5.5.6 DIESEL

Sökande, Diesel S.p.A., ansökte om registrering av en varuutstyrsel i form
av en jeansficka. Som stöd för sin ansökan anförde man att kännetecknet
registrerats i Danmark, Norge och Finland samt att det blivit inarbetat. PRV
beslutade att jeansfickan inte hade tillräcklig särskiljningsförmåga för att
kunna särskilja sig från andra näringsidkares varor. Enligt PRV hade inte
heller den anförda inarbetningen varit tillräcklig för att påvisa att det sökta
märket förvärvat en sådan särskiljningsförmåga. PBR angav utan motivering
att de inte ändrade PRV:s beslut.155

4.5.5.7 Sammanfattning

Efter 1993 års ändringar i VML kan det konstateras att registreringspraxis
har luckrats upp. Denna förändring i praxis kommer tydligt till uttryck i
bland annat de ovan anförda Hästens- och Inkachokladfallen. Avsaknaden
av kravet på ”säregenhet” tillsammans med den nya utformningen av
registreringshindren i 13 § 2 st har således lett till betydande lättnader vad
gäller möjligheten att erhålla varumärkesregistrering. Som i Diesel-fallet –
där var det faktum att utstyrseln saknade särskiljningsförmåga på grund av

                                                
153 PBR den 10 maj 1995 (v.ans. 91-05578) (Grand Mariner)
154 PBR 6 augusti 1996 (v.ans. 93-03396) (Apiratorrör)
155 PBR 20 mars 1995 (v.ans 89-01636) (Diesel)
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otillräcklig inarbetning avgörande för att registreringen inte beviljades och
inte att utstyrseln skulle vara funktionellt betingad. Detta kan jämföras med
Grand Mariner-fallet, där PBR beaktade just det faktum att utstyrseln var
inarbetad och beviljade registrering. Dessa fall illustrerar hur betydelsen av
funktionalitet hos utstyrslar har förändrats i praxis.  
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5 EG-rätt

5.1 EG-varumärke

Det finns möjlighet att registrera ett kännetecken som ett EG-varumärke,
eller gemenskapsvarumärke, i EU. Det europeiska varumärkeskontoret,
OHIM, i Alicante i Spanien handlägger sedan 1996 ärenden om
gemenskapsvarumärken. OHIM grundar sina avgöranden på förordningen
om gemenskapsvarumärken156, som trädde i kraft 1994.
Varumärkesförordningen ger en större möjlighet att få varumärkesskydd för
hela den gemensamma marknaden. Den utgör även ett komplement till
Varumärkesdirektivet från 1989, som behandlar villkoren för att erhålla
varumärkesskydd och för hur ett registrerat varumärke får användas. Allt
administrativt arbete med dessa varumärkesregleringar sköts av OHIM.157 

OHIM, som är en självständig EU-institution, leds av en Budgetkommitté
och ett Förvaltningsråd. I dessa styrorgan finns alla EU:s medlemsstater
representerade. OHIM handhar alla ansökningar, registreringar och andra
ärenden rörande gemenskapsvarumärken. Att registrera ett märke hos OHIM
är det enda sättet att erhålla ett gemenskapsvarumärke. Det kan endast sökas
för hela unionen och inte för enskilda medlemsstater.158

Ett gemenskapsvarumärke kan sökas på två sätt: antingen genom att skicka
en ansökan direkt till OHIM eller till PRV för vidare befordran. Ett skydd
för hela territoriet kan enbart erhållas genom registrering, något som skiljer
sig från den svenska varumärkesrätten. I ansökan behöver inte enskilda
länder designeras, utan gemenskapsvarumärket gäller inom hela EU. Till
skillnad från Madridarrangemanget, är gemenskapsvarumärket ett ”öppet”
system, som gör att även de som inte är medlemmar i EU159 har möjlighet
att ansöka om ett gemenskapsvarumärke. OHIM kontrollerar att de formella
kraven är uppfyllda och om det föreligger några absoluta registreringshinder,
som till exempel bristande särskiljningsförmåga. Det kontrolleras även om
det finns några relativa registreringshinder, som består i äldre rättigheters
företräde160. Upptäcks något hinder i ett land, stoppas ansökningen. Efter
OHIM:s granskning sätts en EU-sökrapport samman, som sökanden får ta
del av. Sökanden får därefter välja om han vill gå vidare med sin ansökan
och låta den bli offentlig. Efter ett offentliggörande kan andra göra sin rätt
gällande genom ett invändningsförfarande, som måste ske inom tre
månader. Om några hinder inte anses kvarstå och registreringen kan ske,
                                                
156 Rådsförordningen EG/40/94 – EGT L 11, den 14 januari; ändrat genom förordningen
EG/2506/95 – EGT L 258, den 28 oktober 1995 (fortsättningsvis Varumärkesförordningen)
157 Olof Allgårdh och Sven Norberg, EU och EG-rätten, Norstedts Juridik AB, Stockholm,
1999, s 335
158 Andreasen, NIR 2001 s 208 f.
159 De som kommer från ett PK- eller WTO-land.
160 Pia Valentin Rehncrona, Immaterialrättens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1999, s 19
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registreras EG-varumärket i tio år från ansökningsdagen och kan förnyas för
tio år i taget161.  

5.2 Skapandet av gemenskapsvarumärket

Trots de stora fördelarna som ett gemensamt varumärkessystem skulle leda
till för samhandeln och integrationen, dröjde det till december 1993 innan en
förordning om gemenskapsvarumärken antogs av ministerrådet. Detta hade
sin grund i såväl politiska motsättningar som problem rörande skiljda
språkområden och utarbetandet av ett gemensamt administrativt system. Det
gick dock att nå kompromisslösningar i dessa frågor.
Varumärkesförordningen trädde i kraft i mars 1994, men det var inte förrän
den 1 april 1996 som registreringsmyndigheten OHIM började ta emot
ansökningar. Redan från början var gensvaret mycket stort med över 40 000
ansökningar 1996. Detta är trend som hållit i sig genom åren.162

Rättsverkningarna av ett EG-varumärke finns fastslagna i
Varumärkesförordningen. Bestämmelserna däri stämmer överens med det
tidigare antagna Varumärkesdirektivet. Om ett märke har registrerats, så har
rättighetsinnehavaren ensamrätt till varumärket i hela EU. Förordningen
förutsätter dock i vissa avseenden att nationell rätt finns. Till exempel skall
sanktioner (exempelvis skadestånd) rörande gemenskapsvarumärken
behandlas enligt nationell rätt (se art. 14 i förordningen). Intrång påtalas vid
specifika nationella domstolar. I Sveriges fall är det, enligt 67 § VML,
Stockholms TR163 som är exklusivt forum för mål rörande
gemenskapsvarumärken.164

Den praxis som utarbetas vid OHIM kommer att få stor betydelse för
svenska domstolar och den svenska registreringsmyndigheten. Det är dock
först genom EG-domstolens domar och tolkningar som definitiva besked
kommer att ges rörande tolkningen av de EG-rättsliga reglerna på detta
rättsområde165. I de två följande avsnitten kommer praxis från OHIM och
EFI samt problem rörande tolkningen av Varumärkesdirektivet att
presenteras för att ge en inblick i hur den framtida utvecklingen av praxis i
Sverige kan komma att se ut.

5.3 Tolkningen av Varumärkesdirektivet

5.3.1 Direktivkonform tolkning

Artikel 3.1 [a]-[e] i Varumärkesdirektivet lyder: 
                                                
161 Koktvedgaard och Levin, A.a., s 299 f.
162 Koktvedgaard och Levin, A.a., s 297 f.
163 Eventuellt även Svea HovR.
164 Koktvedgaard och Levin, A.a., s 301
165 Levin (red.) och Bonnier (red.), A.a., s 106



46

1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de
kunna ogiltigförklaras.
a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.
b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.
c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas
eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung,
tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.
d) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga
språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig
beteckning för varan eller tjänsten.
e) Tecken som endast består av 

- en form som följer av varans art
- en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller
- en form som ger varan ett betydande värde

I väntan på att EG-domstolen skall komma med praxis på området har det i
dagsläget inte blivit fastslaget hur reglerna i Varumärkesdirektivet rörande
varuutstyrslar skall tolkas. Medlemsstaterna är således i behov av en
enhetlig praxis på detta rättsområde. Gällande just varuutstyrslar är det
främst frågan om hur artikel 3.1 [e] i direktivet skall tolkas. Enligt Levin är
frågan om hur denna artikel skall tolkas praktiskt mycket viktig166. Frågan
aktualiseras inte minst vid en jämförelse av PHILISHAVE-fallen i Sverige
och Storbritannien167. Som framgått kan problemställningen i denna tvist
förhoppningsvis besvaras genom ett förhandsbesked från EG-domstolen. 

Varför är det viktigt att EG-domstolen kommer med en avgörande rörande
vad som är registrerbart som varuutstyrsel enligt Varumärkesdirektivet? Ett
avgörande från EG-domstolen är bindande när det gäller tolkningen av den
nationella rätten, eftersom vår nationella rätt på detta rättsområde grundar
sig på ett EG-direktiv. Enligt praxis från EG-domstolen föreligger det
dessutom en skyldighet för svenska domstolar att tolka sådan lagtext
direktivkonformt168. Enligt artikel 234 i Romfördraget169 kan nationella
domstolar begära förhandsbesked från EG-domstolen rörande tolkningen av
EG-rätten. I andra stycket av samma artikel stadgas det en skyldighet för en
medlemsstats högsta dömande instans att begära förhandsbesked. Därmed
står det klart att frågan om hur de EG-rättsliga reglerna rörande
varuutstyrslar skall tolkas slutligen kommer att avgöras i EG-domstolen. En
sådan tolkning torde leda till en harmonisering av praxis på detta
rättsområde i samtliga medlemsstater. Hur lång tid en sådan harmonisering
tar är oklart170. 

Fram tills det att EG-domstolen kommit med tolkningsbesked får man
förlita sig på svenskt och europeisk praxis samt de teorier som framförts i

                                                
166 Levin, NIR 1996 s 308
167 Se avsnitten 4.5.2.2 och 4.5.2.3
168 Mål 14/83 (von Colson & Kamann) [1984] I ECR s. 1891; som refererat i Levin, NIR
1996 s 298
169 Tidigare artikel 177 
170 Levin (red.) och Bonnier (red.), A.a., s 89
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doktrin. Levin menar till exempel att direktivregeln är ett absolut undantag
och att den på denna grund bör tolkas snävt. Som alltid i varumärkesrätten
skall en helhetsbedömning göras före beslutsfattande rörande skydd eller
uteslutning, men Levin förespråkar att detta skall ske även ur en
konkurrensrättslig aspekt. Hon hänvisar till tysk rätt där detta
tillvägagångssätt används för att undvika tillverkningsmonopol. Enligt Levin
skulle slutsatsen av detta tillvägagångssätt bli att skyddbarhet för en
varierbar utstyrsel i sin helhet kan komma i fråga, när varierbarhet avseende
varutypen existerar. Skulle dock någon av punkterna i artikel 3.1 [e]
aktualiseras, kan inte utstyrseln erhålla skydd, oavsett graden av
inarbetning.171 

5.3.2 ”Formen på en vara” kontra ”utstyrsel”

En intressant tolkningsfråga rör förhållandet mellan begreppen ”formen eller
utstyrseln av en vara” i VML och ”formen på en vara” i
Varumärkesdirektivet. Frågan är om det i detta sammanhang föreligger
någon skillnad mellan dessa två begrepp. ”Formen på en vara” räknas upp
som ett registrerbart kännetecken i artikel 2 i direktivet. I VML är
formuleringen således lite annorlunda. Däri (1 § 2 st) stadgas att ”formen
eller utstyrseln av en vara” kan utgöra ett varumärke. Uppräkningen av
registrerbara tecken i artikel 2 är dock endast exemplifierande, vilket även
påpekades av departementschefen (depch) i förarbetena till 1993 års
lagändring. Depch anförde att den icke uttömmande uppräkningen i artikel 2
överstämde i väsentliga delar med vad som gäller enligt 1 § VML. Då ordet
”tecken” i direktivet skulle ges en vid tolkning, fann depch att ordet
”utstyrsel” fortsättningsvis skulle inkluderas i uppräkningen i 1 § 2 st. Med
hänvisning till VML:s förarbeten172 uttryckte depch att ”utstyrsel” avsåg
såväl formen som dekorationen av en vara eller dess förpackning173. Skydd
skulle sålunda kunna ges för en varas eller förpacknings form, färg,
dekoration eller en kombination av dessa. I doktrin anförs det dock att
svenska förarbeten till lagstiftning som grundas på EG-direktiv inte skall
utgöra tolkningsunderlag. Istället utgör direktivets preambel och EG-
domstolens praxis relevant tolkningsunderlag174. 

Flera gånger har det kommit till uttryck att ”formen på en vara” endast
skulle avse tredimensionella varor och förpackningar. Exempelvis vid mötet
då rådet tog beslutet att Varumärkesdirektivet och Varumärkesförordningen
skulle antas. I samband med detta upprättades ett protokoll, där det
meddelades att ordet ”form” skulle avse varors och förpackningars
tredimensionella former175. Även i ett mål i den Beneluxiska domstolen,

                                                
171 Levin, NIR 1996 s 309
172 Se SOU 1958:10 s 218
173 Prop. 1992/93:48
174 Levin (red.) och Wessman (red.), A.a., s 113
175 Levin (red.) och Bonnier (red.), A.a., s 96
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vars praxis i viss mån kan utgöra tolkningsunderlag176, ansågs det att
undantagen rörande utstyrslar endast gällde tredimensionella märken.
Burberrys tvådimensionella märke (rutmönstrat tyg) nekades således
skydd177. Detta avgörande kan jämföras med DIOR-fallet i Sverige där
Diormönstret beviljades registrering som utstyrsel178. 

5.4 Praxis

5.4.1 EFI

I artikel 63 i Varumärkesförordningen definieras vilken roll EFI spelar i
varumärkesärenden. I punkten 1 i denna artikel stadgas det att talan om
överklagande av beslut som besvärsnämnden vid OHIM har fattat kan
väckas i domstol. Till grund för en sådan talan nämns i punkten 2 bland
annat bristande kompetens och åsidosättande av fördraget eller
Varumärkesförordningen. Talan kan väckas av den som varit part i målet
hos besvärsnämnden och som där har fått ett negativt beslut. En dom från
EFI kan överklagas vidare till EG-domstolen, men endast avseende
rättsfrågan. 1998 anhängiggjordes det första varumärkesmålet i EFI och
därefter har allt fler mål kommit in.179 

5.4.1.1 Formen av en tvål180

Av de mål som har avgjorts hos EFI är det, enligt Levin,
få som anses ha materiell betydelse. Ett sådant fall är dock
det som avsåg formen av en tvål181. Fallet gällde Procter
& Gambles (P&G) ansökan om att registrera en varas
yttre form, som utgjordes av en speciell tvålform182.
Registrering nekades hos OHIM, eftersom det ansågs att
tvålen, enligt artikel 7.1 [e] i Varumärkesförordningen,
endast bestod av en form som följde av varans art. Även
OHIM:s överklagandenämnd avslog ansökan med
motiveringen att tvålen saknade särskiljningsförmåga
samt bestod av en form som följde av varans art. 

P&G överklagade med framgång detta beslut till EFI. EFI
prövade endast huruvida registreringen av tvålens form

kunde nekas med stöd av det absoluta registreringshindret eller inte. P&G
hävdade att deras tvål inte påminde om den sedvanliga utformningen av en

                                                
176 Se avsnitt 4.3.2
177 Levin (red.) och Bonnier (red.), A.a., s 96
178 DIOR (reg. nr 167 999)
179 Virpi Tiili, NIR 2000 s 630 f. 
180 EFI 16.2.2000 mål T-122/99, The Procter & Gamble Company v. OHIM
181 Marianne Levin, NIR 2000 s 524 
182 Se bild 
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tvål. De anförde dessutom att överklagandenämnden gjort en alltför vid
tolkning av artikel 7.1 [e]. EFI fann att P&G:s tvål innehöll element som en
långtgående urgröpning och räfflor, samt att dessa särdrag inte följde av
varans art. Enligt EFI fanns det andra tvålformer i handeln som inte hade
dessa utmärkande egenskaper. P&G vann följaktligen målet och
överklagandenämnden ansågs ha gjort sig skyldig till en felaktig
rättstillämpning av det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 [e].  

5.4.2 OHIM

5.4.2.1 Y-front kalsong183

Det amerikanska företaget Jockey International Inc.
(Jockey) ansökte 1997 om att registrera en
tredimensionell ”Y-front”-kalsong som
gemenskapsvarumärke i varuklass 25184. I juli 1999 fick
företaget beskedet att det sökta märket inte kunde
registreras som varumärke, eftersom det helt ansågs

sakna distinktivitet samt att det inte kunde särskilja sig från andra liknande
underkläder på marknaden. Med grund i artikel 7.1 [b] i
Varumärkesförordningen avslogs därmed ansökan. Jockey överklagade
beslutet till överklagandenämnden, som meddelade sitt beslut i maj 2000.

Jockey anförde som stöd för sin ansökan att det sökta märket inte bestod av
formen på en kalsong, utan av särskilda detaljer på kalsongen som var
exklusiva för kalsongen i fråga. Den inverterade Y-designen är klart synlig
och har tillräcklig särskiljningsförmåga. Företaget framhöll att framdelen på
en kalsong ofta är det som anger dess kommersiella ursprung och att
kalsongens design, som använts i USA sedan 1934, inte kan anses som
tekniskt betingad enligt artikel 7.1 [e] (ii). 

Nämnden inledde med att konstatera att det sökta märket inte krävdes för att
uppnå ett tekniskt resultat. Kalsongens funktion var inte beroende av
utformningen av kalsongens framdel. Vidare anförde nämnden att även om
det sökta märket inte skulle falla på något av de absoluta
registreringshindren, måste märket enligt artikel 7.1 [b] vara tillräckligt
distinktiv. För att avgöra denna fråga, skall man, enligt nämnden, göra en
helhetsbedömning av samtliga faktorer som är relevanta i fallet. Särskilt
skall det aktuella varuslaget och omsättningskretsen beaktas. Nämnden fann
att det sökta märket kunde skapa en association mellan utformningen och
det kommersiella ursprunget hos omsättningskretsen. Det ansågs vara praxis
att den specifika designen av kalsongens framdel utgjorde det distinktiva
elementet i förhållande till liknande varor på marknaden. Enligt nämnden
var således Y-designen tillräckligt distinktiv och kapabel till att särskilja

                                                
183 OHIM, Third board of appeal, 29.5.2000 i sak R608/1999-3
184 Se bild
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kalsongen från övriga underkläder i handeln. Det tidigare beslutet
upphävdes och fallet återförvisades för vidare handläggning. 

5.4.2.2 HEINZ-flaska185

H.J. Heinz Company (Heinz) i Storbritannien ansökte 1996 om
att registrera en flaska som tredimensionellt varumärke i
varuklass 30186. Det sökta märket nekades registrering i enlighet
med artikel 7.1 [b] i Varumärkesförordningen, eftersom märket
ansågs sakna tillräcklig särskiljningsförmåga. Designen av
flaskan samt vissa variationer av denna design bedömdes vara
universella vad gällde förvaringen av såser, juicer m m. Flaskan
ansågs dock vara registrerbar med ett innehåll som normalt inte

presenterades i en sådan utformning, som till exempel kaffe, te, socker, ris
och bröd. Heinz överklagade beslutet. 

Som grund för sin ansökan framförde Heinz ett flertal argument. Bland
annat framhöll man att flaskan rymde en rad fantasifulla och estetiska
element och att den därför hade tillräcklig särskiljningsförmåga. Vidare
hävdade Heinz att märket förvärvat erforderlig distinktivitet genom att ha
använts i EU sedan 1900-talets början och att det inte enbart var flaskans
etikett som erhållit distinktivitet. Som stöd åberopades även
varumärkesregistreringar av flaskan i ett flertal medlemsstater och tredje
länder. 

Överklagandenämnden ansåg att det första intrycket av det sökta märket var
att den fungerade som en flaska för sådan varor som hade räknats upp i
ansökan (ketchup, såser, salladsdressing m fl.). Nämnden fann således att
man i allmänhet direkt antar att de varor, som återfinns i uppräkningen,
normalt finns förpackade i flaskor som den sökandens ansökan gäller. Trots
att flaskan hade vissa eleganta särdrag var dessa, enligt nämnden, inte
ensamt tillräckliga för att märket skulle kunna särskilja sig från andra
flaskor och förpackningar med samma varuinnehåll. Nämnden betonade att
själva kärnan i gemenskapsvarumärket är att det skall fungera som en
ursprungsangivelse. Att hävda att konkurrenter kan använda sig av andra
flaskformer är inte godtagbart, eftersom det endast finns ett begränsat antal
sådana former. Enligt nämnden hade inte Heinz använt flaskans form utan
etiketten och därför inte i tillräcklig utsträckning inarbetat själva formen
som ett varumärke hos allmänheten. Nämnden fann på grund av samtliga
dessa omständigheter att det sökta märket inte kunde särskilja sökandens
varor från konkurrenternas. Heinz överklagan avvisades. 

                                                
185 OHIM, Second board of appeal, 3.8.2000 i sak R488/1999-2
186 Se bild
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5.4.2.3 MAG-LITE ficklampa187

Fallet gällde amerikanska Mag Instruments (Mag)
ansökan om att registrera fem ”Mag-Lite”-
ficklampor som gemenskapsvarumärken i
varuklasserna 9 och 11 (hädanefter behandlas de
som en och samma ficklampa)188. Den som
behandlade sökandens ansökan hos OHIM (”the
examiner”) fann att ficklampan, enligt artikel 7.1 [b]
i Varumärkesförordningen, inte kunde registreras

som varumärke. Detta eftersom ficklampan helt ansågs sakna distinktiv
karaktär189. Märket var endast en tredimensionell representation av varan,
som bestod av en konventionell ficklampa. Mag bestred beslutet och
överklagade i maj 1999 till överklagandenämnden.

Som stöd för sin ansökan framhöll företaget att handläggarens uttalande om
att ficklampan var konventionell och att den inte utmärkte sig bland andra
ficklampor, var spekulativt och saknade förankring. Mag ansåg att
handläggaren helt saknade bevis för sitt beslut. Som grund för en
registrering presenterade Mag ett par expertutlåtanden, där det uttalades att
Mag-Lite ficklampan hade en tilltalande och distinktiv design. Påståendet att
den vanliga konsumenten inte skulle lägga märke till ficklampans design
avfärdades av sökanden. Man hänvisade till en tysk professor som påstod att
ficklampan var så starkt karaktäristisk att även det icke-tränade ögat skulle
kunna särskilja den från övriga ficklampor på marknaden.

Beslutet från överklagandenämnden kom i februari 2000. Nämnden
konstaterade inledningsvis att för godkänd registrering av en varas form
krävs att formen innehåller tillräckligt många annorlunda detaljer i
förhållande till varans sedvanliga form så att en potentiell kund associerar
varan med dess ursprung och inte med produkten i sig. Om kunden uppfattar
formen som en representation av produkten är den deskriptiv och faller, i
likhet med generiska ord, under förordningens artikel 7.1 [c]. Nämnden fann
vidare att det faktum att det sökta märkets design var attraktiv inte medförde
att formen på varan var tillräckligt distinktiv. En oattraktiv form kan mycket
väl vara tillräckligt särskiljande. Rörande artikel 7.1 [b] anförde nämnden att
”devoid of any distinctive character” inte innebär att alla de varumärken,
som innehåller det minsta särdrag och som inte faller på något av de
absoluta registreringshindren, är registrerbara. I likhet med Heinz-fallet
framhöll man betydelsen av gemenskapsvarumärkets
ursprungsangivelsefunktion. Sökandens ficklampa ansågs 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 Se bild
189 ”..devoid of any distinctive character..”
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Ficklampan bedömdes följaktligen sakna tillräcklig särskiljningsförmåga.
Nämnden avvisade sökandens överklagan.

5.4.3 Sammanfattning

Ovan presenterade fall från EFI och OHIM ger en tydlig bild av hur
bedömningen av tredimensionella utstyrslar sker med stöd av EG-rättsliga
regler. Generellt kan det sägas att EG-rättslig registreringspraxis inte är mer
liberal i jämförelse med den svenska, även om kravet på distinktivitet är
tämligen lågt.  Formen av en tvål- och Y-front kalsong-fallen illustrerar just
den nivå på särskiljningsförmåga som krävs. Ett visst krav på distinktivitet
föreligger dock, vilket kan utläsas av till exempel Heinz-fallet. Rörande
distinktivitet är dessutom Mag-Lite- fallet värt att uppmärksamma eftersom
det påvisar hur en utstyrsel kan riskera att förlora sin känneteckensrättsliga
karaktär genom att andra tillverkare kopierar och använder liknande former. 



53

6 Amerikansk rätt

6.1 Inledning

USA är ett common law–land med undantag av delstaten Louisiana, som har
sina rötter i fransk rätt. Huvudregeln i USA är att varje delstat har sin egen
rättsordning. För vissa rättsområden finns det dock en federal lagstiftning.
När det gäller varumärkesrätten återfinns denna federala lagstiftning i
Lanham Act från 1946. Den del av den amerikanska varumärkesrätten som
är av intresse för detta arbete kallas ”trade dress”. Att kunna skydda det sätt
på vilket man ”klär” sin produkt är även i USA ett relativt nytt rättsfenomen
som har fått allt större betydelse för dagens näringsidkare. Omfattningen av
praxis och doktrin på detta rättsområde är mycket extensiv. I detta avsnitt
kommer jag dock endast att kortfattat redogöra för de relevanta begrepp,
skyddsmöjligheter och problem som finns rörande trade dress.
Avslutningsvis presenteras en jämförelse med EG-rätt för att illustrera
skillnader och likheter i bedömningen av produktdesign. 

6.2 Trade dress

6.2.1 Vad är ”trade dress”?

Inledningsvis skall det framhållas att såväl det traditionella
varumärkesskyddet som det så kallade trade dress-skyddet härrör från ovan
nämnda Lanham Act, som reglerar registreringen och skyddet av alla
amerikanska varumärken. Denna lag antogs av kongressen främst i avsikt att
skydda konsumenterna från att vilseledas vad gäller varors kommersiella
ursprung, men även för att gynna konkurrensen och kvalitetskontrollen. I
Lanham Act inkluderas trade dress under termen ”trademark”. Trade dress
utgör således en del av den amerikanska varumärkesrätten.190 

Traditionellt sett hänförs trade dress till paketeringen eller etiketteringen av
en produkt, men begreppet har under åren utvecklats. Numera torde det
hänvisa till den sammansatta imagen av en produkt. Denna image kan
inkludera kännetecken som en produkts storlek, form, färg eller
färgkombinationer, textur, grafik eller den speciella teknik som används vid
försäljningen av produkten. Domstolar har med tiden funnit att en produkts
design kan fungera som ett individualiseringsmedel och därmed ha
förmågan att kunna särskilja sig från andra produkter. På grund av detta

                                                
190 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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ansågs det finnas anledning att skapa ett rättsligt skydd för utformningen av
produkter och dess förpackningar.191

Det rättsliga skyddet kan fås genom registrering, men även genom att
uppfylla vissa krav vid en intrångstalan. Att produktutformningar registreras
som trade dress har godkänts i praxis, där även olika regler och tester
rörande trade dress har utvecklats. Ansökan om trade dress-skydd sker hos
USPTO. Vid eventuellt beviljande förs registreringen in i ”the Principle
Register”. Paragraferna 2 och 32 i Lanham Act skyddar därefter registrerade
märken mot intrång. För att en varas utformning skall beviljas trade dress-
skydd krävs det dock att den sökta designen är icke-funktionell och
distinktiv (se nedan). I många mål rörande varumärkesintrång är designen
inte registrerad som trade dress hos USPTO. Skydd mot intrång kan dock
beviljas för oregistrerade märken som används i näringsverksamhet genom
avsnitt 43 (a) i Lanham Act192. Den som med stöd av Lanham Act lyckas
skydda sin produktutformning genom en intrångstalan, erhåller ett ”evigt
designskydd” för sin utformning. Den som förlorar ett mål rörande trade
dress-intrång kan därför aldrig direkt konkurrera med samma produkt
igen193.

6.2.2 Förutsättningar för trade dress-skydd 

Då avsikten med såväl trade dress som traditionella varumärken är att
särskilja en näringsidkares varor från andra näringsidkares varor, bedöms de
både efter samma rättsgrunder. Därför har de federala domstolarna
instruerats att utföra samma tester för att avgöra huruvida skydd skall
beviljas eller inte. Det test som domstolarna traditionellt sett använder i
dessa fall är ett så kallat trestegstest. För att ett märke skall beviljas skydd,
antingen som ett traditionellt varumärke eller som trade dress, skall det 1)
vara icke-funktionellt 2) vara distinktivt och 3) anses vara tillräckligt likt en
icke-auktoriserad imitatörs märke att allmänheten sannolikt förvirras
avseende produktens kommersiella ursprung.194  

6.2.2.1 Funktionalitet195

Först och främst måste en varusymbol (”trade symbol”)196 vara icke-
funktionell för att beviljas skydd. Anledningen till detta är att beviljandet av
                                                
191 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 Paul E. Knowlton, Protecting product designs, Fulton County Daily Report Southeastern
Intellectual Property Quarterly, november 1999, s 2 f.
193 Horta, 27 Suffolk U. L. Rev. 113, s 133
194 Hermenegildo A. Isidro, Trade Dress: The Abercrombie Classifications and determining
the inherent distinctiveness of product configuration trade dress, Brooklyn Law Review,
1996, s 48 (62 Brooklyn L. Rev. 811)
195 Detta avsnitt baseras på: Isidro, 62 Brooklyn L. Rev. 811, s 49
196 ”Trade symbol” är ett samlande begrepp för varumärken och trade dress.
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skydd för funktionella utstyrslar begränsar antalet näringsidkare som får
tillverka varor med dessa användbara element. Därmed skulle konkurrensen
hindras. USA:s Högsta Domstol (”The Supreme Court”) har definierat
funktionalitet som ett element hos varan som är nödvändigt för varans
funktion eller ändamål eller något som påverkar varans kostnad eller
kvalitet. Domstolar har således betraktat en varusymbol som funktionell när
den utöver att ange sitt ursprung, ger användaren ett konkurrenskraftigt
försprång. 

Trots att The Supreme Court har definierat funktionalitet, använder de
federala domstolarna i praktiken en rad olika tester för att avgöra huruvida
en varusymbol är funktionell eller inte. Enligt ”important ingredient”-testet
är en varusymbol icke-funktionell om dess primära avsikt är att identifiera
tillverkaren och inte att förbättra kostnaden eller kvaliteten. Ett andra test
som används är det så kallade ”estetisk funktionalitets”-testet. Enligt detta är
en produkts trade dress funktionell när produktens design lockar till köp
främst på grund av dess tilltalande visuella utformning. Båda dessa tester har
dock fått mycket kritik. Det test som fått störst spridning är ”competitive
advantage”-testet. Med hjälp av detta utvärderar domstolen om andra
näringsidkare är i behov av varusymbolen för att effektivt kunna konkurrera,
eller om varusymbolen endast innehåller element som ger den distinktivitet
och som konkurrenterna kan klara sig utan. Detta test är det som ligger
närmast amerikanska Supreme Courts definition av funktionalitet.  

6.2.2.2 Distinktivitet 

Det andra kravet är att en trade dress skall vara distinktiv. Detta krav utgör
det mest fundamentala i varumärkesrätten, nämligen att kunna identifiera
varans kommersiella ursprung. Enligt amerikansk rätt är en varusymbol
distinktiv om den har en inneboende distinktivitet (”inherently distinctive”)
eller om den fått en överförd betydelse (”secondary meaning”) hos den
konsumerande allmänheten.197 

Rörande inneboende distinktivitet var en tidigare mycket omtvistad fråga
om den som ägde en trade dress med inneboende distinktivitet även var
tvungen att bevisa att produktens design fått överförd betydelse. Denna fråga
löstes dock genom det mycket kända Two Pesos-fallet198. Amerikanska
Supreme Court fastslog i fallet, som rörde den dekorativa designen av två
mexikanska restauranger, att det inte var nödvändigt att visa överförd
betydelse efter det att inneboende distinktivitet fastslagits. Domstolen
betonade att en trade dress med inneboende distinktivitet skulle bedömas
efter samma kriterier som övriga varusymboler. Att fordra ytterligare
bevisning i form av visad överförd betydelse ansågs därför vara oskäligt.

                                                
197 Isidro, 62 Brooklyn L. Rev. 811, s 48
198 Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. (1992)



56

För att avgöra huruvida inneboende distinktivitet föreligger eller inte, har
domstolarna utvecklat ett klassificeringssystem baserat på i vilken grad
varusymbolen beskriver produkten. I Abercrombie-fallet stadgades det att en
varusymbol kan placeras i en av följande fyra kategorier: 1) generisk 2)
beskrivande 3) suggestiv samt 4) fantasifull och godtycklig. Endast de
varusymboler som hamnar under de två sista kategorierna kan skyddas utan
att överförd betydelse behöver påvisas. Suggestiva, fantasifulla eller
godtyckliga varusymboler anses ha inneboende distinktivitet på grund av att
de i liten utsträckning eller inte alls refererar till den produkt som de
identifierar.199 

Abercrombie-klassificeringarna, som användes i Two Pesos-fallet, har dock
kritiserats i vissa domstolsdistrikt. I Duraco-fallet200 ansåg domstolen att
klassificeringarna i Abercrombie endast kunde appliceras på trade dress i
form av paketering. Domstolen utformade därför ett helt annat test för
produktdesign. Enligt detta test har en trade dress inneboende distinktivitet
om den är 1) ovanlig och lätt att komma ihåg 2) begreppsmässigt särskiljbar
från produkten och 3) troligen avsedd att i första hand ange produktens
ursprung. Denna uppdelning av trade dress rättfärdigade domstolen genom
att anföra att Two Pesos-avgörandet inte uttryckligen uteslutit en sådan
tolkning. Denna dom kritiserades i Stuart Hall-fallet201. Däri uttryckte
domstolen att Supreme Court i Two Pesos-fallet behandlat trade dress som
ett samlat begrepp och därför avsåg att både produkt- och paketeringsdesign
skulle regleras av fallet. Rättsläget är således något oklart rörande frågan om
inneboende distinktivitet.202   

Om en varusymbol inte har inneboende distinktivitet, måste ägaren istället
visa att den fått överförd betydelse. Överförd betydelse uppnås efter den tid
det tar för konsumenterna att, på grund av produktens design, börja
associera produkten med tillverkaren. För att detta skall fastslås måste
tillverkaren bevisa att konsumenterna identifierar varusymbolen med
tillverkaren istället för med själva produkten. Att bevisa detta är vanligtvis
en mycket svår uppgift.203

6.2.2.3 Sannolikheten att förvirring skall uppstå

Det är först efter att ägaren till produkten visat att dennes trade dress är icke-
funktionell och distinktiv, som den anses skyddbar. För att få rättsligt skydd
för en icke-registrerad trade dress måste man dock visa att en icke-
auktoriserad imitation sannolikt skulle vilseleda (”likelihood of confusion”)
konsumenterna avseende produktens kommersiella ursprung. Såväl den som
har ett registrerat märke som den vars märke är oregistrerad, kan väcka talan

                                                
199 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d (2d Cir. 1976)
200 Duraco Prods., Inc. v. Joy Plastic Enters., Ltd., 40 F.3d (3d Cir. 1994)
201 Stuart Hall Co. v. Ampad Corp., 51 F.3d (8th Cir. 1995)
202 Isidro, 62 Brooklyn L. Rev. 811, s 53 f.
203 Ibid., s 51



57

i domstol rörande varumärkesintrång. Den som innehar en
varumärkesregistrering har dock fördelen att registreringen talar som direkt
bevis för att han har rättigheten till varumärket. Den som saknar registrering
är tvungen att visa laglig rätt till varumärket, vilket kan vara svårt. 

Domstolarna beaktar en mängd faktorer vid bedömningen. Bland annat kan
likheter mellan produkterna, förekomsten av avsiktlig kopiering och
förvirring som uppstår efter köpet få betydelse. Något konkret test finns
dock inte i dagsläget204. I Lois Sportswear-fallet uttalas det att ”likelihood of
confusion” innebär 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.”205

6.3 Jämförelse mellan amerikansk rätt och EG-
rätt (LEGO)

För att på ett bra sätt illustrera tydliga skillnader och likheter mellan
amerikansk rätt och EG-rätt rörande varumärkesskyddet för produktdesign,
ämnar jag i detta avsnitt att jämföra rättsordningarna med Legos
leksaksklots som utgångspunkt. Alla jämförelser mellan amerikansk rätt och
EG-rätt, som sker nedan, är i hög grad generella då syftet med detta arbete
inte har varit att detaljerat redogöra för amerikansk rätt.  

Som nämnts ovan, har LEGO-klotsen registrerats som varumärke i EU206.
Klotsen ansågs således ha uppfyllt kravet på särskiljningsförmåga samt inte
omfattas av de absoluta registreringshindren i artikel 7.1 i
Varumärkesförordningen. Den amerikanska motsvarigheten till dessa EG-
rättsliga krav är att utstyrseln skall vara icke-funktionell, distinktiv och vid
en tvist rörande en icke-auktoriserad imitation sannolikt vilseleda
konsumenterna rörande dess ursprung. Det första amerikanska kravet på att
utstyrseln skall vara icke-funktionell inbegriper till stora delar tre hindren i
artikel 7.1. i förordningen. I ”competitive advantage”-testet skall man
avgöra huruvida utstyrseln är till förmån för sökanden på ett sätt som
snedvrider konkurrensen eller ej. I likhet med detta är grundtanken bakom
de absoluta registreringshindren i EG-rätten att en näringsidkare inte skall
beviljas ett otillbörligt tillverkningsmonopol som hämmar konkurrensen. 

Det andra amerikanska kravet, distinktivitet, kan jämföras med kravet i EG-
rätten på särskiljningsförmåga. I motiven till de båda lagstiftningarna
betonas det att själva kärnan i varumärkesrätten är att ange varans
kommersiella ursprung. Vid en genomgång av praxis från OHIM kan man
dra slutsatsen att tillvägagångssättet vid bedömningen av huruvida utstyrseln
har särskiljningsförmåga är tämligen likt det amerikanska. Det görs en

                                                
204 Shiffrin, 6 J. Art & Ent. Law 275, s 4
205 Lois Sportswear v. Levi Strauss & Co., 799 F.2d 867 (2d Cir. 1986)
206 Se avsnitt 4.5.3
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bedömning för varje enskild situation. Det sökta märket skall i båda fallen
ha en sådan karaktäristisk utformning att det särskiljer sig från andra
produkter på marknaden. Det amerikanska systemet med en rad olika klasser
som märket och dess särskiljningsförmåga delas upp i skiljer sig dock från
det EG-rättsliga. Grundtanken är dock densamma, nämligen att utstyrseln
skall ha en individualiseringsfunktion. Om det sökta märket anses sakna
ursprunglig särskiljningsförmåga kan sökanden, enligt praxis från OHIM,
visa att märket inarbetats som ett varumärke hos allmänheten för att beviljas
registrering207. I den amerikanska rätten kan man på liknande sätt visa att
märket fått en ”secondary meaning” hos konsumenterna. Varumärkesskydd
för en varas utformning kan dock, till skillnad från inom EU, uppstå i USA
utan att en registrering erhållits. 

Kan man efter denna jämförelse sluta sig till att LEGO-klotsen även borde
skyddas som varumärke i USA? Denna fråga har avgjorts i ett mål i USA,
som rörde tvisten mellan Lego och en amerikansk leksakstillverkare, Tyco
Industries208. Bakgrunden till denna tvist var att Tyco hade kopierat formen
och utseendet hos en rad LEGO-klotsar och sedan marknadsfört kopiorna
som egna leksaksklotsar. Tyco hade dock ändrat fogningsmekanismerna
(nabbarna och rören) något för att barn lättare skulle kunna foga samman
och ta isär klotsarna. Av intresse i detta sammanhang är enbart vad
domstolen fann rörande huruvida varumärkesintrång skett eller inte. 

Lego ansåg i fallet att LEGO-klotsen var skyddad som varumärke i USA och
att Tycos handlingar bland annat hade utgjort ett brott mot avsnitt 43 (a) i
Lanham Act. Domstolen konstaterade att för att skydd skall uppkomma
genom avsnitt 43 (a), måste käranden kunna visa att varans element är icke-
funktionella, att de fått en överförd betydelse och att det är sannolikt att
förvirring skall uppstå bland konsumenterna rörande varans kommersiella
ursprung. Vad gäller LEGO-klotsens funktionalitet ansåg domstolen att
klotsen i sin helhet var funktionell. Fogningsmekanismerna bidrog, enligt
domstolen, till klotsens effektivitet och utförande. Att det fanns andra
möjliga utformningar ansågs inte innebära att klotsen var icke-funktionell.
Detta hade sin grund i att domstolen fann att LEGO-klotsen inte innehöll
några godtyckliga, dekorativa eller icke-användningstekniska element.
Klotsen och dess element fyllde således andra ändamål än enbart
ursprungsangivelse. Dessutom hade inte Lego på ett övertygande sätt visat
att det fanns tillräcklig många tillgängliga alternativ till utformningen av
deras klots. Rörande de resterande två kriterierna fann domstolen visserligen
att klotsen hade fått viss överförd betydelse bland konsumenterna på
marknaden, men att det inte hade presenterats tillräckligt med bevis rörande
sannolikheten för förvirring. Följaktligen behövde Tyco inte upphöra med
eller förändra tillverkningen av företagets leksaksklotsar. 
 

                                                
207 Se bland annat Heinz-fallet, avsnitt 5.4.2.2
208 Tyco Industries Inc. v Lego Systems Inc., 5 U.S.P.Q. 2d 1023; 853 Fd 921
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Sammanfattningsvis kan det sägas att Lego inte hade samma framgång med
skydda sin klots som trade dress i USA som med att erhålla
varumärkesregistrering inom EU. Det första kravet i amerikansk rätt,
funktionalitet, blev ett för stort hinder för Lego i det amerikanska fallet.
Klotsen ansågs vara, i likhet med det svenska LEGO-fallet, till stora delar
funktionell, vilket innebar att varumärkesskydd vägrades. Lego
misslyckades med att övertyga den amerikanska domstolen att formen,
färgen, storleken och nabbarnas placering var varierbara element hos klotsen
och att dessa alternativa utformningar inte kvalitetsmässigt eller
kostnadsmässigt försämrade produkten. Den amerikanska domstolen ansåg
således, till skillnad från OHIM, att Lego hade fått en för stor
konkurrenskraftig fördel av ett varumärkesskydd för LEGO-klotsen.
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7 Framtida lagstiftning

7.1 Ny varumärkeslag

I år, 2001, har det kommit ett förslag på en ny varumärkeslag som skall
ersätta den nuvarande varumärkeslagen från 1960. Detta betänkande
innehåller även förslag på ändringar i firmalagen. Betänkandet från
Varumärkeskommittén går under namnet Ny varumärkeslag och ändringar i
firmalagen (SOU 2001:26). Då det finns en tradition bland de nordiska
länderna att samarbeta när det gäller lagstiftning på det
känneteckensrättsliga området, har en av kommitténs övergripande uppgifter
varit att harmonisera lagen på varumärkesrättens område med övriga
nordiska länder. Liknande arbete har skett parallellt i såväl Finland som
Norge. Även 1989 års Varumärkesdirektiv, vars syfte är att harmonisera
medlemsstaternas varumärkeslagar, har haft stor prägel på detta förslag.
Dessutom har särskilda bidrag lagts fram i form av analyser på hur
utvecklingen skett inom handeln och näringslivet sedan VML:s tillkomst
samt hur den moderna varumärkesrätten utvecklats. Dessa analyser, som
författats av ett flertal av kommitténs ledamöter, ingår i betänkandet och
torde ha präglat utformningen av detta. Jag skall nedan kortfattat redogöra
för några exempel på föreslagna ändringar av ovan presenterade allmänna
bestämmelser, för att i nästa avsnitt (8.2) mer ingående presentera de
ändringar som på ett mer direkt sätt behandlar varuutstyrslar.209

7.1.1 PRV:s prövning

Kommittén har i betänkandet föreslagit att den prövning, som PRV företar
innan ett märke registreras, skall förenklas. Gällande de två huvudgrupper
av hinder som PRV tar hänsyn till idag, d v s absoluta och relativa, föreslås
det att PRV i fortsättningen inte skall vägra registrering på grund av något
relativt hinder. Det viktigaste skälet till detta förslag är de så kallade
gemenskapsregistreringarna. OHIM tar i dessa särskilda förfaranden inte
självmant hänsyn till relativa hinder. Kommitténs förslag innebär dock inte
att undersökningen av relativa hinder helt skall upphöra hos PRV.210

7.1.2 Överföring av ansökan till den som har bättre rätt till
varumärket

En föreslagen nyhet inom varumärkesrätten är att det skall bli möjligt att
föra över en ansökan om registrering av ett varumärke till någon som har
bättre rätt till märket. För att PRV skall kunna föra över ansökan på någon

                                                
209 SOU 2001:26, s 17-20
210 SOU 2001:26, s 20 f.
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annan krävs det att denne visar att han har bättre rätt till varumärket än
sökanden. Vid tveksamma fall skall PRV förelägga den som anser sig ha
bättre rätt att väcka talan i domstol.211

7.1.3 Förvärv av särskiljningsförmåga

Som framgått kan det grundläggande kravet på ursprunglig
särskiljningsförmåga avhjälpas genom användning. När PRV i dagsläget
bedömer särskiljningsförmågan tar de hänsyn till all användning som skett
fram till registreringsdagen. Ensamrätten gäller dock från och med
ansökningsdagen. Det innebär att ett märke kan uppfylla kraven för att få
ensamrätt under en tid då registreringsförutsättningarna inte var uppfyllda.
Ett av kommitténs förslag är därför att man endast skall ta hänsyn till den
användning som skett före ansökningsdagen.212

7.1.4 Inarbetning

Enligt betänkandet skall det även fortsättningsvis vara möjligt att på ungefär
samma sätt kunna förvärva ensamrätt genom inarbetning. Det skall dock inte
längre vara möjligt för ett lokalt inarbetat kännetecken att utgöra grund för
upphävande av en registrering, vars skydd omfattar hela landet. Det
registrerade märket kan emellertid förbjudas att användas inom det område
där det lokala kännetecknet inarbetats.213

7.1.5 Internationell registrering

Som nämnts ovan, har Sverige anslutit sig till Madridprotokollet, men inte
till Madridöverenskommelsen. Kommittén anser att Sverige även
fortsättningsvis skall stå utanför, eftersom nackdelarna med
överenskommelsen väger tyngre än fördelarna. Det har dock föreslagits en
rad mindre ändringar vad gäller förfarandet i ärenden om internationell
registrering.214

7.2 Ändringar rörande skyddet för
varuutstyrslar

7.2.1 Vad som kan utgöra ett varumärke

I 1 § 2 st VML stadgas vad som kan utgöra ett varumärke. Dess
motsvarighet i förslaget återfinns i 2 § 1st, som lyder: ”Ett varumärke kan

                                                
211 SOU 2001:26, s 23
212 SOU 2001:26, s 24
213 SOU 2001:26, s 24
214 SOU 2001:26, s 26
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bestå av alla slags tecken som kan återges grafiskt, såsom … eller en varas
form, utstyrsel eller förpackning, förutsatt att märket har
särskiljningsförmåga.”215 Två skillnader gentemot den gamla utformningen
framträder klart. För det första har ”formen eller utstyrseln på en vara eller
dess förpackning” ersatts med ”en varas form, utstyrsel eller förpackning.”
Det specificeras således inte längre att det är förpackningens form eller
utstyrsel som avses med bestämmelsen. Denna ändring har inte
kommenterats i betänkandet. Det uttalas bara att den nya paragrafens första
stycke motsvarar 1 § 2 st VML, som bygger på artikel 2 i
Varumärkesdirektivet216. 

Den andra skillnaden är att ordet ”särskiljningsförmåga” tagits med i
förslagets lagtext i detta sammanhang. Detta grundläggande krav stadgas i 1
§ 2 st VML genom uttrycket: ”tecknen kan särskilja varor…”.  Dessutom
finns det i förslagets 2 § 2 st en definition av begreppet
särskiljningsförmåga, vilket saknas i dagens VML. Detta tillägg motiveras
med att begreppet särskiljningsförmåga är centralt i varumärkesrätten och
därför är det viktigt att det definieras i lag. I 2 st 2 meningen finns det en
upplysning om att vid en bedömning av ett märkes särskiljningsförmåga,
skall man ta hänsyn till att en sådan förmåga kan förvärvas genom
användning. Vilka omständigheter som skall beaktas vid en bedömning om
tillräcklig särskiljningsförmåga föreligger stadgas i förslagets 13 § 3 st.217

7.2.2 Förvärv av ensamrätt

3 § i förslaget, som rör förvärv av ensamrätt, har sin motsvarighet närmast i
1 § 2 st, 2 §, 3 § 2 st och 13 § 2 st VML. Bestämmelsen i förslagets 3 § 4 st
är i stort hämtat från 13 § 2 st VML, som behandlats utförligt ovan.
Förslagets 3 § 4 st lyder: ”Ensamrätt kan inte förvärvas till kännetecken som
endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig
att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande
värde.” 

Den stora skillnaden mellan VML:s 13 § 2st och förslagets 3 § 4 st är att det
den senare föreskriver att ensamrätt inte kan uppkomma till de kännetecken
som anges däri. I 13 § 2 st stadgas det enbart att dessa kännetecken inte får
registreras218. I förslagets 13 § 1 st, som anger de allmänna
registreringsvillkoren, finns det en bestämmelse som knyter an till 3 § 4 st.
Det stadgas i det förra att ett varumärke, förutom att ha
särskiljningsförmåga, inte får vara uteslutet från ensamrätt enligt 3 § 4 st för
att få registreras219. Det är således inte längre möjligt enligt lagtextens
ordalydelse att kunna uppfylla villkoren för registrering och sedan inte

                                                
215 SOU 2001:26, s 425
216 Ibid.
217 Ibid.
218 SOU 2001:26, s 426
219 SOU 2001:26, s 435
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kunna få ensamrätt till varumärket. Det betonas i förslaget att de
registreringshinder, som härrör från artikel 3.1 [e] i Varumärkesdirektivet,
inte skall kunna kringgås genom att skydd erhålls genom inarbetning. Detta
förhindras genom att stadga i 3 § 4 st att ensamrätt inte kan förvärvas,
istället för att enbart uppställa dessa hinder i samband med
registreringsvillkoren.220

Bestämmelsen i VML:s 5 §, som inskränker ensamrätten till
varukännetecken, saknar helt motsvarighet i förslaget på den nya VML. Det
föreskrivs visserligen en begränsning av ensamrätten i förslagets 5 §, men
dess innehåll bygger på 15 § 1st och 13 § 4 st VML, samt artiklarna 6.1 och
15.2 i Varumärkesdirektivet.221 

                                                
220 SOU 2001:26, s 426 f.
221 SOU 2001:26, s 429
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8 Slutsats och analys
Ett varumärke kan registreras antingen om det har tillräcklig inneboende
särprägel eller om det har förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga genom
användning. Varumärkesrätten erbjuder således även den unika möjligheten
att få skydd genom inarbetning. Dessa varumärkesrättsliga
skyddsmöjligheter är dock beroende av att det inte föreligger ett absolut
behov av att hålla märket eller ett element i märket fritt. Frihållningsbehovet
gör sig särskilt gällande när det rör sig om varuutstyrslar, eftersom en
ensamrätt i detta sammanhang kan leda till ett konkurrensbegränsande
tillverkningsmonopol. Det var rädslan för att varumärkesrätten skulle få
denna effekt som ledde till att det i Sverige under en lång tid krävdes en
närmast total frånvaro av funktionella inslag i en varuutstyrsels utformning.

Om det fanns risk för att tillverkningsmonopol kunde skapas, varför skulle
det då finnas möjlighet att få varumärkesskydd för varuutstyrslar? Som
framgått ovan infördes varumärkesskyddet för dessa kännetecken för att
utgöra ett slags investeringsskydd. Det var viktigt för många företag att
kunna få skydd för sina produktutformningar, då dessa fått ett upparbetat
värde. Även det faktum att en varas eller en förpacknings design kunde
användas som ett individualiseringsmedel blev allt tydligare under mitten av
1900-talet. Därmed fanns det all anledning att jämställa dessa kännetecken
med övriga varumärken som har en förmåga att ange sitt kommersiella
ursprung. 

Efter VML:s skapelse och fram till lagändringen 1993 var det dock mycket
svårt att skydda de förpackningsutstyrslar och egentliga varuutstyrslar som
hade tagits fram av företagen. Så som det uttrycktes i förarbetena till VML,
skulle kraven på distinktivitet hos varuutstyrslar ställas ”tämligen höga”.
Därför stadgades det, av försiktighetsskäl, ett ytterligare krav på
varuutstyrslar i form av rekvisitet ”säregen” i 1 § 2 st. Det handlade dock
inte om någon ordinär särskiljningsförmåga. Istället krävdes det, enligt
Holmqvist, något med en betydligt starkare känneteckensverkan. Detta krav,
i samband med 5 § och depch:s uttalande i propositionen till VML, ledde till
att det endast var ett fåtal varuutstyrslar som erhöll varumärkesskydd.
Gemensamt för dessa utstyrslar var att de inte hade någonting med varans
funktionella element att göra. Som registreringsmyndigheten uttryckte det i
RIGELLO-fallet, skulle en mycket återhållsam registreringspraxis tillämpas
när det gällde varuutstyrslar.  

Svårigheten att registrera funktionellt betingade varuutstyrslar, som rådde
under tiden fram till 1993, framträder tydligt i de två mest omskrivna fallen:
LEGO-fallet och PHILISHAVE-fallet. I det förra slog HD fast att inte ens
inarbetning kunde avhjälpa LEGO-klotsens bristande ursprungliga
särskiljningsförmåga, trots att TR:n, HovR:n och HD ansåg att klotsen blivit
inarbetad. Denna problematik resulterade i en viss tvekan inför huruvida det
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endast var säregna varuutstyrslar som kunde inarbetas eller ej. HD fann
dessutom att varierbarhet saknade betydelse i sammanhanget. I
PHILISHAVE-fallet, som HD refererade till i LEGO-fallet, var
bedömningen också sträng. Rakapparaten ansågs inte ha uppfyllt kraven på
en säregen utstyrsel enligt 1 § 2 st VML. 

Man kan följaktligen sluta sig till att möjligheten att registrera en utstyrsel
med funktionella element var mycket begränsad under denna tid. Varken
visad inarbetning eller varierbarhet kunde mildra bedömningen, vilket enligt
min mening var lite hårt. I LEGO-fallet lade HD vikt vid den fria
konkurrensen i sitt ställningstagande, och fann att klotsen huvudsakligen var
funktionellt betingad. Jag hade haft lättare att förstå domstolens resonemang
om HD exempelvis hade reflekterat över huruvida utformningen i fråga var
den tekniskt eller kostnadsmässigt sett mest effektiva. Om skydd beviljas för
en utstyrsel som kan varieras utan att dess tekniska funktion försämras eller
att det uppstår några påtagliga ekonomiska nackdelar för konkurrenterna,
borde sannolikt inte konkurrensen hindras. Såldes torde det, enligt min
mening, vara logiskt att den fria konkurrensen skyddas, även om
varierbarhet tillskrivs betydelse i sammanhanget. I LEGO-fallet förefaller
det som att ett skydd för LEGO-klotsen inte skulle ha lett till någon oskälig
konkurrensbegränsning. Det är svårt att se att svaranden i fallet hade något
annat skäl att utforma sin klots på samma sätt som Lego, än att snylta på
LEGO-klotsens inarbetade status på marknaden. Frågan som borde ha ställts
är huruvida ett varumärkesskydd för LEGO-klotsen skulle ha hindrat andra
leksaksföretag att konkurrera på lika villkor eller ej. Att lägga vikt vid de
associationer som framkom hos omsättningskretsen, enligt min mening,
också varit lämpligt i detta fall. En överväldigande majoritet av
konsumenterna kopplade samman klotsen med dess kommersiella ursprung.
Jag menar att klotsen därför uppfyllde det grundläggande syftet med ett
varumärke och att den även fungerade som ett kännetecken.

Det stränga förhållningssättet gentemot varuutstyrslar kom, som nämnts
ovan, att mildras. När Varumärkesdirektivet implementerades i Sverige fick
VML anpassas till de mindre restriktiva EG-rättsliga reglerna. Vid 1993 års
lagändring togs kravet på säregenhet i 1 § bort och ett nytt andra stycke i 13
§ skapades. Dessa förändringar ledde, i samband med omtolkningen av 5 §,
till större möjligheter att få varumärkesskydd för varuutstyrslar i Sverige. Då
rekvisitet ”säregen” försvunnit, var det inte längre nödvändigt att kunna
påvisa en övertydlig inneboende distinktivitet. Istället stadgades det, som
hos övriga varumärken, endast ett krav på allmän särskiljningsförmåga -
antingen inneboende eller förvärvad genom inarbetning. Att det i praktiken
inte omedelbart skedde en drastisk förändring kan möjligen bero på att det
finns en tröghet i harmoniseringen mellan EG-rätt och nationell rätt. 

Den förändrade inställningen framgår tydligt vid en jämförelse av praxis
före och efter lagändringen. Som exempel kan nämnas de
registreringsärenden rörande konfektyr som presenterats ovan (se avsnitten
3.4.3.3 och 4.5.5.3), där bedömningarna markant skiljer sig åt. Den enligt
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min mening mycket säregna chokladankan nekades varumärkesregistrering,
medan registrering av chokladbiten i form av ett inkatempel beviljades
enligt de nya reglerna. Personligen anser jag att chokladankan är minst lika
distinktiv som inkachokladen, om inte mer. I praxis kan även noteras en
förändring vad gäller bedömningen av former som har tekniska och
funktionella element. TRIPP TRAPP- och PHILISHAVE II-fallen visar
tydligt på en utveckling som indikerar att inställningen gentemot
varuutstyrslar har tagit en ny riktning. I båda fallen uttrycker domstolen, mot
bakgrund av de nya regler som härrör från Varumärkesdirektivet, att
bedömningen av utstyrslarna måste ske utifrån ett mindre strikt perspektiv. I
dessa fall var det således inte frågan om att utstyrseln skulle nekas ensamrätt
enligt 5 § VML, eftersom det inte ansågs möjligt att häva registreringen med
stöd av 13 § 2 st. Jag delar, i likhet med doktrin, uppfattningen att denna
tolkning är den mest lämpliga. Att applicera en striktare tillämpning av den
svenska varumärkesrätten än vad den EG-rätt som implementerats i Sverige
stadgar, vore olyckligt. 5 § bör tolkas i ljuset av 13 § 2 st för att det inte skall
uppstå en diskrepans i lagstiftningen. Detta trots att det skulle innebära, som
Nordell utrycker det, en lagändring utan lagstiftning. 

Förändringarna i praxis har sin grund i de nya regler som infördes då
Varumärkesdirektivet implementerades i Sverige 1993. Det nyinförda andra
stycket i 13 § VML motsvarar artikel 3.1 [e] i direktivet. Särskilt rättsläget
rörande den tredje uteslutningsgrunden i bestämmelsen - ”en form som ger
varan ett betydande värde” - anser jag vara något oklar. Åsikterna kring vad
som kan ge varan ett betydande värde är nämligen inte helt entydiga. I Olga-
fallet fann PBR att dekoren Olga hade gett silverbesticken ett ekonomiskt
värde. Detta värde uppstod på grund av att det fanns en efterfrågan på just
den dekoren, oberoende av det kommersiella ursprunget. Ett liknande
resonemang fördes i det engelska PHILISHAVE-fallet. Argumenten
överensstämmer med Holmqvists anförande, d v s att den tredje
uteslutningsgrunden är tillämplig om varans form, snarare än dennas
ursprung hos en viss tillverkare, är det avgörande för köpet. Som ett tillägg
till detta resonemang har Levin även hänvisat till den beneluxiska lagen, där
det värdefulla produktmaterialets kvalitet har fått betydelse. I Koktvedgaards
och Levins ”Lärobok i Immaterialrätt” anförs det t o m att det är sannolikt att
denna bestämmelse avser just ett visst produktmaterial, som till exempel
guld eller kristall. Artikel 3.1 [e] i direktivet innehåller dock inte orden
”material” eller ”kvalitet”. Som Levin också har framfört, är direktivregeln
ett absolut undantag och skall därför tolkas snävt. Det förefaller därför,
enligt min mening, märkligt att värdet av produktmaterialet skulle tolkas in i
begreppet ”form”. Skulle dock ett varumärkesskydd som omfattar ett visst
produktmaterial leda till att ett konkurrenshindrande produktionsmonopol
skapas, skulle bestämmelsen möjligen kunna vara tillämplig. Annars finns
det risk att det grundläggande syftet med bestämmelsen frångås. 

Som framgått ovan väntar medlemsstaterna på att EG-domstolen skall ge
tolkningsbesked rörande de absoluta undantagen. Under tiden har nationella
domstolar tolkat enligt sin egen uppfattning, vilket tydligt framgår vid en
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jämförelse av PHILISHAVE-fallen i Storbritannien och Sverige.
Medlemsstaterna står dock inte helt utan vägledning från EU i dagsläget.
Den praxis som har utarbetats vid OHIM och EFI har stor betydelse för de
nationella domstolarnas bedömningar av varuutstyrslar. Vid en granskning
av den EG-rättsliga praxis som presenterats ovan, förefaller det finnas såväl
likheter som skillnader med den svenska registreringspraxis som utarbetades
efter lagändringen 1993, även om likheterna är övervägande i antal.
Påfallande likheter framgår tydligt vid exempelvis en jämförelse av de två
Heinz-fallen (se avsnitten 4.5.5.2 och 5.4.2.2). Registreringsmyndigheterna
fann i båda fallen att Heinzflaskan saknade tillräcklig särskiljningsförmåga.
Det slogs även fast att flaskan inte inarbetats som varumärke i erforderlig
grad och därmed inte avhjälpt den bristande särskiljningsförmågan.
Likheterna mellan de båda rättsordningarnas praxis lär sannolikt bli allt fler
med tiden, eftersom de svenska varumärkesrättsliga reglerna speglar de EG-
rättsliga inom detta juridiska område. 

Den första uppenbara skillnaden jag noterade mellan svensk och EG-rättslig
praxis vad gäller bedömningen av varuutstyrslar, var att LEGO-klotsen som
nekats skydd i Sverige, registrerats som gemenskapsvarumärke hos OHIM.
Detta kan tyda på en generösare inställning hos OHIM jämfört med den
svenska registreringsmyndigheten gentemot mot tredimensionella former
med funktionella element. Det är dock mer sannolikt att registreringen av
LEGO-klotsen som gemenskapsvarumärke istället utgör ett vägledande
beslut, som kommer att ha betydelse för framtida svensk registreringspraxis.
Praxis i Sverige har på senare tid trots allt 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 möjligen dra slutsatsen att en tekniskt betingad form
numera kan varumärkesregistreras i Sverige. Detta under förutsättning att
den kan varieras med bibehållen funktion. Denna slutsats är dock inte helt
självklar. Generaladvokatens förslag till avgörande i engelska
PHILISHAVE-fallet indikerar att inställningen gentemot utstyrslar
innehållande tekniska eller funktionella element kan komma att bli mer
restriktiv. Generaladvokaten avvisar föreställningen att varierbarhet hos en
rent funktionell form innebär att den kan registreras. Enligt min mening
håller dock inte generaladvokatens resonemang helt och hållet ur svensk
synvinkel när det gäller motiveringen för denna ståndpunkt. I Sverige var det
faktum att rakapparaten var inarbetad av avgörande betydelse för
varumärkesskyddets uppkomst. Det torde därför inte vara aktuellt, eller ens
särskilt lönsamt, för Philips eller andra företag att inarbeta varje tänkbar
form som leder till det tekniska resultatet. Generaladvokatens förslag verkar
enligt min mening ligga i linje med HD:s resonemang i LEGO-fallet, vars
prejudikatsvärde har ifrågasatts i doktrin. Fullständig klarhet i denna fråga
uppkommer dock först när EG-domstolen fäller sitt avgörande i detta fall. 

Tendensen i dagsläget är annars att man i registreringsärenden bedömer
varje enskild situation för sig. Det torde enligt min mening indikera att man,
istället för att göra en formell gränsdragning, tar hänsyn till den reella



68

konkurrenssituationen och avgör vad som är rimligt i förhållande till
marknaden och konkurrenterna. OHIM har också betonat betydelsen av att
konkurrenter måste få använda samma eller liknande former i sin
näringsverksamhet, oavsett om varierbarhet föreligger222.

Som en ytterligare skillnad mellan svensk och EG-rättslig praxis kan
nämnas den uttalade skiljelinjen mellan tredimensionella varumärken och
vanliga varumärken, som finns inom EG-rätten. Som framgått ovan, hamnar
det svenska varumärkesrättsliga skyddsomfånget lite mittemellan dessa två,
eftersom tvådimensionella utstyrslar omfattas av begreppet ”varuutstyrsel”. I
förarbetena till 1993 års lagändring uttalade depch visserligen att ordet
”tecken” i artikel 2 i Varumärkesdirektivet skall ges en vid tolkning, men
svenska förarbeten till lagstiftning som grundas på ett EG-direktiv kan inte
utgöra tolkningsunderlag. Jag förespråkar därför, trots den vida tolkningen
av ordet ”tecken”, att svenska domstolar skall vara försiktiga med att tolka
det som att tvådimensionella utstyrslar skulle ingå i Varumärkesdirektivets
uppräkning av tecken som kan utgöra varumärken. Om det föreligger en
diskrepans mellan den nationella implementeringen och direktivtexten, skall
nationella domstolar tolka lagen mot bakgrund av den senare. Som nämnts,
har såväl beneluxisk praxis som uttalanden från Ministerrådet indikerat att
enbart tredimensionella former skall omfattas av skyddet. Det råder dock
inga tvivel om att tvådimensionella utstyrslar i dagsläget kan skyddas enligt
VML, under förutsättning att övriga krav för att beviljas registrering är
uppfyllda. Att denna möjlighet kvarstår i den svenska rätten, kan möjligen
bero på den tröghet som finns i den reella harmoniseringen.  

Den amerikanska varumärkesrätten, som varken kan utgöra gällande
lagstiftning eller tolkningsunderlag i Sverige eller EU, kan ändå vara värd
att belysa ur ett komparativt perspektiv. Då USA är ett common law-land,
bygger deras rättsordning i stora delar på så kallad ”case-law”, d v s
rättspraxis. Stora delar av den amerikanska varumärkesrättens rättsliga
principer, värderingar och lagtolkningar har således sitt ursprung i den
praxis som utarbetats i amerikanska domstolar. Den omfattande praxis som
finns på detta rättsområde kan enligt min mening leda till slutsatsen att den
amerikanska rätten möjligen är mer ”utvecklad” på detta område än EG-
rätten. Som jag har anfört ovan, är rättsordningarna vid en jämförelse
tämligen lika vad gäller bedömningen av varuutstyrslar. Jag menar att det
därför inte skulle vara helt oskäligt att använda sig av den amerikanska
rätten som idékälla eller som ”hjälpmedel” i framtida europeisk praxis.

Något som har diskuterats i stor utsträckning i amerikansk doktrin och som
även tagits upp i den svenska debatten är förhållandet mellan patentskyddet
och varumärkesskyddet. Att få en tidsmässigt obegränsad ensamrätt, utöver
patentskyddets varaktighet, till former innehållande tekniska element, har av
kritikerna ansetts oskäligt då det tekniska framåtskridandet kan hindras. I till

                                                
222 OHIM, Third board of appeal, 21.9.1999 i sak R70/1999-3; som refererat i Levin, Brand
News 1990-2000, A.a., s 28
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exempel LEGO-fallet framkom det att Legos patent precis utgått när den
svenska tillverkaren inledde sin produktion av leksaksklotsar. Meningen
med ett patentskydd är att produktens tekniska funktion skall vara tillgänglig
för andra näringsidkare när skyddstiden utgått. Lego motsatte sig dock detta
med motiveringen att klotsen inarbetats som ett kännetecken och att den
därmed kan skyddas som ett varumärke. Det kan visserligen tyckas orimligt
att en vara som innehåller en teknisk lösning kan inarbetas som ett
kännetecken på marknaden under tiden det råder monopol på lösningen. De
lagstadgade registreringsförutsättningarna, särskilt 13 § 2 st VML, har dock
syftet att varumärkesskyddet inte skall leda till en orimlig skyddsomfattning.
Skydd för varuutstyrslar kan således ge upphov till en diskussion om
huruvida det finns risk för att varumärkesskyddet omfattar element hos
varan vars skydd egentligen skall styras av andra immaterialrättsliga regler. 

Sverige är på god väg att bättre anpassa den nationella varumärkesrätten till
dess EG-rättsliga motsvarighet. Som framgått ovan kommer nämligen en ny
VML att träda i kraft i Sverige inom en snar framtid. Den nya VML kommer
att ligga ännu närmare Varumärkesdirektivet med syftet att skapa en, i
förhållande till EG-rätten, mer korrekt och harmoniserad varumärkeslag.
Flera av de lagtolkningsproblem som tagits upp i detta arbete, kommer att
försvinna i samband med den nya lagens tillkomst. Enligt min uppfattning
kommer den nya lagen på så sätt att underlätta bedömningen av
varuutstyrslar. Framtida svensk rättspraxis får dock slå fast vad som krävs
för att ett varumärke skall beviljas registrering enligt denna nya
varumärkeslag. 

Av de ändringar som föreslagits i varumärkeskommitténs betänkande, har
ett par särskilt väckt min uppmärksamhet. Först och främst är det enligt
ordalydelsen i förslagets 2 § 1 st inte längre specificerat att det är
förpackningens form eller utstyrsel som kan utgöra ett varumärke. Istället
stadgas det i denna paragraf att det enbart är varans ”förpackning” som kan
utgöra ett tecken som kan återges grafiskt. Är då ”en varas förpackning” ett
vidare begrepp än ”förpackningens form eller utstyrsel”, eller inbegriper
ordet ”förpackning” i detta sammanhang endast formen eller utstyrseln av
det hölje som omger varan? Vid en jämförelse med Varumärkesdirektivet
framgår en tydlig skillnad, då artikel 2 i Varumärkesdirektivet stadgar att
”formen på en vara eller dess förpackning” kan utgöra ett varumärke. Även i
artikel 4 i Varumärkesförordningen kan man utläsa en skillnad då det
stadgas att ”formen på en vara eller dess utstyrsel” kan utgöra ett
gemenskapsvarumärke. Varken direktivet eller förordningen uttrycker
således att en vara eller dess förpackning skulle vara möjlig att skydda utan
att samtidigt uttryckligen stadga att det rör sig om dess form eller utstyrsel.
Enligt min mening kan ett resultat av denna nya formulering vara att
”förpackning” blir ett begrepp som kan förefalla omfatta andra element än
enbart formen på förpackningen eller dess utstyrsel. Jag menar följaktligen
att utformningen av lagtexten i detta avseende är något oklar.
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Även förslagets 13 § 1 st, som anger de allmänna registreringsvillkoren, är
värt att uppmärksamma. Däri stadgas att ett varumärke inte bara måste ha
särskiljningsförmåga för att få registreras, det får inte heller ha nekats
ensamrätt enligt 3 § 4 st. Denna ändring torde få till följd att de
tolkningssvårigheter som finns rörande bestämmelserna i 5 § och 13 § 2 st
VML, inte längre kommer att föreligga eftersom skillnaderna i lagtexten
upphör att existera. Detta på grund av att förslagets 13 § 1 st förutsätter att
varumärket har det som krävs för att få ensamrätt enligt 3 § 4 st. 

Vidare bör det påpekas att fortsatta tolkningssvårigheter rörande 5 § i dagens
VML kommer att försvinna på grund av det faktum att bestämmelsen helt
saknar motsvarighet i betänkandet. Att denna bestämmelse har tagits bort
har antagligen sin grund i att Varumärkesdirektivet saknar motsvarande
bestämmelse. Att låta bestämmelsen i 5 § stå kvar i den nya VML vore
därmed inte sakligt motiverat, särskilt med tanke på att den är snävare i sin
utformning än bestämmelsen i 13 § 2 st. Genom att låta 5 § kvarstå i den nya
VML hade man gått emot principen som säger att samma skydd ska gälla för
registrerade och oregistrerade märken.
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att utvecklingen inom varumärkesrätten
gällande varuutstyrslar har visat på att skyddsomfattningen har ökat under de
senaste åren. Ett bra exempel på detta är att LEGO-klotsen har registrerats
som EG-varumärke hos OHIM. Denna bedömning av LEGO-klotsen, som
innebar att något så funktionellt som en byggklots erkändes som ett
kännetecken, visar på dagens liberala inställning. Att inställningen gentemot
varuutstyrslar har, som visats ovan, förändrats i en alltmer generös riktning,
är kanske inte så underligt. Då det är 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
känneteckensfunktion, finns det starka skäl för att skydd för dessa
utformningar skall existera. Kritiken mot ett varumärkesrättsligt skydd för
varuutstyrslar har som nämnts sin grund i den påstådda risken för att ett
skydd kan ge upphov till ”eviga” tillverkningsmonopol. Många vill på grund
av dessa potentiella följder av ett omfattande skydd se strängare krav för att
få registrera utstyrslar, trots att kraven på särskiljningsförmåga för utstyrslar
numera skall jämställas med övriga märken. Kritiken är dock, på grund av
den ökade skyddsomfattningen, inte helt obefogad. Måhända är det mindre
lyckat att ställa samma krav på särskiljningsförmåga hos varuutstyrslar som
hos övriga varumärken. Det kan ju exempelvis vara så att den
genomsnittliga kunden inte associerar varuutstyrseln med dess kommersiella
ursprung, förrän den har använts i tillräcklig utsträckning. Dessutom torde
det vara lättare att bedöma om traditionella varumärken kan utgöra
individualiseringsmedel än utstyrslar, eftersom det hos utstyrslar kan finnas
flera element som tillgodoser olika ändamål. Att använda samma kriterier
som för traditionella varumärken vid en bedömning av huruvida en utstyrsel
är tillräckligt särskiljbar eller ej, kan således verka olämpligt. Det kan å
andra sidan hävdas att det är oskäligt att ställa hårdare krav på ett visst
kännetecken i förhållande till de övriga. För att undvika kritiken mot en
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användning av samma bedömningskriterier är det, enligt min mening,
särskilt viktigt att vid den varumärkesrättsliga helhetsbedömningen avgöra
om varuutstyrseln kan fungera som ett individualiseringsmedel innan skydd
beviljas. Betydelsen av att verkligen kunna påvisa denna grundläggande
varumärkesrättsliga funktion är ej att förringa. Tendensen i dagsläget ger
dock, som nämnts, uttryck för att allt kan utgöra ett kännetecken, vilket vi
ser tydliga tecken på i dagens krav på utstyrslar. Vid sidan om 13 § 2 st
VML, där det endast fordras att en utstyrsel till någon del har karaktär av ett
kännetecken för att registreras, har kravet på särskiljningsförmåga sänkts
kraftigt i praxis. ”Formen av en tvål”-fallet (se avsnitt 5.4.1.1) är ett tydligt
tecken på detta. Att en vara innehåller minsta särdrag borde, enligt min
mening, inte nödvändigtvis innebära att den kan fungera som ett
kännetecken. 

Men om vi återknyter till själva faran med ett alltför omfattande skydd för
utstyrslar, finns det i 13 § 2 st VML absoluta registreringshinder som
förhindrar detta. Inte ens en omfattande inarbetning kan avhjälpa att en vara
nekas varumärkesskydd enligt denna bestämmelse. Denna bestämmelse har
visserligen bidragit till att skyddsomfattningen har ökat, men samtidigt har
syftet med bestämmelsen iakttagits - nämligen att ett produktionsmonopol
inte skall kunna skapas genom varumärkesrätten. 13 § 2 st utgör enligt min
mening ett fullgott hinder mot att utvecklingen tar en sådan riktning. Ta till
exempel en tekniskt betingad vara som har särskiljningsförmåga och är
varierbar. Ett monopol avseende varans art, dess tekniska funktion eller dess
estetiska värde, kan på grund av denna regel inte skapas. Andra
näringsidkare torde således inte förhindras att ta del av varans tekniska eller
funktionella lösningar. Att ett monopol sedan ändå skapas, men då i fråga
om utstyrselns känneteckensfunktion och inte dess funktionalitet,
överensstämmer dock helt med varumärkesrättens syfte. Sålunda ter det sig
ganska självklart att det finns ett stort samhälleligt behov av skydd för
varuutstyrslar. De risker som ett skydd kan tänkas föra med sig, förhindras i
och med dagens lagstiftning. Huruvida en fortsatt expansion av
skyddsomfattningen även i fortsättningen klarar av att balansera mellan
företagens behov av ensamrätt och strävan efter effektiv konkurrens på
marknaden eller inte återstår dock att se.
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