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Sammanfattning

Att skydda forpacknings- och varuutstyrslar i varumarkeslagen som
varumérke &r relativt nytt. Det var forst i den nuvarande varumérkes agen,
vilken tradde i kraft 1961, som man fick mojlighet att skydda utstyrslar.
Man valde att innefatta utstyrslar i varumarkesbegreppet for att man ansig
att forpackningar och varor hade fétt en 6kad betydelsei sjalvbetjanings-
samhdllet. Man ansdg att de kunde spela en viktig roll som kannetecken
precis likaval som andra varumérken. Detta motiverade man med att det var
forpackningarna och varorna som konsumenter sag i handeln och de
fungerade sarskiljande vad gdllde ursprung i férhallande till andra
naringsidkare. | och med detta ansdg man att utstyrslar skulle kunna fa det
starka varumarkesskyddet. Det fanns dock skeptiker, som menade att om
man & utstyrdar skyddasi varumérkeslagen sa skulle det ledatill att man
bildade produktionsmonopol och hdmmade konkurrensen. For att
tillfredstalla skeptikerna sa valde man att stélla ett hogre krav pa utstyrslar.
De skulle inte bara ha sérskiljningsforméaga som alla andra typer av
varumérke de skulle &ven vara séregna

| och med detta hogt stallda krav sa resulterade det i att inte manga
forpacknings- och varuutstyrslar inarbetades eller registrerades. Det
registrerades dock fler forpackningsutstyrslar eftersom man ansag att det var
|&ttare att varieraformen pa dessa och pa sa sétt hammade de inte
konkurrensen. For varuutstyrslar var det véarre, de avvisades valdigt ofta.
Tvakandafall dar de inte ansags vara dgnade att sarskilja och fungera som
kénnetecken var dels fallet med Philips rakapparat® dels Lego-fallet?

1993 andrades dock lagen for att stai Gverensstammelse med dtagande som
Sverige hade gjort i samband med EES-avtalet. Man tog bort kravet pa
saregen ur lagen och inforde en ny undantagsbestémmel se for registrering
av forpacknings- och varuutstyrslar. Utstyrslar kan inte registreras om de
bestar av en form som foljer av varans art, utformningen & nodvandig for
att uppna tekniskt resultat eller om utformningen ger varan ett betydande
varde. Det man kan méarka pa praxis efter lagandringen &r att det registreras
fler utstyrslar och kraven for registrering har luckrats upp.

Danmark och Sverige har alltid haft ett néralagsamarbete pa
immaterialréttsomradet, sa &ven inom varumarkesréatten. Med anledning av
samarbetet gors en jamforel se mellan de bada réttssystemen angaende
forpacknings- och varuutstyrslar. Kapitlet som behandlar Danmark tar upp
dess historiska utveckling och instdlningen i Danmark till om en varaoch
forpackning kan vara sitt eget varumérke. Vidare redogors for de viktigaste
avgorandena, LEGO Il och Ritter Sport, rorande utstyrslar och hur man
vdjer att tolka undantagsbestammel sen.

! For vidare resonemang se nedan kap. 3.2
2 For vidare resonemang se nedan kap. 3.3



Varumérkesrétten & numera harmoniserad med ett varumarkesdirektiv och
en varuméarkesférordning, VMD/VMD?. Med anledning av detta har man
ocksd inréttat en gemensam registreringsmyndighet, OHIM*, hos vilken
man kan registrera varumarken med giltighet inom hela unionen. De
nationella registreringsmyndigheterna kan soka vagledning i OHIMs praxis,
darfor redogors det aven for denna och for vilka kriterier som krévs for
registrering. Det har dven borjat komma en del domar fran
forstainstansrétten och EG-domstolen som behandlar dels férpackningars
och varors majlighet till att registreras som varuméarke dels fragor om
forhandsavgorande som géller undantagets réckvidd. Det redogors aven hér
for de viktigaste avgdrandena.

% Direktivet 89/104 EEG av den 21 december 1988 om tilln&rmning av medlemsstaternas
varumérked agar och férordningen EEG 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskaps
varumérken

* OHIM betyder Office of Harmonisation of the Internal Market, till svensk dverséttning
blir det Byran for harmonisering av den inre marknaden (varuméarke, monster och
modeller). Jag kommer nedan genomgéende att anvanda mig av forkortningen OHIM.



Forord

Det var hostterminen 2000 vid Lunds universitet som jag forst kom i
kontakt med immaterialrétten genom kursen kommersiell it-rétt 10 poang.
Det var framfor alt grundlaggande kunskap i immaterialrétten som lardes ut
och jag kaénde att jag ville fordjupa mig ytterligare i amnet. Eftersom det inte
gavs nagon specialkursi dmnet vid Lunds universitet varen 2001 soket jag
mig 6ver sundet till universitetet i Kopenhamn. Dé&r fdljde jag bl.a. en
specialkursi "immaterialret”. Advokaterna Peter Schannig och Knud
Wallberg undervisade i @mnet och det var genom de skickliga forel dsarnas
inspiration som jag beslutande mig for att skriva mitt examensarbete inom
detta amne. Intresset & stort for manga av fragornainom immaterialrétten
och det var forst efter diskussion och hjalp fran advokat Magnus Friberg
som jag beslutade mig for att skriva om forpacknings- och varuutstyrsars
varumarkesskydd. Min studies tyngdpunkt kommer framforallt att ligga pa
Sverige och Danmark, eftersom det &r i dessa lander som jag har forvarvat
mina kunskaper. Det finns dock lagstiftning pa europeisk niva och darfor
kommer studien &ven inkluderaen del som behandlar problematiken ur ett
europeiskt perspektiv.

Jag skulle viljatacka Bjérn for hans hjalp i samband med
korrekturldsningen och for hans aldrig sinande forstael se och uppmuntran.

Utan dig hade det inte varit mgjligt att fullfolja min utbildning och ta
examen.

Asa Rudolfsson

Malmo, den 30 april 2003
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1 Inledning

1.1 Syfte, avgransningar och litteratur

Syftet med mitt examensarbete ar att redogtra for den historiska
utvecklingen av utstyrselskyddet i varuméarkesratten och den nuvarande
mojligheten till att skydda forpacknings- och varuutstyrslar i Sverige,
Danmark och EU. Med hjélp av praxis fran bade registreringsmyndigheter
och domstolar i Sverige, Danmark och EU kommer jag att belysa
tillampning av regler och undantag i varumérkeslagarna, VMD och VMF.

| och med att varumarkesrétten ar ett harmoniserat rattsomrade ser jag det
som en naturlig del att redogora for utveckling av EG-rétten och praxis pa
det omradet. Med tanke pa att OHIM bara har varit verksam sedan 1996 sa
finns det enbart en begransad praxis pa omradet, men de fér in ca.40 000
ansokningar varje ar sa underlaget vaxer standigt. Det ar dar den
gemensamma framtida praxisen finns och det & dér de nationella
myndigheterna mer och mer soker vagledning for sina beslut. Forklaringen
till att jag aven vill inkludera Danmark i min redogorelse &r att jag anser det
varaintressant att géra en jamforelse av tvaréttsystem dar utvecklingen har
varit samordnad genom nordiskt samarbete under mer &n hundra ar. Hur
pass lika ar réttsystemen nér det géller synen pautstyrslar? Finns det négra
skillnader och i safall ar dereellaeller existerar de barai terminologin?
Redogorel sen kommer nastintill uteslutande ske utifran ett varumarkes-
réttsligt perspektiv. Jag kommer dock, for att underldtta forstael sen, géraen
kortfattade presentation av skyddsmgjligheterna for forpacknings- och
varuutstyrslar i marknadsforingslagen och de évrigaimmaterialréttsliga
lagarna.

Nér det gdller litteraturen har jag i den del som behandlar Sverige framfor
alt anvant mig av fem forfattare, Marianne Levin, Ulf Bernitz, Lars
Holmqvist, Lars Pehrson och Per Jonas Nordell. De har skrivit en hel del om
det aktuella omradet. Per Jonas Nordell kommenterar oftadomar i NIR och
det & ocksafran NIR 1998 s. 205 som hans artikel, Skyddet for
kommersiellt sarpraglade utstyrdar i svensk kanneteckens- och
marknadsrétt, kommer. De 6vrigafyrafigurerar i olika omfattning i de mest
kanda rattsfallen som sakkunniga representanter for de olika parterna. Vad
betraffar Marianne Levin har jag anvant hennes bocker Noveller i
varumérkesrdtt, Larobok i immaterialrétt (som hon har skrivit i samarbete
med Mogens Koktvedgaard) och NIR 1996 s.297, Varumarkesréattsligt
"designskydd” ur ett svenskt perspektiv. Ulf Bernitz har producerat
omfattande material och & en av de svenska |ledande auktoriteternainom
bade immateriaratten och inom EG-rétten. Jag har i detta arbete anvant mig
av laroboken Immaterialréatt och otillborlig konkurrens som han har skrivit
tillsammans med tre andra forfattare. Lars Holmaqvists verk som jag har
utnyttjat mig av & Varumarkes sarskiljningsférmaga och en artikel i NIR



1987 s. 43, Varans form som kannetacken. Lars Pehrson i sin tur har skrivit
Varuméarke fran konsumentsynpunkt och & medforfattare till Bernitz bok
Immaterialratt och otillborlig konkurrens. Han har é&ven skrivit en artikel i
NIR 1988 s. 378, vilken & en kommentar till Lego-fallet. For 6vrigt har jag
anvant mig av forarbeten, domstolspraxis, praxis fran Patent- och
registreringsverket, PRV, Patentbesvarsrétten, PBR och tidskriften Brand
News. Brand News &r en liten tidskrift som redogor for aktuell
varuméarkesratt.

Vid bearbetande av den danska delen har jag anvant mig av verk och artiklar
fran Mogens K oktvedgaard, Knud Wallberg, Jens Schovsbo och Flemming
Maribo Andreasen. Det av Mogens K oktvedgaards verk som jag har anvant
mig av & Lagebog i Immaterialret, Konkurreceprasgede immaterialrets-
positioner och kommentar till varemaakeloven af 6 juni 1991. Till
kommentaren & Knud Wallberg medforfattare, jag hade &ven honom som
forelasare i Kopenhamn nér jag laste immaterialrétten. Jens Schovsbo har
skrivit tva omfattande artiklar i NIR1996 s.53 Varemaakeretlig beskyttelse
af industrielt design? och NIR 1996 s. 527 Undtagelse fra
vareudstyrsbeskyttelse- Varemagkelovens § 2, stk. 2 och det & dessa som
jag har anvant mig av. Nar det géller Flemming Maribo Andreasen sa har
aven han skrivit en artikel i NIR 2001 s. 177, Varen som sit eget varemagke.
Undtagel sen fra vareudstyrsbeskyttelse i varemaakelovens § 2, stk.
2/Varemaakedirektivets art. 3.1€). Liksom nér det géller den svenska delen
har jag &ven har anvant mig av domstol spraxis.

| kapitlet om EG rétten s har jag huvudsakligen anvant mig av material
som jag har hittat p& nétet p& OHIMs och EG-domstolens hemsidor.” Det
materialet utgors av domar fran EG-domstolen och forstainstansratten samt
beslut fran OHIMs Boards of Appeal/6verklagandenamnd. Viss dvrig
vagledning nér det galler tolkning av direktivets undantagsbestammel se har
jag hittat i artiklar av Annette Kur i 11C 1997 s. 1, Harmonization of the
Trademark Laws in Europe — An Overview och Benoit Strowel i EIPR 1995
s. 154-161, Benelux: A Guide to the Validity of Three-dimensional Trade
Marks in Europe och Alexander von Mihlendahl, I1C 1989 s. 583 The
Future Commumity Trade Mark System.

1.2 Disposition

Arbetet & uppdelat i sex olika kapitel. | det inledande kapitlet gors en
introduktion till immaterialrétten och marknadsforingslagen som syftar till
att ge bakgrund till uppsatsens fortsattainnehdll. Déarefter kommer ett
kapitel dar en utstyrsel definieras och jag redogér for den historiska
utvecklingen, dagens problematik och befintlig praxisi Sverige. Det fjarde
kapitlet behandlar problematiken med utstyrslar fran ett danskt perspektiv

® http://oami.eu.int/ och http://europa.eu.int/




med fokus pa samma huvudpunkter som i kapitlet om Sverige. Darefter
kommer det femte kapitlet som behandlar aktuella artiklar i varumérkes-
direktivet varumarkesforordningen. Vidare behandlas OHIMs organisation
och bedut frén éverklagandenamnderna. | detta kapitel redogor jag aven for
praxis fran forstai nstansratten och EG-domstolen. | det avslutande kapitlet
summerar jag mina slutsatser och gor en personlig analys av réattsl &get.



2 Introduktion till
Immaterialratten och
marknadsforingslagen

Immateriaratten kan sparas langt tillbakai tiden, men det var forst genom
industrialiseringen i slutet p& 1800-talet som den fick sitt stora genomslag.®
Igenkénnande for immateriaratten & att man skapar ensamrétt till sin
uppfinning, sitt verk eller sin design. Man begrénsar andras rétt att
efterbilda. Skyddet kan uppsta pa olika sétt, beroende pa vilken genre av
immaterialrétterna det handlar om. Det kan uppkomma genom registrering,
skapande, ibruktagande eller inarbetning.

Jag kommer nu kort att presentera de olika immaterialrétterna och redogéra
for vilkamgjligheter till skydd de finnsinom de olika genrerna for
forpacknings- eler varuutstyrdar. Viktigt att mérkainom immaterialrétten
ar att de olika skyddsmajligheterna, som de olikalagarna erbjuder, &r
kumulativa. Det betyder att bara for att en produkt har atnjutit skydd enligt
en av ensamrattslagarna sa utesluter det inte skydd enligt nagon av de andra.
Anledningen till att det finns mojlighet att kumulera skydd i de olika lagarna
beror pd att det & olikaintresse man tillvaratar i de olikalagarna.” Skyddet
inom upphovsrétten &r ett formskydd, inom moénsterrétten ett utseende-
skydd® och varumarkesratten skyddar kannetecken som har till uppgift att
sarskilja varors kommersiella ursprung.® Darfér anser jag det vara av
intresse att gora en introduktion till de andraimmaterialrattsligalagarna och
ge exempel panar en vara eller forpackning kan skyddas genom négon av
dessa.

Jag kommer &ven att gora en kort presentation av markandsforingslagen
eftersom man har mgjligheten att anvanda sig av denna nér man vill komma
&t vilseledande efterbildning av forpacknings- eller varuutstyrslar.

2.1 Upphovsratt

Upphovsrétten & formlds, det betyder att man varken behover eller kan
registrerasin ratt till ett verk, den uppstar i den stund som man skapar
verket. | Sverige &r det lagen om upphovsrétt till litteréra och konstnérliga
verk (1960:729), URL, som reglerar detta. Internationella avtal pa omradet
av intresse & Bernkonventionen, BK, kompletterad av WIPO Copyright

® K oktvedgaard/Levin, Larobok i immaterialrétt sjétte uppl., 2000, s. 23 ff.

" Levin, Noveller i varumarkesratt, 1990, s. 184

8 Koktvedgaard/Levin, aa., s. 78, 277

° Bernitz m.fl., Immaterialrétt och otillbdrligkonkurrens, sjunde omarbetade upp., 2001,
s.178



Treaty, WCT, Romkonventionen och Fonogramkonventionen.'® Som
framgar av namnet pa den svenskalagen &r det konstnarliga och litteréra
verk som skyddas. Dessa begrepp har en mycket vidare omfattning an i
vardagligt tal. De omfattar det som man traditionellt kan tdnka sig som;
malningar, dikter, teaterpjaser, musikverk och fotografier men i och med
den tekniska utvecklingen har de ocksa kommit att omfatta kartor
datorprogram, CD skivor, filmer o.s.v.™*

Vidare krévs det att verket har en sa kallad " verkshojd” for att det skall vara
skyddat av upphovsrétten. Detta har ingenting med kvalité att gora, &ven
"dalig” konst kan vara skyddad genom upphovsrattslagen. Verkshojden
innebér att verket maste hablivit till genom en sjdvstandigt skapande insats
av konstnédren. Orden som ofta anvands for att forklara vad verkshojd
betyder & " sarpragel” och ”originalitet”.*? Verket ska vara sa pass originel It
att det inte ar troligt att tva helt olika konstnarer skulle kunna skapa exakt
likadana verk helt oberoende av varandra. Upphovsratten ar konstruerad
som ett skydd for efterbildning.™

Skyddet som uppstar &r tidsbegransat. Inom upphovsrétten varar skyddet
upp till 70 &r efter upphovsmannens déd.™ Det finns dock de sa kallade
narstaende réttigheternai 5 kap URL som inte & fullt lika skyddsvérda som
réttigheternai 1 kap och foljaktligen har en kortare skyddstid.*® En
gemensam namnare for de olikaimmaterialrétterna ar att det ar ett
territoriellt skydd som bara galler inom Sverige. Det rader dock stor
rétslikhet i Norden eftersom de flesta lagarna paimmaterialréttsomradet &
frukten av samnordiska lagreformer®

| fallet med forpacknings- och varuutstyrslar &r det sjéava varan som far
kumulativt skydd i URL. Det skydd som & aktuellt inom upphovsrétten ar
skyddet for brukskonsten. Med brukskonst menas produkter som inte bara ér
estetiska utan aven har en nyttofunktion, som exempel kan ndmnas tyg,
klader, mébler, porslin och glas.!” Det var i samband med antagandet av
1970 &rs monsterskyddslag™® som skyddet fér brukskonst antog sin
nuvarande skepnad. Det betyder att brukskonst som uppnar verkshojd
numera skyddas pa samma villkor som andra upphovsréttsliga verk enligt 1
8 URL. Visst fanns det redan innan 1970 mojlighet till skydd for brukskonst
men det var ett betydligt svagare skydd med en skyddstid pabaratio ar. Hur
skall man da avgora hur 1angt brukskonstskyddet strécker sig? En instans
som har mycket stort inflytande i debatten & Svensk Forms
Opinionsnamnd. Detta & en hedersdomstol som avger yttrande i &renden
om brukskonst. Om man vill fa en uppfattning om det aktuella rattslaget och

10 K oktvedgaard/Levin, aa., s. 39 ff.

11 § Lag (1960:729) om upphovsrétt till litteréra och konstnérliga verk ,URL
2 K oktvedgaard/Levin, aa., s. 70

3 K oktvedgaard/Levin, aa., s. 59

43 § URL

> Koktvedgaard/Levin, aa., s. 174 f.

16 K oktvedgaard, Lagrebog i Immaterialret 5 udgave, 1999, s. 29 ff.

7 K oktvedgaard, a.a., s. 49

18 Moénsterskyddslag (1970:485), ML



dess utveckling kan man med fordel |ésa dessavid sidan av befintlig
domstolspraxis. HD har genom sin praxisi fallet med ” smultrontyget” = och
» Sundborn servisen”? konstaterat att kravet pd originaitet inte stélls s& hogt
pa brukskonst for att skydd ska ges men i gengald s blir skyddsomradet
valdigt snavt. Visserligen ger storre originalitet bredare skyddsomrade, men
eftersom produkten ocksa skall vara funktionell &r variationsmojligheternai
realiteten begrénsad. Dérmed leder det i praktiken till att endast rena
efterbildningar av originalet faller inom skyddsomfanget.*

» 19

2.2 Patentratt

Till skillnad fran upphovsrétten & patentrétten formbunden, hér maste man
soka och fa sitt patent registrerat. Det stélls mycket htga krav pa ansokan.
Man skain i minsta detalj skriftligen beskrivafor vad det & man soker
patent.?? For registrering krévs global objektiv nyhet till skillnad frén
upphovsrétten dar nyhetskravet ar subjektivt. Det globala objektiva
nyhetskravet innebér att det gors en noggrann férprévning dar man
kontrollerar om det sedan tidigare finns ett liknande patent registretat. Ar sa
fallet avvisar man patentansokan. Det racker alltsainte att det & en ny idé
for uppfinnaren, det ska inte finnas nagon annan som har registrerat ett
patent for samma sak tidigare.” Aven nér det géller patent finns det en
begransad giltighetstid, och den &r 20 ar fran den dagen som patentet
|amnadesin.®* | Sverige & det Patentlagen (1967:837), PL, som reglerar
fragan om patent. Denna lag &r ocksa ett resultat av en samnordisk
lagreform. De viktigaste internationella 6verenskommel serna pa omradet &r
Pariskonventionen, PK, Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights, TRIPs avtal et, Patent Cooperation Treaty, PTC och European Patent
Convention, EPC.?> Det pagér for tillfallet ett stort harmoniseringsarbete pa
EG-réttslig niva Visserligen har man stétt pa stora svarigheter nar det galler
att medlemsl dnderna ska enas men nu har kommissionen slutligen lagt fram
ett forslag pd en forordning.® Det & en bit p& vagen men det kommer
sakerligen att dréjainnan harmoniseringen lyckas och far genomslagskraft.

Patentrétten skiljer sig lite fran upphovsratten och monsterrétten i
forhalande till varumérkesrétten. Har handlar det inte om att skydds-
effekterna kumuleras utan skyddet i patentlagen &r alternativt till skyddet i
varumarkeslagen. Aven om en och samma férpackning/vara kan skyddas
samtidigt i bade patentlagen och varuméarkeslagen &r det inte sd att denna
kan &tnjuta skydd for samma element inom bade patentrétten och

9 NJA 1994 s. 74, Smultrontyget

20 NJA 1995 s. 631, Sundborn servisen
2 Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 76, 150f.
%2 K oktvedgaard/Levin, aa., s. 183

% K oktvedgaard, aa., s. 208

2 Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 260

* K oktvedgaard/Levin, aa., s. 179 f

% KOM 30.08.2002 (2002) 480 slutlig
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varumarkesrétten. Resonemanget kan exemplifieras pa foljande sétt, en
forpackning kan vara skyddad i varuméarkeslagen for att den &r utformad pa
ett speciellt originellt sétt, medan sjdlva metoden man anvénder sig av for
att tillverka forpackningen & en teknisk |6sning for vilken man maste soka
skydd i patentlagen. Skulle det finnas element i utformningen som hérleds
till metoden sa kan man inte skydda dessainom varuméarkesrétten. Jag
aterkommer till dettaresonemang i samband med forklaringen av
undantaget i 13 8 2st VML/3.1.e VMD. Undantaget handlar om n&r delar av
en utstyrsel respektive en utstyrsel i sin helhet ar utesluten fran skydd i
varumarkeslagen for att dessa & funktionellt eller tekniskt betingade. Da
kan man inte bevilja skydd enligt varumarkeslagen utan far istéllet soka
skydd i patentlagen for den tekniskaidén.

2.3 Monsterratt

Ett monster klassificerasi 1 8§ monsterskyddslagen, ML, som en forebild for
varans utseende eller ett ornament och det spelar ingen roll om det ar
estetiskt eller funktiondllt. Viktigt att pdpeka &r att monsterskyddet ar ett
utseendeskydd, det man skyddar &r gava utformningen som monstret
representerar. Ibland kan man fa uppfattningen att det &r fraga om ett
idéskydd men sa & inte fallet, utan skyddet for tekniken ar ett indirekt
skydd som uppstar nar man skyddar utseendet for en teknisk produkt.?’
Monsterrétten reglerasi Sverige av Monsterskyddslagen (1970:458) aven
den tillkommen genom nordiskt samarbete. Numera finns det pa omradet
béde ett direktiv, EG 71/98 av den 13 oktober 1998 om ménsterskydd och
en forordning, EG 6/2002 av den 12 december 2001 om
gemenskapsformgivning. Pa det internationella planet hittar man regler om
ménster i PK och TRIPs.®

Monsterrétten &r likt patentrétten strangt formbunden och ansdknings-
forfarandet paminner mycket om det patentrattsliga. Ratten till ett monster
kan baraforvarvas genom registrerig. Man ska genom en nyhetsforsakran
intyga att monstret ar helt nytt, vi talar &ven hdr om ett objektivt globalt
nyhetskrav®®. Det skall dock inte bara uppfylla nyhetskravet utan dven
uppfyllakrav pa att skiljasig vasentligt fran vad som tidigare &r kant. Det
kallas med ett annat ord for monsterh6jd.* Skyddet kan fornyas efter fem &r
och varar som mest i 15 &r.3* Aven pa detta omréde héller det pa att ske en
hel del forandringar. Det kom ett slutbetdnkande under & 2001, Monster,
form och design, forslag till formskyddslag.**Arbetet ligger nere for tillfallet
eftersom ansvarig pa omradet &r tjanstledig, men i nuléget berdknas
propositionen komma sent under véren eller tidigt under hésten 2004.%

2 Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 279f.

8K oktvedgaard/Levin, aa., s. 271 f.

1,2 §8 Monsterskyddslagen (1970:485), ML

¥ K oktvedgaard/Levin, aa., s. 284

108§ ML

%2 SOU 2001:68

% Enligt uppgift efter samtal med Elisabeth Bill p& justitiedepartementet 2003-04-16
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Monsterskyddet & som sagt ocksa ett skydd som kan kumuleras med
skyddet i varumarkesagen. | monsterskyddslagen kan bade forpackningens
och varans utseende skyddas. M 6nsterskyddsl agens skydd uppvisar manga
likheter med det skydd som brukskonst kan &tnjuta men det som skiljer dem
a &r att monsterskyddslagen skyddar utseendet pa varu- eller férpacknings-
utstyrslar &ven om de inte har nédgon konstnarlig pragel. Monsterratten blir
pasavis, i ett initialt skede den enda mojligheten for skydd av en visstyp av
varor t.ex. industriella funktionella varor. Visserligen kan &ven sddana varor
och forpackningar i vissafall anjutaskydd i varumarkeslagen men oftast
forst efter att de har blivit inarbetade som koncept.3* Att det finns en
monsterskyddslag & sdledes inte ett argument for att férpacknings- och
varuutstyrslar inte ska skyddasi varuméarkes agen. Dessa bada lagar
fungerar for olika skyddsomraden dven om resultatet ibland kan bli att
skydd uppkommer enligt bada lagarna.

2.4 Marknadsforingslagen

| samband med att man diskuterar varuméarkeslagen och utstyrsel skyddet
kan det varaav intresse att &ven ta upp marknadsféringslagen, MFL*. Detta
med anledning av att man kan anvénda MFL som en alternativ vag att
komma &t vilseledande efterbildning av utstyrslar.*® VVaruméarkeslagen har
visserligen en bestdammel se om vilseledande varukannetecken®” men den har
for utstyrslar vadigt ringa betydel se eftersom man nastintill uteslutande har
anvant sig av MFL for att komma &t vilseledande efterbildning av
utstyrslar.®® Det finns en hel del lagar p& det konkurrensrattsliga omrédet
men den del av konkurrensrétten som behandlar otillborlig/illojal
konkurrens &r framfor allt reglerad i MFL. Det & pa grund av detta som jag
bara kommer att berdra marknadsforingslagen i min redogorel se.

Idag gdllande marknadsféringslag har varit i kraft sedan 1 juli, 1996. Det &
en generell lag och gdller alatyper av marknadsforingsatgarder for hela
naringslivet. MFL har ett dubbelt syfte nér det gdler otillborlig marknads-
foring av olika produkter. Det &r att lagen skyddar bade konsumenter och
andra naringsidkare mot vilseledande marknadsforing. > Detta kommer
bland annat till uttryck i marknadsforingens generalklausul som aterfinnsi 4
§ MFL, dér det framgar att:

" Marknadsféringen skall stamma éverens med god marknadsféringssed och &veni 6vrigt
varatillbérlig mot konsumenter och naringsidkare.”*

% Levin, Noveller i varumarkesrétt, s. 184

% Marknadsféringslagen 1995:450, MFL

%88 MFL

37 35 § Varumarkeslagen (1960:644),VML

% Bernitzm/fl., aa, s. 208 f., Pehrson, Varumérke fr8n konsumentsynpunkt, 1981, s. 380
ff.

¥ Bernitz m.fl., aa, s. 242

©481s. MFL
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Forutom genera klausulen sa finns det en forbudskatal og dar otillatna
marknadsatgarder raknas upp. Utifran det immaterialrattsliga perspektivet &r
det 8 8 MFL om vilseledande efterbildning som &r intressant.

”En néringsidkare far vid marknadsforingen inte anvanda efterbildningar som ar
vilseledande genom att de | &t kan forvaxlas med ndgon annan néringsidkares kanda och
sérpréglade produkter. Detta géller dock inte efterbildningar vilkas utformning
huvudsakligen tjanar till att géra produkten funktionell.”

De sanktioner man kan drabbas av om man 6vertrader paragrafernai MFL
ar delsforbud vid vite och dels interimistiska férbud. Vid 6vertradel se av
paragrafernai forbudskatalogen 5-13 88 MFL kan man, eftersom de &r
direkt sanktionerade, bli skyldig att betala en marknadsstérningsavgift till
staten, 22 § MFL. Man kan &ven bli skadestandsskyldig i forhallandetill
konsumenter och néringsidkare, 29 § MFL.

For att belysa hur MFL tilldmpas kommer jag kortfattat att redogora for
nagraav de mest kanda fallen dar det har varit fragan om vilseledande
efterbildning av framfor allt forpackningsutstyrslar. Den nyalagen &r bland
annat en kodifiering och vidareutveckling av praxis fran marknads-
domstolen, MD, som & behtrig domstol nar det galler MFL*, darfor &r fall
fran tiden innan den nya MFL fortfarande rel evanta.

Nar MD gor sin bedomning i fall med vilseledande efterbildning mérker
man att det framfor allt &r tre kriterier som den tar hansyn till. For det forsta
ska originalprodukten ha sarpragel, for det andra maste originalet vara kant
pa marknaden sdsom knutet till en viss néringsidkare och for det tredje
krévs det att det finns en risk for att forvaxling sker. Det behtver inte vara
sa att det har skett en forvaxling utan det racker uppenbarligen med att det
finns en risk for att detta ska ske.*

Med en "sdrpraglad” utformning menas att den huvudsakligen ar &gnad att
sarskilja och i begreppet innefattas ocksa att utformningen inte kan vara
funktionell. Anledningen till att det krévs att en produkt & "kand” pa
marknaden &r att man inte kan vilseleda ndgon i fraga om kommersiellt
ursprung om produkten inte & kand p& marknaden.*

Ett av de tidigare avgorandena som fortfarande far anses vagledande och
som ror vilseledande efterbildning av férpackningsutstyrslar ar fallet
Blomin*. Barnéngen marknadsforde och sélde under 1973 en flaska
innehallande vaxtnaring under namnet Blomin. Flaskans form paminde om
formen pa gamla medicinflaskor men var i gul plast. Butikskedjan Buketten
borjade under 1974 marknadsféra en flaska som i princip var identisk och

“L For att seinom vilka lagar, férutom MFL MD har behérighet gd in pa deras hemsida,
http://www.marknadsdomstolen.se

“2 Nordell, NIR 1998 s. 220, Skyddet fér kommersiellt sarpraglade utstyrslar i svensk
kénneteckens- och marknadsrétt

“ Bernitzm.fl., aa, s. 248f.

“MD 1974:5, Blomin
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hade samma farg. Det enda som skiljde de bada flaskorna & var korkarna
och etiketterna. MD borjade med att konstatera att bedémningen huruvida
det foreldg nagot intrang i varumérkesrétten 1&g utanfor deras befogenhet
men att det inte paverkade deras rétt att avgora om det har skett ett vilse-
ledande om kommersiellt ursprung. MD konstaterade vidare att formen pa
flaskan visserligen var kand sedan innan men hade aldrig anvéntsinom
vaxtnaringsbranschen och aven den gulaférgen fick anses vara ett
avvikande val om man jamférde med gangse norm. Helhetsbeddmningen av
flaskans form, farg och etikett gav vid lag att den maste anses ha sérpragel.
Visserligen forelag ingen risk for direkt forvaxling nér man sag bada
flaskorna tillsammans men det var inte det som var avgérande. Man var
istallet tvungen att avgora om det forelag forvaxlingsrisk utifran den
minneshild som konsumenterna ute i handeln hade. InkGpen av en sadan hér
produkt gjordes rutinméassigt och man kunde inte forvanta sig att
konsumenten kom ihag exakt hur flaskan sag ut, utan de hade en generell
minnesbild. Denna generella minnesbild skapades just med hjélp av form,
farg och storlek. | och med att de bada flaskornas storlek, form och farg var
nastintill identiska forelag en uppenbar risk for forvaxling. Bukettens
agerande ansags darfor vara otillborligt enligt MFL och MD férbjod
Buketten att vid vite vidare marknadsfora sin férpackningsutstyrsel .*°

Ett annat avgorande dar MD har konstaterat att det forelag risk for
vilseledande efterbildning av forpackningsutstyrslar & Liljeholmens.*®

| fallet med Liljeholmens fann domstolen att det forelag en uppenbar
forvaxlingsrisk mellan Liljeholmens férpackningar for antikljus och Dunis
forpackningar for antikljus och kronljus. Liljeholmens ljus |&g forpackade i
en bla forpackning med ett fonster dar man kunde se ljusen som 13g i ett
guldtrag. Det stod ocksa tydligt pa béde framsidan och gavlarna att det var
Liljeholmens ljus. Dunis ljus|ag aven dei en bla forpackning, om & med
en lite annorlunda nyans. Forpackningen hade ett fonster pa framsidan dér
man kunde se ljusen som |3g i ett silvertrag. Dunis forpackning hade till
skillnad fran Liljeholmens en etikett som var utformad som en maggordel
dér det tydligt stod Duni. Trots olikheternai utformningen och att det klart
och tydligt stod Duni pa férpackningen ansdg MD att det forel &g uppenbar
risk for forvaxling eftersom de bada forpackningarnas helhet skapade
samma minnesbild hos konsumenterna. Duni forbjdds att vid vite fortsdtta
sin marknadsféring av antikljus och kronljus med den férpackningen.*’

Det finns en hel del fall nar det gaéller forpackningsutstyrslar®® men nar man
kommer till praxis for egentliga varuutstyrslar sa finns det bara ett
avgorande fran MD. Dér forbjod domstolen efterbildning av en varas form
genom att klassificera det som vilseledande av kommmerciellt ursprung
enligt MFL. Fallet gallde elljustaken Eldflugan.Elljusstaken bestar av en
platta dar det sitter 19 tunna stavar med en liten ljuspunkt i varje topp.

> MD 1974:5, Blomin =NIR 1974 s.330, s. 339f

46 MD 1990:3, Liljeholmens

*NIR 1990 s. 290, s. 297 ff.

8 For fler avgorande gallande férpackningsutstyrslar sebl.a. MD 1983:3 Ajax |, MD
1985:5 Perstorps Attika, MD 1988:6 Klorin I, MD 1995:9 Knorr
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Stavarna & fordelade pa tre rader och hojden pa de olika stavarna varierar.
Nér elljustaken kom ut pa marknaden 1997 fick den mycket uppméarksamhet
genom méssor, affarsskyltningar och inredningstidskrifter. Den salde dven
mycket bra redan fran borjan. MD Sl6t sig, pa grund av dessa sammanstéllda
fakta, till att Eldflugan var kand pa marknaden och att den forknippades
med sina upphovsman. MD konstaterde vidare att helheten av Eldflugans
utformning var sarpréglad. Som stod for detta visade domstolen pa att
Eldflugan hade tilldelats flera stipendier for sin utformning. Opinions-
namnden hade ocksa uttalat att utformningen klart skiljde sig frén den som
man tidigare har sett hos elljustaker pa marknaden. Visserligen fanns det
vissa skillnader mellan eljustakarna som Cascade marknadsférde och
Eldflugan men domstolen fann att helhetshilden som elljusstakarna gav
huvudsakligen var den samma och att det harmed forel &g en uppenbar risk
for forvaxling. MD forbjod Cascade vid vite att fortsétta med sin
marknadsféring av elljusstakarna.*

Aven om syftet med MFL och VML inte & det samma s& kan ibland
resultatet bli det. Det vill saga att man foérbjuder férsdljning av en
konkurrerande utsyrsel i handeln. Kan man inte komma &t en néringsidkare
den ena végen genom att konstateraintrang i varumarkesréatten kan man
altid forsoka fa konstaterat vilseledande efterbildning.

2.5 Varumarkesratten

251 Gallanderegler i varumarkesratten

Gallande lag pa omrédet & Varumérkeslagen (1960:644), VML. | och med
successiv EG- och internationell anpassning, har ocksa lagen kommit att
anpassas for att varai dverensstammelse med Sveriges olika dtagande. 1993
sa anpassades lagen for att stdmma 6verens med VMD. Det finns numera
aven en gdllande VMF. Andrainternationella dtagande av betydelse for
varumérkesrétten & PK, TRIPs, Nizza arrangemanget och Madrid
protokollet™

2.5.2 Vad &r ett varumarke och hur uppstar det?

Forst kan det vara bra att fa klarhet i terminologin &ven om det inte i
praktiken ar nagon storre skillnad mellan begreppen. | varumérkes agen
anvander man sig b&de av benamningen "varumarke”** och

"var ukénnetecken” 2. Med " varumarke” menas tecken som enligt VML kan
registreras, detta oavsett om registrering faktiskt har agt rum. Ordet

49 MD 2001:12, Eldflugan

% F8r mer information se Koktvedgaard/Levin, aa., s. 302 ff.
11 §VML

2282 VML
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"varukannetecken” omfattar istdllet bade tecken som inte kan registreras och
de som kan registreras. Anledningen till att det i praktiken idag inte &r
nagon storre skillnad &r att flertalet typer av tecken kan registreras, sa dven
tecken som har inarbetats.>® Jag kommer i fortséttningen att anvandamig av
bada bendmningarna.

Det finns tre olika varianter av varumarken, de vanligaste férekommande ar
varumarke som bestar av ett ord eller en tvadimensionell figur, de gar helt
enkelt under benamningen ord- och figurmarken.>* Den tredje formen, vars
problematik den hér uppsatsen behandlar ar, utstyrsar, d.v.s. formen pa
forpackningar och varor. Jag dterkommer i f6ljande kapitel med
fortydligande av begreppet utstyrsel. Ett varumérke definieras |éttast med
hjélp av att beskriva dess funktioner. Varumérkets huvudsakliga uppgift ar
att sérskilja, det vill séga att individualisera en naringsidkares varor i
forhallande till andra varor. En annan viktig funktion som ett varumérke har
ar att fungera som kommunikationsldnk mellan ett foretag och
konsumenterna. For konsumenterna & varumarket en definition pa
produkten och aven en garanti for dess kvalité. En ekonomisk funktion som
varumarket har & goodwill funktionen.> Till skillnad fr&n upphovsratten
och patentrétten, dar objekten t.ex. en tavla eller en uppfinning har ett eget
varde, s& har varumarket ingen egen betydelse eller eget varde om det &
|6sryckt fran sin kommersiellamiljo. Det &r forst nar det & i denna
bestamda miljo som varumérket far ett varde.>® | varumarkes agen beskrivs
ett varumérkei 1 82 st. VML

" Ett varumarke kan besta av allatecken som kan dterges grafiskt, sarskilt ord, inbegripet
personnamn, samt figurer, bokstéaver, siffror och formen eller utstyrseln paen varaeller
dess forpackning, forutsatt att tecknen kan sérskilja varor som tillhandahdllsi en
néringsverksamhet frén sddana som tillhandahdllsi en annan.”

Varumarkesratten skiljer sig fran det 6vrigaimmateriarétterna framfor allt
patva punkter. Det finns igen begransad giltighetstid for ett varumérke och
rétten till ett varumarke kan forvarvas p& mer an ett satt.>” Ratten till et
varumarke kan forvarvs patvaolika sétt. Man kan dels faréatten till ett
varumérke genom registrering,*®dels genom inarbetning™.

Anledning till att man kan farétt till ett varumérke genom inarbetning &r att
vissa méarken inte har en ursprunglig sérskiljningsformaga utan erhdller
sadan forst efter att mérket har anvéants ett tag och blivit kant pA marknaden.
Det &r faktiskt pa det viset att en hel del marken uppkommer, genom en
tillfallighet. Ett tydligt exempel & det kénda Eau de Cologne 4711, 4711 var
det ursprungliga bestélIningsnumret i en katalog.®

8 Bernitzmfl, aa, s. 178

5 Koktvedgaard/Levin, a.a, s. 321
% Bernitzmfl., aa, s 239 f.

% K oktvedgaard/Levin, aa., s. 318
71§2s.,281s., 228 VML
®18VML

¥28VML

% K oktvedgaard/Levin, aa., s. 311
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En registrering av ett varumérke sker hos PRV och den ska vara skriftlig.®!
FOr att registrera ett varumarke sa existerar det varken krav pa nyhet,
uppfinnings- och moénsterhjd som inom patentrétten och monsterrétten
eller krav pa originalitet och verkshojd som inom upphovsrétten. Man kan
registrera sedan lange val kandatecken som sitt varumérket.ex. en
fornnordisk runa. Det forutsatter forstas att ingen annan har gjort det
tidigare. Det finns, som namnt ovan, inte heller ndgon begransning i tiden
for hur lange ett varumérke géller. En registrering géller i tio & och kan
fornyas hur ménga génger som helst.?? Det som kan hindra en registrering &
de absoluta och rel ativa registrerings hindren som man aterfinner i 13 och
14 88 VML. Tvaviktiga rekvisit som maste uppfyllas for att man skafa
registrera ett varumarke, ar att ett varumarke ska ha

" sarskiljningsformaga” ® och att det ska kunna” &terges grafiskt” .

2.5.3 Sarskiljningsférmaga

Kravet pa ett tecken att ha formaga att " sarskilja” finner man for det forstai
182 st. VML, men det &erfinns aven ett specifikt krav pa
"sarskiljningsformaga” for registreringsfalleti 138 1 st. VML.

” Ett varumérke far registreras endast om det har sarskiljningsforméga. Ett mérke som
uteslutande eller med endast mindre &ndring eller tilldgg anger varans art, beskaffenhet,
mangd, anvandning, pris eller geografiska ursprung eller tiden for dess framstéllande, skall
intei och for sig anses ha sérskiljningsformaga. Vid bedomande av om ett marke har
sarskiljningsformaga skall hansyn tastill alla omstandigheter och sarskilt till den
omfattning och den tid mérket varit i bruk.”

Vid nérmare eftertanke &r det ganska logiskt att det krévs sarskiljnings-
formaga for att det skall kunna existera en fungerande varumarkesrétt. Hade
man marknadsfért alla varor under varumarken som sag likadana ut hade det
helt enkelt inte existerat en varumarkesrétt. Det ligger i varumarkets natur
att det maste ha sérskiljningsférmaga. En ytterligare anledning till att
sarskiljningsformaga kravs ar att det finns ett frihdlningsbehov for vanligt
forekommande ord, symboler och former. Skulle man tillata registrering av
sadana ord, symboler och former skulle det uppsta monopol som hdmmade
konkurrensen och gynnade den enskilda néringsidkaren som hade denna
registrering. Detta & ett valdigt |angt gdende exempel, men ponera att ndgon
fick ratt till klotformen da skulle denne nagon ha ensamrétt till att skapa
t.ex. alla sorters bollar och konkurrensen pa det omradet skulle vara helt
obefintlig.®

| forhdllande till utstyrslar fanns det tidigare ett strangare krav pa dessa. Det
krévdes inte bara att de skulle ha " sérskiljningsformaga” utan det kréavdes

61178 VML

6292 § VML

1381 VML

#1824 VML

% K oktvedgaard/Levin, aa., s 324 f.

17



dessutom att de skulle vara”saregna”. | och med EG- anpassningen av

VML tog man bort kravet séregen eftersom att man ansag att det intei

VMD fanns stéd for den formuleringen.®® Forstainstansrétten har i sin praxis
uttalat att det skall vara samma krav pa sarskiljningsformaga for allatyper
av varumérke, i och med EG anpassningen sa galler samma skydd for
varuutstyrslar som for dvriga varumarken.®” Mer om detta nedan.

254 Atergegrafiskt

Rekvisitet " aterges grafiskt” togs &ven det in i varumarkeslagen i samband
med att man anpassade den till VMD. En anledning till att det kravs
mojlighet till grafisk atergivning &r att man som tredje man snabbt ska
kunna konsultera publiceringar i varumarkesregistret och se vilken rackvidd
registreringen av ett varumarke har. En annan anledning till rekvisitet ar att
det finns en valdigt stor mojlighet att fa registrera ett tecken som varumarke
bl.a. ljud, lukt och fargkombinationer, och da kréavs rekvisitet " aterges
grafiskt” for att bilda en yttersta gréns for vad som kan registreras som
varumarke.®® Hur man ska kunna avgora om
t.ex. ett luktmérke kan éterges grafiskt far
framtida praxis utréna.®® Att man méste &terge
varumérket grafiskt skapar dock inga problemii
fallet med férpacknings- och varuutstyrslar for
man kan utan problem aterge en varuutstyrsel
pa papper sa att det klart och tydligt framgar att
det &r en tredimensionell produkt, se bilden
Webes Ferraribil i godis.

2.5.5 Fordagtill ny varumarkeslag

| mars 2001 sé lade Varumérkeskommittén fram sitt slutbeténkande. ™
Norge och Finland &r ocksai fard med att revidera sin lagstiftning pa
omrédet. | Danmark tradde en ny varumérkeslag i kraft 1992. De ansvariga
kommittéerna har i s stor utstrackning som majligt valt att folja den danska
lagens lydelse fér att &ven i fortséttningen uppn& nordisk rattslikhet.”*

Den storafdreslagna éndringen &r att man skata bort PRV's officia provning
av relativaregistreringshinder. Man vill forenkla prévningen som ett
varumarke maste genomga for att kunna registreras. Den genomsnittliga

% prop. 1992/93:48 s, 72

67 7 februari 2002 mal T-88/00, Mag Instrument Inc mot OHIM, p 32

% Prop. 1992/93:48s. 71,

% Det finns ett forslag till avgérande av generaladvokat Colomer féredraget 6 november
2001 gallande mal C-273/00 dar man har begért forhandsavgorande pa bl.a. om ett
Iuktmérke kan &terges grafiskt.

" 50U 2001:26, Ny varumérkeslag och andringar i firmalagen

1 SOU 2001:26, s. 17.f
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handl aggningstiden &r idag tre till sex manader. Som det & nu sa provar
PRV bade relativa och absoluta registreringshinder ex officio. Det man
foredar &r att PRV inte ska préva de relativa registreringshindren ex officio.
Anledningarna som kommittén l&gger fram &r flera. | dagens lége nér PRV
gor prévningar av relativa registreringshinder &r det svart att fa fram ett
fullstandigt prévningsunderlag, vilket i sin tur leder till att prévningen inte
blir tillforlitlig och tillracklig.”? Det viktigaste skalet hanger dock samman
med mojligheten till gemenskapsregistreringar av varumérke som géller i
hela EU. Myndigheten som har hand om dessa registreringar, OHIM i
Alicante, Spanien, anvander siginteinitialt av provning av relativa
registreringshinder och darfor anses det |ampligt att aven Sverige tar bort
dennaex officio prévning. Det skall &ven i fortsdttningen finnas viss
mojlighet till provning men i vilken omfattning blir upp till Regeringen att
bestamma.” | kélvattnet av den foreslagna andringen foljer en del andra
andringar som ber6r t.ex. invandningsférfarandet, ombudskrav,
konventionsprioritet och utstallningsprioritet. Detta & dock av mindre
intresse for arbetet.”

Det som har betydelse for arbetet &r att man, enligt forslagets nuvarande
lydelse, kommer att infora en paragraf som stammer dverens med
undantagsbestammelsen i art. 3.1 e VMD." Det r&der vissa motstridigheter i
lagens nuvarande lydelse pa grund av ett misstag vid en tidigare redigering
av lagen i samband med EES-anslutning.”® Aven om man i huvudsak &
dverens om tolkningen av det tva paragraferna’’ som stér i konflikt med
varandra, kommer den nya formuleringen undanroja allt tvivel i saken.”
Forslaget &r for tillfallet ute pa remiss hos berérda myndigheter. Proposition
véantas n&gon gang under 2004."

230U 2001:26, s. 174 f.

30U 2001:26, s. 164, 178 ff.

™ 30U 2001:26, s. 21 ff.

" Jfr dock resonemanget om det svenska ordvalet nedan 5.1.3
"® Prop. 1992/93:48

"580ch13§2st. VML

8 SOU 2001:26

" Enligt brevsvar fran kandlirdd Tomas Johansson
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3 Utstyrselskyddet

3.1 Utstyrsel vad ar det?

Som framgar av 1 8§ VML ovan, och som &r av fortsatt intresse for detta
arbete, kan ett varumérke besta av " utstyrseln pa en vara eller dess
forpackning”. | 1958 ars SOU, Fordag till varumarkeslag, definierade man i
utredningen genom féljande beskrivning vad som kunde utgtra en utstyrsel.
Det kunde vara en vara eller en forpackning med séregen utformning. |
utstyrsel begreppet innefattades ocksa sérskiljande dekoration och farg-
séttning av forpackningen och varan. Det kunde naturligtvis varaen
kombination av nagra eller samtliga ovan namnda element.®® Definitionen
far fortfarande anses dverensstamma med vad som kan anses varaen
utstyrsel. Det enda som inte langre ar en del av definitionen &r kravet pa att
utstyrseln maste vara " siregen”. Detta krav lopadesi och med EG
anpassningen av varumarkeslagen, helt i Gverensstammel se med
varumarkesdirektivets ordalydelse.**

For att |&ttare forsta vad som skiljer en utstyrsel fran ett ord- och figurmarke
saexemplifierar jag, med hjélp av Schovsbos redogorelse for de rent
varumarkesréttsliga réttsverkningarna som uppstar nar ett varuméarke
inarbetas eller registreras. Schovsbo anvander sig i exemplet av Lego-
klotsen. Om man har rétt till ordméarket Lego da kan man hindra andra fran
att anvanda beteckningen " Legoklotsar” eller darmed forvaxlingsbara
beteckningar for Legoklotsar. Varuméarkesréttsligt kan konkurrenter
tillverka och saluféra likadana klotsar bara de inte gor det under namnet
Lego dler ett darmed forvaxlingsbart namn. Om man istéllet har ratt till

L ego som figurmérke sa omfattar &ven det rétten att hindra andra fran att
saluféra klotsar under figurmérket Lego. Réttighetsinnehavaren har ocksa
rétt till den tvadimensionella klotsen pa figurmarket. Konkurrenten har
fortfarande rétt, enligt varumérkesrétten, att salufora och sélja Legoklotsen
bara det inte sker under ett figurmarke som &r férvaxlingsbart med Legos.
Om man istallet far rétt till klotsen som en egentlig varuutstyrsel sdinnebér
det att man far rétt till den tredimensionellaformen och det innebar i
praktiken att innehavaren enligt varumarkeslagen kan hindra andra
producenter ifran att rent fysiskt tillverka klotsar som &r identiska eller
forvaxlingsbara med Legoklotsarna. Genom rétten till klotsen som egentlig
varuutstyrsel, att den blir sitt eget varumaérke, bildas ett framstélInings-
monopol till tillverkarens férdel.# Med hjép av denna férklaring kan man
létt se fordelarna med att kunna registrera en forpacknings- eller en
varuutstyrsel, man far ett mycket starkt varumérke.

%'S0U 1958:10, s. 218

8 Prop. 1992/93:48, s. 72

8 Schovsho, NIR 1996 s. 527 Undtagel se fra vareudstyrsbeskyttelse- Varemagrkelovens §
2, stk. 2, 5. 531
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3.2 Historisk utvecklig av utstyrselskyddet

I och med ikrafttrddandet av den nuvarande varumérkesiagen fick man
forsta gangen i en varuméarkeslag mojlighet att skydda dven utstyrslar, 1 § 2
st. VML.% | den @ dre varumarkeslagen fran 1884 fanns det dverhuvudtaget
ingen mojlighet att registrera utstyrslar som varumarken. Det fanns dock en
mojlighet till skydd sedan 1942 da 9 § tillkom i lagen med vissa
bestammelser mot illojal konkurrens (1932:152), IKL. Reglernas materiella
innehdll skiljde sig & men 9 § IKL hadei praktiken stor betydelse for den
svenska kanneteckensratten. Om man som néringsidkare i sin verksamhet
anvande sig av bl.a. en utstyrsel som l&tt kunde forvaxlas med en sedan
tidigarei Sverige inarbetad utstyrsel, och skedde detta med uppsét att
framkalla sddan forvaxling, sariskerade néringsidkaren att straffas och att
ersétta uppkommen skada. Aven om 9 § IKL hade som syfte att férhindra
illojal konkurrens sa fungerade den i praktiken aven som skydd for
utstyrslar och andra k&nnetecken.®

Vid tiden for forslaget till varumérkeslag, 1958, fanns dock fortfarande en
utbredd ovilja att |&ta utstyrslar fa samma skydd som andra varumarken.
Oron lag i att man trodde att det skulle skapas otillborliga tillverknings-
monopol och konkurrensférdelar for varor och férpackningar som tilldelats
skydd genom VML. Roster hojdes som menade att sa kunde bli fallet om
det allt for flitigt beviljades skydd for utstyrslar i VML. For att stilla denna
oro s beslutade beredningen att till&ta skydd for utstyrslar men med ett
strangare krav. Man krévde inte bara, som for ord- och figurmérken att
utstyrslar skulle ha sérskiljningsformaga, utan det infordes ett krav i lagen
pa att en utstyrsel skulle vara”saregen”®. P4 si sétt visade man att kraven
pa sarpragel och distinktivitet skulle stéllas hogre i fréga om utstyrslar.®

En viktig anledning till att man beviljade skydd fér utstyrslar var
utvecklingen i gélvbetjaningssamhdllet. Dar hade en varas form och framfér
allt férpackning kommit att spelaen alt stérreroll. | och med att de flesta
varorna sal des fardigforpackade var det viktigt att sticka ut i forhallande till
konkurrenter, och det gjorde man med hjalp av att utforma forpackningen
och varan sa att de avvek frén méangden. Varan var tvungen att talafor sig
sav dar den 13g pa hyllan i butiken. Producenterna borjade |agga ner allt
storre resurser pa marknadsf6ring och design s att den potentiella
konsumenten skulle kunna urskilja och kdnnaigen en viss utstyrsel i det
stora utbudet. Det var ocksa uppenbart att en utstyrsel kunde fungera som
individualiseringsmedel och skapa goodwill lika bra som, om inte ibland
béttre &n, ett vanligt ord- eller figurmérke.®’

8 Ursprunglig lydelse fr&n 1960 1 § 2 st. VML, Varuméarke kan besta av figur, ord,
bokstaver eller siffror, sd ock av saregen utstyrsel av vara eller dess férpackning.

* SOU 1958:10, s. 37

8 1§2st. VML, ursprunglig lydelse

% S0U 1958:10, s. 218

¥ SOU 1958:10, s. 104 f
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3.3 Administrativ praxis innan 1993

Med administrativ praxis menas den praxis som uppstar hos PRV, PBR och
Regeringsratten nér man forsoker f& ett varuméarke registrerat. Ar man inte
nojd med ett beslut av PRV sa 6verklagar man det till PBR. Hogsta instans
& slutligen Regeringsrétten men for att fa 6verklaga dit kréavs det att
Regeringsrétten meddelar provningstillstand. Detta resulterar i att det &r fa
renden som kommer &nda upp till Regeringsrétten.® Lagens formulering
och de stranga uttalandena i forarbetenai samband med kravet " saregen” far
anses som en bidragande orsak till att endast ett fatal registreringar beviljats
och det i princip i samtligafall forst efter verklagandetill PBR.2°
Beddmningen av egentliga varuutstyrslar & avsevart mycket strangare én
for forpackningsutstyrslar, vilket framgar tydligt nar man ser pa gjorda
registreringar. Detta motiveras enligt Pehrson av att ensamrétt till egentliga
varuutstyrslar oftast har en storre konkurrensbegréansande verkan.*® Nordell
utvecklar resonemanget ytterligare, han menar att férpackningsutstyrslar har
beddmts mindre strangt i registreringspraxis for att det finns storre majlighet
till individualisering och variation av férpackningen. Om man tar t.ex.
flytande produkter & det just genom forpackningen som det ges maojlighet
att sarskilja och variera dessa sa att konsumenten ser skillnad ute pa
marknaden. M¢jligheten till aternativ utformning &r inte alls lika stor nar
det géller att variera egentliga varuutstyrslar, de har oftast en grundform
som inte kan varieras och dérmed inte heller skyddas® Som exempel péen
grundform som inte kan skyddas & en chokladkakas rutiga rektanguléra
form.

Hér foljer ngraexempel dar man har beviljat eller avvisat registrering for
forpackningsutstyrslar. Melittas kaffefilterkartong® beviljades registrering
eftersom den ansags ha sérskiljningsformaga pa grund av sin speciella
fargsattning i gront, vitt och rétt. Vin och Sprit AB fick flaskan till Absolut
Vodka® registrerad efter det att man hade visat pa viss inarbetning. |
foljande fall nekades registrering, Ajaxs flaska for rengoringsmedel* och

Clearasils schampoflaska®™.%

Exempel pafall dar egentliga varuutstyrslar har lyckats bli registrerade,
dock forst efter 6verklagandetill PBR, & den rodvitrandiga tandkréamen
Signal®, Adidas tre rander pavarje sidaav skon®®, Diormonstret™ pa bl.a

8478 VML

® (red.) Levin och Bonnier, Praktisk varumarkesrétt, 1998, s. 81
% pehrson, a.a, s. 185

L Nordell, NIR 1998 s. 205 Skyddet fér kommersiellt sarpréaglade utstyrslar i svensk
kénneteckens- och marknadsrétt, s. 210

% Melitta, reg. nr. 114 037

% Absolut flaskan, reg. nr. 243 192

% Ajax, V-ans. 2352/69

% Clearasil, V-ans. 7399/83

%(red.) Levin och Bonnier, aa., s. 82f.

% Signal, reg. nr. 104 178

% Adidas, reg. nr. 137 460

% Dior, reg. nr. 167 999
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vaskor. Nér det galler Adidas sa beviljades registrering forst efter att man
begrénsade ansokan till en farg och visade pa viss inarbetning. Det dla
dessa registreringar har gemensamt &r att utstyrseln ar helt frikopplad fran
produktens tekniska eller funktionella egenskaper’® Med sikerhet var detta
avgorande for att man antog registreringen. | foljande fall sa nekades
egentliga varuutstyrslar registrering trots 6verklagan: en rafflad kondom®,
massageklotsen Elancyl*® och tva rander pa en sportsko'®. Sportskon kunde
inte visa painarbetning, sdsom Adidas var tvunget att gora for att
registreringen skulle godkannas.’® Det mest kanda och omdiskuterade fallet
dér man nekade rétt till registrering av en egentlig varuutstyrsel a dock
Philishave fran 1966.

3.3.1 Philishave RA 1966 s. 35

Eftersom 5 8 VML har betydelse for det fortsatta resonemanget finner jag
det 1ampligt att kort redogora for innehdllet och syftet.

" Ensamrétt till varukannetecken innefattar icke sddan del av kannetecknet, som
huvudsakligen tjanar att gora varan eller dess férpackning mera andamalsenlig eller eljest
att fylla annan uppgift an att vara kénnetecken.”

Lydelsen har inte andrats under aren utan den &r fortfarande den sammanu
som nér lagen kom till 1960. Syftet med paragrafen & att man vill hdllade
tekniska och praktiska momenten utanfor varuméarkesrétten. Man skainte
genom varumérkesrétten kunna skaffa tekniska monopol pa utformningar
som huvudsakligen &r tekniskt eller praktiskt betingade. Vill man skydda
tekniska och praktiska utformningar far man vandasig till patentrétten. For
att inte helt utesluta utstyrslar som bade & andamal senliga och som har till
uppgift att vara kannetecken har man lagt in rekvisitet " huvudsakligen”. Att
en vissdetalj i utstyrseln har en praktisk funktion utesluter inte méjlighet till
skydd i varumérkeslagen. Detta exemplifierar man med hjélp av en flaska
med midja. En flaska med midja far anses ha en saregen utformning. Det att
den kan vara praktisk att hdllai, for att den har en smalare midja, kan inte
anses vara det huvudsakliga andamalet och utgor darmed inget hinder for att
&njuta skydd enligt 5 § VML'®

| Philishave-fallet forsokte det nederlandska foretaget Philips registrerasin
rakapparat vid namn Philishave. PRV och besvéarsavdel ningen avvisade
ansokan med liknande motiveringar. De hanvisadetill 1, 5 och 13 1 st. 88
VML, och motiverade avslaget dels med att man inte ansag att Philishave
hade lyckats bevisa att den levt upp till det htga krav ”sdregen” i lagen, dels
med att formgivningen pa rakapparaten huvudsakligen var funktionell och

190 |_evin, Noveller i varumarkesritt, s. 175 ff.

101 K ondom, V-ans. 2757/77, besvérsavdel ningen nr. 187/74
192 Elancyl, V-ans 5393/78

1% gportsko V-ans. 1095/75

1% (red.) Levin och Bonnier, aa., s. 82 f.

1% 50U 1958:10, s. 248 1.
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inte avvek namnvart fran vad som fick
@9' anses vara god industridesign for en
! ' \  rakapparat av foreliggande konstruktion.

—

Med anledning hér av kunde den inte anses
ha nagon kanneteckensfunktion. De ansdg
inte heller att Philishave hade nétt upp till
det hdga kravet pa”saregen” i lagens
mening trots de omfattande markands-
foringsatgarderna som Philips hade vidtagit for att fa varuutstyrseln
inarbetad.'®

Foredragande Carlman gav under hela processen uttryck for en skiljaktig
mening. Han ansag att utredningen i &rendet hade lyckats visa pa att
Philishave i forhdlande till andrarakapparater pa marknaden hade en
sarpraglad formgivning. Som varuutstyrsel, ansag Carlman, att rakapparaten
genom utredningen hade lyckats visa pa att den levde upp till lagens hdga
krav pa”saregen”. Pa savis ansag han den hatillracklig sarpragel for att
kunna registreras enligt varumérkeslagens 1 § 2 st.'%’

Nar malet foredrogs i Regeringsrétten [amnade den besvaren utan bifall med
foljande korta motivering:

” Endr rakapparatens form icke kan anses utgora sadan siregen utstyrsel av vara som avsesi
1 § varumarkesagen, kan utstyrseln — oavsett vilken sarskiljningsformaga rakapparaten kan

ha vunnit under marknadsféringen — icke registreras som varumérke.”

I och med denna knapphandiga motivering har det |&mnats stort utrymme
till tolkning i doktrinen. Pehrson, Holmgvist och Levin & nagra som har
tagit tillfallet i akt att kommentera.

Bade Pehrson och Holmaquist &r kritiska till Regeringsréttens dom i malet.
Pehrson anser bl.a. att bedomningen fran Regeringsréttens sida ar alltfor
hard i det avseende att Philishave inte anses ha uppfyllt de krav pa
sarskiljningsformaga som uppstalls for egentliga varuutstyrdar. Vidare
kritiserar han domen i den del dar Regeringsrétten uttalar sig om att man
inte kan avhjapa avsaknad av ursprunglig sarskiljningsforméga genom
marknadsforing. Han sager;

”Motiveringen tyder emellertid pd att regeringsratten dven anser att i vart fall en mer
pétaglig brist i ursprunglig sarskiljningsforméaga hos en egentlig varuutstyrsel inte kan botas
oavsett hur stor omfattning utstyrseln har anvantsi. Detta & mer forvanande, eftersom
bristande ursprunglig sarskiljningsférmagai princip alltid & mgjlig att avhjépa.” 109

Holmaqvist &r i sin tur & mer kritisk till att Philishave inte kunde registreras
som egentlig varuutstyrsel. Rakapparaten var sd kand hér i landet att man

106 RA 1966 s. 35 Philshave, s. 38 f.

97 NIR 1966 s. 165, s. 166, 168

108 RA 1966 s. 35 Philshave, s. 40

1% Pehrson, NIR 1988 s. 378, Lego-fallet omfattningen av ensamrétten till egentliga
varuutstyrslar
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inte behtdvde visa ordmarket tillsammans med den for att rakapparaten
skulle bli igenkand. Holmqvist menar att om man kan kommaihag namnet
pa produkten nar man enbart ser denna ar detta ett starkt indicium for att
varuutstyrseln har blivit inarbetad. Nar det géller 58 VML och dess
undantag sa fortsétter han med att séga att det &r viktigt att observera” ... att
den anger den beviljade réttighetens omfang, inte dess forutséttningar,...”.
5§ VML fungerar pa sa sitt som disclaimerregelni 15 § VML, Enligt
Holmgvist sa forbises detta ofta vid prévningar och registreringar av
egentliga varuutstyrslar. Han framfor ocksa att det i administrativ praxis
krévs nastintill total franvaro av funktionella element for att en registrering
skall kunna goras. Aven hér, anser Holmgvist, att det begas ett misstag for
det gldms bort att det & helheten som skall kunna skyddas, inte bara enstaka
isolerade element. Bedémningen av vad som ar huvudsakligen funktionel It
& mycket svér att gora. Det leder till att man missar helhetsbedomningen
och avdar, for sakerhets skull, anstkan nér det i formgivningen ingér en del
som &r tekniskt-funktionelIt betingad.***

Holmqvist summerar genom att séga att rakapparaten med stéd i lagen och
forarbetena oundvikligen har blivit inarbetad som en helhet, men att de i
helheten ingdende funktionella formerna star till fritt férfogande for andra
naringsidkare. Han anvander KARLSSONS KLISTER for att exemplifiera.
Orden var fOr sig &r inte skyddade, de har ingen inneboende sérskiljnings-
formaga. Det star varje naringsidkare fritt att anvanda ordet klister och

K arlssons, men kombinationen av de bada har blivit en helhet genom
inarbetning och kan numera skyddas enligt varumérkeslagen.**

Levin instammer varken i Holmqvists eller i Pehrsons asikter. Hon grundar
sin tolkning av domen pa ett uttalande som departementschefen gjordei
propositionen™ till varuméarkeslagen. D&r uttryckte han sig positivt till
utvidgningen av skyddet till att omfatta dven utstyrslar, men papekade att
vissaremissinstanser hade uttalat sig mycket restriktivt p.g.a. rédsla for att
den utvidgade rétten till varuméarkesskydd skulle komma att paverka
konkurrensen i néringslivet. Sveriges industriférbund understrok t.ex. vikten
av att det fanns ett ytterligare krav pa att utstyrslar skulle ha pataglig
sarprégel om de skulle beviljas kdnneteckenstatusi VML.
Departementschefen hanvisade dock till att det i praktiken inte skulle
komma att ledatill ndgra stérre forandringar eftersom man redan hade viss
mojlighet till skydd genom IKL och utvidgningen var forhallandevis
begransad. Han fortsatte med att sga:

"Pagrund av det anforda finner jag hansynen till konkurrensens effektivitet icke bora
forhindra den foreslagna utvidgningen. Jag vill vidare understryka, att skyddet maste
begransastill sddana moment i utstyrseln som uteslutande tjanar sdsom varukannetecken.

Av sirskild vikt & att skyddet icke f& omfatta funktionella och tekniska bestandsdelar.” 1*#

19 Disclaimer regeln innebér att man utesluter vissa delar av varuméarket frén registrering,
utan att for den skull avvisa hela utstyrseln fran registrering.

1 Yol mavist, NIR 1987s. 43 Varans form som kannetecken, s.48 f.

2 Holmquist, NIR 1987s. 43, s. 50

3 prop. 1960:167

" Prop. 1960:167 s. 49 f.
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Levin anser att oavsett vad man légger for vikt vid Regeringsréttens
uttalande star det klart att Regeringsratten generellt diskvalificerar
Philishave fran alla mojligheter till registrering. Hon anfér vidare att det &r
svart att finna ndgra former hos Philishave som uteslutande tjanar som
kannetecken. Utformningen parakapparaten &r istallet huvudsakligen
tekniskt eller funktionellt betingad. Vidare erkanner Levin att det finns en
diskrepans mellan ordvalet " uteslutande” i departementschefens uttalande
och ordalydelseni 5 § VML, dar man anvander sig av " huvudsakligen” !

Hon fortsétter dock med att séga:

"Envissordning i systemet skulle dock dérvid kunna bringas genom konstaterandet av att
departementschefens uttalande om egenskaper hos en skyddsvard utstyrsel aterfinnsi
propositionen under 1 § 2 st. och hénfér sig med andra ord till begreppet " séregen”. Det
skulle alltsd kunna slutas att det &r detta begrepp som har blivit ytterligare kvalificerande
definierat av departementschefen. En sadan forklaring Gverensstammer ocksa med

regeringsrattens uttalande, dar just 1 § &beropas.” 116

Tolkningen betyder att departementschefen har klargjort kravet pa saregen i
182 st. VML mot bakgrund av undantagen i 5 8 VML. Om bestandsdelarna
i en utformning huvudsakligen ar funktionellt eller tekniskt betingade sa

uppfyller man inte det hoga kravet p&”siregen” i lagens mening.**’

3.4 Judiciell praxis innan 1993

Den judiciella praxisen uppkommer nér kdnneteckensinnehavare anser att
ett annat kannetecken &r forvaxlingsbart med dennes. Resultatet blir da att
kanneteckensinnehavare vacker en intrangstalan. Det & endast forvaxlings-
bara varumérken som kan goraintréng.**® For att avgora om tva varumarken
ar forvaxlingsbara krévs det att det ror sig om "varor av samma eller
liknande slag”**°. N&r domstolen har konstaterat att s& & fallet dvergér den
till att prova om forvaxling foreligger. For att avgora detta kréavs att den gor
en helhetsbeddmning. | helhetsbedémningen av de forvéxlingsbara méarkena
ser den pa om det foreligger mérkes- och varuslagslikhet. Domstolen jamfor
ocksa de bada varumérkenas sarskiljningsformaga, vilket sitt varorna som
markena representerar kopsin pa, vilken sammansattning kundkretsen har
och hur pass lika minnesbilder de bada varumérkena ger. Utifran alla dessa
kriterier skapar domstolen ett helhetsintryck av varuméarkena och avgor
utifran helhetsintrycket om man anser att det foreligger risk for
forvaxling. '

15| evin, Noveller i varumarkesrétt, s.177
16 |_evin, Noveller i varumarkesritt, s.178.
7 Nordell, NIR 1998 s 211

18 K oktvedgaard/Levin, aa., s. 345
96815t VML

120 Bernitz mfl., aa, s 195f.
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Under perioden fran det att man antog VML 1960 tills det att man andrade i
den 1993 sa finns det mycket lite domstolspraxis. Det finns bara ett
avgorande frén HD och det & Lego-fallet frén 1987.%%

341 LEGO NJA 1987 s. 923

Legos utbud av klotsar och figurer & stort och
varierande, men i dettafall géller det gdva
grundklotsen/L egoklotsen, enligt Lego gélv det
viktigaste elementet i deras byggsystem. Lego-
klotsen &r rektangul & och har &tta stycken s.k.
nabbar pa ovansidan som sitter parallellt med
fyranabbar i varje rad. Nabbarna gor det
mojligt att ssmmanfoga klotsen med andra
klotsar och figurer inom Legos sortiment.

Nar patentet |6pte ut 1975 sa borjade en privat naringsidkare vid namn
Boman salufdra och sélja klotsar som var nastintill identiska med

L egoklotsen. Det enda som skiljde klotsarna &t var att Lego pa sina klotsar
hade sitt ordmérke ingjutet patoppen av varje nabb, vilket saknades pa
Bomans. Lego anforde att klotsen i och med sin form och fargséttning levde
upp till kravet "sdregen” och darmed kunde den i lagens mening klassas
som ett varumarke. Lego hade |&tit géra en marknadsundersokning som
visade att 1980 hade 87 procent av alla svenska hushall, med barni aldern
0-14 ar, Legoklotsar i hemmet. Detta ansdgs av Lego som bevis nog for att
saval ordmérke som egentlig varuutstyrsel hade blivit inarbetade. Vidare
menade Lego att varken formen eller fargen var " huvudsakligen funktionel It
betingad” och att man darfér utan hinder av 5 8 VML kunde uppna
ensamrétt till Legoklotsen. Som ytterligare stod for sin talan att formen inte
var funktionellt betingad anforde Lego att formen kunde varieras padiverse
olika sétt utan att ihopbyggnadsfunktionen paverkades.

Boman i sin tur vitsordade att namnet Lego var vél inarbetat pa den svenska
marknaden men bestred att intrang forel &g. Han bestred vidare att Lego
skulle halyckats med inarbetning av den ifrégavarande klotsen med atta
nabbar. Dessutom anférde Boman att klotsen med dess form och nabbar
huvudsakligen var funktionellt betingad.

Tingsrétten kom fram till att Legoklotsens form, dtta nabbar och farg-
séttning var karakteristisk. Vid beddmningen av klotsens sammanlagda
element konstaterade domstolen att klotsens utseende ansdgs sa pass
sarpraglat att den kunde atnjuta skydd enligt varumérkesl agen. Vidare ansag
tingsrétten att Lego hade kunnat pavisa att bade ordmérke och egentlig
varuutstyrsel var inarbetade hér i landet. Den slutliga frégan som tingsrétten
tog stéllning till var om klotsens utformning var funktionellt betingad. Den
kom fram till att nabbarnavar funktionella men fér att avgéraom
funktionaliteten ansdgs vara det dominerande var domstolen tvungen att se

21 NJA 1987 s. 923
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om formen kunde alterneras utan att funktionen paverkades. Rétten sl6t sig
till att Boman skulle ha kunnat variera klotsens utseende pa flera olika sétt
utan att funktionen hade gétt forlorad. Som exempel gav tingsrétten bl.a. att
man skulle ha kunnat &ndra nabbarnas form och antal. | och med att det gavs
mojlighet att utforma klotsen pa flera sétt, ansag rétten att klotsen aveni
dettafall uppfyllde kraven for att den skulle kunna skyddasi
varumarkeslagen.

Hovratten kom fram till samma resultat som tingsratten, den ansag att det
inte var bevisat att Boman hade behovt utforma nabbarna pa samma sétt
som Lego for att bibehdlla klotsens sammanbyggningsforméaga och
variationsmojlighet. Pa grund av detta sl6t sig hovrétten till att Boman hade
gjort intréng i Legos varuméarkesrtt.

Boman sokte revision och HD meddelade prévningstillstand. Denii sin tur
kom fram till motsatt domslut jamfort med tingsratten och hovrétten. HD
konstaterade att 5 § VML fungerar som en sakerhetsventil, man haller vissa
former friasa att naringsidkare inte kan skapa tillverkningsmonopol och pa
savis hamma den fria konkurrensen. N&r man skatillampa5 § VML maste
man klargora vilka funktioner som varuutstyrselns olika delar fyller.
Funktionerna kan varatekniska eller av kanneteckensmassig karaktar. Ar
det sa att ndgon del bade ar teknisk och fungerar som kannetecken s maste
man vaga dessa funktioner mot varandra for att kommafram till vilken av
dem som & dominerande. De delar som huvudsakligen fyller en teknisk
funktion kan inte innefattas i kannetecknet. HD fortsatte med att séga;

” Det forhallandet att en teknisk utformning kan varieras mer eller mindre utan att den
avsedda funktionen gér forlorad saknar harvidlag betydelse. En teknisk funktion, som inte
& skyddad av ett patent, maste vara allmant tillganglig dven om alternativa tekniska
|Gsningar stér till buds. En varuutstyrsel, somi sin helhet & huvudsakligen funktionel It
betingad, kan sdledesinte bli féremal for ensamrétt, och det oavsett om den har blivit
inarbetad. (not utel@mnad)”

Det enda som HD inte fann vara funktionel It betingat var fargséttningen.
Fargernai sin tur fick anses tillhdra grundfargerna och saknade pa sa sétt
sarskiljningsférmaga. HD kom fram till att Legoklotsen huvudsakligen
fyllde en annan funktion an att vara kénnetecken och lamnade darmed
Legos talan utan bifall.*?

Né&r det géller Lego-fallet & Pehrson inte léngre kritisk till 58lva domslutet
utan han anser att réttslaget har klargjorts patva punkter, for det forsta nér
en egentlig varuutstyrsel kan inarbetas och for det andra hur man skatolka 5
§ VML. Pehrson har skrivit en artikel i NIR'™ dér han kommenterar HD:s
dom. Intressant att papeka &r att Pehrson var foredragande for Boman i
fallet.® Né&r det géler inarbetningsmdjligheten sa anser Pehrson att det
framgar, om an g explicit, att HD gar ifrén Regeringsrattens standpunkt i
Philishave malet och departementschefens uttalande. Pehrson tolkar det som

122 NJA 1987 s. 923
123 Pehrson, NIR 1988 s. 378
124 NJA 1987 s. 923
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att HD anser att en egentlig varuutstyrsel inte maste vara saregen for att
kunnainarbetas. Har namner dven Pehrson det ovan citerade uttalandet fran
departementschefen. Pehrson &r av den asikten att man inte ska lagga nagon
vikt vid det 6ver huvudtaget. Detta pa grund av att departementschefen
anvander ordet " uteslutande”, som stér i direkt strid med 5 § VML orda-
lydelse. Pehrson fortsétter med att sdga att han anser att lagens bokstav ska
ha foretrade framfor ett motstridigt uttalande i forarbetena. Det ar, enligt
honom, nu klart att man kan bortse helt fran detta uttalande. Den andra
fragan som Pehrson diskuterar & hur man skatolka5 § VML. Man skulle
kunna summera det hela med att bade han och HD inte &r anhangare till
|&ran om alternativa former'?®. Det betyder att de anser att det inte spelar
nagon roll om man kan uppna samma 6nskvarda tekniska resultat genom att
alternera utformning och utseende. Dessa egentliga varuutstyrslar kan anda
inte bli skyddade genom varumérkeslagen. Pehrson menar att bara for att en
utstyrsel kan varieras sa kan den inte omfattas av varumarkesl agens skydd.
Finns det inget patent pa den tekniska idén sa stér det varje annan narings-
idkare fritt att utnyttja den, aven om det finns alternativa tekniska ldsningar
att tillg& Grundtanken bakom 5 8§ VML é&r att den fria konkurrensen inte far
hammas.*?®

Levini sintur ar kritisk till Pehrsons uttalande nar det géller fragan om det
krévs att en varuutstyrsel maste vara saregen for att kunnainarbetas. Hon
menar att Pehrson allt for 18t avfardar denna mojlighet, man kan enligt
Levin inte gora ett e contrario-slut av HD:s dom. Bara for att den inte
namner siregen sa betyder det inte att den inte anser att en varuutstyrsel
maste vara det for att kunnainarbetas. Dessutom framfor Levin att HD i
Lego-fallet hanvisar till Philishave-fallet och att detta skulle betyda att man
fortfarande anser att detta avgorande stér sig &ven om det inte rér sig om
exakt samma omstandigheter. Levin anser att det i slutanden altid ligger ett
krav pa saregen enligt departementschefens formulering. Det vill saga att
om en utstyrsel har en teknisk eller funktionell utformning och dérfor inte
"uteslutande” tjdnar som kannetecken, ar utstyrseln inte séregen och kan i
lagens mening inte inarbetas. De endafall dar inarbetning kan avhjépa
avsaknad av ursprunglig sarskiljningsférmaga & om det inte finns nagra
tekniska eller funktionella moment hos utstyrseln. | alladvrigafall kommer
58 VML med sitt frihdllningsbehov in och tar 6ver. Som stod for att HD gér
pasammalinje & dess uttalande nér den dberopar forarbetesuttalande om
risken for oberattigat monopol skapande.**’

Vad betréffar Holmqvists synpunkt drar jag slutsatsen, nér det géller
aternativaformer, att han inte delar HD:s &sikt. Enligt Holmqvist kan
klotsen dtnjuta skydd i lagen eftersom det finns mojlighet till variation Detta
grundar jag pa att han argumenterade for Legos sak. Holmaqvist framfor
flitigt synpunkten att man kan variera formen pa Legoklotsen utan att den
tekniska funktionen forsdmras. | och med att Boman inte hade varierat sin

125 sran om alternativa former kommer att diskuteras mer ingéende i 4.6
1% pehrson, NIR 1988 s. 378, s. 396 ff.
27 _evin, Noveller i varumarkesrétt, s. 180 f.
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utformning trots att han hade méjligheten betyder det att han hade gjort
intrdng i Legos ensamrétt, vilken Lego genom inarbetning hade forvarvat.

3.5 Lagandringen 1993

Aven innan Sverige gick med i EU 1995 s borjade vi anpassa en del av
varalagar for att uppfyllakraven i EES-avtalet. Varuméarkes agen tillhtrde
en av de lagar som krévde viss justering for att 6verensstamma med, vid
tidpunkten, gdllande EG-rétt. Foljande andringar som ber¢r forpacknings-
och varuutstyrslar fick goras.*®

For det forsta sd uppstaller VMD inga krav pa att man ska sarbehandla
forpacknings- och varuutstyrslar pa ett speciellt strangt sétt i forhallande till
andratyper av varumarke, man valde darfor att stryka ordet ” saregen” ur
lagen. Frén och med 1993 kréavs det bara att en utstyrsel har sarskiljnings-
formaga for att kunna for att kunnas skyddasi varumarkeslagen.*”

FOr det andra sa togs passusen in om att man ska kunna aterge ett varumérke
grafiskt. Pa sa sétt kan tredjeman |&ttare hitta om ett visst marke finns
registrerat och hur stor réackvidd registreringen har.**

For det tredje, vilket uteslutande har betydel se for mojligheten att registrera
utstyrdar, instiftade man ett andra styckei 13 8 VML, vilket motsvarar
undantagen som finnsi artikel 3.1 e VMD. Undantageti 1382 st. VML &
tvingande och anger tre specifikafall nér en utstyrsel inte kan registreras.
Detre falen som & undantagnaregistrering &r: kénnetecken som
uteslutande bestar av en form som foljer av varans art, en form som kravs
for att uppna ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande
varde. Den framsta anledningen till lagandringen &r att det skafinnas en
sakerhetsventil som forhindrar att tillverkningsmonopol uppstar. Det skulle
ledatill orimliga resultat om man kunde uppna ett evigt varande skydd
genom varuméarkeslagen for tekniska l6sningar eller grundformer paen vara
Det & helt i sin ordning att en vara ska kunna fungera som kannetecken men
det samma skainte gallafor en typ utav vara.***

3.6 Konflikten mellan 5 8 och 13 8 2 st. VML

Innan lagandringen var det 5 8 VML, som utgjorde gransen for vad som
kunde vara ett varumérke i bade fallen med inarbetning och registrering,
men i och med EG-anpassningen fick vi i 13 8§ 2 st. VML uttryckligt stéd

128 pProp. 1992/93:48

129 prop. 1992/93:48 s. 72
130 prop. 1992/93:48 s. 71
31 prop. 1992/93:48 s. 73 ff.
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for i vilkafall utstyrslar inte kan registreras. Av dettafar man dra den
slutsatsen att 5 8 VML numera endast tar sikte painarbetningsfallen.

Det réder dock en viss oklarhet nar det géller ordalydelsen i de bada
paragraferna. Anledningen till denna brist pa kongruens kan helt enkelt
forklaras med att varken departementen eller remissinstanserna
uppmarksammade problemet i samband med lagandringen 19932 Det har
kanske delvis sin forklaring i att undantaget i 13 8 2 st. VML togsin forst
efter papekande fran flera remissinstanser, det fanns sdledes inte med i det
ursprungliga férdaget. Remissinstanserna hade uppmarksammat att
undantaget i art 3.1 e VMD inte técktes av lagen, men nér det andra stycket i
13 8 VML togsin missade man att det skapades ett haltande forhallande till
58 VML

Det som skapar problem &r orden "huvudsakligen” och "uteslutande”. 5 §
VML lyder:

" Ensamrétt till varukannetecken innefattar icke sddan del av kénnetecknet, som
huvudsakligen (min kursivering) tjénar att gora varan eller dess férpackning mera
andamalsenlig eller eljest att fyllaannan uppgift an att vara kannetecken.”

1382 st. VML hari sin tur har foljande lydel se:

” Som varumérke f&r inte registreras kannetecken som utes utande (min kursivering) bestér
av en form som f6ljer av varans art eller en form som kravs for att uppna ett tekniskt
resultat eller en form som ger varan ett betydande vérde.”

Jag dterkommer med en narmre redogorel se och forsok till tolkning av
innebdrden av alatre undantagen i kapitel 5.1.3 Direktivets undantag, 3.1.
e, och tolkning i doktrinen.

Formuleringeni 13 8 2 st. VML é&r i sak dverensstdmmande med art.3.1 e
VMD. Undantagen i direktivet ar absoluta registreringshinder som skall
tolkas restriktivt. Bestammelsen &r ingen minimiregel, utan det & endast i
dessa tre fallen som registrering inte skaftilltas av forpacknings- och
varuutstyrslar. I och med detta kan man inte ge 5 8 VML en géalvstandig
innebord, for det skulle ledatill att man i och med ordvalet,
"huvudsakligen”, skulle kunna avvisainarbetade kéannetecken i storre
utstrackning &n vad man, enligt ordalydelseni 3.1.e VMD och 13 § 2 st.
VML kan med registreringsfallen.*** Med anledning av det nyss namnda
maste 5 8 VML darfor, som fallet &r idag, trots sin avvikande formulering
tolkasi Overensstammelse med direktivet, direktivkonform tolkning, for att
stai dverensstammelse med EG-rétten.*

Problemet med diskrepansen mellan de bada paragraferna kommer att fasin
|6sning, forutsatt att formuleringen i forslaget till den nya varumarkeslagen

%21 evin, NIR 1996 5.297 Varumarkesrattsligt " designskydd” ur ett svenskt perspektiv, s. 303
133 Prop. 1992/93:48 s. 74 .

| evin, NIR 1996 s. 297, s. 304 .

1% se t.ex. EG-domstolens avgdrande i mél C-14/83, von Colson, [1984] 1 ECR s. 1891
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gér igenom. Dé&r véljer man en formulering, som har samma lydel se som
artikeln i direktivet.* Till dess att det blir en realitet f&r man, trots
problemen, anvandasig av 5 8§ VML for att inarbetningsfallen ocksa ska
omfattas av lagen, om &n pa ett inte helt tillfredsstallande sétt.

3.7 Praxis efter lagandringen 1993

3.7.1 Administrativ praxis

Att mérka efter lagandringen &r att det registreras fler utstyrdlar an tidigare.
Det verkar dock som att PRV har haft svart att sldppa kravet pa siregen. Har
sokande dverklagat till PBR och papekat att rekvisitet "saregen” har tagits
bort, har de inte helt séllan gett resultat.’®” Det har dven hant att PBR pa
egen hand har dterforvisat arenden till PRV med hanvisningen att kravet pa
sdregen numerainte langre &r tillampligt. Ett sddant exempel & nér Webes
ville registrerasin godisbil, " Ferraribilen”,**® som egentlig varuutstyrsel.
PRV avslog ansokan med motiveringen att bilen saknade tillréacklig
sarskiljningsformaga. PBR i sin tur aterforvisade drendet till PRV med
motiveringen att kravet pa saregen inte langre fannsi lagen, varfor bilen
hade tillracklig séarskiljningsformaga™*®

Ett ytterligare exempel panar det |16nade sig att dverklaga hos PBR nér PRV
havdade bristande sérskiljningsforméaga, var i fallet med en chokladkaka®.
Chokladkakans konvexa yta var utformad sa att man skulle associeratill
stenarnai ett inkatempel. PRV havdade att det inte kunde bli tal om
registrering eftersom mérket bara utgjorde en avbildning av varan och att
det saknade sarskiljningsformaga. PBR ansdg inte att sarskiljningsformaga
saknades och godkéande darfér registreringen. Har kan man se uppluckringen
I registreringspraxisi och med rekvisitet saregens bortfall ur lagtexten.
Innan 1993 s& vagrade PBR en varumarkesregistrerig av en chokladpralin
som var utformad som en anka pajust de tva grunderna, bristande
sarskiljningsformaga och att mérket bara var en avbildning av varan. | fallet
med Inka chokladen, vilket man kan betrakta som en likvardig utformning
av varan, ansdg man inte att det utgjorde hinder for registrering.**

Vad man ocksa kan méarkai sokandens argument efter EG-anpassningen ar
att sbkanden ofta hanvisar till registreringar i andra EU lander.**? Ett fall dar
man aberopade registreringar i andra lander som stdd for sin ansdkan och
andafick avslag, var i fallet med Colgate'®. Colgate visade pé att deras

138 50U 2001:26.bilaga 3, s. 534

57 Holmaqvist, Varumérkes sérskiljningsférmaga, 1999, s. 571 ff., 586
138 Se bilden i kap 2.5.4

139 Ferraribilen”, reg. nr. 250 886 PBR beslut 16.3.1993

10| nka chokladkaka’, PBR 93/652

! Holmquist, aa., s. 585 ff., 568

12 (red.) Levin och Bonnier, a.a, s. 90

3 RA 2000 ref. 62 1., Colgate
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randiga tandkrdm redan blivit registrerad i Norge, Danmark och Finland nar
det ansbkte om att registrerahos PRV. De fick dock avslag. Inte ens att PBR
1962 hade beviljat registrering av Signals rodvitrandig tandkram i Sverige
hja pte Colgate. PBR menade istéllet att det idag fanns s manga tandkramer
som var randiga att den egentliga varuutstyrseln darfor saknade utseende-
massiga sardrag och var darmed inte &gnad att sarskilja. Regeringsrétten
instamde i PBRs motivering och avvisade ansdkan. | samband med att
Colgate visade pa att andra landers registreringsmyndigheter hade godkant
tandkramen konstaterar bara Regeringsrétten att det inte forel g nagon
enhéllig praxis pa omrédet.’**

I och med den EG-réttsliga harmoniseringen kan man soka végledning i
OHIMs praxis fran Alicante, men mark véa att denna bara ar vagledande och
inte bindande fér medlemsstaterna vid beslut om nationella registreringar.
Det samma géller vice versa, d.v.s. man kan inte heller hos OHIM med stdd
av en nationdl | registrering krava rétt till ett varumérke pa EU niva, men
dven for OHIM kan nationell praxis vara vagledande.** Aven om det sikert
kommer bli sa att mani alt storre utstrackning soker vagledning i och till
stor utstrackning foljer OHIMs praxis, anser jag att det kommer talang tid
innan omradet & helt harmoniserat. Det & majligt att det &ven i framtiden
kommer att finnas nationella avvikelser i praxis.

3.7.2 Judicidl praxis

Det bor anmérkas att den réttsliga prévningen inte har prejudikatstatus
eftersom det endast har provatsi tingsratten, domen ar dock 6verklagad till
Svea Hovrétt."*® Med Lego avgdrandet i farskt minne, dar HD gé&r mot bade
tingsrattens och hovréttens domslut, sa far man om man ska soka
vagledning i avgorandet gora det med viss forsiktighet. Domstolen &r inte
heller enig ndr den kommer fram till domslutet utan det framfors en
skiljaktig mening.

An en gang &r det Philishave som & uppe for provning i ratten. Denna gang
gdller det ansdkan om havning av Philips registrerade varumarkesrétt
aternativt faststdllelse att anvandning av |de Lines kapa med skarhuvuden,
som ligger mycket nara Philishaves design, inte utgér intrang i Philips
varumarke.

Anledningen till tvisten & att det japanska foretaget 1zumi vill kommain pa
den europeiska marknaden och man anser att Sverige &r ett braland att
anvanda som sprangbrada ut i Europa. Efter samtal mellan Izumi och Ide

" NIR 2001 s. 92 ff.

145 OHIM examination guidelines 8.4.1., Andreasen, NIR 2001, s. 177, Varen som sit eget
varemaake. Undtagel sen fra vareudstyrsbeskyttelse i varemagkelovens § 2, stk.

2/V aremaakedirektivets art. 3.1€). s.184, not 33

148 \/id kontakt med avdelning 2 rotel 57 p& Svea Hovrétt den 3/10-2002 f&r jag besked om
att det ska sittas datum for huvudforhandling. Rattegangen blir antagligen nagon gang
under 2004.
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Line s& bestdmmer sig Ide Line att, for Izumis rakning, ta upp kampen mot
Philishave i Europa.**’

Philips fick 1993 registrera en egentlig varuutstyrsel med foljande utseende.

Ide Line framforde i havningsyrkandet att rakapparatens form enligt
varumarkesregistreringen uteslutande bestér av en form som krévs for att
uppna ett tekniskt, praktiskt och andamalsenligt resultat. Vidare havdade
man att formen saknade sarskiljningsformaga och att det darfor forelag
registreringshinder. Som stéd for sin talan dberopade Ide Line vad géller
hévningsyrkandet undantaget i 1382 st. VML och5 8 VML.

Philips menade dock att utformningen av kdpan och skarhuvudena var
godtycklig och att varumérket hade forvarvat sarskiljningsformaga genom
sin distinkta design och inarbetning.

Nér det galler faststallelsetal an havdade Ide Line att deras kdpa och
skarhuvud inte skulle anses forvéxlingsbara med Philips registrerade
varumérke. Philips bestred yrkandet och framférdei sin talan det motsatta,
just att det foreldg risk for forvaxling mellan de béda rakapparaterna.**®

| en artikel i Brand News fran 1997 skrevs det att det var en mycket teknisk
tvist som narmast kunde liknas vid ett patentmal, genom det stora antal et
vittnesma och utldtande om design, utformning och apparaternas tekniska
funktion. ”Man far som &horare en reja dos kunskap om rakning och
maskinteknik.”**° Aven domen innehdler mycket tekniska jamforelser av
vibrerande och roterande skarhuvuden, kapans karakteristiska trekl ver-
utformning och huruvidatre rakhuvuden med placering i en liksidig triangel
ar den optimalatekniska l6sningen eller om det bara ar en estetisk
utformning.

Bada parterna har tagit hjéap av varsin sakkunnig. Philips har anlitat
Marianne Levin och Ide Line har anvént sig av Lars Pehrson. Levin och
Philips argumenterade for att det inte var de tekniska effekterna som 13g
bakom utformningen. De visade bl.a. pa att PRV hade registrerat Philips
kdpa utan ndgrainvandningar, att det bara var estetiska tankar bakom
utformandet av kldverbladsformen pa kdpan och att likheterna mellan de
bada markena var sa stor att det foreligger en uppenbar férvaxlingsrisk.
L evin hanvisade ocksatill tysk praxis och léran om alternativa former.

7 Brand News, nr. 31997, s. 20, forfattare g utskrivet
148 Stockholms TR 1997-04-25 mél T 7-1316-94, T 7-249-97, s. 2 ff.
199 Brand News, nr. 31997, s. 21
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Pehrson och Ide Liner menade att utformningen av kapan och skér-
huvudenas placering m.m. grundade sig pa att man vill uppna det basta
tekniska resultatet och att det |angt ifran var en godtycklig utformning.
Dessutom hévdade Pehrson att resonemanget om alternativaformer var helt
ohdllbart. Om det barafinns ett fatal alternativa former leder det till att den
som & forst med att registrera skapar ett funktionellt monopol och hammar
konkurrensen for konkurrenterna. ™

Tingsrétten gjorde foljande bedomning; Den borjade med att konstatera att
en utformning som stdmde 6verens med varumérkets hade varit i bruk i
trettio ar i Sverige. Med stod av nyss namnda fakta och en markands-
understkning som visade att Philishave var starkt inarbetad hér i landet, sl 6t
sig rétten till att varumérket hade, enligt varumérkeslagen, erforderlig
sarskiljningsformaga. Vidare konstaterade rétten att ett forhandsavgorande
fran EG-domstolen kommer att krévas i hogstainstans, men eftersom inte
nagon av parterna hade kravt att forhandsavgorande inhamtades |amnade
den det darhan.™*

Forst konstaterade rétten att 5 8 VML inte var tilldmplig, utan den galler
endast for inarbetningsfallen. Resonemanget angaende havningsyrkandet
handlade istéllet i férsta hand om att forsoka tolka undantaget i 13 § 2 st.
VML och kommafram till vad som menas med " uteslutande” och ”kravs
for att uppna ett tekniskt resultat”. Rétten anvande sig av VMDs orda-
lydelse och en allmén lamplighetsavvagning for att utronainnehdllet i
regeln. Den fortsatte med att sdga att man inte kan registrera ett varumérke
om formen i sin helhet &r tekniskt betingad, det & det som menas med

” uteslutande” . Aven om det kan finnas delar av designen som &r utformade
for att uppna tekniska resultat, sa kan de registreras. Man far daanvandasig
av majligheten med disclaimers och utesluta den tekniska delen fran
registreringen. Resonemanget om "kravs for att uppna ett tekniskt resultat”
delade rétten upp i tva delar. Den borjade med att diskutera vad som ligger i
ordet "kravs’. Det maste verkligen vara nodvandigt for att uppna tekniskt
resultat. Det racker inte med att formen & funktionell. Hur avgdr man ddom
det verkligen & nodvandigt/kravs for att uppnatekniskt resultat? For att fa
klarhet i detta maste man bilda sig en uppfattning om vad for andra
mojligheter som stér till buds for att uppnd samma resultat. Rétten
foresprakade |&ran om aternativa former for att komma fram till om nagot
kravs for att uppnatekniskt resultat. For det andra maste man komma fram
till vilken innebord man skall laggai orden "tekniskt resultat”. Tingsrétten
ansag att det var klart att det avsedda resultatet skall vara betingat av
funktionen. Den beslutade i dettafall att relationen mellan funktion och
resultat definieras som ”rakning med knivar som roterar under
skarhuvuden” . PA marknaden fanns det manga olika varianter av
rakapparater som fungerade pa det nyss namna séttet. Ratten ansag inte att
Ide Line hade fog for sina pastdende om att placeringen av de tre
skarhuvudenai en liksidig triangel var tekniskt betingade, inte heller

1%0 Brand News, nr. 3 1997, s. 22
31 gtockholms TR 1997-04-25 mdl T 7-1316-94, T 7-249-97, s. 8 1.
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storleken pa skarhuvudena ansdgs vara en |6sning som berodde pa enbart
tekniska dvervagande.’*

" Av materialet drar tingsrétten slutsatsen att det tekniska resultatet — rakning med
roterande knivar jamte de ytterligare férutséttningarna som bor gélla— utan ndmnvérd
forandring av kostnaden eller effektiviteten kan uppnas genom anvandning av olika antal
skérhuvuden, utforda med olika diameter och utrustade med olika antal knivar liksom att
skarhuvudenai och for sig kan utféras som liksidiga méanghdrningar. Den av Philips sasom
varumérke registrerade utstyrseln krévs sdledes inte for att uppna det tekniska

resultatet.” 153

Dérmed blev inte undantaget i 13 8 2 st. VML tilldmpligt varfor yrkandet
om hévning av registreringen icke kunde bifallas.

Nér det gdllde om Ide Lines anvandning av sin rakapparat skulle anses gora
intrdng i Philips varuméarkesrétt konstaterade rétten helt kort att avvikelserna
var obetydliga och kannetecken var darfor forvaxlingsbara. Aven det
alternativa yrkandet |amnades darfér utan bifall.™>*

En ledamot av rétten gjorde dock gallande en skiljaktig mening. Goran
Nilsson var Overens med de andra ledaméternai den del av domen som
behandlade faststéllel setalan. Han instdmde ocksai att Philips varumarke
ansags ha sarskiljningsforméaga. Han menade dock att rétten fel aktigen hade
fort ett resonemang om alternativa former. Enligt Nilsson ledde det till en
mycket godtycklig beddmning ndr man skulle avgora om registrering kunde
beviljas. Det skapade skydd for tekniska |6sningar som inte skulle ha kunnat
ha erhdlla skydd nagon annanstans och darmed skapade det produktions-
monopol och verkade konkurrenshammande. Detta ansdg Nilsson oméjligen
vara avsikten med bestdmmel sen utan han menade istéllet att ett kanne-
tecken endast skall uteslutas fran registrering om dess form uteslutande &r
motiverad av det tekniska resultat som skall uppnas. Det skall inte vara
avgorande for resultatet om det finns alternativ for att uppna den tekniska
|6sningen. Nilsson menade, tvartemot majoriteten, att Philips inte hade
lyckats Overtyga om att skérhuvudenas placering i en likformig triangel,
kdpans utformning och en den kl6verbl adsformade linjen som ramar in
skérhuvudena endast grundade sig pa en godtycklig formgivning. Istéllet
ansag han att Ide Lines bevisning pa ett klart och tydligt st talade for att
utformningen av de tre ovannamnda elementen var betingade av det
tekniska resultatet och pa grund hér av skulle undantaget i 13 § 2 st. VML
tillampas. Slutsatsen blev darfor den att det forel &g och fortfarande
foreligger hinder for registrering enligt varumérkeslagen och pa grund hér
av sA skall registreringen enligt 25 § VML hévas.™

M agjoriteten och den skiljaktiga ledamoten gor gallande tva helt olika
standpunkter. Majoriteten havdar att |aran om alternativa former blir
tillamplig och Nilsson menar att det faktum att man kan alternera formen

152 gtockholms TR 1997-04-25 mal T 7-1316-94, T 7-249-97, s. 10-14

153 gtockholms TR 1997-04-25 mal T 7-1316-94, T 7-249-97, s. 14

5% Stockholms TR 1997-04-25 mal T 7-1316-94, T 7-249-97, s. 15

1% Stockholms TR 1997-04-25 mél T 7-1316-94, T 7-249-97, protokol| bilaga
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inte har nagon betydelse nar man ska avgora om ett varumarke kan
registreras. Vem som har rétt i den delen fick vi faktiskt svar pai en dom
fr&n EG- domstolen som kom i juni 2002*°. D&r har vi med all sakerhet
ocksa svar pavarfoér Hovrétten har valt att vanta med att ta upp fallet till
provning. Omstandigheternai fallet ar i princip de samma. Jag aterkommer
till domen i kapitel fem, i samband med att jag behandlar EG-rétten.

3.8 Delkonklusion Sverige

Redan nér varumarkesagen tradde ikraft 1960 sa fanns det en stark ovilja att
|&ta utstyrslar fa skydd i lagen. Med anledning av sjéavkonsumtions-
samhdllets utveckling och den 6kade betydel sen av att forpackningen och
varan kan representera sig §av sa ansdg man det dock vara nddvandigt att
erbjuda skydd i lagen. Detta skedde ocksa, men for att tillmotesga
skeptikerna sa stallde man ett strangare krav pa utstyrslar i lagen an pa
ovriga varumarken. Utstyrslarna skulle inte bara uppfylla kravet pa
sarskiljningsformaga utan dven krav pa att vara” saregen”. Det radde ett
avvisande klimat i Sverige nér det gallde att bevilja utstyrslar skydd i lagen.
Philishave avgorandet fran 1966, dar Regeringsratten inte beviljade skydd
for Philishave rakapparaten som egentlig varuutstyrsel talar sitt tydliga
sprak. Aven i NJA 1987 s. 923 valde HD att inte erkanna Legoklotsen som
en egentlig varuutstyrsel. Den ansdg att klotsens utformning i huvudsak var
funktionell och det enda som inte var funktionellt med klotsen var férgerna
och dessai sin tur saknade sarskiljningsforméaga. HD konstaterade ocksa att
det inte spelade négon roll att konkurrenten hade kunnat utforma sin klots
paett aternativt sétt.

Visst registrerades en del utstyrslar som varumérke men det var i huvudsak
forpackningar, nar det géllde egentliga varuutstyrslar sa var det mycket
sparsam registrering och det som tycks vara gemensamt for dem var att de
allavar i total avsaknad av tekniska element.

| och med att Sverige gick med i EES sa kravdes en revidering av
varumarkeslagen sa att den stdmde 6verens med VMD. Det som gjordes var
att man slopade kravet pa”siregen” och lain ett andra styckei 13 § VML
vilket hade samma lydelse som undantaget i art 3.1 e VMD. Det uppstod
dock en miss ndr man tog in det nya stycket i 13 8 VML. Man mérkte inte
att det inte stod i dverensstammelse med lydelseni 5 8 VML. Undantaget i 5
8§ VML & mer langtgdende an det i art 3.1. e VMD. Dettaleder till att vi har
ett haltande réttsforhallande fram till att en ny varuméarkeslag kommer att
antas. Proposition vantas ndgon gang under 2004. Under tiden har man 16st
det genom att konstatera att man inte kan utstracka 5 8 VML :s verkan léngre
an undantaget i VMD eftersom 5 8§ VML maste tolkas direktivkonformt.

156 18 juni 2002 mal C-299/99, (Philips)
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Nér det galler registreringspraxis efter 1993 sa kan man méarka en
uppluckring. Det registreras fler utstyrslar nu an tidigare, denna 6kning
gdler for sava forpacknings- som varuutstyrslar. Man har t.ex. latit
registrera Philishaves kdpa med tre rakhuvuden som en egentlig
varuutstyrsel. Det finns dessutom en dom fran Stockholms TR dér
domstolen avvisar klagandes talan om att Philips registrering skulle vara
ogiltig. Domen &r visserligen dverklagad till Svea Hovrétt men réttegangs
datum forvantas inte séttas forran under 2004.

Min slutsats nér det géller Sverige & att man har gétt fran att inte als
acceptera utstyrselskydd i varumérkeslagen till att bli tolerantare. Innan
lagandringen var det mycket séllsynt att man till&t registrering av varor. Det
var ett mycket avvisande klimat. Jag vill inte strécka mig sa langt som att
siga att en varainte kunde vara sitt eget varuméarke men nastintill. Det kan
man se pa registreringspraxis, de varor som registrerades var helt i avsaknad
av tekniska betingel ser som exempelvis tandkramen Signal. Efter
lagandringen 1993 syns som sagt en l&ttnad vad géller registrering hos PRV.
Detta maste ses som en, enligt min uppfattning, naturlig utveckling helt i
overensstammel se med EG-ratten pa omradet. Varor och forpackningar
maste kunnatala for sig 5jdva och verka sérskiljande. Kommer man paen
smart utformning ska den ocksa kunna atnjuta ett starkt skydd. Det &r viktigt
inte minst efter som varumérken kan representera stora ekonomiska varden.
Visserligen & det inte meningen att man ska skapa sa starka varumérken av
utstyrdlar att de hdmmar konkurrensen helt. Det anser jag dock inte att man
gor eftersom det finns en sakerhetsventil i 13 § 2 st. VML. Man kan uppna
balans mellan varumaérkesrétten och konkurrensen. Hur man skatolka alla
delarnai undantaget &r inte helt klart men det kommer vi far svar pa genom
EG domstolens praxis. Det har kommit ett avgorande fran EG-domstolen
dar man rétar ut fragetecken angaende rackvidden av VMD undantag i art
3.1. €/13 § 2 st. VML men det kommer att behdvas fler for att avgora var
den exakta gransen gar. | vantan pa fler avgérande kommer svenska
registreringsmyndigheter med sakerhet att stka végledning hos OHIM.
Forklaringen till det &r att man stravar efter att skapa en gemensam praxis.
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4 Danmark

4.1 Historisk utveckling

Danmarks och Sveriges réttsutveckling inom varumérken och faktiskt hela
immaterialrétten foljs tétt &t pa grund av det nordiska samarbetet pa
omrédet. Danmark fick sin forsta varuméarkeslag 1880 men den reviderades
ganska snart i och med att det nordiska samarbetet borjade 1890.>" Nasta
stora lagreform kom 1936 och det var da man inforde skydd for
varuutstyrsel i varuméarkeslagen. Precis som i Sverige hade man redan
tidigare haft visst indirekt skydd for varuutstyrslar genom lagen mot illojal
konkurrens. | den nyalagen beviljades direkt skydd for varuutstyrslar.™®
Sveriges nu gallande varumérkeslag fran 1960 motsvarasi Danmark av en
lag fran 1959. Pa de flesta punkterna lyckades man uppna réttslikhet mellan
lagarna, men det finns trots allt fall dar de skiljer sig &t. De viktigaste
skillnaderna ar i huvudsak tva; for det forsta valjer danskarna att i 1959 ars
varumarkeslag innefatta ocksa firma och personnamn i varumérkes-
begreppet, vilket inte nagot av de andra nordiska landerna gor. De Gvrigatre
gick paden svenskalinjen, vilken innebér att firma och personnamn inte
ensamt kan registreras som varumérke.* For det andra kan man forvarva
rétt till ett varumérke patre sétt i Danmark, dels genom registrering eller
inarbetning, som i 6vriga Norden, dels genom att man tar ett marke i bruk.
Man kan med andra ord, i Danmark, farétt till ett varumérke paen dag om
man ser till att market kommer ut till butikerna och samtidigt annonserar i
dagspressen. Danmark, som fullgod medlem i EG, var det forstalandet i
Norden att anpassa sin lag helt till direktivet. Detta gjorde man genom att
anta en helt ny varumarkeslag 1991*%, vilken tradde i kraft 1 januari 1992.
Fram till tiden for de andra nordiskaléndernas anslutning till EES-avtalet
radde det en tillfallig réttsolikhet pa det annars s samordnade rattsomradet.
Forst nér Sverige, Norge och Finland direktivanpassade sina lagar 1993-94
sa dterskapades réttslikheten pa omrédet. ™

4.2 Varumarkesbegreppet

Danmark stéller samma materiellakrav pa varumarken som man gor i
Sverige. Det skall ha sarskiljningsférmaga och vara agnat att fungera som
kannetecken for varor eller tjanster i néringsverksamhet. Det kan besta av
alatecken som kan dterges grafiskt och som exempel pa det anges bl.a.

7 K oktvedgaard, aa., s. 284

158 K oktvedgaard, K onkurreceprasgede immaterial retspositioner, 1965, s. 421
1% sou 2001:26, Nordisk lovsamarbeid, Lassen, s. 124 not

160 v/ aremazkeloven lov nr. 341 & 6 juni 1991, DKVML

181 50U 2001:26, Nordisk lovsamarbeid, Lassen, s. 124 f.
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varans form, utstyrsel och emballage.’®® Aven undantagen som foljer av
direktivet art. 3.1.e hittar mani 2 § 2 st. DKVML.

”Der kan ikke erhverves varemaarkeret til tegn, som udelukkende bestdr af enten en
udformning, som felger af varens egen karakter, en udformning af varen, som er ngdvendig
for at opna et teknisk resultat, eller en udformning, hvorved varen far en vaesentlig veadi.”

Det som skiljer lagarna at, & som tidigare namnts, att man kan faratt till ett
varumarke pa ett tredje sétt genom att man tar det i bruk.

4.3 Hur ser man pa varuutstyrslar i Danmark?

4.3.1 Klassificering

| Danmark uttrycks det en klar ovilja att |&ta egentliga varuutstyrslar uppna
kanneteckensstatus. Det har fatt sitt uttryck i devisen. ”En varakan inte vara
sitt eget varumarke.” For att forsta det danska resonemanget sa kréavs det en
forklaring pa hur man ser pa varuutstyrslar. Jag uppfattar det som att det ar
K oktvedgaard som &r den stora auktoriteten pa omrédet i Danmark, darfor
véljer jag att utga fran den klassificering av varuutstyrslar som han gor.
Aven de 6vriga danska forfattarna, som jag har anvant mig av, faller tillbaka
pa K oktvedgaards uppdelning. K oktvedgaards uppdelning kan i Sverige
narmst liknas vid den uppdelning som Holmavist anvander sig av'®. Jag gor
en forklaring av de danska orden pa svenska, sa gott det gar, men véljer
sedan att anvanda mig av den danska terminol ogin. Koktvedgaard
klassificerar varuutstyrsar pa foljande sétt: Han delar forst in varuutstyrslar

i tvad huvudgrupper dels " emballageudstyr” (forpackningsutstyrslar), t.ex.
flaskor, dunkar, korkar, burkar, kartonger, inslagspapper o0.s.v., dels
"egentligt vareudstyr” (egentliga varuutstyrslar). Egentliga varuutstyrslar
som forknippas med sjdvaformen pavaran delasi sintur ini flera
undergrupper, " deludstyr” och " helhedsudstyr”. ” Deludstyret” motsvaras av
Holmgvists tvadimensionella férpacknings- €ller egentliga varuutstyrdar,
t.ex. dekor invéavd i textilier eller motiv pamalade pa forpackningar. Med
"helhedsudstyr” menas gélva varans framtoning som t.ex. vikt, form och
farg. Slutligen & " helhedsudstyret” indelat i ytterligare tva undergrupper,
"amindelige helhedsudstyr” och ”formstgbning”. Dessa saknar direkt
motsvarighet i den svenska doktrinen, men Koktvedgaard géalv definierar
dem pafdljande vis; " almindelige helhedsudstyr” Gverensstammer med
varans konkreta eller blivande framtoning d.v.s. design, medan
"formstgbning” karakteriseras av att varan forsvinner i och med att den
konsumeras. ” Formstgbning” forkommer pa sa sitt barai bestamda
varugrupper som t.ex. tval, ljus, choklad, godis och glass.'®*

192/ aremaerkeloven lov nr. 341 af 6.juni 1991, § § 1, 2 stk. 1 och 2 stk .2 p. 4
183 Holmaquist, Varumarkes sérskiljningsférméga, 1999, s. 531f.
184 K oktvedgaard, K onkurreceprasgede immateriaretspositioner, s. 419
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4.4 Vad ar en vara?

Vad som &r av intresse for att kunnaavgora hur man i Danmark ser pa
varuutstyrslar och deras majligheter till skydd genom varumérkeslagen &r
att utreda vilka av alla dessa grupper och undergrupper som man
klassificerar som en vara. Vad menar man da egentligen nér man séger att
en varainte kan var sitt eget varumérke, vilken eller vilkaav alla dessa
grupper & det man syftar pa?

Den forsta gruppen man naturligt nog kan utesluta ar férpackningsutstyrslar.
K oktvedgaard och flera med honom menar att det i foérpackningsfallet inte
skapar nagra problem. Har finns det manga variationsmajligheter och man
kan pagrund av dettafaratt till en férpackning panagot av de tre sétt som
lagen foreskriver. Enligt Koktvedgaard &r det forpackningsutstyrslarna
tillsammans med " deludstyret” som utgor den stora och centrala gruppen av
utstyrslar. Sainte heller " deludstyret” som & en av de forsta undergrupperna
till "egentligt vareudstyr” ar sarskilt problematisk. Det finns &ven har manga
majligheter till variation. ** Barafor att man gor ett tyg med ett visst
monster, som kan skyddas som varuutstyrsel, sd hindrar man inte andra
producenter fran att tillverkatyg av sammaslag. Monstret paverkar inte
produktens funktion. Tredje grupp att uteslutas fran att vara en vara som inte
kan fa skydd enligt varumérkeslagen & "formstgbning”. Det ligger i
produktens natur, att den férsvinner nér man konsumerar den. Formen &r
inte beroende av produktens egenskaper.**® Man hindrar inte ndgon annan
att tillverkat.ex. choklad bara for att man har fatt rétt till den trekantiga
formen, jfr Toblerone. Det finns fortfarande alla mdjligheter for andra att
tillverka choklad bara de inte utformar den som Toblerone. Det
gemensamma for aladessatre grupper ar att de & agnade att haen
kanneteckensfunktion, vilket & en forutsdttning for varumarkesskydd.
Formen pa forpackningen, monstret pa tyget och formen pa chokladen &r
&gnade att fungera som kannetecken for ndgot, utformningen &r inte en
egenskap hos gédva produkten, och kan darfor utgora varumarke.

165 K oktvedgaard, K onkurrecepraagede immateriaretspositioner, s.419, Schovsbo NIR 1996
s.53 Varemagkeretlig beskyttelse af industrielt design?, s. 54
1% Schovsho, NIR 1996s. 53, s.54
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Jag sluter mig hdrmed till att det & "helhedsudstyr” och dar framforallt
undergruppen ” almindelige helhedsudstyr” man syftar pandr man sager att
en varainte kan vara sitt eget varumérke. Man menar att den gruppen inte ar
agnad att kanneteckna ndgot, formen pavaran ar en egenskap hos varan, och
kan darfor inte fungera som ett sarskiljande k&nnetecken.

4.5 Belysande rattspraxis med kommentar

Né&r man talar om de tre grupperna” emballageudstyr” " deludstyr”, och
"formstagbning” som, enligt vad jag forstar; inte klassas som varor i
varumérkesréttslig mening och pa sa vis kan vara skyddade av

varumarkesl agen, &terkommer helatiden en rad liknade argument som t.ex.
att utformningen inte hindrar andra producenter och att det finns magjlighet
till variation. Grunden till dessa argument ligger i konkurrensréttens nara
sammanknytning med varumérkeslagen. Registrering, inarbetning och i
bruktagande av " emballageudstyr”, ” deludstyr” och " formstgbning” skapar
inga konkurrensbegransande effekter och darfér kan dessa uppna
varuutstyrselstatus och pa sa sétt atnjuta skydd i varumérkeslagen. Av detta
kan man dra slutsatsen att det man vill vérna om genom att inte |&ta varor
vara sina egna varuméarken &r den fria konkurrensen. Det kan dock mérkasi
bl.a. domstolspraxis att de tre kategorierna, som kan skyddas i lagen, har ett
smalt skydd. Det vill saga att man kan relativt 14t fa rétt t.ex. till en
forpackning som varumérke men skyddet &r inte speciellt omfattande, det
framg&bl.a i fallet med Mini Japp i Twistp&se'®’. Aven om Japp
utvecklades fran ett inte |angre existerande samarbete med Mars sa fann
domstolen inte Mini Japp i Twistpase forvaxlingsbara med Mars. Trots att
det fanns omfattande likheter nar det géllde fargval patext och forpackning
och typsnitt kom rétten fram till att ordmarkena var sa pass olika att det inte
forelag nagon forvaxlingsrisk mellan Mini Japp och Mars. Av betydelse for
avgorandet var ocksa att Mini Japp packas in som en karamell, vilket inte
Mars gor, enligt min uppfattning ett klart exempel pa att konkurrensen &r
viktig och att den inte f&r hammas. Anledningen till att man i Danmark inte
vill 13tavaror vara sina egna varumarken hittar man saledes delvisi den
danska konkurrensrétten. Detta kan forklaras med att Danmark sedan en
langre tid har en val utvecklad konkurrens- och markandsrétt som
uppenbarligen fungerar som ett komplement till varumérkeslagen. | LEGO
11 ges ett konkret exempel pa nar domstolen véljer att inte erkénnavaran
som ett varumarke, men istallet kommer & efterbildningen genom
marknadsforingslagens generalklausul, 1 §'%,

187 UfR 1997.467 SH, (Mini Japp)

168 1 § DKMFL, Loven gadder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som
kan sidestilles hermed. Der mai sadan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider
mod god markedsfaringsskik.
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451 LEGO Il, UfR 1995.92 SH

Bakgrunden till det danska malet & densamma som den svenska. Lego har
med kiddiecraft-klotsen som forebild utvecklat sin egen grundklots med 4x2
nabbar p& ovansidan'®. Lego lyckades 1962 att & patent pa sin forbéttrade
klots med giltighet fran 1958. Patentet har av naturliga skal 10pt ut vid tiden
for tvisten. Byggis som ursprungligen var ett svenskt foretag hade via
postorder marknadsfort och sdlt sina produkter i Danmark. For tillfallet
marknadsforde och salde de &ven sina produkter via sina dotterbolag i
Danmark. | sin mer eller mindre tvivel aktiga marknadsforing hanvisade man
till att klotsarna kunde byggas ihop med andra stora byggklotssystem. | den
svenska texten pa kartongerna hanvisades det uttryckligen till att klotsarna
kunde byggas ihop med Legos klotsar. | Byggis sortiment ingick dels |ador
med deras grundklotsar som i princip var identiska med Legos dels olika
"temalador” som innehdll bade grundklotsar, figurer och rekvisitafran
kanda tv-serier, dataspel och filmer t.ex. Teenage Mutant Hero Turtles med
kloakror, Super Mario och Jurassic Park.

L ego anforde att L egoklotsen hade blivit inarbetad och pa sa sétt forvarvat
varuutstyrselstatus och blivit sitt eget varumarke. Man hanvisade ocksatill
en varuméarkesregistrering och pastod att denna de facto visade en
varuutstyrsel. Dessutom |&ét Lego gora géllande att Byggis brét mot 1 8
DKMFL genom att de marknadsfér en byggklots som i stort sett var identisk
med deras egen grundklots. Lego menade att de hade lagt ner atskilliga
resurser pa produktutveckling vilket man inte ansag att Byggis hade gjort.
De hade bara &kt snalskjuts pa Lego utan att ha behdvt investera.

Byggis havdade att for dem, liksom for Legoklotsen en gang i tiden, var det
kiddiecraft-klotsen som var forebild. Vidare anférde Byggis att Lego inte
langre kunde havda ndgon rétt till de tekniska delarna eftersom patentet
hade 16pt ut och pa sa sétt stod det andra néringsidkare fritt att anvandasig
av dessa element. Att Legos varumérksregistrering skulle vara en registrerad
varuutstyrsel avfardade Byggis med att visapa att det i 5dva verket var ett
registrerat figurmérke. Byggis anforde vidare att L egoklotsens utformning
var funktionellt betingad och pa sa vis kunde den inte vara skyddad i
varumarkesl agen. Dessutom ansdg Byggis att foretaget visst hade fort en
galvstandig produktutveckling i samband med att man hade tagit fram nya
saker till sinaolika”temal&dor”. Nér det gallde grundklotsen ansdg Byggis
att det var den basta tekniska ldsningen och Lego skall inte kunnatvinga
sina konkurrenter till att behdva anvanda sig av en tekniskt underl&gsen
variant. Slutligen ansag Byggis att man inte hade marknadsfort sina
produkter pa ett tvetydigt séitt utan att det klart och tydligt framgatt for
konsumenten att det inte var tal om Legos produkter utan Byggis.

Rétten i sin tur gjorde kort och gott féljande beddmning nér det géller den
varumérkesréttsliga delen:

189 Jamfor bild NJA 1987 s.923
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" Retten finder ikke, at der i udformningen af Lego-klodsen er sadanne karakteriserende,
selvstaandigt tegnbagrende elementer, der kan bevirke, at Lego-klodsen (grundformen 2x4)
som sadan er blevet et varemaarke med den virkning, at andre er afskaret fra at sadge
dermed forvekslige klodser.”

Vad gdler den marknadsréttsliga delen konstaterade rétten att Lego hade
uppnatt sin stallning pa marknaden genom omfattande produktutveckling
och marknadsfdring, och detta ansdg domstolen skyddas genom 1 §
DKMFL. Den fortsatte sitt resonemang med att sdga att Byggis klots var
nastintill identisk med Legos och att man av detta kunde dra slutsatsen att
Byggis hade producerat klotsen utan ndmnvérd gélvstandig insats.
Visserligen var patentet forfallet men rétten menade énda att Byggis mycket
véa hade kunna alternera utformningen pa sin klots utan att den tekniska
|6sningen hade gétt forlorad. Dessutom ansdg ratten att Byggis direkt eller
indirekt i sin marknadsforing hade angivit att deras klotsar var
sammanbyggningsbara med L egos klotsar. Domstolen konkluderade med att
saga att Byggis otillborligen hade utnyttjat Legos stéllning pa den danska
marknaden och darmed gjort sig skyldig till brott mot 1 § DKMFL. .*"°

Detta &r ett braexempel pa hur man véjer att |6sa problemet i den danska
rétten. Man | &ter lagarna samverka och dessa ger uttryck for generella
réttsprinciper. Man véljer att i lagtexten jobba med generalklausuler och i
domstolarna anvander man sig av pragmatiska och andamasenliga
tolkningar. | Sverige har man pa ett annat sétt 1atit varumérkeslagen varaen
lag som reglerar alla problem som kan uppsta med varumérken, detta beror
delvis pa att den svenska marknadsforingslagen inte har varit lika val
utvecklad och effektiv som i Danmark.* P& senare tid har dock
marknadsforingslagen och konkurrenslagen utvecklats mycket i Sverige.
Det &r t.ex. inte sa lange sedan, 1996, man fick en ny marknadsforingslag
med en ny direktsanktionerad férbudsbestammelse, 8 8§ MFL. Med hjélp av
denna paragraf kan man komma &t vil sel edande efterbildning.'"

Schovsbo i sin tur anmérker huvudsakligen patva saker i domen, dels att
domstolen inte anger om den grundar sitt avgorande pa den gamla5 §
DKVML eller det nyaundantageti 2 8 2 st. DKVML dels domstolens
bristande resonemang om alternativa former” nar det géller den
varumérkesréttsliga delen. Anledningen till att bada paragraferna ar av
intresse & att processen borjade innan den nya varumérkeslagen tradde i
kraft och pa s vis finns det réttsforhdllanden som ska bedomas efter 1959
ars varumarkeslag. Men, Schovsbo menar att de forhallanden som har
betydelse for framtida praxis maste fattas med stod iden nya varumérkes-
lagen. Darfor hade han velat veta vilken av de bada paragraferna som
domstolen stoder sitt avgdrande pa *™*

170 UfR 1995.92 SH

171 SOU 2001:26, Lassen, Nordisk lovsamarbeid, s. 129

172 Nordell NIR 1998 s, 205, s. 224

13 F6r mer detaljerat resonemang om alternativa former se kap 4.6
174 schovsbo, NIR 1996 s. 527, s. 537



Anledningen till att det & av intresse att veta om domen grundar sig pa den
gamla ordalydelsen eller den nya &r att formuleringeni 5 § 1959 ars
DKVML inte 6verensstammer med den nyai 2 § 2 st. DKVML. | gamla5
§'"° utesluter man varumarke som " hovedsageligt” bestér av... ochi den
nya?2 § 2 st. utesluter man rétt till varumarke som " udelukkende” bestar
av.... Vi kdnner igen resonemanget fran den svenska varuméarkeslagens 5 §
och 13 8 2 st. Vilken innebord skall man l&ggai att " huvudsakligen” har
blivit andrad till " uteslutande” ? Schovsbo ponerar att det skulle kunna
betyda att undantaget skall tolkas snévare an vad det tidigare har gjortsi
dansk lag, men problemet &r att man varken kan eller far tavéagledning i den
danska lagen och dess forarbete. Detta med anledning av att det inte & dessa
som ligger till grund for den nya lydelsen, utan det ar direktivet som ar
grund till andringen i lagen. Vidare menar han att det under en visstid
kommer att rada divergens paomradet i EU med anledning av de olika
med|emsstaternas réttstradition. Hur den nya ordalydel sen ska tolkas kan
man inte vara séker pa forran man har fatt svar i den europeiska
jurisprudensen. Schovsbo fortsétter sitt resonemang med att séga att i och
med att Sg- og Handel sretten inte har preciserat sig i fragaom vilken
paragraf man grundar sitt avgorande pa safar man utgaifran att det ar
"business as usua” . Det vill siga att grundprincipen i de bada paragraferna
ar densamma och att varor fortfarande inte kan vara sitt eget varumérke.
Schovsbo tillsammans med K oktvedgaard och Wallberg menar alltsa att
man fortsétter enligt de vedertagna principernai dansk rétt tills man har
blivit dverbevisade fran europeiskt hall om att man ska lagga nagra andra
varderingar i tolkningen av 2 § 2st. DKVML™®

Nér det galler resonemanget om alternativa former uttrycker Schovsbo sitt
ogillande for detta svarhanterliga begrepp. Han menar sasom Pehrson att det
i praktiken inte gar att skilja pd om utformningen av en vara enligt lagens
undantagskriterium i 2 § 2 st. DKVML "er nadvendig for at opna et teknisk
resultat” eller om utformningen bara ar dndamalsenlig. Enligt honom leder
resonemanget till godtyckliga bedémningar och oréttvisa resultat. Detta
haller inte, menar Schovsho, och fortsétter med sitt resonemang att visa pa
ytterligare exempel nér, enligt honom, l&ran om alternativa former brister.
Om det bara finns ett begransat antal alternativ, t.ex. tre, skaman datillata
registrering av det forsta och andra aternativet men inte av det tredje? Hur
manga alternativ ska det kréavas for att man ska anse de tillrackligt for att
skydda négot av dem?"’’

Aven om Schovsho &r kritisk till att Sa- og Handel sretten inte forklarar
varfér man inte ska anvanda sig om léran om alternativa former sa sluter

han sig till att domstolen anser det vara utan betydel se for avgorandet att
Byggis kunde ha utformat klotsen pa ett annorlunda vis utan att den tekniska
funktionen hade géit férlorad. Domen ger enligt Schovsbo uttryck for att

5 Gamla § 5 lydelse; En varemazkeret omfatter ikke sddanne dele af varemagket, som
hovedsagelig tilsigter at gere varen, dens udstyr eller indpakning mere hensigtsmaessiqg i
anvendelsen eller i gvrigt har andet i formal end at tjene som kendetegn.

17 Schovsbo, NIR 1996 527, s. 544 1.

17" Schovsbo, NIR 1996 s. 527, s. 542
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laran om alternativa former inte tilldmpas i Danmark. Allt i
Overensstdmmel se med svensk praxis som kom till uttryck i den svenska
Legodomen, NJA 1987 s. 923.17®

Ytterligare en anledning till att Schovsbo, Koktvedgaard och Wallberg anser
att varor inte bor skyddasi varumérkeslagen &r att det hor hemmai de andra
ensamréttslagarna. Dar har man gjort en konkurrensavvagning och
tillgodosett samhallets strévan att driva uppfinningsrikedomen framét och
uppfinnaren respektive designerns rétt till ekonomisk kompensation.
Koktvedgaard och Wallberg skriver i sin kommentar till varumérkeslagen
att vill man uppna ett produktionsmonopol safar man uppfylla kraven pa
det, varumérkesrétten ska endast fungera som skydd for ett kannetecken. ™
De menar att man t.ex. i patentlagen har gjort en konkurrensmassig
overvagning vid lagstiftningstillfallet. Man far rétt till ett patent pasin
tekniska |6sning under ett visst antal ar och da & det meningen att
uppfinnaren far betalt for galvaidén och for ekonomiska utlagg som denne
har haft for att utveckla sin uppfinning. Men sedan |6per patentet ut och
allmanheten och andra naringsidkare far tillgang till det, vilket betyder att
konkurrensen framjas. Dessutom kan man fatvangslicens pa ett patent
under tiden det 16per. Koktvedgaard och Wallberg anser alltsa att inga av
dessa sakerhetsventiler finnsi varumérkeslagen och darfor skaman inte lata
registrera varor som varuméarken. Ett réttsfall som belyser denna fraga néar
det gdller forpackningar &r Ritter Sport-fallet. Har utesluts vissadelar av
forpackningen frén skydd i varuméarkeslagen for att de uppstar som foljd av
en viss forpackningsmetod och vill man skydda den sa far man gora det i
andralagar som, i dettafall, patentlagen

45.2 Ritter Sport, UfR 1996.848 H

Ritter har sdlt och marknadsfort chokladen Ritter Sport sedan
mitten av 1930-talet. Det & en kvadratisk 100 grams
chokladkaka som forpackas med hjap av flowpack-metoden,
vilken gar ut pa att kanterna av férpackningen svetsas ihop.
Pa sa sétt slipper man mycket spill, tvatredjedelar, jamfort
med den s kallade kuvert-metoden, vilken gar ut pa att
@4 Kkanternaviksin och limmas. Ritter Sports férpackningar
44 kannetecknas ocksd av att de har en farg for respektive smak
och dessutom har de ocksa ett produktfoto pa framsidan. Efter

att ha fétt avslag nér man forsokte registrera emballaget utan text och foto sa
har Ritter Sport lyckats inarbeta férpackningen i sin helhet som utstyrsel.

ION i sin tur borjade under mitten av 1980-tal et utveckla och tafram sin
produkt ION Break, som till stor del liknade Ritter Sport. Den borjade
marknadsforas och séljasi Danmark under 1991. Aven forpackningen for

178 Schovsho, NIR 1996 $.53, s. 62
19K oktvedgaard/Wallberg, Varemazkeloven af 6. juni 1991 og Fadlesmagkesloven af 6.
juni 1991 med inledning och kommentar, 1998, s. 48
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ION Break var nastintill kvadratisk, de anvande sig av flowpack-metoden
vid forpackning och hade olika féarger for sina olika smaker. Fargernafor de
olika smakerna foljde i huvudsak Ritter Sports farg- och smak-
kombinationer.

Ritter stdmde ION infor Sg- og Handel sretten och anférde f6ljande. Bolaget
ansdg att Ritter Sport var valkant och starkt inarbetat under Iang tid. Ritter
hade ocksa | &tit gora en marknadsundersokning dar 80 procent av de
tillfragade i ddern 15-75 & hanvisade till Ritter Sport nér defick seen
enfargad Ritter Sport férpackning utan vare sig text eller produktfoto.
Dessutom papekade Ritter vikten av att gora en helhetsbedomning for att
utrona om ION Breaks forpackning var forvéxlingsbar med Ritter Sports.
Né&r det gallde flowpack-metoden och att fargerna representerar en viss
smak forstod Ritter att de inte kunde farétt till en enskild farg. Bolaget
ansag dock att de pa grund av omfattande marknadsforing klart signalerade
Ritter Sport och att de darfor borde forknippas enbart med Ritter Sport.
Aven nar det gallde flowpack-metoden forstod Ritter att de inte hade
ensamrétt till den men de ville pavisa att den inte var sd vanligt
forekommande nér ION borjade marknadsfora ION Break.

ION gjorde gdllande att Ritter Sports varuutstyrsel forvisso hade blivit
inarbetad men havdade vidare att man inte kunde fa négon rétt till utseendet
av forpackningen som var ett resultat av att man anvande flowpack-
metoden. Utformningen av rafflorna som blev ndr man svetsade ihop
forpackningen var inte agnade att sérskilja utan var ett resultat av en teknisk
produktionsmetod och pa savis foll den in under undantaget i 2 § 2 st.
DKVML. Vad géllde fargernai kombination med smakerna ansag ION att
Ritter Sport inte hade rétt till dessa eftersom grundféarger inte var dgnade att
sarskilja

Sz og Handel srettens gjorde fdljande beddmning: Fyra av fem domare
ansag att efter en beddmning av forpackningarnas samlade detaljer stod det
klar att ION Breaks forpackning skiljde sig s mycket fran Ritter Sports att
det inte foreldg nagon risk for forvaxling. Pa grundval av det namndafann
inte rétten att svarandes forpackning eller marknadsféring i dvrigt kunde
anses stai strid med 1 § DKMFL. En domare uttryckte sin avvikande
mening och rostade for karanden. Domaren ansdg att det trots avvikande
detaljer forelag sadana likheter att det fanns risk for forvaxling mellan de
bada produkterna. Nerrostad av majoriteten fick domaren dock ge vika.

Det enda som var nytt vid tiden for Overklagande till Hgjesteret var att Ritter
hade gjort en ny marknadsundersokning dér igenkénningsprocenten var
nagot hogre. Domstolen gjorde f6ljande bedémning:

”Ved bedemmelsen af omfanget af varemaerkets beskyttelse ma det tagesi betragtning, at
der ikke kan opnés varemaakeret til den del af emballageudformningen, som er en falge af
flowpack-metodens anvendelsg, jf. varemaakelovens § 2, stk. 2. Hgjesteret finder
endvidere, at der ikke — heller ikke ved inarbejdel se — kan opnas varemagkeretlig
beskyttelse for Ritter Sport-emballagens kvadratiske fremtraedel seform.”
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Rétten konstaterade sedan att De bada utstyrslarnainte var forvaxlingsbara
eftersom att det inte forel g nagon som helst likhet mellan Ritter Sports och
ION Breaks ordméarken och att det darfor inte kunde |&ggas négon vikt vid
de liknande fargvalen. Den avslutade med att konstatera att det darfor inte
kunde anses att svarande hade gjort intrang pa kérandes varumarkesrétt €j
heller hade ION i sin marknadsforing handlat i strid med 1 § DKMFL. Med
dessa yttrande faststél|de Hgjesteret Sg- og Handel srettens dom.**

Schovsbo kommenterar avgorandet pa foljande vis. Han borjar med att
konstatera att rattens resonemang delas upp patvadelar, flowpack-metoden
och forpackningens nastintill kvadratiska utformning, som uppfattas som
kvadratisk.

Nér det galler flowpack-metoden sluter han sig till att det maste vara det
andraledeti 2 8 2 st. DKVML, "er ngdvendigt for at opna tekniskt resultat”
som domstolen syftar pa &ven om den inte konkret uttrycker det. Vidare
menar Schovsbo ocksa att det framgar av domstolens motivering, att det
bara & den del av forpackningen som &r relaterad till flowpack-metoden
som inte kan skyddas i varumérkeslagen. Om 6vrigadelar inte faller in
under undantaget sa kan de mycket val atnjuta skydd.

Den nastintill kvadratiska forpackningen som ger ett intryck av att vara
kvadratisk, anser Schovsbo inte alls varabedomd i férhallande till
undantagsregelni 2 8 2 st. DKVML. Han menar att domstolen kommer
fram till att den inte kan skyddas for att den saknar ursprunglig
sarskiljningsférmaga. Man kan inte fa skydd for grundformer och en
nastintill kvadratisk form far i allra htgsta grad klassas som grundform. Det
intressantai denna del, nér det géller domstolens resonemang, ar att den
sager att det inte heller vid inarbetning kan uppnas skydd for den
kvadratiska formen. Schovsbo tolkar det som att domstolen menar att det
finns tecken som inte kan inarbetas. Detta anser Schovsbo &r problematiskt
eftersom allatecken, enligt EG direktivet kan vara varumérken och de kan
dessutom inarbetas om de saknar inneboende sarpragel, 3 8 3st. och 1383
st. DKVML™

Jag anser personligen att det &r att dra resonemanget lite langt. Enligt min
mening kan allatecken inarbetas men det finns sammanhang ndr man inte
kan inarbeta ett tecken. | det fall en form & en grundform da saknar den
sarskiljningsférmaga och kan inte skyddas i lagen. En chokladkakas
grundform &r fyrkantig, antingen rektangulér eller kvadratiskt. Grundformen
paen forpackning till en chokladkaka anser jag darfor &r rektangular eller
kvadratisk och saknar darfor sarskiljningsformaga. Skulle den inarbeta
sarskiljningsformaga faller den in under undantaget i 2 § 2 st. DKVML.
Dérfor kan man inte heller genom inarbetning farétt till den nastintill
kvadratiska grundformen. Just i dettafall & den fyrkantigaformen en
grundform och faller in under undantaget och darfor kan den inte skyddas.
Men det finns fall ndr man kan ténka sig att en fyrkantig form kan vara

180 Ritter SPORT, UfR 1996.848 H
181 Schovsho, NIR 1996 527, s. 539
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sarskiljande och pa sa sdtt kunna skyddasi varumarkeslagen. Om man t ex
skulle utforma en flaska fyrkantig/kubisk sa &r det inte grundformen for en
flaska och pa sa sétt & det mycket mojligt att den fyrkantiga formen pa
flaskan kan ha sarskiljningsforméaga och fungera som kannetecken. Har
sager domstolen att for det fall att formen skulle bli inarbetad kan den inte
heller registreras. Det domstolen indirekt gor hér &r att hanvisatill forsta
ledeti 2 § 2 st. DKVML "udformning, somfalger af varens egen karakter”.
For det &r forst i inarbetningsfallen som andraledet far en savstandig
betydelse. Det kan forklaras med att om det & en grundform sa saknar den
ursprunglig sérskiljningsférmaga och avvisas pa grund av det men skulle det
vara sa att en grundform inarbetas kommer det absoluta undantaget i 2 § 2
st. forstaledet DKVML in och tar 6ver och avvisar denna grundform sa att
det inte resulterar i att konkurrensen snedvrids. Darfér kan man inte saga att
domstolens avgorande star i konflikt med VMD. Jag anser att det istallet
fullt ut stdmmer 6verens med VMD.

4.5.3 Rattdaget efter LEGO Il och Ritter Sport

Det finns en del tidigare domar pa omradet men de utgors av vanliga
intrdngsfall, men LEGO Il och Ritter SPORT é&r de forstafall dar domstolen
gor en konkret bedomning av acceptansen av varuutstyrslar i férhalandetill
undantaget i 2 § 2 st. DKVML alternativt 5 § 1959 ars varumérkslag. Det
finnstvafall av mindre betydelse néar det galler varuutstyrslar fran tiden for
1959 &rs varumérkeslag'® men LEGO och Ritter SPORT &r de tva
viktigaste nér det gdller egentliga varuutstyrsar och forpackningsutstyrdlar.
Innan dessatvafall var acceptansen av varu- och forpackningsutstyrslar i
forhallande till undantagsbestammel ser endast ett teoretiskt problem.
Anledningen till dettakan foérklaras med det otroligt avvisande klimat som
radde i Danmark nér det géllde att registrera varor som varumérke. Manga
naringsidkare anser fortfarande det inte vara mddan vart att ens forsoka fa
en vararegistrerad som egentlig varuutstyrsel, for det blir anda med storsta
sannolikhet avslag.'® Aven om problemet till en vissdel har blivit praktiskt
i och med de bada avgorandena sa kan man konstatera att klimatet &ven i
fortséttningen kommer att vara avvisande. Jag drar den slutsatsen med hjép
av Schovshos resonemang angaende 5 § 1959 ars varumérkeslag och 2 § 2
st. DKVML i LEGO 1. I och med att domstolen inte namner vilken paragraf
man grundar sin dom pa maste man anse att den menar att grundsynen i de
béda &r den samma och att man darfor fortsatter som vanligt. Varor kan
fortfarande inte vara sitt eget varumaérke.

Schovsho, for sin del, ifrégasatter om det verkligen finns ett reellt behov av
ett supplerande och kumulativt skydd i varuméarkeslagen i forhdllande till
designlagen och upphovsréttslagen. Nar det géller design och brukskonst,
vilket blir det omrade som skydd av egentliga varuutstyrslar grénsar mot,
finns det redan ett mycket fordelaktigt och omfattande skydd i just

182 YfR 1940.212 SH (badmintonbolde), UfR 1941.574 SH ( blakflaske)
183 Schovsbo, NIR 1996 s. 527, s. 536
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upphovsréttsiagen, designlagen och marknadsforingslagen. Han anser att det
ligger ndrmre till hands att sanerai lagtexten istéllet for att utvidga skyddet.
En utvidgning genom att skydda varor i varumérkeslagen &r inte att foredra,
enligt Schovsbo. Det leder i forlangningen till en oacceptabel
konkurrensbegransning och det & nagot som man verkligen bor undvika.
Han séger visserligen att den slutliga tolkningen av undantaget ligger hos
EG-domstolen men att han an salange kommer att hallasig till den gamla
devisen. En varakan inte varasitt eget varumarke.'®*

4.6 Andreasens avvikande uppfattning

Jag har hittat en dansk forfattare som & av motsatt uppfattning. Med motsatt
uppfattning menas att han inte anser att undantaget i 2 8 2 st. DKVML ger
stod for att en varainte kan vara sitt eget varumérke. Han heter Flemming
Maribo Andreasen och i en artikel i NIR® gor han en analys av om en vara
skall anses kunna vara sitt eget varumarke och foresprakar att man bor
tillampa laran om aternativa former. Detta resonemang for han utifran
undantagsregelns tre led.*®. Han borjar med att konstatera att man p& grund
av orden "udelukkende”, ” nadvendig” och ” vaesentlig” i andra stycket kan
dra den slutsatsen att undantagsregeln skall tolkas restriktivt och pa sa sétt
|&mna storre utrymme for varumérkesrattsligt skydd for utstyrslar.*®’

Nér det galler forstaledet, "tegn, som udelukkende bestar af en udformning,
somfelger af varens egen karakter”, konstaterar han att det angaende detta
led rader nagorlunda enighet i teori och praxis. Har ror det sig om att man
inte kan farétt till grundformer. Han anser att Schovsbo drar en felaktig
slutsats av forsta ledet nér Schovsbo séger att det ror sig om en
programforklaring som séger att en varainte kan vara sitt eget varumérke.
Andreasen menar i stéllet att anledningen till att man utesluter grundformer
fran skyddssfaren &r att man genom det forsta ledet vill skapa skydd fran att
skapa oréttfardiga framstallningsmonopol pa produkttyper. En sdvstandig
roll spelar undantagsregeln i de sdllsyntafall nar en grundform uppnéar
sarskiljningsformaga genom inarbetning. | 6vrigafall sdavvisas
grundformer frén skydd i lagen redan pa grund av att de saknar ursprunglig
sarskiljningsformaga. Barafor att man utesluter grundformer sa betyder det
inte att en varainte kan vara sitt eget varumérke, detta exemplifierar
Andreasen genom att hanvisatill Levins resonemang om en tval. Det finns
en grundform for tvdlar som inte kan skyddas, for att den saknar
sarskiljningsformaga. Om man istéllet utformar den lite speciellt t.ex. som
en snéacka, Da kan tvalen atnjuta skydd enligt lagen eftersom den nu har
erforderlig séarskiljningsférmaga och inte langre representerar en grundform.
Tvélen ar en varaoch kan skyddasi lagen. Man kan enligt Andreasen intei

184 Schovsbo, NIR 1996 s.527, s. 534, 546

18 Andreasen, NIR 2001 s. 177, Varen som sit eget varemaake. Undtagel sen fra
vareudstyrsbeskyttelse i varemaakelovens § 2, stk. 2/Varemagkedirektivets art. 3.1€)
1862824 1-3p. DKVmML/3.1e VMD

187 Andreasen, NIR 2001 s. 177, s. 193
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forsta ledet hitta ndgot som hindrar en vara fran att vara sitt eget
varuméarke.'®

Led tva, "udformning af varen, som er nadvendig for at opna et teknisk
resultat”, &r det led som enligt Andreasen skapar storst debatt. Har handlar
det om grénsdragningen mellan varumarkesrétten och patent- och
bruksmodellsrétten. Det som skapar problem ndr man ska komma fram till
var grénsen gar &r att avgoravad som ar "ngdvendig” for att uppna tekniskt
resultat. | och med att man diskuterar nodvandighetskriteriet sd kommer
man in paatt det finns tva olika falanger i samband med den problematiken,
foresprakare och motstandare till 1&ran om alternativa former. Foretrédarna
menar att man ska anvanda sig av laran om aternativa former for att avgora
vad begreppet ” nedvendig” innefattar. De menar vidare att en utformning
inte dr " nadvendig” for att uppna ett tekniskt resultat om det finns flera
likvéardiga alternativa utformningar. Likvéardiga alternativ skall forstas som
att de &r likvardigainte bara ur ett tekniskt perspektiv utan &ven ur ett
produktions- och avsattningsmassigt perspektiv. Kan en alternativ
utformning uppfylla dessa krav sd kan det inte anses’ ngdvendig” for att
uppné tekniskt resultat och varan faller utanfoér undantaget.*®®

Enligt Andreasen & majoriteten i Danmark motstandare till |&ran om
aternativaformer. Till motstandarna hor Schovsbo, Wallberg och
Koktvedgaard, enligt dem hér inte tekniskt betingade utformningar hemmai
varumarkeslagen. De anser att det i praktiken blir savaideén till
utformningen som skyddas i varuméarkeslagen om man skyddar en vara som
ar tekniskt betingad. Idéskyddet hér hemmali patent- och bruksmodellslagen
och definitivt intei varumérkeslagen, saledesinget skydd for tekniska
utformningar i varuméarkeslagen alls. Som stod for sin standpunkt tar de upp
att bade i LEGO Il och Lego-domen i hogsta domstolen i Sverige
konstaterade domstolarna att det inte kunde tillmétas nagon vikt att
Byggis/Boman hade kunnat utforma deras klotsar pa ett alternativt sétt.'*
Andreasen sédllar sig 5dv till den skara som foresprakar laran om alternativa
former. Bland dem finner vi bland annat Levin, Holmqvist och Strowel.
Slutsatsen blir enligt Andreasen att man kan skydda utformningar som &r
tekniskt betingade i varumarkeslagen sa lange de inte & nodvandiga for att
uppna ett tekniskt resultat. Nar man ska avgora om de & nodvandiga for att
uppna ett tekniskt resultat s far man anse att 1&ran om alternativa former &
den mest lampliga metoden att anvanda sig av. Att avvisa delvis tekniskt
betingade varor frén skydd i lagen pa grund av andraledet ansesinte
forsvarbart aven om sa har varit den radande uppfattningen i Danmark. Den
slutliga tolkningen ldmnar Andreasen dock till EG-domstolens framtida
praxis.'*

188 ndreasen, NIR 2001 s. 177, 194 ff.

18 Andreasen, NIR 2001 s. 177, s. 196, 199
1% Andreasen, NIR 2001 s, 177, s. 200 ff.
91 Andreasen, NIR 2001 s. 177, s. 201, 205
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Vad betréffar tredje ledet, " tegn, som udel ukkende bestar av en udformning,
hvorved varen far en veesentlig vaardi”, & inneborden mycket otydlig. Vad
man menar med ”vasentligt varde” &r inte heller det helt klar men troligast
ar att det betyder estetiskt vérde. Det skulle betyda att formgivnavaror som
pagrund av sin design eftertraktas innefattas av undantaget och pasavis
kan de inte &njuta skydd enligt varuméarkeslagen. Men hur ska man avgora
det? Det kan till exempel vara sa att en vara fran borjan koptes for sin
estetiska utformning men att med tiden blir den sa pass kand att den far ett
egenvarde. Kunderna képer inte langre vara enbart for att den ar estetiskt
tilltalande utan ocksa for den goodwill som varan innebar. Hur avgor man
danér den kan skyddas eller inte?

Schovsho ifrégasétter starkt regelns existens men menar att man aven har far
dra den dutsatsen att det tredje ledet betyder att en varainte kan vara sitt
eget varumarke. Design hor enligt Schovsbos uppfattning inte alls hemmai
varumarkesrétten utan det regleras i upphovsréttslagen angaende upphov
och brukskonst och designlagen nér det galler design och ménster.'*

Andreasen for sin del & inte ense med Schovsbo. Aven om ocksa
Andreasen ifragasétter regelns betydelse i praktiken och konstaterar att den
a mycket svartillamplig, kommer han till motsatt slutsats. Andreasen anser
inte att man kan dra slutsatsen att en varainte kan vara sitt eget varumérke.
Han finner inget i ordalydelsen som tyder pa att sa ar fallet. Han menar
narmst att eftersom undantaget skatolkas restriktivt finner han i likhet med
forstaledet inget stod i tredje ledet for att en varainte kan vara sitt eget
varumarke. Det tredje ledets slutliga tolkning dverldter han dock till EG-
domstolen.'*®

Slutsatsen blir, enligt Andreasen, att man inte langre ska lésa undantags-
bestdmmelsen i |juset av devisen ”en vara kan inte vara sitt eget
varumarke”. Han menar istédllet att man ska tolka undantaget i ljuset av
direktivets foremdl, vilket &r att utvidga varumérkesbegreppet samt att
ordalydelsen i undantagsbestdmmelsen &r sndvare &n i den tidigare lagen. |
och med att varumarkesdirektivet har blivit en del av den danska
varumarkeslagen sa kan ocksa en varai Danmark vara sitt eget
varumarke.'**

4.7 Delkonklusion Danmark

Né&r det géller vad for slutsats man kan dra av redogérel sen for den danska
synen pavaru- och forpackningsutstyrslar sa far man bérja med den
klassificering som man gor i Danmark.

192 5chovsho NIR 1996 s.527, s. 543 f.
198 Andreasen, NIR 2001 s. 177, 205 ff.
194 Andreasen, NIR 2001 s. 177, 208 f.
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Vad betraffar forpackningsutstyrslarna sa stéter man inte pa nagra storre
problem, de gar forhdllandevis l&tt att registrerai Danmark saval som i
Sverige. Visst finns det fall dar praxis inte stammer 6verens mellan de bada
landerna, men i stort rader samstammighet. Lite divergensi praxis kan man
aldrig kommaifran, anser jag.

Det & nér det géller det egentliga varuutstyrslarna/sjdva varan som det
rader olikheter, atminstone i terminologin. N&r man sager att en varainte
kan vara sitt eget varuméarke sa ar dér faktiskt en hel del produkter som man
I Danmark inte innefattar i det begreppet. Alla produkter som i Danmark
faller in under begreppet " formstagbning”, kan man skydda som varumarken
i lagen. Dessa grupper utgor inte nagon egen kategori i Sverige utan faler in
under begreppet vara och skyddas som en egentlig varuutstyrsel. Det samma
galler for "deludstyr”, som t ex tyger, de kan skyddas i Danmark. Aven
dessafaller i Sverige under begreppet varor. Det & kanske darfor inte sa
maérkligt att man i Danmark fortfarande anvander sig av devisen; "En vara
kan inte vara sitt eget varumérke”. Det &r i praktiken inte s manga saker
som klassas som varor och pa sa sétt hamnar utanfor lagens rackvidd. Visst
finns det &ven hér skillnader, men fragan & om praxis verkligen skiljer sig
samycket mellan Sverige och Danmark nér det gédller vad som man anser
kan &tnjuta skydd som egentlig varuutstyrsel. Jag anser inte att det finns sa
stora skillnader aven om man som sagt anvander sig av olikaterminologi i
de bada |anderna. Som exempel kan namnas att domstolarnai bade Sverige
och Danmark avvisar Legoklotsens rétt till skydd i respektive
varumérkeslag. Min tolkning &r att skillnaden ligger i instaliningen till
undantaget i art 3.1. e VMD. | Danmark kor man pa som tidigare tills att
man har blivit dverbevisade av EG-domstolen medan man i Sverige efter
EG anpassningen forsoker vara mer 6ppna for att det ligger en éndrad
betydelse i varumarkesbegreppet och att man forsoker tolka det EG-
konformt. Men frégan & ocksa har hur pass stor skillnaden blir i praktiken,
vilka utstyrslar man faktiskt skyddar enligt respektive varumérkeslag.
Antagligen inte heller har sa stora utan det ar bara den mentalainstallningen
som skiljer de badalanderna &t.

Slutsatsen som man kan dra av bada Lego domarna & ocksa att man inte
stodjer teorin om alternativa former. Nér det galler just alternativa former sa
finns det i bada landerna foresprakare och motstandare. Det verkar dock
som att majoriteten i Danmark & motstandare.

En annan skillnad som jag marker mellan de bada landerna &r att man i
Danmark har en storre bendgenhet att vilja |6sa problemet utanfor
varumérkeslagen med hjép av generalklausulen i marknadsforingslagen.
Hér &r jag benagen att hallamed Lassen och soka en forklaring till
problematiken i respektive lands historiska réttsutveckling.
Marknadsforingslagen har funnits langre och anvantsflitigare i Danmark
och dérav resultatet att man i fler fall véljer att reglera problemet dér, men
som jag ocksa har tagit upp tidigare har vi en relativt ny marknadsforingslag
i Sverige dar vilseledande efterbildning forst 1996 fick en egen paragraf, 8 §
MFL.
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Detta kommer nog i framtiden att resulterai att man i Sverige soker
aternativa vagar med hjdp av MFL. Jag tror dock inte att den kommer att
anvandasi lika stor utstréackning som i Danmark. En forklaring till detta &
att varumarkesma och ma som rér vilseledande efterbildning handlaggs i
olika domstolar i Sverige. Marknadsf6ringslagen faller under marknads-
domstolens jurisdiktion, vilket leder till att man far tva olika processer om
man véljer bada vagarna. | Danmark faller bade varumarkeslagen och
marknadsf6ringslagen under de civila domstolarnas jurisdiktion och pa sa
sétt kan man prova bada fragornai en och samma réttegang.
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5 EG-ratten

Med tanke pa att jag har redovisat, bade i kapitlet om Sverige och i kapitlet
om Danmark, de EG-anpassade reglerna och deras ursprung sa kommer jag
bara kort att redogora for det igen och i viss man ta upp ny information for
forstaelsen. Den viktigaste delen i detta kapitel & den nytillkomna praxisen
fran domstolarna och 6verklagandendmnderna och det kommer ocksa att
utgora den storsta delen av detta kapitel.

5.1 EG-varumarkets utveckling

Varumérkesrétten i Europa utgorsi dagsléget av ett direktiv, 89/104/EEG
om tillndrmning av medlemsstaternas varuméarkeslagar och en forordning,
EEG 40/49 om gemenskapsvarumarken. Det har varit ett omfattande arbete
for att na fram till malet. Arbetet borjade redan 1964 da det forsta utkastet
gjordes. 1976 kom det viktiga” Memorandum on the Creation of an ECC
Trademark”. Nasta viktiga artal var 1980 da det lades ett forslag till bade
direktiv och férordning. De bada utkasten blev féremd for langa
diskussioner och en del andringar, framfér allt under 1984 gjordes en del
viktiga &ndringar som resulterade i att direktivet antogsi december 1988
och forordningen i sin tur i december fem ar senare, 1993. Anledningarna
till att det tog nastan 30 ar for att fafram ett slutligt resultat var manga. Det
berodde dels pa varumérksrattens nagot annorlunda karaktar med evigt-
varande skydd, dels pa politiska motséttningar. De politiska motséttningarna
grundade sig pa att man inte kunde komma dverens om var man skulle

placera varuméarkesmyndigheten, OHIM, och vilket eller vilka sprak som
skulle ggllavid forfarandet.*®

5.1.1 OHIM

Efter manga och langa diskussioner och férhandlingar lyckades man enas
om en l6sning. Né&r det gdlde placeringen av myndigheten kom man fram
till Alicante i Spanien. Anledningen till att det blev just Spanien var inte helt
klar, det var nog bara sa att det var Spaniens tur att fa en myndighet. Vad
betraffar arbetssprék hade man ocksa flera olika aternativ allt fran ett sprak
till alla. Man hamnade nagonstans i mitten och lyckades enas om fem
arbetssprék, vilka & spanska, italienska, tyska, franska och engelska.*®

Hos OHIM kan man faregistrerat varumarken, monster och modeller som
pasasatt atnjuter skydd i helaEU. OHIM & en sjdvstandig institution som

195 K oktvedgaard/Levin, aa., s. 298 f., von Mihlendahl, 11C 1989 s, 583 The Future
Commumity Trade Mark System, 584 f.
1% Dahl, EG-varumarke — frén ansokan till registrering, 1997, s. 5
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i ifrdgaom laglighet av sinabeslut svarar infor Forstainstansrétten och EG-
domstolen.’®” Om man som ansdkande anser att ens anstkan blir avslagen
pa felaktiga premisser sd maste man innan man kan éverklaga beslutet hos
Forstainstansrétten/EG-domstolen fa det prévat hos en av OHIMs
Overklagandendmnder. Dessa & en slags halvjuridiska enheter som ar
oberoende av instruktioner fran OHIM. Ledaméternai de olika
overklagandenamnderna utses av R&dets medlemmar.'*®

5.1.2 Materiellakrav pa EG-varumarket

Vad som krévs for att det skall vara ett varumarke enligt direktivet hittar
man i art 2 VMD. Dé&r kanns kravet pa att tecknet ifraga ska kunna aterges
grafiskt igen. Sedan kommer en upprakning pa vad som kan vara ett
varuméarke och i bland exemplen aterfinns " formen pa en varaeller dess
forpackning” och det slutliga rekvisitet att tecknet ska ha formagan att
sarskilja ett foretags produkter fran andra foretags.

Vad som &r intressant att diskutera & vad som menas med ”formen paen
vara’. Har det sasmmainnebord som utstyrsel eller &r det sd att utstyrsel ar
ett vidare begrepp? Det skrevsi protokollet som uppréttadesi samband med
Radets mote, dar man beslutade att direktivet och férordningen skulle
godtas, att med "formen paen vara’ avses varor och férpackningars
tredimensionellaform.'® Skulle s3 varafallet & utstyrsel ett lite vidare
begrepp i och med att det &ven omfattat tvadimensionella utstyrslar som
t.ex. dekorer patyg, jamfor med Dior som fick registrera sitt tyg som
varuutstyrsel. Samtidigt kan man mérka att upprakningeni art 2 VMD
endast & exemplifierande®® och att det mojligen & sd att, om det kommer
upp till provning, aven tvadimensionella dekorer kan registreras och pa sa
visinnefattas i begreppet varans form. Aven detta & ndgot som framtida
praxis fran EG-domstolen far utvisa. Jag véjer trots detta resonemang att
hallafast vid begreppet utstyrsel och i fortséttning anvandamig av det aven
I EG-sammanhang.

| EG-varumarkesrétten kan man endast fa rétt till ett varumarke genom
registrering, men man tillater aven i fortséttningen skydd av varumérke
genom inarbetning i de léander dé&r man anvénder sig av den majligheten.
Vidare berdrs inarbetningsfallen endast i samband med forhallandet till de
registrerade varumérkena.®®*

| vissafall kommer jag att hanvisatill VMF i stdlet for VMD och det med
anledning av att OHIM anvander sig av férordningen istéllet for direktivet.

107 Koktvedgaard, a.a., s. 286

198 http://oami.eu.int/en/mark/role/brochure/brin25.htm , 2002-11-19 kl. 19.45
19 (red.) Levin och Bonnier, aa, s. 96

20 | ngressen till VMD stycke 11

2! |ngressen till VMD stycke 8, exempel p& en s&dan artikel 3.3 VMD
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Art 3VMD motsvaras av art 71 VMF och art 2 VMD motsvaras av art 4
VMF.

5.1.3 Direktivetsundantag 3.1.e, och tolkning i doktrinen

Nér det galler de fall dar man inte kan farétt till ett varumérke enligt VMD
finner man dessai de absoluta registreringshinderni art. 3 och 4. | artiklarna
gors en upprékning av de fall som & undantagna majligheter till registrering
av varuméarken, dessa ska anses vara uttdmmande.?*” Undantagen som
endast galler for varuutstyrslar &r tre och man hittar dem, som flera ganger
tidigare namnts, i art 3. 1. e VMD:

” 1. Foljande tecken och varumérken far inte registreras och om registrering har skett skall
de kunna ogiltigforklaras:

€) Tecken som endast bestér av

- en form som foljer av varans art, eller

- en form pa en vara som krévs for att uppna ett tekniskt resultat, eller
- en form som ger varan ett betydande vérde.”

Innan jag gar in pa respektive led och dess tolkning borjar jag med att
anmarka pa den svenska Gversattningen av direktivet, vilken jag anser &r i
dalig overensstammel se med den engelska, franska och danska lydel sen.

FOor det forsta galler det anvandningen av ordet ”endast”. | den engelska
lydelsen anvander man sig av "exclusively”, i den franska ” exclusivement”
och i den danska "udelukkende’. Det & ocksa den direkta dverséttningen
"uteslutande” jag anser att man skulle ha anvant sig av pa svenska.
"Uteslutande” &r ocksa det ord man har anvant sig av vid formuleringen i 13
§ 2 st. VML nér man EG-anpassade lagen 1994. | bade direktivet och
forslaget till den nya varumarkeslagen anvander man sig istéllet av ordet
"endast” vilket jag inte anser varartillfredstdllande eftersom man har anvant
sig av ordet " uteslutande” tidigare och darmed &r det vedertaget. Eftersom
man aven efterstravar nordisk réttslikhet och Danmark anvander sig av ordet
"udelukkende” anser jag att man aven i Sverige borde anvanda sig av denna
formulering.

For det andra, vilket jag anser vara ett ahnu samre ordval an ”"endast”, galler
det ordvalet i andraledet d.v.s. "kravs’. Har anvander man sig av
"necessary” i den engelska lydelsen, ”nécessaire’ i den franska och
"nadvendig” i den danska. Detta verkar man ha uppméarksammat i och med
forslaget till den nya varumarkeslagen dar man faktiskt anvander sig av
ordet "nodvandig” igen. Det &r dock olyckligt att man inte vid direktivets
overséttning har varit mer uppmarksam paformuleringen i fallet med
"kravs’ och gjort en jamforelse med ordal ydelsen pa andra sprék. Nar man
Oversétter texter inom gemenskapen anser jag det vara otroligt viktigt med

22 gtrowel, EIPR 1995 s. 154-161, Benelux: A Guide to the Validity of Three-dimensional
Trade Marksin Europe, s. 156
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Overséttningen sa att det inte blir nyansskillnader mellan de olika spraken
och att man inte mer &n nddvandigt tillampar direktiven olikai de olika
medlemsstaterna.

| detta inledande skede redogér jag for hur man i doktrinen har framfoért
forslag pa tolkningsunderlag. Eftersom det tar tid innan vi far en gemensam
praxis fran domstolarna sa finns det fortfarande utrymme och behov for
tolkning i doktrinen.

Det rader inget tvivel om att det & ordalydelsen i den beneluxiska
varuméarkeslagen som har inspirerat formuleringen av undantagets lydel se.
Det skriver bade Levin och Strowel i sinaartiklar. Anledningen till att man
anvander sig av den lagen som inspiration vid det inledande arbetet av
harmoniseringen av varumarkesrétten har sin forklaring i att det vid tillfalet
fanns sex EG-medlemmar varav de tre, Holland, Belgien och Luxemburg,
hade harmoniserat sinalagar i den beneluxiska varumérkes agen.”

Grunden till undantaget &r att man behover en sakerhetsventil gentemot
konkurrensbegrésande produktion och distribution. Finns inte denna
mojlighet att undanta produkter fran registrering kommer det att ledatill
otillborliga monopolbildningar vid produktionen av en varutyp. Vill man
som néringsidkare ha denna fordel och skydda sin idé far man uppfylla
kraven for det och soka skydd i nagon av de andra ensamréttslagarna som &
just idéskyddslagar.®**

Huruvida man ska tolka undantagen med utgangspunkt i praxis fran
domstolarnai Beneluxlanderna rader det delade meningar om. Strowel
menar att man ska sbka véagledning i den benel uxiska domstol spraxisen
eftersom direktivets formulering sa uppenbart ar inspirerad av den

benel uxiska varumarkeslagen.?® Andra forfattare menar att det inte skall
sokas nagon véagledning i ndgot enskilt lands tolkning eftersom EG-rétten &r
en ”sui generis’ réttsordning och att man darfér varken bor eller kan soka
vagledning i andra réttsordningar utan vanta pa utslag fran EG-domstolen.
Kur fortsdtter med att pavisa att det finns skillnader i tolkningen av lagen
inom Benelux och att det darmed inte finns en enhetlig domstol spraxis. |
Belgien nekade man Legoklotsen skydd med motiveringen att utformningen
endast var funktionell medan man i Holland godkénde skydd for klotsen
genom att visa pd att det fanns alternativa utformningar.?®

Nér det galler det forstaledet av undantaget sa ar flertalet forfattare Gverens
om innebdrden, det & grundformer som & undantagna. Man kan inte fa rétt
till en grundform. Den kan aldrig &njuta skydd i varuméarkesrétten. Det
kravsi safall att man har en annorlunda utformning pa den och da ar den
inte langre en grundform och da har den antagligen sarskiljningsformaga
och kan skyddas. Detta led ger tydligast uttryck for att vara den

23| evin, NIR 1996 s. 297, s. 307

2% | evin, NIR 1996 s. 297, s. 305 f.

25 Strowel, EIPR 1995, s. 154

26 Kur, 11C 1997s. 1-23, Harmonization of the Trademark Law in Europe, s. 18
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sakerhetsventil man behover i forhalandetill konkurrensrétten, det star for
uppfattningen att man aldrig i varumérkesratten ska kunna skydda en vara
och darmed skaffa sig et otillborligt tillverkningsmonopol .2’

Anledningen till att det andra ledet finns &r att man vill skapa en
avgransning gentemot patentrétten. En utformning som & ”nodvandig” for
att uppnatekniskt resultat hor inte hemmainom varumérkesrétten. Den ska
istéllet skyddas av patentrétten, i vilken man har gjort konkurrensmassiga
avvaganden under lagstiftningsarbetet. Om detta rader det ingen oenighet,
problemen uppstar istallet nér man ska avgora vad som ar " noédvandigt” for
att uppnatekniskt resultat. Har foresprakar olika forfattare olika teorier och
soker végledning i olika réttsordningars utveckling. En del foresprakar den
traditionella synen och menar att s fort en utformning har nagot tekniskt
inslag finns det ingen majlighet till skydd inom varumarkesrétten.?®® En del
menar att man ska anvanda sig av omsattningskretsens uppfattning. Om den
uppfattar utformningen som ett kéannetecken skulle varan kunna skyddasi
varumérkesréatten. Ytterligare forslag &r att man ser till formgivarens avsikt
nar denne utformade sjava produkten.”® Slutligen finns ocksa |&ran om
alternativa former som ett forslag pa hur man ska kunna avgéra om en vara
ska vara skyddad. Den gar ut pa, som jag tidigare har forklarat, att om det
finns en alternativ utformning att tillga sd ska man kunna skydda den
aktuella varans utformning.?® Hur man ska kunna avgéra vad som &r
"nodvandigt” for att uppnatekniskt resultat, eller atminstone vad man inte
skaanvandasig av, &r faktiskt en av de saker som EG-domstolen har svarat
paoch jag &er kommer med svaret nér jag redogor for domen i Philishave-
fallet nedan.

Det tredje ledet & valdigt oklart. Vad menas med ”en form som ger varan
ett betydande varde”? Kur anser att det var ett misstag att inféra den
bestdmmel sen dverhuvudtaget. Inneborden och omfattningen av ” betydande
varde’ kan knappast vara mer oklar an vad den &r. Dessutom menar hon att
den antagligen inte & Overensstdmmande med TRIPs avtal et varfor man helt
bor bortse frén dettaled.” Vad & det for slags ” betydande varde’ man
pratar om? Ar det goodwillvarde eller nagot annat ekonomiskt varde eller ar
det estetiskt varde? Om man soker vagledning i den beneluxiska
varuméarkeslagen, som ar forebild for formuleringen, konstaterar man hér i
motiven att det &r ett estetiskt varde. Anledningen till att man fordein
bestdmmelsen i den beneluxiska varumérkeslagen var att man skulle
forhindra att det uppstod kumulativa skyddseffekter i upphovsrétten och
varumérkesratten. Detta har dock klargjorts senare i praxis att nér man avgor
om en vara kan skyddas enligt varuméarkeslagen far man inte ta hansyn till
om den skyddas €eller kan vara skyddad enligt nagon av de andra
ensamréttslagarna.?*? Aven om allaférfattare som jag har anvant mig av

27 gtrowel, EIPR 1995, s. 157 f., Levin, NIR 1996 s. 297, s. 305 f.
28 5chovsbo NIR 1996 s. 527, s. 543

299 pehrson, NIR 1988 s. 378, s. 398

210 Strowel, EIPR 1995, s.158 ff., Andreasen, NIR 2001 s. 177, s. 209
21 Kur, 11C 1997, s 17 not 106

212 gtrowel, EIPR 1995, s, 160
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sluter sig till att man ska tolka det som " betydande estetiskt varde” sablir
inte inneborden klarare for det. Det aterstar och se vad EG-domstolen
kommer fram till angaende denna kryptiska formulering. Det géller for
ovrigt for alla de eventuella oklarheter som finns nér det galler
formuleringen av 3.1. e VMD.

5.2 Beslut fran overklagandenamnderna

Under forsta aret, 1996, som det var majligt att ansdka om gemenskaps-
varumarke hade OHIM ca 40 000 ansokningar. Sedan dess har det
ungefarliga antalet ansokningar per & legat runt den siffran.?*® Intressant att
namna & att den forsta varuutstyrseln som registrerades av OHIM var

L egoklotsen, detta dock forst efter att man visat painarbetning. Det rackte
inte att havda att det fanns inneboende sarskiljningsforméga.*** Det stora
antalet ansokningar leder naturligt nog till att en del &enden dverklagastill
overklagandendmnderna. Det finns foljaktligen en del praxis nér det galler
varuutstyrslar, men det kommer att drojalang tid innan man har fatt en
heltackande praxis pa varumarkesréttens omrade. Nar éverklagande-
namnderna avvisar ett beslut rorande utstyrslar sa &r det oftast med stod av
7.1 b VMF och den lyder.

”Foljande fér inte registreras
:b) Varumérken som saknar sarskiljningsformaga.”

Detta & en avvisningsgrund som till skillnad fran 7.1 e VMF inte bara &
tillamplig pa utstyrslar utan for allatyper av varuméarken. Det fall som jag
kommer att ta upp avvisar varuutstyrslar med grundi 7.1 b VMF.
Overklagandenamnderna finner oftast att 7.1 e VMF inte &r tillamplig.
OHIM skriver sévai deras nyhetsutskick pa hemsidan att man endast vid
ett fatal tillfale har anvant sig av 7.1 e VMF. Den framhaller, att den
absolut vanligaste anledningen till att man avvisar utstyrslar hos OHIM &r
att man anser att de saknar sarskiljningsférmagaenligt 7.1 b VMF.??®

5.2.1 Ferragamo spannet, mal R 272/1999-3

Dettafall handlar om ett spanne fran modeskaparen

Ferragamo i Italien. Handl&ggaren hade avvisat spannet
" med hanvisning till att varan inte hade lyckats uppfylla

kraven pa sarskiljningsformagai art 7.1 b VMF. Den tredje
overklagandendmnden gjorde en annorlunda bedémning och kom fram till
motsatt resultat. Sokande hade i sin dverklagan, som skdl till dverklagandet,
bl.a. framfort att spannet inte heller foll in under undantageni 7.1 e VMF.
Ferragamo forsokte helgardera sig for det fall att 6verklagandenamnden

213 K oktvedgaard/Levin, aa., s. 298
214 http://oami .eu.int/EN/office/adhoc/news-3Dm.htm
215 http://oami .eu.int/EN/office/diff/oaminews.htm , OHIM news no 1 2002
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skulle anse att sa var fallet. | och med att sbkanden tog upp detta sjév, valde
Overklagandendmnden att kommentera undantaget i 7.1 e VMF. Den sa att
spannet inte kunde fallain under ndgon av de tre kategorierna, den speciella
designen kunde varken klassas som en grundform eller anses nbdvandig for
att uppfylla en teknisk funktion. Visserligen var utformningen attraktiv och
tilltalande men det kunde knappast i detta fall anses ge varan ett betydande
varde. Rétten konstaterade ocksa att bara for att en utstyrsel inte faller in
under undantageni 7.1. e VMF betyder det inte att den direktkvalificerar sig
till att ha séarskiljningsformaga. For att avgora om utstyrseln var registrerbar
var den ocksa tvungen att klara ett §avstandigt test gentemot 7.1 b i VMF.
Nér dverklagandenamnden hade konstaterat att spannet inte foll inom ramen
for 7.1 e VMF konkluderade den saledes med att sdga att inte heller 7.1 b
VMF var tillamplig. Detta gjorde 6verklagandenamnden med motiveringen
att formen pa spannet var sdende for sin originella design och att det med
sakerhet var tillrackligt for att en konsument skulle kunna sérskilja dess
ursprung i forhdllande till liknande varor med annat ursprung pa den
relevanta marknaden. Den tredje dverklagandenamnden aterforvisade fallet
for ytterligare behandlig till handl&ggaren hos OHIM#°

5.2.2 Heinz flaskan, mal R 488/1999-2

A Under 1996 forsokte H.J. Heinz Company, nedan Heinz, fa
registrerat en glasflaska som forpackningsutstyrsel. For det
fall OHIM inte skulle anse att flaskan hade ursprunglig

_ sarskiljningsformaga menade Heinz att flaskan hade erhallit

- detta genom anvandning. OHIM avslog ansokan med

: hanvisning till att tillrackliga bevis for inarbetning inte hade

(-~ forevisats, darmed blev inte 7.3 VMF?! tillamplig utan 7.1 b

o VMF. Den motiverade sitt beslut med att séga att en flaska

med denna eller liknade design var mycket vanlig som forpackning nér det
gdllde sdser, juice och dylikt. Flaskan ansdgs darfor inte ha erforderlig
sarskiljningsformaga for de fall den inneholl sser, juice dler dylikt.

Heinz 6verklagade beslutet och havdade att designen innehdl| estetiska och
fantasifulla element och att flaskan var registrerad i en del medlemslander
vilket tillsammans talade for att den har sarskiljningsformaga. Dessutom
menade Heinz att det inte var avgorande att det var vanligt att sdser sldesii
liknande flaskor s lange utformningen av deras flaska kunde sérskiljas fran
de andras. Heinz ansag ocksa att flaskan var inarbetad sedan lang tid
tillbaka. Visserligen sdg man alltid flaskan tillsammans med etiketten men
dennavar dock baratill for att skiljamellan de olika saserna. Det var istéllet
flaskans form som konsumenter uppfattade som sérskiljande i fraga om
ursprung i forhallande till konkurrenterna.

216 Beglut frén en tredje dverklagandenamnden 3 maj 2000, mal R 272/1999-3

2177 3. VMF, Punkterna 1 b), c) och d) skall inte tillampas om varuméarket till foljd av dess
anvandning har uppnatt sarskiljningsformégai fraga om de varor eller tjanster for vilka det
ansokts om registrering
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Overklagandenamnden konstaterade att sjalva karnan i VMF &r att ett
varumarke ska sarskiljai fraga om ursprung, d.v.s. fungera som en
ursprungsangivelse. | och med att juice och sdser vanligen férpackas i
flaskor resulterade det i att flaskans form i forsta hand inte uppfattades som
ett kénnetecken utan endast som en férpackning. Utformningen hade
visserligen vissa speciella el ement men de réckte, enligt dverklagande-
ndmnden, inte for att flaskan utei handeln skulle uppfattas som en utstyrsel.
Den fungerade sl edes inte sérskiljande nér det gallde ursprung.
Overklagandenamnden noterade att utstyrseln var registrerad i vissa
medlemsdnder men drog for den skull inte slutsatsen att den hade
sarskiljningsformaga. Eftersom det kravdes att konsumenterna sag etiketten
for att kunna sarskilja flaskan fran konkurrenterna sl 6t sig 6verklagande-
namnden till att formen paflaskan inte heller var inarbetad. Heinz
overklagan |amnades utan bifall.

5.3 Avgoranden fran EG-domstolen och
FOrstainstansratten

Under de senaste tva aren har det &ven borjat kommaen del domar fran
Forstainstansrétten och EG-domstolen som é&r till vagledning for vad som
kravs for att en utstyrsel skavara sérskiljande och for hur led ett och tvai
3.1eVMD/7.1 e VMF skall tolkas. Jag kommer under dennarubrik att ta
upp fyrafall. Deforstatre ar fran Forstainstansrétten och det fjarde ar fran
EG-domstolen. | fallen fran Forstainstansratten ar det 6verklagande av
beslut som nagon av OHIMss 6verklagandenamnder har fattat och i samtliga
fall sa hanvisar man till artiklar i forordningen. De tvaforstatar upp fall néar
man avvisar registrering pagrund av 7.1 b VMF och det tredje behandlar
7.1 eférstaledet VMF. Det fjarde, som &r ett besked om forhandsavgorande
behandlar 3.1e andraledet VMD.

5.3.1 19 september 2001 mal T-337/99 Henkel K GaA mot
OHIM

Né&r det géller disk- och tvéattmaskinstabletter har Forstainstansrétten
meddelat ett flertal domar med samma resultat. Jag valjer har att redogora
for 19 september 2001 md T-337/99 Henkel KGaA mot OHIM, vilket jag
anser vara representativt fér dem alla®®

Henkel KGaA ingav ansbkan om registrering av en varuutstyrsel till OHIM
i december 1997. Anstkan avsag en diskmaskinstablett som till formen var

218 Beglut fran andra 6verklagande namnden, 3 augusti 2000, mal R 488/1999-2
219 T.335/99; T-336/99; T-337/99; T-117/00, T-118/00; T-119/00; T-120/00; T-121/00;T-
128/00; T-129/00.
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rund med tva skikt, ett vitt och ett rott. Bade handlaggaren och
Overklagandendmnden avvisade ansbkan med hanvisning till art 7.2 b VMF.
Stkanden 6verklagade till Forstainstansrétten.??°

Domstolen bérjade med att konstatera att man skulle bedéma varumarkets
sarskiljningsformagai forhallande till varor for vilka registreringen hade
begarts. Bedomningen gjordes uteslutande pa grund av 7.1 b VMF.
Domstolen tog ingen hansyn till art 7.3 VMF om inarbetning, detta pa grund
av att rétten inte var behorig att tastalning till 7.3 VMF eftersom sbkanden
inte hade &beropat argumentet om inarbetning hos éverklagandenamnden.

Det rétten skulle konstatera var om tabletten hade sérskiljningsférmaga. For
att 7.1 b VMF inte ska bli tillamplig sa maste en utstyrsel ha ett minimum
av sarskiljningsférmaga, vilket den anses ha om utstyrseln har méjlighet att
sarskilja med avseende pa ursprung. Det betyder inte att varumarket ska
kunna ge en exakt uppgift patillverkare men det kravs att allmanheten kan
sarskilja produktens ursprung frén andra produkter pa markanden. De
kriterier som man har nér det gédller allmanhetens formaga att bedoma
sarskiljningsformaga &r att man utgar ifran en genomsnittskonsument som ar
normalt informerad samt skaligen uppmarksam och upplyst. Allménheten
kan vara olika nér det géller olika varor men i det hér fallet konstaterade
rétten att det rorde sig om en konsumtionsvara och da omfattar allmanheten
allakonsumenter. | fallet med konsumtionsvaror kunde man inte anta att
genomsnittskonsumenten agnade nagon sarskild uppmarksamhet vad det
gallde form och farg.?*

Domstolen konstaterade vidare att det rérde sig om en rund rod och vit
tablett och att det nér det rérde sig om formen fick anses som det mest
naturliga att utforma tabletten i ngon av de geometriska grundformerna.
Aven nar det gallde fargerna, vitt med nagon av grund fargernaroétt, blatt
eller gult kandes fargval et som ndgot som spontant kom i dtanke vid
fargsattningen av en disk- eller tvéattmaskinstabl ett. Fargen, aven nér den var
lagd i skikt, symboliseradei dettafall tvattegenskaper hos tabletten och
kunde knappast betraktas som nagot som betecknade ursprung och déarmed
gav varumérket sarskiljningsférmaga. Rétten fortsatte med att séga att det
var helt korrekt att ga igenom de olika elementen var for sig, men att det
viktigavar att man i suténden gjorde en helhetsbedémning av alla element
och beslutade om varuutstyrseln hade sarskiljningsforméaga.®

Slutsatsen blev den att, beddmningen for att avgéra om gavavaran hade
sarskiljningsformaga och darmed kunde fungera som ett varumérke inte
skiljde sig frén bedémningen man gor nér det galler andra varumarken. Efter
en helhetsbeddmning kom rétten fram till att allménheten inte utifran
tablettens utformning och farg kunde sarskilja produktens ursprung fran

20 19 september mal T-337/99 Henkel KgaA mot OHIM, p. 1-9

22! 19 september mal T-337/99 Henkel KgaA mot OHIM, p. 40, 62
%22 19 september mal T-337/99 Henkel KgaA mot OHIM, p. 43, 46-47
%23 19 september mal T-337/99 Henkel KgaA mot OHIM, p. 49-56

63



andraliknade produkter pa markanden. Med anledning hérav avvisade rétten
overklagandet.?*

5.3.2 7 februari 2002 mal T-88/00 Mag I nstrument Inc mot

Ungefar fem manader senare kom det en dom som
bekréftade domarnai fallen med disk- och tvattmaskins-
tabletterna. Det var visserligen inte sammatyp av varor
men domstolen forde en argumentering som foljde den
som man hittar i fallen med tabletterna. Det rérde sig om
utformningen av fem olika Mag Lite ficklampor.
Domstolen redogjorde forst for kriterierna som en vara
skulle uppfyllafor att kunna anses vara sérskiljande. En
varuutstyrsel behdvde inte ge exakt upplysning till

all manheten sa att de kunde avgora vem som var tillverkaren, men den
skulle kunna fungera sérskiljande i fraga om ursprung i forhdllande till
andravaror pa markanden. Nar man avgjorde om allménheten kunde
sarskilja varan frén andra pa marknaden sa utgick man ifran en normalt
informerad samt skaligen upplyst genomsnittskonsument som var
representativ for just den berdrda markanden. Rétten fortsatte med att sdga
att den cylindriska formen pa ficklampan framstod som en variant paen av
de vanliga formerna pa ficklampor och att man inte kunde forvanta sig att
genomsnittskonsumenten utan ytterligare information uppfattade varan som
sarskiljande fran andra pa markanden. En hel del av den argumentation som
Mag Instrument Inc tog upp for att visa pa sarskiljning byggde pa att
ficklamporna hade uppnatt sérskiljningsférmaga genom anvandning av
varumérket d.v.s. att de var omnamndai tidningar, visades pa museer och
att de hade erhdllit internationella designpriser. Argumenten om inarbetning
kunde dock inte heller i dettafall beaktas for Mag Instruments Inc hade inte
dberopat 7.3 VMF som grund for att ogiltigforklara 6verklagandenamndens
bedlut. Inte heller Mag Lite ficklampor uppfyllde det uppstéllda
minimikravet p& sarskiljningsférmaga >

aH”

Det hade varit intressant och se om utgangen hade blivit densammai nagot
av fallen om stkanden hade kunna hdvda anvandning enligt 7.3. VMF.

2% 19 september mal T-337/99 Henkel KgaA mot OHIM, p. 59-61
25 7 februari 2002 mél T-88/00Mag Instrument Inc mot OHIM
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5.3.3 16januari 2000 T-122/99 The Procter & Gamble
Company mot OHIM

" Dettafall rorde ett forsok att registreraen tvdl som
= varuutstyrsel hos OHIM. Granskaren avslog ansokan med
= .. motiveringen att formen foljde av varans art, 7.1 e forsta ledet
VMF. Overklagandendmnden tog upp frégan och lade dven
~  tillart 7.1 b och 7.1 eandraledet VMF som motivering till
| varfor den avvisade frégan. Registreringsproceduren var
fortfarande ganska ny nér det &rendet behandlades av OHIM
under 1997-98 och det ar antagligen en del av forklaringen till
— att det begicks s manga misstag av 6verklagandenamnden.
=====2 Enhéd del av frégorna som Forstainstansrétten redde ut i sin
dom var darfor formfragor for hur sjéva processen ska gatill
men jag véljer att barata upp de som har betydelsei forhallande till
undantaget. FOrstainstansrédtten konstaterade att 6verklagandendmnden
visserligen hade rétt att ta upp tvanya ogiltighetsgrunder men att domstolen
inte kunde bedoma fallet utifran de tva tillforda grunderna eftersom
Overklagandendmnden hade forsummat sokandens rétt till forsvar genom att
denne aldrig fick mgjlighet att yttrasig om de tillférda grunderna.
Domstolen hade darfor bara behdrighet att préva om det var vagrundat att
avsla ansokningen med hanvisning till 7.1 e forstaledet VMF. Forsta-
instansrétten konstaterade att 6verklagandenamnden hade gjort sig skyldig
till felaktig rattstillampning eftersom 7.1. eforstaledet VMF inte als var
tillampligt i dettafall eftersom tvalen har utformats med en urgrépning och
langsgaende réfflor. Detta kunde knappast utgora grundformen for en tval
och alltsavar det inte en form som féljde av varans art. Domstolen
ogiltigforklarade dverklagandenamndens beslut.??®

Jag anser att om inte dverklagandenamnden begétt alla de felen sa hade vi
antagligen fatt svar pafler fragor men nu blir det baraklargjort att 7.1 e
forstaledet VMF inte &r tillamplig nédr det forekommer sérdrag hos
utformningen och att det pa sa vis inte kan klassas som en grundform.

5.3.4 18juni 2002 mal C-299/99, K oninklijke Philips
Electronics NV mot Remington Consumer Products Ltd,

1985 i England sokte Koninklijke Philips Electronics NV,
nedan Philips, registrera sitt triangelformade rakhuvud med tre
roterande skérhuvuden. Registreringen beviljadesi 6verens-
stammel se med davarande varumérkeslag. Dennavar vid
tillfallet inte EG-anpassad men det skedde under 1994. | den
nyalagen star det dock att varumérke som har registrerats
enligt den tidigare lagen skall ha samma réttsverkan som de
varumarken som registreras enligt den nyalagen. 1995 borjade

226 16 januari 2000 mé&l T-122/99, Procter & Gamble Company mot OHIM
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konkurrenten Remington Consumer Products Ltd, nedan Remington,
producera en rakapparat med tre ské&rhuvuden placeradei en liksidig
triangel. Remingtons rakapparat & mycket lik det av Philips registrerade
varumarket. Philips stamde Remington for intrang i deras varumarkesrétt
och Remington svarade med ett genkaromd dér de yrkade att Philips
registrering var felaktig och borde upphévas. High Court of Justice
forklarade Philips varumérke ogiltigt och hanvisade till att Philips méarke
varken var &gnat att sérskilja varan fran andraforetags varor eller hade
erforderlig sérskiljningsformaga. Rétten fortsatte med att séga att
utformningen av varan endast efterstravade att uppna basta tekniska resultat.
Vidare hdvdade rétten att varumérket bara var ett tecken som visade varans
avsedda anvandning. Domstolen upphéavde Philips varumérke och
forklarade slutligen att &ven om mérket hade varit giltigt s hade det inte
skett nagot intrang frén Remingtons sida. Philips 6verklagade domen till
Court of Appeal som i sin tur ansag att fallet gav upphov till en hel del
fragor och darfor valde att begara ett forhandsavgorande fran EG-
domstolen.?’

Court of Apped stéllde sju fragor till EG domstolen, vilken med anledning
av svaren pade fyraforsta ansdg att det saknas anledning att svarapadetre
aterstdende. Av intresse for min redogorelse &r fragatvatill fyra, vilkas svar
jag kommer att redogéra for hér.

Den andra fragan sokte svar pa om det krévdes ndgot godtyckligt moment i
utformningen av en varas form for att den skulle vara égnad att sarskiljai art
2 VMD mening.

Domstolen konstaterade att det inte gors nagon skillnad mellan olika
kategorier av varumarken. Varuutstyrsar skall bedémas efter samma
kriterier som alla andra varumarken. Kriterierna som ska uppfyllas &r att
formen ska vara dgnad att sérskilja varuméarkesinnehavarens varor fran
andra och pa sa satt uppfylla det grundldggande syftet, vilket &r att
sakerstalla varans ursprung. Det finnsinte heller i direktivet nagot krav pa
att utformningen av en vara ska vara godtycklig. Svaret pafragan blev
darfor, att formen pa en vara kan anses vara menad att sérskilja utan att det
finns ndgot inslag av godtycklig utformning som &r dekorativ.**

Den tredje fragan handlade om inarbetning enligt art 3.3 VMD. Né&r en
naringsidkare hade varit ensam leverant6r under en lang tid och detta hade
resulterat i att en ansenlig del av omséttningskretsen associerade formen pa
varan till denna néringsidkare, kunde denna omfattande anvandning av
varuutstyrseln resulterai att den ansdgs haforvarvat sarskiljningsférmaga
genom inarbetning enligt art 3.3 VMD?

N&r man ska avgora huruvida ett varumarke vid registrering har erforderlig
sarskiljningsformaga kan man bland annat ta hansyn till marknadsandelar,
hur storainvesteringar som gjorts, omséttningskretsens mojlighet att genom

2118 juni 2002 m8l C-299/99, (Philips), p. 9-15
228 18 juni 2002 ma&l C-299/99, (Philips), p. 48-50
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varumarke identifiera varans harkomst fran en viss naringsidkare och
yttranden fr&n handel skammare och branschorganisationer.?® Vidare
konstaterade domstolen att sarskiljningsformaga hos ett varumarke, oavsett
om den & ursprunglig eller inarbetad, ska

" beddmas utifran den uppfattning som en normalt informerad samt skaligen uppmarksam
och upplyst genomsnittskonsument kan tankas ha” 20

Domstolens svar pafragan var, att en omfattande anvandning av en
varuutstyrsel, nér en néringsidkare hade varit ensam leverantor och det hade
lett till att en omfattande del av omsattningskretsen associ erade formen pa
varuutstyrseln till ndringsidkaren var tillrackligt for att den skulle anses ha
forvarvat sarskiljningsformaga genom inarbetning enligt art 3.3 VMD. Det
var dessutom upp till varje medlemslands domstolar att, med hjélp av teorin
om den normalt informerade och skaligen uppmarksamma och upplysta
genomsnittskonsumenten och omséttningskretsens identifiering av
varuutstyrseln, avgéraom villkoren i art 3.3 VMD kunde anses uppfyllda.®**
Fragafyravar den, i detta samanhang, viktigaste frégan, den handlade om
art 3.1. eandraledet VMD "en form pa en vara som kravs for att uppna ett
tekniskt resultat”. Detta var forsta réttsfallet dar EG domstolen tog stéllning
till andraledeti art 3.1 e VMD. Domstolen har rétt att omformulera fragan
sa som den ser det 1ampligt och anvande sig av den majligheten nar det
gdlde alafragor som de besvarar i dettafall. Vad betréffar fragatvaoch tre
ser jag inte att det skapade nagra problem men nér det gallde frégafyra
anser jag dock att en del av fragan foll bort och forblev obesvarad. Jag
aterkommer till det om ett litet tag.

Den fjarde fragan géllde huruvida 3.1 e andraledet VMD skulle tolkas sa att
ett tecken som endast bestod av varans form inte fick registreras om det
visade sig att utformningens vasentliga sérdrag uteslutande var gjorda for att
uppna tekniska resultat och om undantagsbestammelsen &ven var tillamplig
nar man kunde uppna samma tekniska resultat med alternativa
utformningar.?*

Domstolen bérjade med att séga att art 3.1. e VMD var ett absolut
registreringshinder och hade darmed foretréde framfor art 3.3 VMD, men att
inarbetning kunde avhjalpa brist pa sarskiljningsforméagai forhallande till
3.1 b-d VMD. N& man tolkar undantagsbestammelsernai art 3 skaman
tolka dem mot bakgrund av det allménintresse som ligger bakom var och en
av dem. Nér det gédller 3.1 e andraledet VMD vill man dels hindra att
tekniska l6sningar far skydd i varumérkesrétten dels se'till att konkurrensen
inte hindras. En néaringsidkare skainte kunna fa ett produktionsmonopol pa
en teknisk |6sning och pa sa vis hindra sina konkurrenter fran att anvanda
den. Tekniska utformningar hamnar utanfor varumarkesréttens granser, man

229 18 juni 2002 ma8l C-299/99, (Philips), p. 57-61
%0 18 juni 2002 mal C-299/99, (Philips), p. 63
21 18 juni 2002 mal C-299/99, (Philips), p. 65
2 18 juni 2002 mal C-299/99, (Philips), p. 66
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skainte via varumarkesrdtten kunna skaffa sig konkurrensfordelar. Den
tekniska funktionen ska varafri for alanaringsidkare att utnyttja, forutsatt
att det inte finns ett patent som skyddar den. Domstolen sl6t sig helt i
enlighet med artikelns lydelse till att inga varor vars utformningar var
nodvandiga for att uppna tekniskt resultat kunde skyddas enligt direktivet,
utan omfattades av undantaget i art 3.1 e andraledet VMD.**

Nér det géllde att ge svar pa om undantagsbestammelsen var tillamplig i det
fall det gick att uppna sammaresultat med alternativa utformningar svarade
domstolen helt kort, att &en om det fanns mojlighet till andra tekniska
utformningar sa var det inget man skulle beakta. Undantaget var tillampligt
for det fall att utformningen av varan uteslutande var gjord for att uppna
tekniskt resultat, oavsett om man kunde na fram till samma tekniska resultat
med en alternativ utformning.”**

Laran om alternativa former avvisades hér rakt av, av domstolen. Man kan
altsiinte anvanda sig av den teorin for att tareda pa vad som menas med
form som & "nddvandig” for att uppna tekniskt resultat. Salangt sdvél, nu
har vi fatt klarhet i att man inte skaanvandasig av |aran om alternativa
former for att avgora denna problematik. Men hur skavi komma fram till
vad som menas med nodvandigt for att uppna tekniskt resultat? Det &r ocksa
hér jag menar att domstolen bortsag fran ett led i Court of Appealsfréga
rorande just denna del. Har har domstolen majlighet att svara pa det men
den véljer att inte gora det och lamnar fragan 6ppen for annu ett framtida
avgorande. Lite markligt anser jag. For nér man l&ser den engelska och den
franska versionen sval som den svenska sa framgar det klart och tydligt,
anser jag, att man fragar hur man ska komma fram till om undantags-
bestammel sen ar tillamplig for det fall man inte kan anvanda sig av |&ran om
aternativaformer.

Den engelska versionen pafraga4 c

" c) issome other and, if so, what test appropriate for determining whether
the restriction applies?

Den franska versionen pafraga4 c

“c) existe-t-il un autre critére - et, si oui, lequel - approprié pour déterminer
s larestriction sSapplique?’

Den svenska versionen pafréga4 c

") skall ndgon annan provning (och i safall vilken) goras for att avgora
huruvida det inskrankande stadgandet® &r tillampligt?”

238 18 juni 2002 ma8l C-299/99, (Philips), p. 72-82

2% 18 juni 2002 ma8l C-299/99, (Philips), p. 83-84

% Med " la restriction/the restriction/inskrankande stadgandet” menas hér art 3.1 e andra
ledet

68



Det hade varit intressant att fa svar pa den fragan. Det som domstolen lagger
ner mycket energi pa &r inte det svara anser jag. Man far va énda anse att
det & klart vad som ligger bakom gjélva bestammel sens andra led. Det vill
sdga att man inte genom varumarkesrétten vill skapa majligheter till skydd
for tekniska resultat och pa sa vis skapa konkurrensbegransningar som far
véldigt vittgdende tillampning i och med varuméarkesréttens karaktar med
evigtvarande skydd. Det intressanta &r att kunna avgéra vad som menas med
"nodvandigt” for att uppnatekniskt resultat. Forst da kan man vetavar andra
ledets grans gar. Litetrost & dar trots alt i att man i och med detta
avgorande har fatt svar pa att man inte ska anvandasig av |éran om
alternativaformer. Men an star det 6ppet vad man ska anvanda sig av
istallet. Svaret far val @n en gang bli att det far framtida avgorande fran EG-
domstolen och Forstainstansrétten avgora

5.4 Delkonklusion EG-ratten

Aven om det rent teoretiskt & sa att vi inom EU har en helt harmoniserad
varumérkesrétt med ett fungerande direktiv och en férordning sa har vi langt
kvar tillsvi ocksai praktiken uppfyller det samma. Man skulle kunna siga
att vi befinner ossi ett inledande skede dér granserna standigt definieras
med hjalp av avgorande praxis fran OHIM, Forstainstansrétten och EG-
domstolen. Dessa generella antaganden passar likaval in paden lilladelen
av varumarkesrétten som utstyrsel problematiken utgor.

Forst kan man konstatera att de materiella registreringskraven &r de samma
for alatyper av varumérken. Med hjdlp av praxis nér det géller
forpacknings- och varuutstyrslar kan man vidare konstatera att kraven pa
sarskiljningsformagainte ar speciellt hoga. Det racker att en tval har en
urgrépning och langsgaende réfflor s har den sérskiljningsforméaga och
ansesinte langre vara en grundform. Aven om kraven pa sarskiljnings-
formagainte ar vadigt htga sa kravs det anda ett visst métt av distinktion
for att en utstyrsel skakunnaregistreras. Det framgar av fallet med Heinz
flaskan, tvattmedel stabletterna och ficklamporna. | fallen med Heinz ansdgs
flaskan inte heller varainarbetad eftersom den endast uppfattades som en
forpackning och inte var &gnad att sérskilja. | fallet med tvéattmedels-
tabletterna och ficklamporna kunde man inte préva om inarbetning forelag
eftersom det inte hade dberopats som grund for talan. Utgangen for
tvattmedel stabletternatror jag inte hade blivit annorlunda, men i fallet med
ficklamporna &r jag mer osdker. Mycket av den bevisningen som Mag
Instrument Inc dberopade visade just pa att lampan var mycket
uppméarksammad for sin utformning genom tidningar, utstéliningar och att
den var kand av allmanheten. Jag anser att utgangen hade kunnat bli den
motsatta bara de hade dberopat inarbetning.

Né&r det galler praxis fortydligande om hur man ska tolka undantaget som

bara géller for utstyrsar har det inte kommit fram sa mycket som klargor
situationen. | fallet med Philishave hade EG-domstolen mdjligheten att
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definiera vad som menas med " nodvandig” for att uppna tekniskt resultat.
Domstolen véljer att omdefiniera fragan och konstaterar endast att man inte
skaanvandasig av |&ran om alternativa former for att komma fram till vad
som & "nodvandigt”. Den svarar inte pavar gransen gar for det andraledet i
undantaget. Anledningen till att ratten inte svarar pafragan ar kanske att
rétten inte vill begransa sig till att ange en metod hur man ska avgora
nodvandighetskriteriet. Det anser jag dock vara olyckligt, nu far vi vanta pa
att nagon begér ett nytt besked om férhandsavgorande. Dafar vi hoppas att
vi far en positiv definition av domstolen pa vad nodvandighetskriteriet
innefattar. Det kommer sakert att dréjainnan domstolen far tillfélle att svara
paden frgan igen. Men det tog Over trettio ar att enas om ett gemensamt
regelverk pa varumarkesréttens omrade och det kommer sakert att dréja
trettio ar till innan varuméarkesratten & nagorlunda harmoniserad.
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6 Analys och slutsatser

Nér det gdller huruvida en varaeller forpackning kan vara sitt eget
varumérke, och darmed skyddas inom varuméarkesrétten, far man i och med
den EG-harmoniserade varuméarkesratten konstatera att sa ar fallet. Att
forpackningar har registrerats som utstyrslar sedan lange har framgatt klart
av praxis och doktrin i bade Sverige och Danmark. Detta hanger samman
med att det finns manga variationsméjligheter nér man utformar en
forpackning och att det pa sa visinte verkar hammande pa konkurrensen.
Nér det gdller galvavaran har det varit och & fortfarande mer komplicerat.
Det finns farre majligheter att varieraformen paen varaoch pasavis & det
|éttare att konkurrensen hammas.

| Sverige har man gétt fran en mycket avvisande instéllning till en mer och
mer accepterande. Det beror sakerligen mycket pa att man var tvungen att ta
bort rekvisitet " sdregen” i lagen nér man EG-anpassade den. Man far inte
langre sarbehandla utstyrslar jamfort med andra typer av varumarken. Till
en borjan kunde man se att PRV hade svart att anpassa sig till de nyalagre
kraven men det var mest en fraga om tillvanjning. Man kan se att det
registreras fler varuutstyrslar efter 1993. | och med detta far man anse att det
har skett en uppluckring i praxis. Jag haller med Levin om att i och med
EG- anpassningen maste man anse att forpacknings- och varuutstyrslar har
en gavklar platsi varumarkeslagen och de kan darfor inarbetas och
registreras likava som andra varumarken.

N&r man ser pA Danmark ur samma perspektiv s maste man anse att
majoriteten fortfarande anser att en varainte kan vara sitt eget varumarke.
Det finns de som havdar motsatsen, t.ex. Andreasen men de far fortfarande
anses tillhdra minoriteten. Skillnaden mellan Sverige och Danmark ligger,
anser jag, mest i att man anvander sig av olikaterminologi nér man ska
bestdmma vad som & en vara. Det finns som sagt en hel del saker som man
i Danmark innefattar i begreppet varuutstyrsel men som inte uppfattas som
en vara eftersom det helt uppenbart kan registreras och inarbetas som
varuutstyrsel. Jag tanker narmast pa det som innefattas i de danska
begreppen ” formstgbning”, godis, ljus och tval och " deludstyr” t.ex. tyger.
Deklassasi Sverige som varor men intei Danmark. Aven om det skiljer i
terminologin anser jag inte att det skiljer sd mycket i praktiken.

Jag anser mig visserligen ur doktrinen kunna urskilja att det finns olika
mentalainstalningar till anpassningen till EG-rétten. | Danmark menar de
att man fortsatter pa sitt sétt tills man har blivit 6verbevisade om att en vara
verkligen kan vara sitt eget varumérke. | Sverige upplever jag det mer som
att det finns en vilja att anpassa sig till EG-varumérkesrétten och att man
darfor soker vagledning i den gemensamma praxisen. Visserligen stdmmer
inte praxisen i Danmark och Sverige helt Gverens men lite nationella
skillnader tror jag nog alltid att det kommer att finnas. Min slutsats blir dock
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att trots olikheternai den mentalainstalIningen sarader det stor likhet i
praktiken.

Pa ett omrade skiljer det sig dock mellan de badalanderna och det galler
varumarkesréttens forhallande till marknadsforingslagen. | Danmark &r
forhdllandet mellan de bada lagarnanarmre an vad det & i Sverige. Man
forsoker interegleraallt i varumarkeslagen utan kan |dttare sbka alternativa
|6sningar i marknadsféringslagen. Det kan forklaras med att marknadsrétten
har varit battre utvecklad i Danmark &ani Sverige. | Sverige har man ocksa
varit mer av den instaliningen att allt som har med varumérken att gora skall
reglerasi varumarkeslagen. Det borjar komma mer och mer att man soker
alternativaldsningar i marknadsforingslagen i intrangsfall. Det kan narmst
forklaras med att det nu i den nyalagen finns en paragraf som reglerar just
det med vilseledande efterbildning. Kan man inte konstatera att det
foreligger intrang i varumarkesratten sd kan man altid vanda sig till
marknadsforingslagen och med hjdp av denna forsoka fa rétt.

Jag anser dock inte att marknadsforingslagen i Sverige kommer att falika
stor betydelse och anvéndasii lika stor omfattning som i Danmark. Det kan
narmst forklaras med att i Danmark handlaggs mal som rér bade marknads-
foringslagen och varumérkeslagen av allménna domstolar, vilket betyder att
man i samma mal kan avgora fragan bade med hjalp av marknadsférings-
lagen och varumarkeslagen. | Sverige handldggs som bekant varumarkesmal
av de alméanna domstolarna och mal rorande marknadsforingslagen av
marknadsdomstolen.

Nér det galler |aran om alternativa former far man konstatera att bade i
LEGO Il i Danmark €ller Lego-fallet i Sverige ansag domstolarna att det
inte hade nagon betydel se att man kunde aternera utformningen av

L egoklotsen. Det stér helt i Gverensstammelse med vad EG-domstolen kom
fram till i sitt Philips-avgorande. Man kan sdedes inte anvandasig av laran
om alternativa former for att konstatera vad som & nédvandigt for att uppna
resultat.

Jag maste tillsta att jag sjalv ansdg det som ett bra dternativ for att avgora
vad som menades med " nédvandigt for att uppna tekniskt resultat”, men jag
far val anse mig dverbevisad om att sdinte &r falet nu nar EG-domstolen
har kommit med sitt domslut i fragan.

Néagot som jag fortfarande & besviken pa ar att EG-domstolen valde att
omformulera den fjarde frégan sa att den inte svarade pa om det fanns nagon
annan metod eller nagra andra kriterier som man skulle anvanda sig av for
att avgora vad som menas med att det kravs/ar nddvandigt for att uppna
tekniskt resultat. Det kommer sakert att dréjalange innan vi far svar paden
fragan, men man kan alltid hoppas att hovrétten eller HD i det svenska
Philishave-fallet begar ett forhandsbesked sa att man kan fa svar paden
fragan.
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Som skél for att man inte skal&ta registrera férpacknings- och varuutstyrslar
I varumérkeslagen framfors det att registreringen kan ledatill tillverknings-
monopol och att konkurrensen darmed snedvrids. Jag anser dock att om en
utstyrsel uppfyller allakrav i varumarkesrétten sa hammar den inte
konkurrensen. Det finns sakerhetsventiler i lagen i utstyrselfallet, 13 § 2 st.
VML/2 § 2 stt DKVML/ 3.1.e VMD/7.3 e VMF. Undantagets olika led ser
till att man inte kan registrera en utstyrsel som hdmmar konkurrensen eller
ar uteslutande teknisk eller funktionell. Ar den tekniskt funktionell f&r man
istallet sbka skydd i patentlagen.

Praxis fran OHIM, Forstainstansrétten och EG-domstolen talar sitt tydliga
sprék. Forpacknings- och varuutstyrslar far och kan skyddasii
varumérkesratten och sammakriterier for dem stalls upp vid registrering
som for alatyper av varumérken. Kravet pa sarskiljningsférmaga ligger inte
sa hogt men det kréavs visst matt av distinktion. Det kan man sei fallet med
tvalen kontra Heinz-fallet. Att utstyrslar skyddasi varumarkesrétten i
Sverige, Danmark och hela EU &r idag uppenbart anser jag. Det som inte &r
helt klart &r var gransernai undantaget gar. Det som behovs for att exakt
definiera granserna for vad som kan vara en utstyrsel &r fler avgorande fran
Forstainstansrétten och EG-domstolen. Det kommer sakerligen fler
avgorande med tiden som harmoniserar réattsomradet, men det kommer nog
att drgja ett bratag till innan harmoniseringen av varumarkesrétten &r
genomford.
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