JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Fanny Sonander

Att skydda en varuutstyrsel

Examensarbete
30 hoégskolepoang

dlf Maunsbach

Immaterialratt

HT 2011



Innehall

SUMMARY

SAMMANFATTNING

FORORD

FORKORTNINGAR

1 INLEDNING

11

1.2

13

14

15

Introduktion

Syfte och fragestallning
Avgransningar

Metod och material

Disposition

2 VARUMARKESSKYDD

2.1

2.2

2.3

Inledning
Skyddets uppkomst

Grundlaggande forutsattningar for varumarkesregistrering

2.3.1 Grafisk tergivning
2.3.2  Sarskiljningsformaga

24

2.5

2.6

2.7

2.8

Varor och férpackningar som varumarken- viktiga begrepp
Sarskiljningsforméagan for tredimensionella former
Forhallandet mellan varumarket och varan
Genomsnittskonsumenten och omsattningskretsen

Praxis avseende utstyrslars sarskiljningsférméga och
omsattningskrets

2.8.1  Ajax: sarskiljningsformaga och disclaimer

2.8.2 Vit flaska: sarskiljningsférmaga

2.8.3  Parfymflaskor 1: sarskiljningsférmaga

2.8.4 Parfymflaska 2 och 3: sarskiljningsférmaga

2.8.5 Inhalatorer: séarskiljningsformaga

2.8.6  Konfektyrforpackning: sarskiljningsformaga

2.8.7 Glas: sarskiljningsformaga

2.8.8 Cigarettforpackning: sarskiljningsformaga, omsattningskrets
2.8.9 Snusdosa respektive dunk: omsattningskrets

12

13

16

17

17
18
18
19
20
20
21
21
22



2.8.10 Mini Maglite: omséattningskrets
2.8.11 Gemenskapsvarumarken: sarskiljningsformaga

2.9 Positionsmarken

2.10 Forvaxlingsrisk

2.11 Preliminara registreringshinder for kannetecken som bestar av en

varas form

2.11.1 Form som foljer av varans art
2.11.2 Form som krdvs for tekniskt resultat
2.11.3 Form som ger varan ett betydande vérde

2.12 Prévning av registrering, skyddstid och avgifter

3 MONSTERSKYDD
3.1 Nagrabegrepp

3.2 Forutséttningar fér ménsterskydd

3.2.1 Skapande verksamhet

3.2.2  Nyhetskravet

3.2.3  Kravet pa sarpragel

3.2.4 Inte uteslutande funktionsbetingad formgivning

3.3 Praxis till kKlargérande av begreppen kunnig anvandare och

sarpragel

3.3.1 Slutsats om kunnig anvéndare
3.3.2 Slutsats om sarpragel

3.4 Provning av registrering, skyddstid och avgifter

4 SAMMANFATTANDE ANALYS
4.1 Skillnader mellan varuméarkesskydd och mdnsterskydd

4.2 Slutsats

KALL- OCH LITTERATURFORTECKNING

RATTSFALLSFORTECKNING

22
23

24

29

31

32
33
35

36

37
37

37

38
38
39
40

41

46
47

47

49
49

51

53

54



Summary

A product's design is crucial to how popular it will become on the market.
This has resulted in that significant resources are laid down to give products
an exterior as attractive as possible. To make sure that the spent resources
should not be wrecked, it is important to protect the design adequately. This
can e.g. be done by different, partially overlapping, kinds of intellectual
property protection.

It would not be uncommon if most people, hearing the word "design", first
of all would think of design furniture, cars or various brand articles. This
association is not wrong, but it does not give away the entire image. A com-
pletely different area in which design is important is the packaging industry.
With the huge range of packed goods, including e.g. food and consumer
goods, the outfit of a product is a factor that can distinguish a packaging
from the competitors ' packaging. “Outfit of a product” means the shape or
the outfit of a product or its packaging.

There are various possibilities to protect packaging against counterfeiting,
each with different strengths and weaknesses. In order to make a thorough
investigation of the suitability of the alternatives of protection, this essay
has been limited to cover only trademark and design protection. The pur-
pose of this investigation is to, as far as possible, clarify the extent to which
the different options of protection can be used to protect a packaging design
as well as the advantages and disadvantages that come with the two different
options.

According to the law on trademarks, a packaging can be protected if it meets
the requirement of distinctive character. Trademark protection is not a pure
external appearance protection but protects a design in its function to indi-
cate origin. It is not enough that a consumer recognizes a product; instead
trademark protection requires that the product is associated with a particular
business. Protection is not granted for shapes needed to obtain a technical
result, shapes that derive from the nature of the goods or for shapes that give
substantial value to the goods.

In order for a packaging to be protected as a design it must satisfy the re-
quirements of novelty and individual character. Design protection is a pure
external appearance protection. It shall not be granted for elements that have
a certain appearance exclusively due to a technical function. Benefits of
design protection is that a specific part of a product can be protected, which
means that this part meets the requirement of distinctiveness easier com-
pared to if the product would be evaluated as a whole.

Whether a packaging fulfils the requirements for trademark and design pro-
tection is affected by what an average consumer and a knowledgeable user
think of the distinctiveness and individual character of the product. It is also
affected by who this consumer and user are according to the court.
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Sammanfattning

En produkts formgivning &r avgérande for hur eftertraktad den blir pa
marknaden, nagot som resulterat i att stora resurser laggs ner pa att ge pro-
dukter ett sa tilltalande yttre som mojligt. For att investerade resurser inte
ska g om intet &r det viktigt att skydda formgivningen pa ett adekvat sétt,
vilket t.ex. kan goras med hjalp av olika, till viss del dverlappande, im-
materialrattsliga skydd.

Det torde inte vara ovanligt att ordet formgivning i forsta hand for ménni-
skors tankar till produkter som designmobler, bilar eller olika mérkesvaror.
Denna association ar inte fel, men den ger langt ifran hela bilden. Ett helt
annat omrade inom vilket formgivning &r viktigt ar forpackningsindustrin.
Med det enorma utbud av férpackade varor som finns, bl.a. livsmedel och
dagligvaror, ar forpackningens formgivning som varuutstyrsel en faktor som
kan skilja ut denna fran konkurrenternas forpackningar. Med begreppet va-
ruutstyrsel avses formen eller utstyrseln pa en vara eller dess forpackning.

Det finns olika mojligheter att skydda en varuutstyrsel mot efterbildning,
var och en med olika styrkor och svagheter. For att kunna gora en grundlig
analys av skyddsalternativens lamplighet har arbetet begransats till att en-
dast omfatta varumarkesskydd och monsterskydd. Syftet med uppsatsen ar
att i mojligaste man klargora i vilken utstrackning de olika skyddsalternati-
ven kan anvéndas for att skydda en férpacknings formgivning samt vilka
for- och nackdelar som finns med de olika alternativen.

Enligt varumérkesratten kan en férpackning skyddas om den tillgodoser
kravet pa sarskiljningsformaga. Varumarkesskyddet &r inget renodlat utse-
endeskydd utan skyddar en formgivning i dess funktion som ursprungs-
angivelse. Det ér inte tillrackligt att en konsument kénner igen en vara utan
krav stalls pa att varan associeras med en viss naringsverksamhet. Skydd
ges inte for former som kréavs for att uppna ett tekniskt resultat, for former
som foljer av varans art eller for former som ger varan ett betydande varde.

For att en forpacknings ska kunna monsterskyddas maste den tillgodose
kravet pa nyhet och pa sarpragel. Monsterskyddet ar ett rent utseendeskydd.
Det beviljas inte for detaljer som har ett visst utseende uteslutande pa grund
av teknisk funktion. Fordelar med monsterskyddet ar att en del av en pro-
dukt kan skyddas vilket innebar att denna del uppfyller kravet pa séarpréagel
enklare jamfort med om produkten skulle beddmas som en helhet.

Huruvida en forpackning uppfyller rekvisiten for varumérkes- och monster-
skydd paverkas av hur en genomsnittskonsument respektive en kunnig an-
vandare ser pa formgivningens sarskiljningsformaga respektive sarpréagel
samt vem domstolen anser denne konsument respektive anvandare vara.



Forord

Det & med blandade kanslor jag skriver de har sista raderna i mitt examens-
arbete. En del av mig ar oerhort sugen pa att lamna in arbetet och darmed
satta punkt for livet som student. Ett liv jag kénner till val, kanske alltfor
val. Att istallet antligen fullt ut fa ge mig ut i arbetslivet. For detta har val
trots allt varit poangen, malet med hela utbildningen?

En annan del av mig kénner istéllet ett visst vemod. For trots att juristut-
bildningen med jamna mellanrum fatt mig att kanna mig uppgiven, frustre-
rad, dum och valdigt trott sa kommer tiden som student alltid ha en speciell
plats i mitt hjarta. Jag inser nu att alla de ganger jag velat ge upp men istéllet
bitit ihop och slutfort mina ataganden pa satt och vis ocksa varit podngen
med utbildningen. Jag har véxt, jag ar stolt, jag ar klar.

Fanny Sonander, Malmg, oktober 2011
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1 Inledning

1.1 Introduktion

Det finns olika mojligheter att skydda en forpackning mot efterbildning, var
och en med sina styrkor och svagheter i form av skyddstider, kostnader,
specifika krav som maste uppfyllas och hur stort skyddsomfang som ges.
For att kunna gora en mer grundlig analys av alternativens lamplighet kom-
mer arbetet att begrénsas till att endast omfatta varumérkesskydd och mons-
terskydd.

Variationsmdjligheterna for forpackningars formgivning ar vanligtvis be-
gransade, vilket resulterar i att de tillverkande fOretagen ofta ar hanvisade
till att anvanda sig av detaljer for att ge sina forpackningar ett utseende skiljt
fran 6vriga forpackningar pd marknaden. Beroende pa vilken typ av for-
packning som avses ar variationsutrymmet olika stort, t.ex. finns stérre moj-
ligheter att variera en parfymflaska &n en mjolkforpackning eftersom kon-
sumenterna har vissa forvantningar pa hur en mjolkforpackning ska se ut.

Huvudfragan i denna uppsats ar huruvida varumarkesskydd eller monster-
skydd &r det mest effektiva alternativet for att skydda en forpacknings utse-
ende. Varumarkesskyddet har t.ex. en uppenbar fordel i det faktum att
skyddstiden &r obegransad, nagot som gor detta alternativ mycket attraktivt.
Dock ar det oklart var gransen gar for hur sma variationer fran redan existe-
rande formgivningar som egentligen kan skyddas genom varumarkesrétt,
nagot som har ar foremal for vidare undersokning.

Klart &r att varumarkesskydd och moénsterskydd till viss del éverlappar var-
andra, dock &r det mindre klart exakt var gransen for denna Overlappning
gar och nar man som skyddssokande fritt kan valja mellan de bada skydds-
formerna respektive ar hénvisad till en av dem.

1.2 Syfte och fragestallning

Syftet med detta arbete &r att analysera for- och nackdelarna med varumar-
kesskydd och monsterskydd och pa sa vis kunna sammanstalla konkreta rad
till hjalp for en klient som pa basta satt énskar skydda en forpackning. For
att kunna gora detta maste jag undersdka vilka mojligheter till skydd som
finns och vilken av dessa som lampar sig bast. Jag kommer att ta hjalp av
foljande delfragor:

e Under vilka omstandigheter kan varumérkes- respektive monster-
skydd skydda en férpacknings formgivning?

e Hur skiljer de bada skyddsalternativen sig at avseende vad som kan
skyddas respektive hur stort skyddsomfanget blir?
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e Vilka ar fordelarna respektive nackdelarna med de tva skyddsalter-
nativen?

1.3 Avgransningar

Med tanke pa att uppsatsens syfte ar att undersoka om forpackningar bast
skyddas med hjélp av varumérkesskydd eller monsterskydd kommer jag inte
att redogora for alternativa skyddsmojligheter sa som upphovsrattsskydd
eller patentskydd.

Utgangspunkten for analysen ar svensk ratt, men eftersom de svenska lagar-
na bygger pa EU-rattsliga direktiv har d&ven EU-ratten en sjalvklar plats i
framstéllningen.

For att kunna redogora for de regler som berdr forpackningars formgivning
pa ett detaljerat satt kravs av utrymmesskal att fragor av mer allman karaktar
endast berors pa ett sadant 6vergripande satt som ar nodvandigt for fram-
stéllningen som helhet.

En hel del praxis kommer att presenteras eftersom jag finner denna vara det
viktigaste verktyget for forstaelsen av var granserna gar fér vad som anses
skyddsbart inom varumarkesratten respektive monsterratten. Eftersom jag
trots allt endast kan redogora for delar av praxis har jag valt att presentera
sadana fall som jag bedomer ligga nara gransen for skyddsbarhet och som
dessutom &r relativt farska.

1.4 Metod och material

Jag har anvant mig av traditionell juridisk metod i den man att jag har ana-
lyserat lagstiftning, forarbeten, praxis och doktrin. Dock bygger arbetet och
analysen pa praxis i storre utstrackning an vad som majligen kan sigas vara
traditionellt, liksom att urvalet av praxis ar speciellt eftersom det finns en
stor variation bland utvalda rattsfall vad galler instanser, dignitet och ur-
sprungsland.

Gemensamt fOr rattsfallen &r att de 6ver lag &r av sent datum eftersom jag &ar
intresserad av att utreda hur réttslaget ser ut idag. Vidare skedde inom
monsterratten ar 2002 en anpassning till gemenskapsratten genom inforli-
vandet av monsterdirektivet. Hirmed omformulerades skillnadskravet mel-
lan monster fran att tidigare ha kravt "vasentlig skillnad” till att som nu kra-
va "sarpragel”. Detta innebar att rattsfall fran tiden fore andringen inte &r
aktuella vid bestdmmandet av innebdrden av just sérpragel.

Den Overvégande delen av svensk praxis ar av administrativ karaktar, dvs.
avgoranden fran t.ex. HFD, PRV och PBR. Av dessa ar endast avgoranden
fran HFD prejudicerande men 6évrig administrativ praxis ar likval viktig da
denna speglar rattsutvecklingen pa ett aktuellt satt.



Gemenskapsrattsliga avgdranden spelar en viktig roll eftersom saval varu-
markesratten som monsterratten bygger pa gemenskapsdirektiv. Avgoran-
den fran OHIM:s Overklagandenamnd ar vagledande medan avgo6randen
fran Tribunalen (tidigare benamnd forstainstansratten) och EU-domstolen &r
bindande. Pa det vis jag anvander mig av praxis, dvs. genom specifika ned-
slag i syfte att tolka vissa rekvisit, ar skillnaden i hur praxis fran de olika
instanserna i Europa ska tolkas inte sa stor att sarskilda atgarder kravs.

Urvalet av rattsfall har, forutom utifran hur nya de &r, gjorts med hansyn till
deras relevans. Praxis har frimst anvéants som hjalp vid en granskning av
vissa rekvisit inom saval varumarkesratten som inom mansterratten och jag
har darfor valt ut mal som pa ett tydligt satt demonstrerar hur rekvisiten ska
tolkas, inte sallan genom tydliggdrande bilder. Bilderna har en viktig roll i
uppsatsen da dessa ar helt nodvandiga for forstaelsen av domskéal och
domslut, och darmed sjalva rekvisiten som utreds.

Vad avser doktrin har Marianne Levins bok Larobok i immaterialratt varit
till stor hjélp, liksom Petra Lunells avhandling Okonventionella varumarken
och Lars Holmqvists Varumarkens sarskiljningsformaga. Vidare har jag
anvant mig av Lagarna inom immaterialratten. En kommentar pa Internet,
skriven av Peter Adamsson m.fl. Jag aven anvant mig av Per Jonas Nordells
artikel Skyddet for funktionellt betingade utstyrslar. All litteratur ar skriven
fore VmL (2010:1877) tratt i kraft, ndgot som dock inte paverkar dess ak-
tualitet i de situationer den anvands. Hanvisningar forekommer till saval den
nya som den gamla lagen.

1.5 Disposition

Relevanta varumarkesrattsliga respektive monsterrattsliga regler kommer att
presenteras for sig i olika kapitel. Forst kommer det att redogéras for de
grundlaggande forutsattningarna for respektive skydds tillamplighet, en re-
dogorelse som pa lampliga stallen illustreras av praxis. Denna redogdrelse
kommer I6pande att analyseras, da jag anser detta bli tydligare och darmed
lampligare &n att endast ha en analyserande del pa slutet.

Presentationen av gallande ratt och nddvandig bakgrundsfakta kommer att
ge svar pa underfragorna i min fragestallning. Presentationen foljs av en
analys av skyddsalternativens lamplighet i sammanhanget och avslutas med
en slutsats bestaende av ett antal konkreta punkter som bor beaktas vid valet
mellan varumarkesréattsligt respektive monsterréattsligt skydd.



2 Varumarkesskydd

2.1 Inledning

En ny varumarkeslag tradde i kraft den 1 juli 2011." Den del av varumarkes-
ratten som behandlas i detta arbete har framst &ndrats genom att en 6vergri-
pande spraklig och redaktionell modernisering gjorts, liksom att lagen har
gjorts mer 6verskadlig.? Med anledning av detta ar saval praxis som doktrin
och férarbeten till AVmL fortfarande av intresse fér denna framstallning.

2.2 Skyddets uppkomst

Varumarkesskydd kan uppkomma genom registrering eller genom inarbet-
ning enligt 1 kap. 6 och 7 88 VmL. Registrering sker antingen nationellt hos
PRV enligt 2 kap. 1 § eller internationellt hos WIPO:s internationella byra
enligt 5 kap. 1 8. Gemenskapsvarumérken regleras foretradesvis i EU-VMF
och registrering av sadana gemenskapsvarumarken sker hos Harmonise-
ringsbyrén (OHIM).?

Vid registreringsforfarandet hos OHIM granskas om det finns nagra absolu-
ta hinder for registrering enligt 7 (1) a och b EU-VMF och det gors en un-
dersOkning av de relativa hindren enligt artikel 8. OHIM tar fram en sokrap-
port som skickas till de nationella registreringsmyndigheterna som valt att
anmala sig till ett sddant forfarande.® Registreringsmyndigheten skickar
sedan vidare en rapport till sokanden som sjélv far avgora huruvida han ska
ga vidare med sin anstkan. Uppsatsen kommer foretradesvis att fokusera pa
den nationella varumarkesratten liksom pa registrerbart skydd.

Ansokningsforfarande hos PRV liknar det vid OHIM. Foérst undersoks de
absoluta forutsattningarna for skydd, vilket betyder att det undersoks om
market uppfyller de krav som finns pa dess art och beskaffenhet. Vidare
undersoks de relativa forutsattningarna for skydd, vilket innebér en prov-
ning av %m det redan finns sadana rattigheter som market kan tankas gora
intrang i.

1(2010:1877), VmL.

2 Prop. 2009/10:225 s. 1.
® Prop. 2009/10:225 s. 77.
* Art. 39 EU-VMF.
>2kap. 23 § 1 st. VmL.



2.3 Grundlaggande forutsattningar for
varumarkesregistrering

2.3.1 Grafisk atergivning

Ett varumarke ar en symbol som fungerar som ett kdnnetecken for varor
eller tjanster som tillhandahalls i en naringsverksamhet. Sa lange market kan
skilja varor som tillhandahalls i en naringsverksamhet fran varor som till-
handahalls i en annan naringsverksamhet och bestéar av ett tecken som kan
aterges grafiskt sa kan det enligt 1 kap. 4 8 VmL utgora ett varumarke. Ex-
empel pa tecken som kan aterges grafiskt ar ord, personnamn, bokstaver,
siffror, figurer och - vilket vi far anledning att aterkomma till - formen eller
utstyrseln pa en vara eller dess forpackning. Denna exemplifiering ar inte
uttémmande.®

Vanligast ar att varumarken registreras i svartvitt, men i vissa fall ar farg-
sattningen central och det kréavs da att market registreras i farg for att det ska
anses ha sarskiljningsformaga. En registrering i farg har mindre skyddsom-
fang an motsvarande registrering i svartvitt, detta da en sadan registrering
endast omfattar just den fargen for vilken registreringen sokts.’

2.3.2 Sarskiljningsformaga

For att ett varumarke ska kunna registreras kravs enligt 1 kap. 4 § VmL att
det har sarskiljningsformaga. En definition av vad sarskiljningsférmaga in-
nebar ges i 1 kap. 5 § VmL:

"Ett varukéannetecken ska anses ha sarskiljningsférmaga om det kan skilja varor eller

tjanster som tillhandahalls i en naringsverksamhet fran dem som tillhandahalls i en an-
nan.

Bristande sarskiljningsférmaga kan bero pd att ett varukannetecken endast bestar av
tecken eller bendmningar som

1. i handeln visar varans eller tjanstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvéndning, varde,
geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten for nér varan eller tjansten
ar framstéalld, eller

2. i dagligt sprakbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en
sedvanlig beteckning for varan eller tjansten.

Vid beddmningen av om ett varukannetecken har sarskiljningsférméaga ska hansyn tas
till att det kan forvarva formagan genom anvandning.”

Paragrafens forsta stycke aterger varumarkesdirektivets artikel 3.1.c-d och
av denna anledning &r avgoranden hanforliga till denna artikel intressanta

® Levin, Marianne, Larobok i immaterialratt, 2007, s. 391.
” Adamsson, Peter, Essén W, Eric, Lagarna inom immaterialratten. En kommentar pa In-
ternet, 1 § AVmL.
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vid tolkningen av VmL.® Sarskiljningsformagan ska bedémas utifran alla
relevanta omstandigheter® och ska bedémas enligt samma kriterier oberoen-
de vilken typ av varuméarke det rér sig om.™

Att ett marke ska ha sarskiljningsférmaga innebér att det ska ha férmagan
att ses som ett kénnetecken for ett visst ursprung, t.ex. ett foretag. Huruvida
ett marke ska anses ha sarskiljningsférmaga ar beroende av hur det uppfattas
av den malgrupp det riktar sig till. Om market vander sig till konsumenter i
allménhet sa anses malgruppen besta av en normalt informerad och skéligen
uppmérksam och upplyst konsument.**

Andra stycket 1 motsvarar i huvudsak 13 § 1 st. andra meningen AVmL
men avser alla typer av varukannetecken och inte endast registrerade sada-
na. Detta beror pa att en ytterligare anpassning har gjorts till art. 3.1.c i va-
rumarkesdirektivet. Regeln ger uttryck for en presumtion att vissa marken
inte ska anses ha sarskiljningsformaga.*? Aldre praxis ar fortfarande relevant
for tolkningen av 1 kap. 5 § VmL.*®

Vad galler utstyrselmérken har HFD ansett att vare sig randig tandkram eller
fargerna pa en skruvplugg har uppfyllt kravet pa sérskiljningsforméga.* D4
1 kap. 5 § 2 st. p. 1 endast ger uttryck for en presumtion kan denna falla om
varumarkesinnehavaren kan visa att hans mérke faktiskt har sarskiljnings-
formaga, nagot som kan gdras genom att ta market i bruk och med hjalp av
t.ex. marknadsundersokningar visa att malgruppen ser market just som ett
varumarke. Kan detta visas kan alltsd market registreras.”> Som namnts
ovan ska sarskiljningsformagan bedémas likadant oavsett varumarkets typ,
men EU-domstolen har uttalat att det &r mindre forekommande att allmanhe-
ten anser att en utstyrsel har sarskiljningsférmaga.®

2.4 Varor och forpackningar som
varumarken- viktiga begrepp

En varuutstyrsel kan varumarkesskyddas under forutsattning att den utgér
ett kannetecken, dvs. har formagan att fungera sarskiljande for varor och

8 Prop. 2009/10:225 s. 400.

 MAl C-363/99, Koninklijke KPN Nederland v. Benelux Merkenbureau, punkt 1 i domska-
len.

10 Mal C-299/99, Philips v. Remington, punkt 48.

1 Ml C-252/07, Intel Corporation Inc, punkt 34. Se dven nedan under avsnitt 2.6.

12 Prop. 2009/10:225 s. 400.

3 Prop. 2009/10:225 s. 399 f.

¥ RA 2000 ref. 62 | respektive II.

5 Adamsson, Essén, 13 § AVmL.

10 Se de forenade malen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel 1 (tvattabletter), punkterna
38-39.
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tjanster. Varuutstyrseln skyddas inte i egenskap av form utan som ur-
sprungsangivelse; det ar varuutstyrselns funktion som skyddas.*’

Definitionen av begreppet varuutstyrsel ar “formen eller utstyrseln pa en
vara eller dess forpackning”, vilket framgar av 1 kap. 4 § VmL.*® Med form
avses har den odekorerade, nakna formen och att det vid en beddmning av
sarskiljningsformagan inte tas ndgon hansyn till ord eller figurativa element.
Utstyrsel kan avse savéal kombinationsmarken som rent dekorskydd. Kombi-
nationsmarken bestar av savél form som dekoration pa en vara eller dess
forpackning, vilket innebdr att om de dekorativa elementen ar tillrackligt
sérskiljande kan skydd ges aven for enkla former. Dekorskydd ges for va-
rans eller férpackningens utsmyckning, t.ex. farg, figurer eller etiketter."

Begreppet varuutstyrsel ar aven begransat pa sa satt att det endast avser sa-
dan utstyrsel som anvénds ”i omedelbar forbindelse med egentliga varor
eller deras forpackningar”.? Enligt 1 kap. 4 § VmL omfattas, som namnts
ovan, dels vara (egentlig varuutstyrsel), dels dess forpackning (forpack-
ningsutstyrsel).?

En form kan endast ges ett tredimensionellt skydd medan en utstyrsel, dvs.
kombinationsmarke eller dekorskydd, kan skyddas bade tva- och tredimen-
sionellt. Nar skydd ska ges for en tredimensionell form eller utstyrsel maste
hansyn tas till varans eller forpackningens funktion da det rader vissa be-
gransningar i mojligheten att ge skydd i dessa lagen, se nedan under avsnitt
2.10.2.

Huruvida det aktuella skyddsforemalet ar en egentlig vara eller en forpack-
ning framgar av de varuklasser inom vilka skydd sokes. Om skyddsforema-
let t.ex. &r en forpackning och skydd soks inom varuslaget forpackningar sa
betyder det att skydd soks for en varuutstyrsel. Om istéllet samma forpack-
ning ska registreras for innehallet i forpackningen, t.ex. juice, ror det sig om
en forpackningsutstyrsel.?

Huruvida det &r en form eller en utstyrsel (kombinationsméarke) som ska
skyddas i varje fall blir alltsd beroende av vilka element pa forpackningen
som ska skyddas. Om det &r formen i kombination med dekorativa element
som ska skyddas stalls enligt ovan forda resonemang kravet pa sjéalva for-
men l4agre &n om det endast &r den “nakna” formen skydd soks for. Denna
analys kommer att omfatta bade och.

Vidare &r bedomningen av om det ror sig om en egentlig varuutstyrsel eller
forpackningsutstyrsel beroende av inom vilken grupp skydd soks. Skydd for

" Holmquist, Lars, Varuméarkens sarskiljningsférmaga, 1999, s. 529.
8 Holmquist, s. 529 f.

19'_unell, Erika, Okonventionella varumarken, s. 57 f.

050U 1958:10 s. 218.

2! Holmaquist, s. 530.

22 L_unell, s. 58.

11



t.ex. en cigarettforpackning kan sokas bade som egentlig varuutstyrsel avse-
ende forpackningen i sig, om det ar forpackningsbolaget som vill soka
skydd i varuklassen 16 som bl.a. avser papper och kartongprodukter. Ciga-
rettférpackningen kan &ven skyddas som forpackningsutstyrsel om den ska
registreras i varuklassen 34 som avser tobak.

Huruvida en forpackning ar att se som en forpackningsutstyrsel eller egent-
lig varuutstyrsel kan paverka bedémningen av sarskiljningsformagan genom
att denna faktor blir avgérande for vem genomsnittskonsumenten ar och hur
omsattningskretsen ska bestimmas. Man far inte heller glomma att forpack-
ningen ska ange ett ursprung for att kunna erhalla varumarkesskydd. Detta
krav borde gora det relativt svart for ett forpackningsforetag att skydda sina
produkter som egentliga varuutstyrslar med tanke pa att en forpackning tro-
ligtvis oftare forknippas med sitt innehall och tillverkaren av detta &n med
forpackningsforetaget i sig.

2.5 Sarskiljningsformagan for
tredimensionella former

Rekvisitet som kraver att ett marke ska kunna aterges grafiskt ar oproblema-
tiskt avseende tva- och tredimensionella former, till skillnad fran behovet att
kunna visa att detta har praktisk séarskiljningsformaga. Ett krav for att skydd
ska kunna ges for ett tecken &r att konsumenterna upplever tecknet som en
ursprungsangivelse for varan eller tjansten, nagot som kraver en form av
forbindelse mellan tecknet och varan eller tjansten. Finns inte en tillrackligt
tydlig forbindelse sa &r tecknets sarskiljningsformaga inte tillracklig for va-
rumarkesskydd.?

Enligt den s.k. "separation doctrine” medfor kravet pa en sadan forbindelse
att tecknet och varan inte kan vara identiska, dvs. att varan inte kan vara sitt
eget varumarke. Har framhalls att varans form alltid maste ha nagot god-
tyckligt inslag som kan skilja formen frén sjalva varan.?* EU-domstolen har
dock i malet "Philips”? slagit fast att det inte kravs att en varas form inne-
haller nagot sadant godtyckligt inslag. Saledes kan en vara utgora sitt eget
varumarke, aven om det juridiskt sett fortfarande ar viktigt att atskilja varu-
mérke och vara som begrepp. En forutsattning for att ett marke ska kunna
fungera som individualiseringsmedel ar att allménheten mentalt ska kunna
uppleva en forbindelse mellan tecknet och varan, dvs. konsumenterna maste
kunna skilja pa upplevelsen av sjélva varan och pa det varumarkesbudskap
varan utsander.?

Prévningen av huruvida ett marke har ursprunglig sarskiljningsformaga gors
av PRV enligt 2 kap. 5 § VmL. Prévningen avser huruvida market i sig, pa

2 Lunell, s. 59 f.

2 Lunell, s. 59 f.

2> Mal C-299/99, Philips v. Remington, punkterna 49-50.
%8 L_unell, s. 60.
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grund av inneboende natur och utseende, har en betydelse som varumarke.
Det gors alltsd en bedomning av om market vid tiden for registrering, utan
visad inarbetning, har formagan att sarskilja det kommersiella ursprunget
hos de varor market avser. Man kan saga att PRV forutspar konsumenternas
reaktioner pa den tredimensionella formen och om dessa kommer att kunna
identifiera en produkt endast utifrn denna form.?’

Om market inte anses ha ursprunglig sarskiljningsférmaga kan det forvarva
sadan genom inarbetning som t.ex. kan ske genom att malgruppen far ge-
nomga en tillvanjningsprocess. Har kan bevisning om hur konsumenterna
faktiskt uppfattar market 4 stor betydelse.?®

2.6 Forhallandet mellan varumarket och
varan

Som nédmnts ovan anses det vara enklare for en konsument att uppfatta en
forbindelse mellan ett tecken och en vara om dessa dr tva separata foreteel-
ser jamfort med om - som i fallet med en odekorerad, tredimensionell,
egentlig varuutstyrsel - k&nnetecknet och varan smalt samman. Nar formen
bade fungerar som kannetecken och vara ar det svart for konsumenterna att
se formen som en ursprungsangivelse och inte bara som en del av utseendet
hos varan. Nér det ror sig om forpackningsutstyrslar ar k&nnetecknet och
varan skilda fran varandra, vilket alltsa gor att det ar lattare for en konsu-
ment att uppfatta en forpackningsutstyrsel an en egentlig varuutstyrsel som
en ursprungsangivelse.?

En tredimensionell form har ofta andra funktioner an att fungera som ett
k&nnetecken; t.ex. kan en flaska som ar insnord halvvégs upp genom detta
ges ett sarskiljande utseende samtidigt som snérningen gor flaskan skonare
att halla i. Nar formen har konkurrerande funktioner, t.ex. att den bade ar
estetisk och funktionell, minskar sannolikheten att konsumenten uppfattar
formen som ett kannetecken som anger ursprung.* I ett mal om en ketchup-
flaska har en vagliknande formgivning pa flaskan gjort denna enklare att
klamma pa, nagot som ansags tala emot att ge formgivningen varumarkes-
skydd.®! Forpackningar till varor i flytande form anses av genomsnittskon-
sumenten i forsta hand ha just en férpackningsfunktion eftersom dessa for-
packningar &r nédvandiga for forsaljningen.® En konsument forvantas inte

2" Lunell, s. 86. 2 kap. 5 § motsvarar 13 § 1 st. AVmL, se prop. 2009/10:225 s. 412.

28 Mal 136/02 P, Mag Instruments, punkterna 47 och 49.

2 Lunell, s. 89.

% unell, s. 89 f.

31 Decision of the First Board of Appeal of 6 October 2004, Case R 66/2004-1, (Ketchup
bottle), punkt 36.

%2 Lunell, s. 90.
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undersdka om ett visst objekt fungerar som ett kdnnetecken om objektets
primara budskap &r négot annat.>

EU-domstolen har utvecklat ett test, det s.k. "Henkel-testet”, for nar odeko-
rerade, tredimensionella former ska anses ha ursprunglig sérskiljningsfor-
maga, vilket formulerades i mélet "Henkel”**. | detta mal uttalade domsto-
len att endast en mindre avvikelse fran normen eller fran vad som ar sedvan-
ligt i branschen inte &r tillrackligt for att sarskiljningsformaga ska anses ha
uppkommit. Istallet kravs det att ett varumarke pa ett betydande satt avviker
fran denna norm, och pa sa vis fyller sitt huvudsakliga syfte att fungera som
ursprungsangivelse.® Testet har anvants i bl.a. "Mag Lite” dar det konstate-
rades att det inte &r tillrackligt att den aktuella formen utgor en “variant” av
en av de sedvanliga formerna for varuslaget for att sarskiljningsformaga ska
anses finnas.*

En praktisk tillampning av testet kraver att det utreds vilka former for aktu-
ell vara som normalt forekommer pa marknaden for att den aktuella formen
sedan ska kunna jamforas med andra forekommande former. Vid en sadan
jamforelse maste det ifragavarande markets formgivning vara sadan att
market kan fanga konsumenternas uppmarksamhet och memoreras sa att
dessa vid ett senare tillfalle kan kdpa produkten igen, alternativt undvika
den, beroende pé erfarenheterna frén det forsta kopet. '

Nar domstolarna ska tillampa Henkel-testet for sarskiljningsformaga ska de
Overvaga om den aktuella formen &r en vanlig standardform, om den &r unik
eller ovanlig inom aktuellt omrade eller om den endast ar en variant av re-
dan ké&nda former for en viss kategori av varor. En forevisning av liknande
former pa marknaden kan av denna anledning leda till att domstolen finner
att ursprunglig sarskiljningsférmaga saknas.*®

| OHIM:s praxis framhalls att konsumenter har for vana att identifiera en
varas ursprung utifrén ordmaérket, och inte utifrdn formen.* Fér att varu-
markesskydd genast ska kunna tillerkédnnas en tredimensionell form kravs
att konsumenten endast forlitar sig pa formgivningen for att identifiera det
kommersiella ursprunget.”> Om konsumenterna inom den aktuella sektorn &r
vana vid att varor marknadsfors i omarkerade forpackningar, utan ordmaér-
ken, s& underlattar detta styrkandet av att formen fungerar som kannetecken.
Det ar dock ovanligt med en total avsaknad av ordmérken, och i ett lage néar

%8 Forstainstansratten, mal T-130/01 (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), punkt 29.

3 Mal C-218/01, Henkel | (tvattabletter).

%5 Mal C-218/01, Henkel | (tvattabletter), punkt 49.

% Mal C-136/02 P, Mag Instruments, punkt 31.

" Lunell, s. 93.

% Lunell, s. 94.

% Lunell, s. 100, med hanvisning till m&l R 218/2005-1 (Electric apparatus), punkterna 9-
10.

“0 L_unell, s. 100, med héanvisning till mal R 16/2005-1 (Shape of a motor car), punkt 11
samt R 827/2005-1 (Car views), punkt 15.
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ordmérke férekommer pa formen maste det, for att ett omedelbart varumar-
kesskydd ska kunna ges, visas att konsumenterna hellre ser till formen &n till
ordmarket. Av detta féljer att formen maste vara mycket ovanlig och origi-
nell for att kunna fungera som ursprungsangivelse nar varan aven séljs un-
der ett ordmarke.*

Emellertid récker det inte att formen ar ovanlig for att den ska anses sarskil-
jande ur ett varumarkesperspektiv; avgorande ar istallet att formen férmed-
lar ett varumarkesbudskap till genomsnittskonsumenten. Detta forutsatter
normalt inarbetning.*

| fallet "Nestlé” beviljades dock registrering utan tidigare inar-
betning for en genomskinlig flaska med bla kork, for bl.a. mine-
ralvatten. Det konstaterades att foretag inom branschen i flera ar
forsokt anvanda forpackningsformen som ett sétt att sarskilja
sina varor fran konkurrenternas och att genomsnittskonsumen-
ten av denna anledning ansags formogen att uppfatta formen
som en uppgift om varornas kommersiella ursprung. Eftersom
flaskan beddmdes ha ett speciellt helhetsutseende och en an-
markningsvard design som var latt att minnas hade den forma-
gan att fungera som ett individualiseringsmedel.*®

Att varumarket pa ett betydande satt ska avvika fran vad som ar vanligt fo-
rekommande i branschen &r ett ganska hogt stallt krav. For att praktiskt till-
lampa Henkel-testet maste det undersdkas om kannetecknet har férmagan
att fanga konsumenternas uppmarksamhet och memoreras, vilket alltsa i sa
fall kan tolkas som att varumarket lever upp till kravet att pa ett betydande
satt avvika fran vad som ar sedvanligt. Samtidigt som kravet kan tyckas
hogt stallt gar det inte att komma ifran att varumarkets funktion i forsta hand
ar att formedla en varas ursprung, nagot som ju kraver att det bade ar min-
nesvart och har formaga att dra uppmarksamhet till sig fran konsumenterna.

Det &r alltsa lattare att erhalla varuméarkesskydd i de fall en férpackning ska
skyddas som en férpackningsutstyrsel &n som en egentlig varuutstyrsel ef-
tersom varan och kannetecknet darmed &r atskilda, nagot som underlattar for
konsumenterna att se forpackningen som ett kannetecken. Detaljer som en-
bart har en dekorativ funktion verkar ocksa vara att foredra i syfte att bidra
till sarskiljningsformaga framfor detaljer som har en praktisk funktion, na-
got som kan vara vart att beakta. Det &r mycket troligt att en viss inarbetning
skulle behova visas for att registrering skulle vara mojlig, detta eftersom
konsumenterna vanligtvis betraktar en férpackning just som en forpackning
och inte som ett tecken for kommersiellt ursprung. Om det kan visas att en
viss typ av forpackning anvénts en langre tid for att ange kommersiellt ur-
sprung kan detta, som i fallet med Nestlés flaska, bidra till att utstyrseln

* Lunell, s. 101.
2 Lunell, s. 99.
* Forstainstansratten, mal T-305/02, (Nestlé), punkterna 34 och 41.
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anses registrerbar. Slutligen kan sagas att ju mer férpackningens form avvi-
ker fran vad som ar vanligt forekommande i branschen, desto storre &r chan-
sen att den kan registreras.

2.7 Genomsnittskonsumenten och
omsattningskretsen

Beddmningen av huruvida ett marke kommer att fungera som ett individua-
liseringsmedel gors utifran den uppfattning omséttningskretsen, vilken be-
star av en normalt informerad, skaligen uppmarksam och upplyst genom-
snittskonsument av aktuella varor eller tjanster, kan tankas ha.** Vid be-
domningen tas hansyn till att konsumenten séllan har mgjlighet att gora en
direkt jamforelse mellan varor, utan tvingas forlita sig pa en oklar minnes-
bild. Vidare paverkas bedémningen av vilket varuslag det ror sig om; om
market avser dagliga konsumtionsvaror sa anses konsumenten dgna mindre
uppmarksamhet avseende farg och form &n om mérket t.ex. avser parfym-
flaskor. Konsumenten anses ocksa kunna vara mer eller mindre specialise-
rad beroende pa vilken varutyp det rér sig om, nagot som anses paverka
dennes uppméarksamhet.*®

I SOU 1958:10 s. 222 anges hur omséttningskretsen ska faststéllas:

”Sammansattningen av omsattningskretsen kan variera beroende pa det eller de varu-
slag kannetecknet galler. Vanligen bestar omsattningskretsen saval av de slutliga for-
brukarna av varan i fraga som av dem vilka i ndgot skede av distributionen taga befatt-
ning med varor av detta slag, generalagenter, importorer, grossister, detaljhandlare,
expediter osv. Omsattningskretsen bestar med andra ord i allménhet av konsumenterna
samt av de olika foretradarna for den bransch till vars sortiment varan hér. Med konsu-
menter avses harvid den del av allménheten som normalt kan berdknas tillhandla sig va-
ran i fraga samt, dar varan icke som sadan nar den stora allmanheten, de foretag dar
den bearbetas, foradlas, begagnas eller forbrukas, sdsom ar fallet med atskilliga rama-
terial, kemikalier, maskiner och apparater samt delar och tillbehor till sddana osv.”

| proposition 2009/10:225 s. 104 ff. anges att man inte avser att infora nagon
andring i detta avseende i nya VmL.

| mal C-173/04 P som gallde juiceforpackningars sérskiljningsformaga sok-
tes registrering for fruktdrycker och fruktjuicer (och alltsa inte for forpack-
ningar). Viktigt var att undersdka om forpackningen hade sérskiljningsfor-
maga i forhallande till omséattningskretsen (som alltsa utgors av en “normalt
informerad samt skéligen uppmarksam och upplyst genomsnittskonsument
av dessa varor”). | malet var ostridigt att malgruppen som berérdes var slut-
konsumenter, dvs. kdpare av juice.

* M&l C-252/07, Intel Corporation Inc, punkt 34.
“ Lunell, s. 88.
6 M&l C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke, punkt 25-26.
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| ett fall dar en forpackning ska skyddas finner jag det inte alldeles Klart
huruvida genomsnittskonsumenten ska anses vara slutkonsumenten av for-
packningsinnehallet, t.ex. cigaretter eller om genomsnittskonsumenten ska
anses vara t.ex. inkopare av forpackningar pa ett livsmedelsforetag eller
dylikt.

Med mal C-173/04 P i atanke sa skulle man kunna tanka sig att om registre-
ring endast soks for sjalva forpackningen som egentlig varuutstyrsel torde
omsattningskretsen kunna anses besta av olika foretradare for forpacknings-
industrin istéllet for av slutkonsumenter. Denna slutsats stods av utdraget ur
SOU 1958:10 ovan om man tolkar uttrycket ”om varan icke som sadan nar
den stora allménheten” som att forpackningen endast nar den stora allméan-
heten som forpackning, och alltsa inte som en egentlig vara. Om denna slut-
sats ar korrekt &r detta av stor betydelse for mojligheten att skydda en for-
packning som egentlig varuutstyrsel eftersom foretradare for de olika fore-
tagen kan antas vara betydligt mer uppmarksamma pa forpackningens form-
givning &n en pappa som handlar mat med tva otaliga barn.

2.8 Praxis avseende utstyrslars
sarskiljningsformaga och
omsattningskrets

Detta avsnitt avser att tydliggéra de granser som satts av domstolarna for
vilka formgivningar som kan anses ha sarskiljningsférmaga, samt utreda hur
omsattningskretsen bestams. Flera av malen tar upp saval sarskiljningsfor-
maga som omséattningskretsens sammansattning vilket innebar att det ar
olampligt att dela upp dessa omraden under olika rubriker. Forst redogors
for sarskiljningsformaga, sedan mal som behandlar saval sarskiljningsfor-
maga som omsattningskrets och sist mal som enbart behandlar omsattnings-
kretsen.

2.8.1 Ajax: sarskiljningsformaga och disclaimer

| mal 03-111 fran november 2003 skulle PBR beddma sarskiljningsforma-
gan hos en flaska for rengoringsmedel och konstaterade att
det ar vanligt att rengdringsmedel tillhandahalls i sprayflas-
kor som den aktuella och att konsumenter dr vana vid att
mota ett stort utbud av liknande flaskor i butikerna. Av den-
na anledning ansdg PBR att man inte kunde utgd fran att
enbart formen pa flaskan var tillrackligt for att konsumen-
terna skulle uppfatta denna som ett uttryck fér kommersiellt
ursprung. Det konstaterades att dven om sprayflaskans utse-
ende inte var uteslutande ordinart sa hade flaskan inte sér-
skiljningsférmaga.

Del sikla market

| detta mal gjordes ett undantag for flaskans form som bestandsdel av varu-
market vid registreringen, en s.k. disclaimer tecknades vid registreringen.
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Bestdmmelser om detta finns i 2 kap. 12 § VmL dé&r det anges att en regi-
strering av ett varumarke inte omfattar sadan bestandsdel som inte ensam
for sig kan registreras. En anteckning av disclaimer gors nar det finns en
uppenbar risk att registreringen leder till ovisshet om ensamréttens omfatt-
ning. Denna beddmning gors av PRV. Skulle t.ex. en etikett for mineralvat-
ten pa vilken ordet "mineralvatten” star skrivet vara registrerad som varu-
marke omfattar saledes ensamrétten inte detta ord.

| propositionen anges att det kan finnas skal att géra en anteckning om disc-
laimer vid registrering av forpackningsutstyrslar om ensamrétten inte omfat-
tar sjalva forpackningen som s&dan.*’

Det ar mojligt att bestdmmelsen om disclaimer skulle kunna anvéndas vid
registrering av en forpackning om férpackningen i stort inte har sarskilj-
ningsformaga, men t.ex. korken eller en viss kant har det. Dock ar det upp
till PRV att besluta ifall disclaimer ska antecknas och risken finns att PRV
istallet anser att forpackningen som helhet saknar sérskiljningsformaga. Ett
alternativt satt att undanta en del av en produkt fran registrering ar att anso-
ka om ett s.k. positionsmarke, se avsnitt 2.8 nedan.

2.8.2 Vit flaska: sarskiljningsformaga

I mal 02-352 fran oktober 2004 uttalade PBR att det inte
ar ovanligt att drycker tillhandahalls i flaskor som har en
| viss farg och det ar inte heller ndgot ovanligt att korkar
eller andra forslutningsanordningar till sddana har en farg
som avviker fran flaskans farg i 6vrigt. Pa grund harav
ansag ratten att det inte forelag ndgon omstandighet som
talade for att malgruppen skulle uppfatta den aktuella
flaskan som nagot annat an en forpackning och att den
saknade sarskiljningsformaga.

| detta mal ges uttryck for ett av de vanligaste problemen vad galler sérskilj-
ningsférmaga for forpackningar, namligen att malgruppen uppfattar den just
som en forpackning och inte en ursprungsangivelse.

2.8.3 Parfymflaskor 1: sarskiljningsférmaga

| mal 02-347 fran september 2005 tog PBR stéllning till huruvida parfym-
flaskorna nedan skulle anses besitta sérskiljningsformaga och anforde att
grundformen pa flaskorna var uppbyggd som hos andra flaskor pa parfym-
marknaden. Dérefter kom ratten fram till att flaskan till vanster genom sin
detaljutformning i betydande man distanserade sig fran andra férpackningar
pa marknaden, till skillnad fran formen hos flaskan till hoger. Den sist-

" Prop. 2009/10:225 s. 419.
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namnda formen ansags sakna sarskiljningsférmaga och kunde endast regi-
streras med en disclaimer for flaskans form.

Aven hir, liksom i AJAX-mélet ovan, &r mojligheten att anteckna en discla-
imer for flaskans form uppe till diskussion. Malet &r intressant eftersom det
gors en jamforelse mellan olika flaskor och grénsen fér vad som kravs for
sarskiljningsformaga harmed tydliggors. Dock foreligger en viss skillnad
mellan genomsnittskonsumenten av parfym jamfort med genomsnittskon-
sumenten av t.ex. rengdringsmedel genom att den forstndmnda anses égna
storre uppmarksamhet at forpackningens utseende, samt vara mer van vid att
betrakta en parfymflaska som ursprungsangivelse &n vad konsumenten av
rengoringsmedel anses vara.

Sarskiljningsformaga Ej sarskiljningsformaga

2.8.4 Parfymflaska 2 och 3:
sarskiljningsformaga

| mal 08-210 fran november 2010 ansags ytterligare en par-
fymflaska sakna sarskiljningsformaga enligt PBR, som me-
nade att grundformen hos flaskan inte avvek i betydande man
fran vad som &r vanligt pa det aktuella varuslagsomradet.
Utstyrselns detaljutformning medforde inte en tillracklig mo-
modifiering for att dndra denna beddémning och darfoér fanns

: m,:j:/m ~inte anledning att utgér frdn att konsumenterna skulle se ut-
rmi styrseln som ett tecken pd ursprung.

Aven i mal 09-156 fran december 2010 ansags en parfymflaska

\ sakna ursprunglig sarskiljningsformaga da den inte avvek fran

e vad som dar vanligt, vilket ledde till att PBR faststallde PRV:s
o beslut att erforderlig sarskiljningsformaga saknades.

& Har ser vi aterigen exempel pa att detaljutformningen ges bety-
i dande vikt nér forpackningsutstyrseln utgors av en grundform
7 a2t p3omridet.
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2.8.5 Inhalatorer: sarskiljningsformaga

I mal 02-335 och 02-336 fran november 2005 uttalade PBR, med hanvis-
ning till EU-domstolens dom i ”Henkel”, att en utstyrsel som i betydande
man avviker fran normen eller fran vad som é&r sedvanligt i branschen och
darmed uppfyller sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivel-
se, har sarskiljningsformaga.

Vad gallde inhalatorerna ansag PBR att inhalatorn till hoger, "Flu”, inte
hade erforderlig sarskiljningsformaga. ”Diskus” till vanster ansags dock ha
en helt annan grundform &n de utstyrslar i dvrigt som enligt vad utredningen
visar finns pa marknaden. Dessutom ansag ratten att "Diskus” hade flera
idgonenfallande detaljer som bidrog till utstyrseln i sin helhet ansagas avvi-
ka i betydande man fran vad som ar sedvanligt i branschen.

“s

&

a7 i
‘QQQ S )

g

"Diskus”- sarskiljningsformaga “Flu”- ej sarskiljningsformaga

Min uppfattning ar att gransen for sarskiljningsformaga satts hogt i detta
mal, med ledning av EU-domstolens uttalande i "Henkel”. Detta lar paver-
kas av att det handlar om en egentlig varuutstyrsel, vilket gor det svarare for
konsumenterna att se inhalatorerna som varumarken. Hansyn ska ocksa tas
till de variationsmojligheter som finns inom aktuellt varuslag och for inhala-
torer kan det tankas finnas storre mojligheter till variation an for t.ex. mjolk-
forpackningar.

2.8.6 Konfektyrforpackning:
sarskiljningsférmaga

I mal 02-302 fran december 2006 bedémde PBR sarskiljningsformagan hos
en konfektyrférpackning och kom fram till att ut-
styrseln hade en enkel och ordindar grundform.
Déarmed kunde den inte anses var sadan att den
kdpande allménheten omedelbart och utan vidare
kunde forvantas uppfattas som ett kénnetecken
som angav kommersiellt ursprung.

Aven juiceforpackningar och dylika forpackningar
bestar av en enkel och ordinar grundform, och det
kravs att tillracklig bearbetning gors for att om-
sattningskretsen omedelbart och utan vidare ska

20




uppfatta forpackningen som ett kdnnetecken som anger varornas kommersi-
ella ursprung.

2.8.7 Glas: sarskiljningsférmaga

PRV avgjorde ett mal i februari 2011, 09-209, i vilket ett monster pa glas

ansags sakna sarskiljningsformaga. PRV motiverade detta med att sjélva

market utgjordes av varans utstyrsel och att det ddrmed inte primart kunde
anses uppfattas som ett varukannetecken.

SR Forutom att market kan anses som ordinart sa paver-

s j kas beddmningen troligtvis av att genomsnittskonsu-

by o s menten inte ar van att uppfatta monster pa glas som en
R indikation pa ursprung.

2.8.8 Cigarettforpackning:
sarskiljningsformaga, omsattningskrets

I mal 02-357 fran juli 2005 diskuterade PBR séarskiljningsformagan och om-
sattningskretsen hos en cigarettférpackning. PBR uttalade att nér ett marke,
som det aktuella, utgors av en varu- och forpackningsutstyrsel ar det avgo-
rande for bedomningen av den ursprungliga sarskiljningsformagan hur ut-
styrseln i friga om form och andra forekommande sardrag visuellt forhaller
: sig till vad som &r vanligt ifrdga om férpackningar i storsta
allmanhet och péa det aktuella varuomradet i synnerhet. Det
konstaterades att for att ett marke, utdver sin egentliga funk-
tion att fungera som forpackning, dessutom i forsta hand ska
kunna bli uppfattat i omsé&ttningskretsen som ett kannetecken
for en varas kommersiella ursprung sa maste det kravas att
den pa ett idgonenfallande och avgoérande satt avviker fran det
vanliga varuomradet.

PBR menade att cigarettforpackningen inte levde upp till dessa krav och
darmed saknade sarskiljningsformaga, bade gentemot den aktuella malgrup-
pen for forpackningsvarorna i klass 16 som den for tobaksvaror och de
andra varorna for rokare i klass 34.

| detta fall nekas en pappersforpackning varumarkesskydd pa grund av att
omséttningskretsen inte beddms uppfatta forpackningen som ett kanneteck-
en avsett att harleda varan till ett specifikt kommersiellt ursprung utan istél-
let anses utgdra en variant av ett allmént forekommande forpackningsutfo-
rande. Har har PBR anvént sig av Henkel-testet, se liknande resonemang i
“Mag Lite” under avsnitt 2.5.1 ovan. Malet ror en pappersforpackning for
konsumtionsvaror, vilket ar intressant i vart fall, liksom séttet férpackningen
har utarbetats pa. For att forsakra sig om att forpackningen ska kunna regi-
streras kravs alltsd nagot ytterligare element som ger sarskiljningsformaga
jamfért med cigarettforpackningen.
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Malet tyder pa att omsattningskretsen for t.ex. en cigarettforpackning dels &r
malgruppen for cigaretterna, dels for forpackningen, vilket verkar rimligt
nar ansokning om registrering gjorts i saval klassen for tobaksvaror som for
forpackningsvaror. Om registrering endast hade sokts for klassen for for-
packningsvaror anser jag det vara troligt att omsattningskretsen endast skul-
le bedémas besta av malgruppen for forpackningen, dvs. t.ex. en inkdpare
av forpackningar pa ett livsmedelsforetag.

2.8.9 Snusdosa respektive dunk:
omsattningskrets

I mal 07-067 fran juni 2009, avseende en snusdosa, diskuterade PBR bl.a.
fragan om vilka som utg6r omséattningskretsen
och man menade att det inte finns anledning att
utga fran annat an att omsattningskretsen for
snus i klass 34 bestar av dem som anvander snus
och har fyllt arton ar och darmed lagligen far
kdpa tobak.

Fragan om omsattningskretsens sammansattning togs aven upp i mal 07-190
fran september 2009 avseende en dunk. Har konstaterades att omsattnings-
kretsen fick anses omfatta bl.a. alla konsumenter som kdper bensin.

| dessa mal bedéms omséttningskretsen besta av de konsumenter som fak-
tiskt brukar den aktuella varan. Har har dock registrering sokts inom klas-
serna for bensin och tobak och alltsa inte for forpackningar. Harmed kan
ingen saker slutsats dras om omséttningskretsens sammansattning om regi-
strering endast skulle sokas i klassen for férpackningar.

2.8.10 Mini Maglite: omsattningskrets

| mal 01-383 fran december 2005 (Mini Maglite) har PBR uttalat att 13 §
AVmL (vilken idag i huvudsak motsvaras av 1 kap. 5 § VmL) ar anpassad
till varumarkesdirektivet och darfor ska tillampas i enlighet med detta. Dér-
efter hanvisade PBR till EU-domstolens uttalande i ett liknande mal "Mag
Lite”*®, om att malgruppen for ficklamporna inte nodvandigtvis uppfattar
tredimensionella varumarken som bestar av formen pa sjalva varan (egentli-
ga varuutstyrslar) pa samma satt som vanliga ord och figurmarken. Som
forklaring till detta angavs att konsumenten inte har for vana att uppfatta
form eller forpackningar utan grafik eller text som en uppgift om varans
ursprung.

EU-domstolen anforde vidare (punkt 31) att ju mer den form som ansokan
avser narmar sig den mest troliga formen for varan i frdga, desto mer sanno-
likt &r det att denna form saknar sarskiljningsformaga enligt art. 7.1.b EU-

8 M&l C-136/02 P, Mag Instruments.
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VMF. Endast ett varuméarke som kraftigt avviker fran normen eller fran vad
som &r sedvanligt i branschen och som saledes uppfyller sitt huvudsakliga
syfte att fungera som ursprungsangivelse har sarskiljningsféormaga i den
mening som avses i ndmnda bestammelse.

PBR konstaterade att ficklampan inte kunde anses ha tillracklig inneboende
sarskiljningsformaga for att kunna tillerkannas varumarkesskydd men att
sadan sarskiljningsformaga uppkommit genom inarbetning under lang tid.

2.8.11 Gemenskapsvarumarken:
sarskiljningsférmaga

Som gemenskapsvarumarken har foljande figurmarken fran Elopak inom
grupperna 7, 16 och 20, vilka bl.a. omfattar pappersforpackningar, ansetts
kunna registreras:

." f Varumarkesnr: 005322763 respektive 005322748, regi-

strerade 2007 respektive 2008. Av handlingar ingivna
\( till OHIM verkar det inte som att det stéllts nagot krav
| pa visad inarbetning.

Foljande varumérke ansags 1998 inte kunna registreras som tredimensio-
nellt varumérke inom grupperna 16 och 20, vilka bl.a. omfattar pappersfor-
packningar:

Varumarkesnr: 001005362.

Gemenskapsvarumarkesmalen &r intressanta da de ror varumarken som

skulle kunna vara aktuella i vart fall. Dessvérre ges ingen motivering till

varfor man har valt att registrera respektive avsla de olika markena. En slut-

sats man eventuellt kan dra ar att ett figurmarke som endast bestar av sjélva
23


javascript:WindowOpenGraphic();
javascript:WindowOpenGraphic();
javascript:WindowOpenGraphic();

figuren mojligtvis oftare anses besitta sarskiljningsférmaga an om det appli-
ceras pa produkten. Detta kan ha sin forklaring i att market framtrader tydli-
gare som figur &n om det appliceras pa en forpackning, samt att kravet pa att
varumarket i betydande man ska avvika fran vad som ar sedvanligt i bran-
schen skulle bli svarare att leva upp till om market endast utgjorde en mind-
re del av forpackningen. Har kommer dock positionsmarken (se nasta av-
snitt) in i bilden; en applicering av market pa produkten borde snarare 6ka
sarskiljningsformagan an minska den. Det kan konstateras att gransen for
nar ett marke ska anses ha sarskiljningsformaga inte ar skarp och nagra ga-
rantier for vad som dr tillrackligt avvikande &r svara att ge.

2.9 Positionsmarken

Exemplifieringen av varumérkestyper i 1 kap. 4 § VmL &r inte uttbmmande
utan dven andra typer av varumarken &r tankbara. En sadan ytterligare typ
av varuméarke utgor de s.k. positionsmarkena.*® Positionsméarken anvands
nar market pa egen hand inte har sarskiljningsformaga och innebar att det i
registreringsansokan anges hur och var pa en viss produkt market kommer
att vara placerat. Eftersom placeringen av market pa produkten ar av vasent-
lig betydelse sa skiljer detta positionsmarket fran t.ex. tredimensionella
marken och figurmarken. Det enda formella kravet ar att market kan aterges
grafiskt och av denna anledning bifogas bilder av mérket forestéllande dess
position pa produkten till ansokan. Normalt sett ar det dock inte majligt att
bifoga bilder forestallande méarket pa alla sorters produkter som kan vara
aktuella, utan har kravs att en beskrivning ocksa ges in med ansokan. Vik-
tigt att notera ar att det varken &r figuren som helhet eller mérket for sig
sjalv som skyddas, utan market just i den angivna positionen.*

Huruvida mérket ska ha sarskiljningsformaga bedoms, precis som for 6vriga
typer av marken, utifran hur den relevanta malgruppen uppfattar det. Detta
undersoks utifran tva aspekter; positionen och sjalva market. For att positio-
nen ska kunna uppfattas som en indikation pa ursprung kravs att den ar
ovanlig och inte vanligt forekommande pa den relevanta marknaden. For att
bedéma om detta ar fallet ska hénsyn tas till om konsumenten forvantar sig
att ett marke normalt placeras pa ett visst stalle pa produkten. Vad galler
sjalva market ar det viktigt att undersdka om konsumenten kanner igen detta
som ett dekorativt element snarare dn som en indikation pa produktens ur-
sprung, vilket i sa fall innebar att market saknar sérskiljningsformaga. Om

* Kontoret for harmonisering i den inre marknaden, Anmarkningar till formularet for ansé-
kan om ett gemenskapsvarumarke, s. 4.
(http://oami.europa.eu/pdf/forms/application_ctm_note_sv.pdf), hamtad 110906.

% Rideau, Camille, POSITION MARK- A category of signs eligible for trade mark protec-
tion? Different standards of examination, different scope of protection?, 2009/2010, s. 5 f.,
(http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/network/universities/memoire_
version_oami.pdf), hdmtad 110906.
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manga foretag anvander liknande kannetecken pa ett dekorativt satt sa kan-
ner konsumenten vanligtvis inte igen tecknet som en ursprungsangivelse.>

Nedan foljer ett antal exempel pa positionsmérken vars mojligheter till regi-
strering provats:

Forsta gangen OHIM skulle prova om ett positionsméarke kunde registreras
var i mal R-938/2000-1%, som rorde linjer pa en sportsko. I 6verklagande-
namnden ansags market vara registrerbart, men
namnden papekade att det inte rérde sig om ett "po-

— \\\ ~ sition mark” som klaganden hivdade, utan om ett

“figurative mark”.

| mélet “Lange Urhen GmbH and the X Technology Swiss GMBH”>* fran
september 2009 végrade OHIM att registrera ett marke som
angivits vara ett positionsmarke pa grund av bristande sarskilj-
ningsformaga. I beskrivningen angavs att de streckade linjerna
inte var en del av mdrket, utan endast till for att visa mérkets
27 placering pa produkten. Domstolen menade att inga sérskilda

— ' kriterier skulle tillampas pa positionsmarken utan att dessa var

' jamforbara med ord- och figurmérken.

| forstainstansrattens mal T-547/08>* fran 15 juni 2010 vagrades ocksa regi-
strering med ett liknande resonemang som i “Lange Uhren”. Registrering
soktes i klassen for "Klader, namligen strumpvaror, sockor och strumpor”
med foljande beskrivning av market:

”Positionsmarket kdnnetecknas av en orange fargning i fargtonen ’Pantone

16-1359 TPX’ i form av en hatta som tacker taspetsen pé varje strumpvaruar-
o’ - tikel. Den omsluter inte helt tAspetsarna; den har en grans vilken framifran

och fran sidan huvudsakligen framtrader som horisontell. Kannetecknet

framtréder alltid i stark fargkontrast till dvriga delar av strumpvaran och
- @ anbringas alltid pa samma plats.”

Tribunalen boérjade med att konstatera att positionsmarken liknar kategorier-
na for figurmérken och tredimensionella varumérken, men att det for be-
démningen av sarskiljningsformagan ar oviktigt om market klassas som
nagot av dessa typer av marken eller som en egen varumarkeskategori efter-
som varumérken som enligt artikel 7.1 b i EU-VMF saknar sarskiljnings-
formaga inte far registreras.

*! Rideau, Camille, s. 6.

52 Decision of the First Board of Appeal of 7 May 2002 in Case R 938/2000-1 (FIGURA-
TIVE MARK (STRIPES ON SHOE)).

>3 Férstainstansratten, mal T-152/07.

> (X Technology Swiss GmbH v. OHIM).
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Vidare papekade Tribunalen att ett varumarkes sarskiljningsformaga ska
bedoémas dels utifran de varor som ansokan avser, dels utifran hur omsétt-
ningskretsen uppfattar varumarket. Eftersom genomsnittskonsumenten inte
ar van att gora antaganden om en varas kommersiella ursprung pa grundval
av kannetecken som sammanfaller med utseendet pa namnda varor har sa-
dana marken bara sérskiljningsformaga om de i betydande man avviker fran
normen eller fran vad som &r sedvanligt i branschen. Har ar inte avgorande
vilken beteckning varumarket ska ges, utan istéllet huruvida market
sammanfaller med den berérda varans utseende.

Tribunalen fann att det aktuella market sammanfoll med utseendet pa den
berorda varan eftersom market inte kunde skiljas fran formen pa denna vara
och att praxis fran avgéranden gallande tredimensionella mérken och figur-
markeg kunde vara vagledande i fallet (t.ex. "Henkel”® och “Mag Instru-
ment”).

Slutligen konstaterade Tribunalen att bedémningen av omsattningskretsens
uppfattning av sarskiljningsformagan endast skulle goras utifran den varu-
beteckning som angetts i ansfkan, och att omséattningskretsens uppmark-
samhet inte paverkades av vilken typ av strumpa det handlade om. Eftersom
strumpor &r vardagsféremal och ingar i lagprissegmentet menade Tribunalen
att omsattningskretsen faster liten uppmarksamhet vid strumpornas utseen-
de. Det ansags darfor vara upp till sokanden att forebringa konkreta upplys-
ningar till styrkande av det sokta varumarkets sarskiljningsformaga vilket
man i det aktuella malet inte lyckats med.

Varumarket bestar av ordet “ESSO” och fargerna rott (Pantone 485) och
- vitt, appllcerat pa de yttre, vertikala ytorna av
/% skarmtak pa stationer for fordonsservice, vilket
\ angetts i beskrivningen som bifogats till anso-

' kan. Benen och undersidan pa skarmtaket utgor

inte en del av varumérket. Varumarket registre-
rades 2011.  Varumarkesnr: 009329152.

L O Varumérket bestar av en marinbld ram med vita

v prickar som bilden visar. De streckade linjerna utgor
inte en del av varumarket utan bestimmer maérkets
position pa insidan av den synliga delen av kragar pa
vilken sorts skjorta eller tréja som helst. Varumér-
kesnr: 009027814. AnsOkan drogs tillbaka.

> Mal C-144/06 P, Henkel 111 (tvattabletter).
*® Mal C-136/02 P, Mag Instruments.
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Market bestar av en beige rand, tudelad pa lang-
den av en annan, rod rand. Market kan appliceras
pa insidan av kragen pa vilken sorts troja (t-shirt,

Tnebiital polo, klassisk skjorta etc.) som helst. Varumar-

kesnr: 008729725, fran 2009. Ansokan har dra-
gits tillbaka.

‘|
;' Positionsmarket utgors av en rod linje pa undersidan av en dam-

/" sko, registrerat juni 2002. Varumarkesnr: 002308013.

Q

‘\

Positionsmarket utgors av en rod linje, 2 mm bred,
langs med de Oppna kanterna pa skons tunga. Market
registrerades 2008. Varumérkesnr: 004718037.

Invandning gjordes mot positionsmérket nedan till hoger, varumarkesnr.
008586489, av innehavaren till markena till vanster. Beslut meddelades i
mars 2011, i vilket markena inte ansags vara forvéaxlingsbara. Det framhélls
att likheten bestod i att markena utgjordes av linjer och kurvor pa skor (for-
utom vad galler (d)), men att dessa hade olika position, storlek och lutning
vilket gjorde att markena ansags ha sarskiljningsformaga.
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a) The signs

a)

b)

c)

e)

Earlier trade marks Contested sign

S

Ett varumarke for alkoholhaltiga drycker med undantag for 6l, be-
staende av en romb pa en flaska, ansdgs registrerbart. Méarket regi-
strerades 2007. Varumarkesnr: 005189683.

s / De bla banden pa pappersboxens 6vre kanter ansags
inte kunna registreras som varumarke. Varumar-
kesnr: 008364275.

Det finns manga fler exempel pa positionsmarken an som tagits upp har,
saval beviljade som nekade. Dessvarre framstar rattslaget trots detta som
oklart eftersom det rader brist pa avgéranden med tydliggorande domskal. |
mal T-547/08 (gallande orangefargade tar pa strumpor) diskuterades posi-
tionsmarkets betydelse lite narmare, och av denna dom framgar att avgoran-
de for om ett positionsmarke ska anses ha sarskiljningsférmaga ar, liksom
alltid annars, ifall market gor det mojligt att sakerstélla att den vara som ar
foremal for registreringsansokan harror fran ett visst foretag och darmed kan
skilja varan fran andra foretags varor. Det framholls att varumérkets klassi-
ficering inte har ndgon betydelse utan att dess funktion ar avgérande. Efter-
som positionsméarket paminner om figurméarken och tredimensionella mar-
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ken menade man att genomsnittskonsumenten férmodligen uppfattar mar-
kena pa liknande satt.

Aven om exemplen ovan kan tyckas ge en spretig bild av vad som krévs for
registrering av ett positionsmarke anser jag anda att bedomningarna verkar
rimliga utifran kravet att omséattningskretsen ska uppfatta méarket som en
ursprungsangivelse. De marken som anbringats pa skor uppfattas troligen
oftare som en ursprungsangivelse av konsumenter &n mérken inuti en trgja,
eftersom konsumenter inte &r vana vid att t.ex. en sém inuti en trdja utgor ett
varumarke. Pappersboxen med bla kanter ansags inte heller ha sérskiljnings-
formaga, nagot som ocksa kan tankas bero pa att konsumenter ar ovana vid
denna typ av varumarke och inte forvantar sig att en kartong ska formedla
en varas ursprung. Vidare tycker jag att man kan ana att det finns fordelar
med positionsmarken i syfte att starka sarskiljningsformagan; t.ex. finner jag
det osannolikt att den roda linjen pa skotungan i fallet med varumarkes-
nummer 004718037 hade kunnat registreras som figurmérke eller tredimen-
sionellt marke.

2.10 Forvaxlingsrisk

Enligt 1 kap. 10 § 1 st. VmL far ingen annan an varumarkesinnehavaren
anvanda ett med varukannetecknet forvaxlingsbart marke i sin naringsverk-
samhet. Genom denna bestdammelse dras grédnsen for markesinnehavarens
ensamréatt upp, och gors Gvertramp medfor detta att intrang begas. Vid ut-
formningen av ett nytt varukannetecken &r det viktigt att undersoka om det
finns liknande mérken med tidigare rattsgrund for att pa sa satt kunna fore-
bygga att ens eget marke gor intrang. Det &r bara om varumarket anvéands
som just varumarke for varor eller tjanster som intrang gors, det ar t.ex. till-
latet att anvanda en figur eller ett ord i sammanhang dar figuren eller ordet
inte uppfattas som ett kannetecken.”’

For att ensamratt ska foreligga enligt 1 kap. 10 8 1 st. 1 p. VmL krévs att det
ar fraga om anvandning av kannetecken som é&r identiska med varumarket
och som avser varor eller tjanster av samma slag. Har stalls inget krav pa att
markena ska vara forvéaxlingsbara, till skillnad fér vad som galler enligt pa-
ragrafens 1 st. 2 p., i vilken det stadgas att ensamratten omfattar tecken som
ar identiska med eller liknar varukannetecknet for varor eller tjanster av
samma eller liknande slag, om det finns en risk for forvéxling. Forvaxlings-
risken ska provas utifran en helhetsbedémning och sadan kan t.ex. anses
foreligga om det finns en risk att allmanheten tror att varorna kommer fran
samma foretag eller fran foretag med ekonomiska band.>®

Bedomningen av markeslikheten och varuslagslikheten gors som sagt ut-
ifran en helhetsbedémning, och héansyn tas, forutom till markes- och varu-

>’ Prop. 2009/10:225 s. 403 f.
%8 Prop. 2009/10:225 s. 404.
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slagslikhet, till samtliga moment som rér markena, daribland sarskiljnings-
formaga, inarbetning, faktisk anvandning, likhet i skrift och tal, varornas
beskaffenhet, kdparkretsens sammansattning o.s.v. Ett betydande matt av
likhet maste foreligga bade gallande mérkeslikhet och varumérkeslikhet,
men enligt den s.k. produktregeln blir kravet pa markeslikhet mindre ju stor-
re varuslagslikheten &r och vice versa. Ar markena identiska stalls alltsé inte
lika hoga krav pa varuslagslikhet.> | fall med férpackningar &r det troligtvis
inte varuslagslikheten som blir det svara att bedéma, utan istallet markeslik-
heten.

Vid likhetsbedomningen mellan varumarken ska domstolen utga fran ge-
nomsnittskonsumenten for aktuellt varuslag, och forvaxlingsbedémningen
ska vara densamma i registreringsprévningar som i intr&ngsavgoranden.®
Vid likhetsbedomningen har sarskiljningsformagan stor betydelse, och ju
hogre sarskiljningsformaga det aldre market har desto storre blir forvax-
lingsrisken. Detta betyder att ett marke som ar mycket kant pa marknaden
anses riskera forvaxling i en storre utstrackning och detta atnjuter darfor ett
bredare skydd. ®* Vid figurmérken &r det synintrycket som blir avgérande
vid beddmningen da det inte ar mojligt att jamfora utstyrslar respektive fi-
gurmarken i tal eller skrift. Det yngre mérket ska jamféras med den registre-
rade versionen av det dldre market, detta &ven om det aldre mérket har ut-
vecklats s& att det nu avviker fran denna version.®

| 1 kap. 10 § 1 st. 3 p. anges forutsattningar for nar ett varumarke kan atnju-
ta ett utokat skydd. For att detta ska aktualiseras kréavs att det befintliga va-
rumarket ar “kant inom en betydande del av omsattningskretsen”. Kravet
som stélls pa kdnnedom ar detsamma som for att ett varuméarke ska anses
vara inarbetat.® | detta fall stalls inget krav pa att kannetecknen &r sé lika att
de ar forvaxlingsbara, det racker att omsattningskretsen far uppfattningen att
det finns ett samband mellan dem, samt att det yngre market drar en otill-
borlig fordel av eller utan skélig anledning ar till skada for det dldre markets
sarskiljningsformaga eller anseende. Bestammelsen ar tillamplig oavsett om
markena anvands for varor av samma, liknande eller annat slag.*

| mal T-24/08 fran mars 2010 fann Tribunalen att det for flaskorna nedan,
trots att varuslaget var identiskt, inte foreldg nagon forvaxlingsrisk sa som
det gjorts invandning om. Domstolen framhdll att genomsnittskonsumenten,
som &r nagorlunda vélinformerad och nagorlunda observant och forsiktig,
skulle finna det aldre market (nedan till hdger) langre, smalare och mer de-
likat an flaskan for vilken skydd soktes (till vénster) som skulle upplevas ha
en mindre och tjockare siluett och ge ett mer omfangsrikt intryck. Har gav

% Adamsson, Essén, 6 § AVmL.

%0 Adamsson, Essén, 6 § AVmL.

61 MA&l C-342/97, Lloyd Schuhfabrik v. Klijsen Handel, punkt 20.
82 Adamsson, Essén, 6 § AVmL.

% Prop. 2009/10:225 s. 404 f.

% Prop. 2009/10:225 s. 405.
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alltsa domstolen proportionerna betydelse, vilket kan vara viktigt att ta han-
syn till vid utformningen av forpackningar. Domstolen la dven vikt vid sjal-
va formen och papekade att det aldre markets hals endast hade tva spiraler
medan det nyare hade tre eller fyra spiraler.

Domstolen framhdll ocksa att det var av betydelse att flaskorna skulle séljas
i sammanhang som i mataffarer och i barer dar konsumenten snarare skulle
uppmarksamma ord och figurer pa etiketten &n sjalva flaskornas form.

For att undvika onddiga och kostsamma processer ar det viktigt att beakta
det som sagts i detta avsnitt vid utformningen av sitt varumarke. En god idé
ar att undersoka vilka varumarken som redan finns och sedan utforma det
egna market sa att detta avviker fran tidigare formgivningar. Av malet med
flaskorna framgar att proportion, siluett och form har betydelse for bedém-
ningen. | domstolens resonemang ovan later det nastan som att det skulle
vara tillrackligt att genomsnittskonsumenten fick ett annat helhetsintryck av
det senare market an av det tidigare, men det riktiga kriteriet & som tidigare
konstaterats i avsnitt 2.5.1 att formen pa ett betydande satt maste avvika fran
vad som &r sedvanligt i branschen och att blott en mindre avvikelse inte ar
tillracklig.

Jag finner domstolens uttalande om betydelsen av etiketter forvirrande. Som
jag uppfattar domstolen sa verkar det inte helt sakert att den senare flaskan
skulle avvika tillrackligt om det inte vore for att man vagde in att de tva
flaskorna senare kommer att klas i olika etiketter. Sjalvklart har domstolen
ratt i att detta paverkar sarskiljningsformagan och genomsnittskonsumentens
igenkanning, men i sa fall ger malet dessvarre inte mycket véagledning for ett
forpackningsforetag som vill skydda sina forpackningar fore dessa séljs till
exempelvis ett livsmedelsforetag.

2.11 Preliminara registreringshinder for
kannetecken som bestar av en varas
form

Som huvudregel kan i princip all formgivning varuméarkesskyddas; aven ett
marke som har svag ursprunglig sérskiljningsformaga kan komma att inar-
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betas for att sedan registreras. Varumarkesratten far dock inte anvandas for
att skapa monopol pa former som maste vara fria for alla att anvanda, utan
hansyn ska tas till konkurrenters intresse av att fa tillgang till effektiv teknik
och det allméanna formforradet. Varumarkesskydd ar mer konkurrensbegran-
sande &n Ovriga immaterialréttigheter eftersom detta inte ar tidsbegrénsat,
ochegisken finns att monopol skapas pa en viss vara eller emballeringstek-
nik.

Motsattningen mellan intresset av att skydda ett kdnnetecken och intresset
av effektiv konkurrens har delvis 16sts genom att det i 1 kap. 9 8 och 2 kap.
4 8 VmL har inforts specifika hinder for ensamrétt och registreringshinder
for tecken som bestar av en varas form. Dessa hinder galler for former som
foljer av varans art, som kravs for tekniskt resultat och som ger varan bety-
dande vérde. Sadana former som avses kan inte ens genom inarbetning
overkomma registreringshindren.® Trots att det anges att det ar varans form
som bestammelsen galler s omfattas dven formen hos en forpackning av
bestammelsen.®” EU-domstolen har i "Philips”® och "Henkel”® uttalat att
en ansokan om registrering av ett varumarke alltid ska prévas utifran de tre
prelimindra registreringshindren.

2.11.1 Form som fdljer av varans art

Detta registreringshinder har tillkommit for att undvika att en vara som inte
har nagra andra kannetecknande egenskaper &n den normala varuformen ska
kunna registreras och syftar till att se till att vissa grundlaggande former ska
fa anvandas av alla. Om formen har andra kannetecknande egenskaper s att
denna inte endast bestar av en form som foljer av varans art sa ska bestam-
melsen inte tilldampas, utan i dessa fall blir det avgérande om formen ska
anses ha sarskiljningsformaga. Dock ar det troligtvis tillrackligt att det ar
fraga om en vara vars vasentliga sardrag utgors av den normala varuformen
for att den ska falla under bestammelsen.”

Dessa vanliga former saknar ofta sarskiljningsférmaga och existerar endast i
ett begransat antal. Formen kan antingen vara tagen fran naturen eller vara
artificiellt framtagen sasom t.ex. en vanlig flaskform, en tval i en ordinar
klump eller en chokladkaka med rutor. For att ta reda pa om tecknet har en
grundform jamfors detta med marknadens 6vriga formvarianter for varan.
Genom detta registreringshinder skapas en undre grans for vilka tredimen-
sionella marken som kan skyddas, &ven om hindrets betydelse i praktiken
varit begransad da enkla former snarare har nekats varumarkesskydd pa

% Lunell, s. 64.

% Se ordalydelsen i art. 3 varumarkesdirektivet och art. 7 EU-VMF.
" Lunell, s. 64 f.

%8 Mal C-299/99, punkt 7.

%9 Mal C-218/01, (tvattabletter), punkt 36.

" Lunell s. 65, med hanvisning till mé&l C-299/99, Philips, punkt 79.

32



grund av bristande sarskiljningsformaga &n genom denna bestammelse.”
Dock ar det vanligt att domstolen i mal om sarskiljningsférmaga anvander
sig av begreppet grundform och gor liknande jamforelser med de formvari-
anter som finns for varan pa marknaden, se t.ex. mal 02-302 (konfektyrfor-
packning) fran PBR ovan under avsnitt 2.7.6.

| det danska malet UfR 2003.2400 (H)"® ans&gs ett varumarke som utgjordes
av en forpackning for chokladpastiller, bestaende av ett odekorerat, cylind-
riskt pappror, sakna karaktaristiska element. Domstolen menade att forpack-
ningen skulle betraktas som en grundform och framhdll att om forpackning-
en beviljades varumarkesskydd sa skulle detta innebara ensamratt till en av
de vanligaste forpackningstyperna pa varuslagsomradet. Trots visad inarbet-
ning kunde varumarkesskydd inte beviljas.

Professor Jens Schovsbo menar i sin artikel Kommentarer til Hgjesterets
dom af 28.8.2003 og Sg- og Handelsrettens dom af 4.6.2003"° att det danska
rattsfallet ligger i linje med EU-domstolens relativt stranga praxis. T.ex. har
i “Philips”™* betonats betydelsen av att det varumarkesrattsliga skyddet av-
vags i forhallande till det allmanna frihallningsbehov som &r knutet till till-
gangen till sprakets allmanna ord och tillvarons allménna symboler.

Har bor ju t.ex. ett flingpaket hindras registrering da en kvadratisk, avlang
form bor utgora en grundform pa marknaden. En sd pass vanlig forpack-
ningsform maste tillforas nagot ytterligare som ger denna en sarskiljnings-
formaga.

2.11.2 Form som kréavs for tekniskt resultat

Om en varuforms vésentliga sardrag uppfyller en teknisk funktion ska denna
form fritt kunna anvandas av envar for att motverka monopol pa tekniska
I6sningar, och tillerk&nns darfor inte varumarkesskydd. Det tredimensionel-
la méarket utgors har ofta av varans egen form, men bestdammelsen omfattar
ocksé varans forpackning. | "Henkel”” togs stallning till huruvida en for-
packning for varor som brukar saljas forpackade ska likstéllas med varornas
form. EU-domstolen menade att det ska goras skillnad pa varor som har en
inneboende form vilken ar en nédvandig foljd av varans sardrag (t.ex. spik)
och varor som inte har nadgon sadan inneboende form utan maste séljas for-
packade (t.ex. gryn, pulver eller vétska). | det forsta fallet har varan och
forpackningen inget sadant samband att férpackningen ska jamstéallas med
varans form, tvéart emot vad man kom fram till ska gélla for forpackningar i
det senare fallet, dar forpackningen anger formen for varan. Malet géllde
flytande tvattmedel och alltsa skulle forpackningens form jamstallas med

™ Lunell, 65 f.

72 Se Schovsho, Jens, Fra dansk domspraksis, NIR 1/2004 s. 76.
" NIR 1/2004 s. 84.

4 C-299/99, punkt 77.

> M&l C-218/01.
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varans form, vilket saledes ar det som galler vid prévningen om registre-
ringshinder foreligger.™

Enligt praxis fran OHIM kan forbudet mot registrering inte undgas genom
att mindre, godtyckliga element tillfogas en form som i dvrigt ar uteslutande
funktionell, men om det godtyckliga elementet inte bedéms vara av mindre
betydelse klarar sig den tredimensionella formen undan hinderbestimmel-
sen. Har ar det vanligt att tillverkare anvénder sig av en kombination av ord,
logo, farger och form pa varan eller forpackningen for att skapa ett utseende
som uppmarksammas av konsumenterna.’’

For att registrering ska hindras ar det inte tillréckligt att varan eller forpack-
ningen har en vasentligen funktionell form, utan registrering végras forst om
formen kravs for att uppna ett tekniskt resultat. Detta innebar att det for att
en vagran ska aktualiseras stalls ett krav pa teknisk nddvandighet.

For att en form ska anses vara tekniskt nddvandig” har OHIM sagt att for-
men eller element hos formen ska vara ett oeftergivligt villkor for att uppna
resultatet. Som test ska fragas om effekten av att respektive element sakna-
des skulle bli att det tekniska resultatet inte kunde uppnas, eller om respek-
tive element andrades pa ett betydande satt, att det tekniska resultatet skulle
4ndras p& motsvarande sétt.”® Fragan &r alltsd om produktens funktion féljer
av formen; inte om den aktuella formen &r funktionell.” Som exempel gavs
tvattabletter med rundade kanter; de rundade kanterna har en funktion men
tvattabletternas uppgift att rengéra tvatten ar inte beroende av vilken form
tabletterna har. Av detta exempel framgar att tvattabletter kan nekas skydd
pa grund av bristande sarskiljningsformaga men inte pa grund av hindret
mot uteslutande funktionella former.®

For att undga registreringshindret racker det inte att kunna visa att det finns
alternativa former for att uppna samma tekniska resultat, ndgot som slogs
fast i ”Philips”®’. Genom detta stadgande gavs bestimmelsen alltsé en storre
genomslagskraft &n vad den annars skulle ha fatt.

Hinder for registrering foreligger inte bara for att formen krévs for viss
funktion, utan for att ett sadant hinder ska foreligga kravs ocksa att ett tek-
niskt resultat ska uppnas som resultat av formen. Ett tekniskt resultat ar en
teknisk 16sning pd ett tekniskt problem som sker med tekniska medel.®
Tanken bakom denna regel ar att tekniska I6sningar endast ska kunna skyd-
das genom patent. Hela undantaget om funktion har den effekten att om en

® Lunell, s. 67 f.

" Lunell, s. 70 f.

"8 Decision of the Cancellation Division, 63 C 107029/1, (LEGO-brick (1)), punkt 47.
 Lunell, s. 74.

8 Decision of the Cancellation Division, 63 C 107029/1, (LEGO-brick (1)), punkt 52.

81 Ml C-299/99, punkterna 73-84.

82 Decision of the Cancellation Division, 63 C 107029/1, (LEGO-brick (1)), punkterna 57,
62-64.
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tredje man vill uppna ett visst tekniskt resultat som kraver en produkt i en
viss form sa ska denne inte vara forhindrad att skapa en sadan produkt ge-
nom ett existerande varumarkesskydd. Han ska inte heller behéva uppfinna
en annan form for att kunna uppna samma eller ett liknande resultat.®

I mal 01-073 fran december 2004, i vilket en ansokan om registrering av
varumarke for en tatningslist avslogs, hanvisade PBR till ett uttalande av
EU-domstolen déar det slogs fast att ett tecken som endast bestar av formen
pa en vara inte far registreras om det visas att de vasentliga sardragen i
denna form endast ar hanforliga till uppnaendet av ett tekniskt resultat. Detta
géller aven om det finns andra former med hjalp av vilka samma tekniska
resultat kan uppnas.®

Utifran detta fann PBR att sokandes utstyrsel inte kunde ges varumarkes-
skydd pa grund av formens tekniska funktion da utstyrselns primara anda-
mal bedémdes vara att tillgodose att en val fungerande tatning uppnaddes.
PBR fann inget annat sérdrag som tillgodosag nagot annat andamal &n det
tekniska.

Med utgangspunkt i exemplet med tvattabletterna sa kan konstateras att t.ex.
en juiceférpacknings funktion ska vara att forvara juice och att det ar mindre
viktigt for detta syfte om forpackningen &r rund, kubformad eller kvadratisk.
Alltsa ar inte formen ett oeftergivligt villkor. Dock ar ju forpackningens
funktion till stor del beroende av formen; den ska vara greppvénlig, lamplig
att transportera, bra att halla ur, sikerstélla innehallets hallbarhet osv. Har ar
det svart att ta stallning till vad som hander med resultatet om nagot element
andras.

2.11.3 Form som ger varan ett betydande varde

Syftet bakom ett registreringshinder for former med betydande varde &r att
halla sadana former fria som behdvs for att tillgodose intresset av lojal kon-
kurrens. Hindret omfattar sddana former som pa grund av sitt varde ar helt
eller vasentligen avgoérande for inkop av den aktuella varan. Varans vérde
syftar saval pa varden sasom skonhet, &ndamalsenlighet och hallbarhet som
pa varans estetiska och ekonomiska varde. For att avgéra om en vara har en
form med ett betydande varde maste denna jamforas med andra former pa
likvardiga produkter. Vidare maste sadant varde som ar kopplat till kvalitet
och sjalva varumarkesfunktionen raknas bort. Detta ar dock svart att gora i
praktiken, t.ex. anses viss formgivning vara attraktiv delvis pa grund av va-
rumarket. Man maste ta stallning till varfor en konsument koper en viss
vara; ar det pa grund av att dess form anger kommersiellt ursprung eller for
att konsumenten finner formen tilltalande i sig?

8 Lunell, s. 75.
8 Mal C-299/99, Philips, punkt 83.
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Registreringshindret aktualiseras forst nar det rér som om en vara vars vé-
sentliga drag bestar av en form som ger varan ett betydande varde. Registre-
ringshindret kan tdnkas ha ett bisyfte i att stalla upp en grans mot vad som ar
tank;[5att erhalla skydd genom monsterrétt snarare d&n genom varumarkes-
ratt.

| praxis fran PBR har registreringshinder pa grund av en form med betydan-
de vérde ansetts foreligga for bestickmonstret “Olga”. Dekoren har funnits
sedan 1600-talet och domstolen fann att det finns en efterfragan pa just den
har dekoren som &r oberoende av bestickens kommersiella ursprung. Pa
grund av detta menade domstolen att det fanns ett frihaliningsbehov.*

2.12 Prdvning av registrering, skyddstid
och avgifter

En nationell varumérkesregistrering sker hos PRV, som enligt 1 kap. 4-5 8§,
2 kap. 4-5 88 samt 2 kap. 7-10 8§ VmL provar om mérket kan registreras.
PRV gor alltsa en materiell provning av om market kan aterges grafiskt, om
det har sarskiljningsformaga (ursprunglig eller inarbetad) samt en kontroll
av att inga hinder for registrering foreligger enligt hinderskatalogen i 2 kap.
4-10 88 VmL. En invandning mot registreringen kan enligt 2 kap. 24 och 28
88 VmL goras inom 3 manader. Vad galler internationell varumarkesregi-
strering sa gor PRV endast en formell prévning av ansdkan innan denna
vidarebefordras till Internationella byran.®’

En varumérkesregistrering galler enligt 2 kap. 32-33 8§ VmL under 10 ar
fran dagen for registreringen och kan fornyas obegransat antal ganger mot
en fornyelseavgift. Av 7 kap. 1 § VmF framgar att ansékningsavgiften ar
1 500 kr for registrering av ett mérke i en klass och 700 kr for varje klass
darutéver. Vid en ansokan om fornyelse 6kar & namnda avgifter 1 600 re-
spektive 800 kr.

8 Lunell, s. 78 ff.
8 MalI nr 94-525 och 94-526.
85 kap. 4 § VmL.
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3 Mdnsterskydd

3.1 Nagra begrepp

Av 1 8§ ML foljer att begreppet monster avser utseendet hos en produkt eller
produktdel. Med produktdel avses bade omsattningsbara och inte omsétt-
ningsbara delar. En inte omséttningsbar del kan vara t.ex. ett bordshorn eller
insidan pa en resvaska. Upprakningen av vilka detaljer som &r av betydelse
for en produkt eller produktdels utseende &r inte utttmmande. En produkts
eller produktdels utseende avgdrs utifran vilket helhetsintryck dessa detaljer
ger tillsammans och alltsa inte utifran hur dessa detaljer ses var for sig. En-
dast visuellt uppfattbara detaljer ar av betydelse. Huruvida monstret ar ett
nytto- eller prydnadsménster &r oviktigt, liksom vilka estetiska kvaliteter
mdnstgset har. Definitionen av monster omfattar dven ornament (utsmyck-
ning).

Begreppet produkt avser industriellt eller hantverksmassigt framstéllda fo-
remal, dven sadana som ska monteras ihop till en sammansatt produkt. Upp-
rakningen av féremal som kan utgora en produkt ar inte uttdmmande. An-
markningsvart ar att en produkt inte beh6ver vara av fysisk karaktéar utan att
begreppet aven omfattar t.ex. grafiska symboler och typsnitt.®®

Men sammansatt produkt kan saval avses en sjalvstandigt omséattningshar
bestandsdel som en inte avskiljbar del av en stérre produkt. Definitionen har
gjorts for att klargora innebdrden av engelskans ”part”, som liksom svens-
kans “del” inte alltid &r klara begrepp i sammanhanget. Sammansatta pro-
dukter &r t.ex. bilar, mdnga hushallsprodukter och vissa mébler.®

Det &r en fordel att en del av en produkt kan skyddas och att denna inte be-
hover vara omsattningsbar, detta eftersom det for férpackningar ibland torde
vara anvéandbart att kunna skydda endast en del av en férpackning, t.ex. ett
horn.

3.2 FoOrutsattningar for monsterskydd

Av 1 a § ML framgar att den som har skapat ett monster (formgivaren) eller
den till vilken formgivarens ratt har 6vergatt genom registrering kan fa en-
samrétt till monstret.

88 Adamsson, Peter och Essén W., Eric, Lagarna inom immaterialratten. En kommentar pa
Internet, 1 § ML.

8 Adamsson, Essén, 1 § ML.

% Adamsson, Essén, 1 § ML.
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| 2 8 ML anges vidare att ett monster maste vara nytt och sarpraglat for att
monsterrétt ska kunna ges. Ett monster anses som nytt om inget identiskt
monster har gjorts allmant tillgangligt fore dagen for registreringsansokan.
Monster anses vara identiska trots att de skiljer sig at, om skillnaderna fore-
ligger endast i ovésentliga avseenden.

For att ett monster ska uppfylla kravet pa sarpragel kravs att en kunnig an-
vandares helhetsintryck av monstret skiljer sig fran helhetsintrycket av varje
annat monster som har gjorts allméant tillgangligt fore dagen for registre-
ringsansdkan. Vid bedémningen tas hansyn till hur stort variationsutrymme
formgivaren haft nar monstret skapades.

3.2.1 Skapande verksamhet

Det stalls upp ett krav pa monsterskapande verksamhet for att skydd ska
kunna ges, dock stélls inget krav pa hur kvalificerad den skapande insatsen
har varit eller om arbetsinsatsen har varit stor eller liten. Kravet pa monster-
skapande verksamhet fick avgérande betydelse i RA 1984 2:65 i vilket HFD
hade att ta stallning till en ansokan om skydd for ett &mne till en forpack-
ning. Amnet utgjorde ett forstadium till en férpackning som genom att vikas
pa avsett vis bildade en sadan forpackning. Domstolen ansag att ingen sar-
skild omsorg hade &gnats formgivningen utdver det som erfordras for att
amnet skulle kunna vikas ihop till en kartong. Inte heller i 6vrigt innehéll
amnets form nagot skyddsvart element och ansokningen lamnades utan bi-
fall.

Skyddet, som uppkommer genom registrering, tillkommer antingen formgi-
varen sjalv eller den som forvarvat ratten till monstret.**

3.2.2 Nyhetskravet

Vid prévningen av om monstret ar nytt enligt 2 8 1 st. ML ska hansyn tas till
allt som gjorts allmant tillgangligt fore dagen for registreringsansokan eller
prioritetsdagen samt, enligt 4 § 3 punkten ML, till sddan ansdkan som lam-
nats in for registrering tidigare trots att denna inte blivit allmént tillganglig.
Med prioritetsdag menas enligt 8 8 ML f6ljande. Har ett monster angetts i
en ansdokan om monsterregistrering i en stat som antingen &ar ansluten till
Pariskonventionen® eller till WTO-avtalet® och det darefter soks registre-
ring av monstret i Sverige inom sex manader fran ansékan i den fraimmande
staten, sa ska ansokan i Sverige vid tillampningen av 2 § anses gjord samti-
digt med anstkan i den frammande staten.

1 Adamsson, Essén, 1a § ML.
% pariskonventionen den 20 mars 1883 om skydd fér den industriella aganderatten.
% Avtalet om upprattandet av Varldshandelsorganisationen.
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Av 3 § framgar att ett monster anses ha blivit “allmant tillgangligt” om det
har offentliggjorts i samband med ett registreringsforfarande eller pa annat
satt. Detsamma géller om monstret har forevisats, anvants i yrkesmassig
verksamhet eller annars blivit kant. Exemplifieringen ar inte utttmmande.
Monstret anses dock enligt 3 8 2 st. inte ha blivit allméant tillgdngligt om
fackkretsarna inom aktuell sektor inom EES i sin normala néringsverksam-
het inte rimligen kunde ha fatt kunskap om monstret fore registreringsanso-
kan eller prioritetsdagen. Mdnstret ska inte heller anses ha blivit allmént
tillgangligt om det har blivit ként endast genom att det visats trots ett forbe-
hall om att det skulle hemlighallas.**

Enligt 3 a § ML anses monstret inte heller ha blivit allmént tillgangligt om
det blivit kant inom en period av tolv manader fore dagen for registrerings-
ansokan eller prioritetsdagen under vissa angivna forutsattningar. Denna
ettariga nyhetsfrist, s.k. grace period, tillkom genom monsterdirektivet och
innebar att dven om ett monster offentliggjorts sa paverkar detta inte att
monstret ses som en nyhet. Produkten &r alltsd skyddad under nyhets-
fristen.*® Innan denna tolvmanadersperiod &r 6ver maste en anmalan om
registrering ges in till PRV om man Onskar registrera monstret.

Under nyhetsfristen galler ett oregistrerat formgivningsskydd enligt artikel
11 EG-FGF. Enligt denna artikel ar produkten skyddad mot efterbildning i
hela EU under 3 ar. Detta galler dock endast mot just efterbildning, nagot
skydd ges inte mot senare sjalvstandigt utvecklade monster.%

Av 2 8 2 st. ML foljer att ett monster inte kan registreras om ett tidigare
identiskt monster blivit allmént tillgangligt fore ansoknings- eller prioritets-
dagen. Nyhetskravet &r objektivt och har spelar det darfor ingen roll huruvi-
da formgivaren kéande till det tidigare monstret eller inte. Vidare saknar det
betydelse om det tidigare monstret anvands pa en annan produkt &n det se-
nare monstret dr avsett att anvandas pa. Monster som inte ar helt identiska
ska trots detta anses vara det om skillnaderna mellan moénstren &r ovésentli-

ga.”

3.2.3 Kravet pa sarpragel

Kravet pa sarpragel innebér att en tillracklig skillnad maste komma till syn-
ligt uttryck mellan tidigare monster och det aktuella moénstret. Skillnaden

ska vara tydlig enligt monsterdirektivets ingress, punkt 14.

Huruvida monstret uppvisar sarpragel eller inte ska bedomas utifran vilket
helhetsintryck en kunnig anvandare far av maénstret jamfort med tidigare

% Adamsson, Essén, 3 § ML.
% Adamsson, Essén, 3a § ML.
96Levin, Marianne, Karnov Internet, monsterskyddslagen (1970:485) 3 a § not 30, den 7
september 2011.
" Adamsson, Essén, 2 § ML.
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allmant tillgangliga monster. Begreppet kunnig anvandare syftar pa nagon
som har viss praktisk erfarenhet inom relevant formgivningsomrade men
inte besitter nagon expertkunskap. Eftersom det ar en helhetsheddmning
som ska goras sa ska inte bedomningen av i vilken man det foreligger likhe-
ter och avvikelser ske utifran detaljer.

Kravet pa sarpragel varierar beroende pa hur stort variationsutrymme det
finns att formge monster inom den aktuella branschen. En bransch i vilken
sma variationer kan vara tillrackligt for att sarpragel ska bedémas finnas kan
t.ex. vara bestickbranschen. Bade den art och den industrigren produkten pa
vilken monstret anvands tillhor kan alltsa ha betydelse vid bedémningen av
huruvida ménstret uppfyller kravet pa sarpragel.”

Huruvida ett monster ska anses besitta sarpragel illustreras bast med hjalp
av praxis och darfoér kommer det att redogoras for avgéranden som ar rele-
vanta for analysen i avsnitt 3.5, dar begreppet “kunnig anvéandare” ocksa
kommer att preciseras.

3.2.4 Inte uteslutande funktionsbetingad
formgivning

En ytterligare forutsattning for att ett monster ska kunna skyddas ar att det
inte ror sig om en formgivning som &r uteslutande funktionsbetingad.

Av 4 a § ML framgar foljande:

”Monsterratt far inte omfatta sddana detaljer i en produkts utseende

1. som uteslutande ar bestdmda av produktens tekniska funktion, eller

2. som maste aterskapas exakt till formen och dimensionerna for att den produkt som
monstret avser skall ga att mekaniskt ansluta till eller placera i, kring eller mot en
annan produkt sa att bada produkterna fyller sin funktion.

Trots det som sags i forsta stycket 2 kan monsterratt omfatta monster som tillater att
sinsemellan utbytbara produkter fogas samman ett upprepat antal ganger eller forbinds
med varandra inom ett system uppbyggt av moduler. Lag (2002:570).”

Denna bestammelse innebar att méjligheten att erhalla monsterratt for tek-
niskt betingad formgivning begransas, nagot som har ansetts angelaget av
konkurrensintressen. Avsikten med bestdmmelsen var bl.a. att forhindra att
monsterrétten skulle anvéndas for att skydda sjalva sammankopplingen mel-
lan produkter och dérmed skapa monopol p& marknaden for reservdelar.*
Eftersom skydd inte ges detaljer som uteslutande &r bestdmda av produktens
tekniska funktion har bestammelsen ett ganska snavt tillampningsomrade.
Om utformningen dven paverkats av hur produkten skulle se ut kan saledes
skydd ges. Bedomningen av detta ska ske objektivt utifran att en fornuftig
betraktare fragar sig sjalv huruvida nagot annat an rent funktionella aspekter

% Adamsson, Essén, 2 § ML.
% Nordell, Per Jonas, Skyddet fér funktionellt betingade utstyrslar, NIR 5/2005 s. 435.
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kan ha péverkat valet av produktens design.’® Bara for att en viss detalj
undantas fran skydd enligt denna bestammelse betyder inte det att hela
monstret blir ogiltigt, utan sa blir fallet endast om den undantagna detaljen
ar avgorande for monstrets helhetsutseende. ™™

Forsta stycket, 2 punkten ger uttryck for den s.k. must fit-principen som ar
ett undantag som innebdar att detaljer av en produkts utseende inte skyddas
om dessa pa grund av deras tekniska funktion inte gar att variera. Detaljer
som av denna anledning inte kan ges monsterskydd ska inte heller vagas in
vid beddmningen av huruvida andra detaljer av monstret lever upp till forut-
sattningarna for sadant skydd. Har, till skillnad fran vad som galler for va-
rumarkesskydd®®, kan bedémningen av de tekniska detaljernas funktion
pévl%gkas av om det finns en alternativ mojlighet att uppna samma resul-
tat.

Trots must fit-principen kan skydd ges for monster som tillater att sinsemel-
lan utbytbara produkter sasmmanfogas ett flertal ganger eller ingar i modul-
system, t.ex. anslutningsytor pa stolar som gor att dessa kan staplas, nagot
som framgér av 4 a § 2 st.***

Huruvida ovanstdende undantag hade varit tillampliga for en forpackning &r
svart att veta utan mer bakgrundsfakta om monstret. Om monstret endast
avser t.ex. ett horn av en forpackning, utformat for att estetiskt tilltala fram-
tida kopare eller skilja den egna forpackningen fran konkurrenternas, ar be-
stammelsen inte tillamplig. Om monstret istallet t.ex. avser en kork sa kravs
det att korkens utformning inte uteslutande bestamts av dess tekniska funk-
tion och nagot estetiskt element bor darfor laggas till. Delar av en forpack-
ning som faktiskt utformats utifran den tekniska funktionen kan aterges med
streckade linjer, vilket visar att dessa delar star utanfor anspraket pd mons-
terskydd.

3.3 Praxis till klargbrande av begreppen
kunnig anvandare och sarpréagel

Nedan foljer nagra avgoéranden som kan belysa hur begreppen "kunnig an-
vandare” respektive “sarpragel” ska tillampas. Da vissa mal ar intressanta
bade for utredandet av kunnig anvandare och sarpragel kommer malen pre-
senteras tillsammans. Genomgangen inleds med rattsfall fran Tribunalen i
EU respektive Board of Appeal. Dérefter ges nagra exempel pa belysande

190 Decision of the Board of Appeal of 22 October 2009, Case 690/2007-3, (Chaff cutters),
punkt 36.
101 Adamsson, Essén, 4 a § ML.
102 Se avsnitt 2.10.2.
1% Nordell, NIR, s. 435.
104 Adamsson, Essén, 4 a § ML.
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fall fran HovR och PBR. Begreppen kunnig anvéandare och sarpragel kom-
mer att tas upp var for sig i en slutsats.

Pogs: kunnig anvandare och sarpragel

I mal T-9/07 fran Tribunalen i EU diskuterades ocksa begreppet kunnig
anvandare varefter man kom fram till att denne varken ar tillverkare eller
forséljare av produkten, men att denne ar sérskilt uppmarksam och har viss
uppfattning om tidigare befintliga formgivningar. Man ansag att da malet
géllde en produkt som dels hade en funktion som leksak, dels som reklamar-
tikel sa kunde den kunniga anvandaren vara saval ett barn mellan fem och
tio ar gammalt som en marknadschef pa ett bolag som tillverkar de produk-
ter som marknadsfors med hjalp av erbjudandet om ”pogs”. Tribunalen kon-
staterade vidare i fragan om sarpragel att formgivaren hade en viss grad av
frihet och att skillnaderna inte var tillrackliga for att ge en kunnig anvanda-
res ett annat helhetsintryck.

Konferensenhet: kunnig anvandare

| Tribunalens avgorande i mal T-153/08 fordes ytterligare diskussioner om
den kunniga anvandaren. Malet rérde en konferensenhet och inte heller har
bedémdes den kunniga anvéndaren vara tillverkare eller tekniker. Istéllet
kunde denne vara vem som helst som regelbundet deltar i konferenser dar
deltagarna forfogar 6ver en konferensenhet utrustad med mikrofon som star
framfor dem. Personen ifraga ansags visa en relativt hog grad av uppmark-
samhet for produktens utseende eftersom sadan uppmarksamhet ansags vara
nagot som kravs vid anvandningen.

Juicepasar: kunnig anvéandare och sarpragel

Ett mycket intressant avgorande ar mal R 1114/2007-3 fran Board of Appe-
al, vilket avgjordes i november 2009. Malet handlade om huruvida en regi-
strering av en gemenskapsdesign skulle havas pa grund av att formgivning-
en var allmant kand sedan tidigare och behandlade saval kravet pa sarpragel
som vem den kunniga anvandaren &r. Bilden till vanster forestéller gemen-
skapsdesignen och de fyra bilderna till hdger forstéller formgivning som
aberopats som redan allmant tillganglig:
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Domstolen konstaterade att gemenskapsdesignen bestod av extremt enkla
linjer samt att det var svart att jamfora denna med de aberopade existerande
formgivningarna eftersom de sistndmnda var féargsatta och dekorerade med
varumarken. Har ansags det viktigt att visualisera basprodukten och fraga
sig om denna var identisk eller tillrackligt lik gemenskapsdesignen for att ge
den kunniga anvandaren samma helhetsintryck, samtidigt som man tog hén-
syn till formgivarens grad av frihet vid formgivningen.

Domstolen uttalade angdende den kunniga anvandaren att denna, i det aktu-
ella fallet, troligtvis var en produktionsledare for ett foretag som tillverkar
mat som forpackas i sadana forpackningspasar som var foremal for bedom-
ning, snarare an en konsument av fardigforpackad mat. Man papekade att
designen géllde forpackningar fér mat och inte fardiga produkter till salu till
slutkonsumenter. Den kunniga anvandaren ansags vidare kanna till olika
sorters forpackningar tillgangliga pa marknaden.

Slutligen konstaterades att formgivarens designutrymme var relativt begran-
sat eftersom hansyn skulle tas till saval praktiska aspekter som till konsu-
menternas preferenser. Gemenskapsdesignen beddémdes, vid en jamforelse
med redan existerande formgivning, sakna sadan tydlig skillnad som kravs
enligt punkt 14 i monsterdirektivet.

Dragbalkar: kunnig anvandare och sarpragel

HovR for Vastra Sverige har i mal T 3469-09, efter att ha konstaterat att
praxis saknas, uttalat sig om begreppet kunnig anvandare samt om bedém-
ningen av sarprégel. Domstolen anforde att den kunnige anvéndaren har god
kdnnedom om produktomradet i fraga men utan att vara specialist, tillverka-
re eller designer. Han eller hon gar t.ex. igenom produktkataloger, besoker
massor, soker information pa Internet osv. Den kunniga anvandaren bor
identifieras utifran monstrets produktklass.

HovR:n anférde vidare att en kunnig anvéndare av dragbalkar skulle kunna
vara en akeriagare eller en pabyggare av lastbilar. Domstolen framholl att
bedomningen av kravet pa sarpragel ska goras utifran denna anvandares
helhetsbedémning. Man konstaterade att skyddsomfanget for dragbalkar ar
relativt snavt, men inte sa snavt att det bara kan omfatta identitet. Vid en
jamforelse mellan dragbalkarna i malet kom domstolen fram till att skillna-
den mellan dragbalkarna var sa marginell att det nya monstret foll inom
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skyddsomfanget for det befintliga monstret. Nedan syns de olika dragbal-
karna, den till vanster gjorde intrang i monstret till hoger.

Lampa: sarpragel

PBR andrade i mal 06-066 fran maj 2010 PRV:s beslut att hava monsterre-
gistrering avseende lampan Ledstar. PBR resonerade som s att Ledstar be-
stod av sju uddar vilket gav lampan ett mer arbetat och kompakt intryck &n
monstret for Orion. Det konstaterades dven att hénsyn skulle tas till att
skyddsomfanget for det aldre monstret Orion var begransat och att en kun-
nig anvandares helhetsintryck av det senare monstret skulle vara ett annat an
ett helhetsintryck av det &ldre monstret.

Kundvagnspolett: sarpragel

| mal 09-168 fran november 2010 faststallde PBR PRV:s beslut att inte hava
en monsterregistrering for en kundvagnspolett med hallare for inkdpslista pa
grund av bristande sérpragel. PRV motiverade sitt beslut med att trots att de
bada maénstrens toppar var identiska sa skiljde sig kroppen pa den invandan-
de partens monster da denna var avlang med en rundad botten och en tydlig
utformning av ett gem. Trots att dven innehavarens monsters kropp var av-
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lang och utformad som ett gem s& gav detta ett annat helhetsintryck pa
grund av sin fyrkantiga botten och det kraftiga intryck kantigheten gav.

Aggkartong: kunnig anvandare och sarpragel

I mal 09-214 fran juli 2010 diskuterade PBR dels vem den kunniga anvén-
daren av en dggkartong ar, dels huruvida monstret pa en aggforpackning
hade sarpragel. Det konstaterades att en aggforpackning maste ha vissa sar-
drag for att kunna fylla sin funktion, men att formgivaren trots detta har en
sadan grad av frihet som inte kan anses vara begransad. PBR kom fram till
att en kunnig anvandare kanner till de olika formgivningar som férekommer
inom den ber6rda sektorn och dr pa grund av sitt intresse for produkterna
relativt uppmarksam. Nar det galler dggférpackningar far den kunnige an-
vandaren anses vara nagon som, utan att vara specialist pd omradet ifraga,
gor ett medvetet val av dgg och darmed agnar uppmarksamhet ocksa at de
forpackningar i vilka aggen tillhandahalls.

PBR uppmarksammade ett antal skillnader i de tva monstrens utformningar
och kom fram till att det fanns tillrackliga skillnader for att uppfylla kravet
pa nyhet. Dock var flera av de formelement som var avgorande for monst-
rens helhetsintryck, séarskilt den speciella kompositionen med “pelare” och
"fotter”, utformade i huvudsak pa samma satt i bada monstren och darfor
ansags de detaljer som skiljde monstren at inte vara tillrackliga for att det
yngre monstret skulle ge en kunnig anvéndare ett annat helhetsintryck jam-
fort med det aldre. Darmed ansags inte kravet pa sarpragel vara uppfyllit.
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3.3.1 Slutsats om kunnig anvandare

Av malen ovan foljer att vem den kunniga anvandaren ar paverkas av om-
standigheterna i malet. Det foljer ocksa att den kunniga anvandaren anses
vara palast, ha god kannedom om allmant tillganglig formgivning och vara
relativt diskriminerande, samt vara uppméarksam pa designaspekter. Den
kunniga anvandaren ar ocksa medveten om formgivarens utrymme for sin
formgivning och att olika alternativ for design kan begransas av konsumen-
ternas preferenser och vissa tekniska aspekter.

Av malen ovan ar mal R 1114/2007-3 avseende "juicepasar” mycket intres-
sant. Enligt detta mal verkar man avseende forpackningar som egentliga
varor kunna dra slutsatsen att den kunniga anvandaren ar produktionsledare
eller liknande pa ett foretag vars produkt packas i den aktuella forpackning-
en.

Resonemanget om den kunniga anvandaren skiljer sig dock i mal PBR 09-
214 om é&ggkartonger. Med ledning av PBR:s resonemang bor en kunnig
anvandare k&nna till de formgivningar som forekommer inom den berérda
sektorn samt vara relativt uppmarksam. Utan att vara specialist gor den
kunniga anvéandaren ett medvetet val av livsmedel och agnar ocksa upp-
marksamhet at den forpackning livsmedlet tillhandahalls i.

Har har PBR kommit fram till att den kunniga anvandaren ar nagon som
koper &gg och alltsa inte en aggproducent som kdper in forpackningar till
sin verksamhet. Denna slutsats strider mot vad Board of Appeal kom fram
till i mal R 1114/2007-3 dar det papekades att eftersom det rorde sig om
forpackningar som inte saldes direkt till slutkonsument sa skulle den kunni-
ga anvandaren inte heller anses utgoras av slutkonsumenter. Eftersom praxis
fran PBR inte dr bindande torde slutsatsen i R 1114/2007-3 véga tyngre.
Detta betyder att om ett férpackningsforetag vill skydda en forpackning sa
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ar den kunniga anvandaren troligtvis en inkdpare av forpackningar som
darmed agnar storre uppmarksamhet at detaljer an en konsument i en livs-
medelsaffar. PBR:s mal 09-214 kan dock aberopas av ett livsmedelsforetag
som vill skydda sin produkt som stéd for att den kunniga anvandaren gor ett
medvetet val och &r relativt uppmarksam.

3.3.2 Slutsats om sarpréagel

I malet om &ggforpackningarna konstaterades att det stélls vissa funktionali-
tetskrav pa en aggforpackning, men att en formgivare trots det har en sadan
grad av frihet att denna inte kan ses som begransad. Aven har, liksom ovan i
delanalysen avseende kunnig anvandare, foreligger dock en viss skillnad om
man jamfor med malet om juicepasar. | detta lage ansdg namligen Board of
Appeal att formgivarens utrymme for design fick anses vara relativt begréan-
sat med tanke pé& bl.a. konsumenternas preferenser. Aterigen véger malet
fran Board of Appeal tyngst, och detta ar ocksa mer fordelaktigt for den som
sOker skydd for en férpackning. Om utrymmet ses som begrénsat kan ju
aven sma variationer i utseendet vara tillrackligt for att sarpragel ska upp-
nas.

Av malen 06-066 avseende lampor och 09-168 avseende kundvagnspolett
kan en viss generositet av PBR avseende monsters sarprégel iakttas. Det
framgar tydligt att det ar helhetsintrycket som blir avgoérande, men att gans-
ka sma skillnader kan andra detta intryck. I malet med &ggkartongerna me-
nade dock PBR att sarpragel saknades, nagot man kan tanka sig till viss del
berodde pa att den storsta skillnaden mellan monstren fanns pa férpackning-
ens undersida och att denna darmed inte genast paverkade anvéandarens hel-
hetsintryck. Vidare kan eventuellt bedémningen i detta mal till viss del ha
paverkats av invandarens upplysning om att denne och innehavaren varit i
kontakt angaende ett samarbete angaende aggkartonger och att innehavaren
da fatt ta del av konfidentiell information, men detta ar endast en spekula-
tion fran min sida.

3.4 Prdvning av registrering, skyddstid
och avgifter

En nationell moénsterregistrering sker hos PRV. Hér gors endast en formell
granskning, vilket innebér att det undersoks om monstret enligt 1 § 1 st. ML
till sin art gar att registrera, att monstret enligt 4 § 1 och 2 punkterna inte
strider mot goda seder och allman ordning samt att monstret inte innehaller
statsvapen, statsflagga, statliga kontroll- eller garantibeteckningar osv. Om
ett monster uppfyller registreringsforutsattningarna registreras det utan na-
gon granskning av de materiella skyddsforutsattningarna.'® Som namnts
ovan galler enligt artikel 11 EG-FGF ett oregistrerat formgivningsskydd i

105 aAdamsson, Essén, 14 § ML.
47



hela EU under 3 ar fran den dag formgivningen for forsta gangen gjordes
tillganglig for allmanheten inom gemenskapen.

Monsterskydd ges for femarsperioder, med mojlighet att ansoka om flera
femarsperioder pa en gang. Skydd kan sammanlagt ges for maximalt 25 ar
med start frdn ansokningsdagen.'®® Av 29 § MF framgér att ansokningsav-
giften for den forsta femarsperioden ar 1 900 kr och for varje efterféljande
femarsperiod 2 500 kr. Om monstret ska registreras i mer an en klass till-
kommer en avgift om 500 kr per klass. Om flera monster ska registreras blir
avgiften for varje monster utdver det forsta 1 400 kr. Vissa ytterligare avgif-
ter kan tillkomma enligt aktuell bestdammelse samt enligt 30 § MF.

106 24 § ML.
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4 Sammanfattande analys

4.1 Skillnader mellan varumarkesskydd
och monsterskydd

Det finns ingenting i svensk ratt som hindrar att en kombination av varu-
markesskydd och ménsterskydd anvands.'®” Dock foreligger vissa skillnader
som kan gora det ena alternativet mer lampligt an det andra. VVarumarkes-
skydd ar valdigt formanligt da det kan besta for all framtid sa lange en an-
sokan om fornyelse gors var tionde ar. Detta kan jamforas med maonster-
skydd som langst kan ges for 25 ar.

For varumarkesregistrering gors en materiell prévning av huruvida en sadan
registrering kan beviljas. Detta &r 6vervégande positivt eftersom risken for
att varumarket ska héavas blir mindre &h motsvarande risk for monsterskydd,
for vilket ingen materiell provning gors. Har ar det istéllet vanligt att den
som vill registrera sitt monster pa egen hand foretar en undersékning om
existerande monster pa marknaden. Detta kan skapa val sa stor trygghet som
PRV:s provning, som inte alls &r en garanti for att invandningar mot market
inte kan komma att goras.

En grundlaggande skillnad mellan skyddstyperna &r att ménsterskydd ar ett
utseendeskydd, medan varumarkesratten ger skydd at markets funktion som
ursprungsangivande. Detta kan gora det svarare att erhalla varumarkesskydd
eftersom det vid tveksamhet kan krdvas att man kan visa att genomsnitts-
konsumenten uppfattar market just som en sadan ursprungsangivelse.

En annan stor skillnad &r betydelsen av hur nytt mérket eller monstret &r.
Inom monsterratten uppstalls ett krav pa att monstret inte tidigare far ha
gjorts allmant tillgangligt, medan ett langvarigt anvandande inom varumar-
kesratten kan bidra till att kannetecknet erhallit sérskiljningsférmaga genom
inarbetning och darmed kan registreras.

Av stor vikt & om formgivningen kan anses vara sarpraglad respektive in-
nehar sarskiljningsformaga. Inom monsterratten stélls krav pa att monstret
ska vara sdrpraglat, vilket innebar att en kunnig anvandares helhetsintryck
av monstret ska skilja sig fran helhetsintrycket fran varje annat monster som
gjorts allmént tillgangligt. | bedémningen av om monstret har sarpragel ska
hansyn tas till det variationsutrymme formgivaren haft vid framtagandet av
monstret. Inom varumérkesratten ska ett varukannetecken anses ha sérskilj-
ningsformaga om det kan skilja varor eller tjanster som tillhandahalls i en
naringsverksamhet fran dem som tillhandahalls i en annan.

197 Nordell, NIR, s. 457.
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Att en form beddms uppfylla kravet pa sarpragel inom monsterratten medfor
inte automatiskt att den ska anses ha sarskiljningsférmaga enligt varumér-
kesratten, ndgot som EU-domstolen papekat i "Mag Lite”.*®® Till en borjan
ar den ”kunniga anvandaren” och “genomsnittskonsumenten” inte samma
person. For att genomsnittskonsumenten inom varumaérkesratten ska kunna
memorera en form torde krdvas att denna avviker fran andra former i hogre
man &n vad som torde kravas for att den kunniga anvandaren ska tycka att
formen ger ett nytt helhetsintryck inom monsterratten. En annan skillnad
personerna emellan &r att genomsnittskonsumenten anses gldmma bort de-
taljerna av ett varumarke nar denne kommer i kontakt med ett annat varu-
marke, vilket gor att det ska bortses fran mindre detaljer vid en forvaxlings-
bedémning. Den kunniga anvéandaren verkar inte glomma bort detaljer pa
samma sétt.

Forekomsten av liknande former inom branschen har olika inverkan pa
monster- och varumérkesratten. Ju stérre monstertatheten &r inom monster-
ratten, desto lagre blir kravet pa sarpragel (och desto snavare blir skyddsom-
fanget). Inom varumarkesratten blir effekten den motsatta; har ckar kravet
pa sarskiljningsformaga ju hogre forekomsten ar av liknande formgivning
pa marknaden inom samma slag av produkter.'%°

| saval varumarkesratten som i monsterratten begransas skyddet avseende
formens tekniska funktion. | varumérkesratten géller att en form vars va-
sentliga sardrag hanfors till uppnaendet av ett tekniskt resultat inte ska kun-
na registreras som varumarke. Har ska det inte heller spela nagon roll om
det finns alternativa former for att uppna det tekniska resultatet. \VVad avser
monsterrdtten har ddremot mojligheten att variera utformningen en avgoran-
de betydelse; hér anges att skydd inte ges for sadana detaljer av en produkts
utseende som pa grund av deras tekniska funktion inte gar att variera. Om en
forpackningstillverkare t.ex. vill skydda en viss 6ppningsanordning gar detta
bra enligt varumarkesratten sa lange anordningen inte utgér forpackningens
vasentliga sardrag. Dock gar det bra att anordningen bidrar till férpackning-
ens sarskiljningsformaga pa ett icke vasentligt satt. Enligt monsterratten kan
en liknande éppningsanordning skyddas antingen i sig eller som en del av
en forpackning sa lange dess utseende inte uteslutande &r bestamt av dess
tekniska funktion och alternativa utformningar finns att tillga.

OHIM har framhallit att det &r viktigt att en skiljelinje dras mellan varumér-
kesratten och monsterratten. Man menar att det maste undersokas huruvida
konsumenterna uppfattar en tredimensionell form som en ursprungsangivel-
se eller som en design i det konkreta fallet. Bara for att en form ar speciell
eller ovanlig medfor inte detta att konsumenterna ser den som ett varumar-
ke, och &r det sa att en formgivning forst och framst uppskattas for sin
estetik talar detta for att skydd bor sokas inom monsterratten.™'® Ett bely-

198 | unell, s. 97. Se &ven M&l C-136/02 P, Mag Instruments, punkt 68.
1991 unell, s. 98, med hanvisning till mal R 666/2005-1 (Bacardi bottle), punkt 19.
10 ynell, s. 103.
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sande exempel ar att det kan vara svart att fa formen pa en bil registrerad
som varumarke, just eftersom konsumenterna i forsta hand ser formen som
en design. Aven om konsumenterna genast kanner igen formen hos en bil s&
innebdr inte det att formen fungerar som ett kénnetecken — i ett andra steg
kopplas ndmligen formen ihop med bilens ordmérke som sedan kopplas
ihop med tillverkaren.***

Huruvida en ans6kan om varumarkesskydd gors for figurmarke, tredimen-
sionellt marke eller positionsmérke bér ha mindre betydelse. Som namnts
tidigare har dessa tre varianter gemensamt att de ofta sammanfaller med den
berorda varans utseende vilket gor det svart for konsumenten att uppfatta
ursprungsangivelsefunktionen, se diskussionen under avsnitt 2.8 om Posi-
tionsmérken.

Jag anser att den praxis som presenterats for beddmningen av varumarkes
sarskiljningsformaga ger en relativt splittrad bild. Tyvarr har de flesta fall
som berdr positionsmérken inte motiverats och man vet darfor inte huruvida
inarbetning aberopats. Malen som ror skydd for utstyrslar ger viss ledning
och t.ex. utifrdn malet om den attkantiga cigarettfrpackningen kan konsta-
teras att PBR anvander sig av Henkel-testet genom att krav stélls pa att for-
men inte endast utgdr en variant av en sedvanlig form, utan avviker pa ett
betydande satt. Med hansyn till detta hogt stallda krav r det forvanande att
gemenskapsregistrering skett av Elopak:s ”S-marken”. Nagon motivering av
hur bedémningen gjorts finns inte, men av dokumentregistret som finns till-
géangligt ihop med registreringen i OHIM:s databas verkar det inte som att
inarbetning har styrkts.

Slutligen kan konstateras att monsterskydd &r lite dyrare an varumarkes-
skydd; avgifterna ar likvardiga men ska for monsterskydd betalas vart femte
ar istallet for vart tionde vilket géller for varumarken. For ett storre foretag
ar dock denna aspekt troligtvis oviktig.

Av mindre betydelse &r aven kravet pa skapande verksamhet inom monster-
rétten enligt 1 a 8. Ingen sérskild kvalifikation galler for den skapande verk-
samheten, och det har ingen betydelse huruvida arbetsinsatsen varit stor
eller liten. Kravet ar inte svart att tillgodose men det utgor trots allt en skill-
nad mot varumarkesratten dar inget liknande krav stélls.

4.2 Slutsats

= Kravet pa avvikelse for den nya formgivningen stalls hogre inom varu-
markesratten an inom monsterratten vilket medfor att det kan vara svart
att erhalla varuméarkesskydd om det nya kannetecknet inte pa ett bety-
dande satt avviker fran vad som ar sedvanligt inom branschen. Har kan

11 unell, s. 103.
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dock inarbetning visa att kannetecknet trots detta forvérvat sarskiljnings-
formaga. Vart att beakta ar ocksa att detaljer med enbart dekorativ funk-
tion bidrar mer till sarskiljningsformaga an funktionella detaljer. Inom
monsterratten racker det att monstret ger ett annat helhetsintryck pa en
kunnig anvandare.

= Vilken grupp som ska anses utgdra ”genomsnittskonsumenten” respek-
tive ”den kunniga anvéndaren” kan ha stor betydelse vid beddmningen
av sarskiljningsformaga/sarpragel eftersom slutkonsumenter inte anses
lagga lika stor vikt vid detaljer som t.ex. en produktionschef eller inko-
pare pa ett foretag. Ovan anforda rattsfall tyder pa att risken for att slut-
konsumenter ska anses utgora en del av dessa begrepp ar stdrre inom va-
rumarkesratten; det verkar alltsa som att det ar lattare att argumentera
for att den kunniga anvandaren, till skillnad fran genomsnittskonsumen-
ten, t.ex. ar produktionschef och inte slutkonsument.**2

= Skyddsomradet ar snavare for monsterskydd, nagot som ar en fordel nar
man sjalv soker skydd, men en nackdel om man vill hindra en konkur-
rent fran att anvanda ett liknande monster.

= Vilket av skydden som ar mest lampligt paverkas aven av hur ny form-
givningen ar. Ar den helt ny kan monsterskydd ges, vilket dven &r det
enda alternativet om kannetecknet inte anses inneha ursprunglig sar-
skiljningsformaga. Ar det ddremot redan anvant & monsterskydd som
huvudregel uteslutet. Har géller dock undantaget for en s.k. grace period
under tolv manader. Dessutom ar monstret skyddat inom gemenskapen
under tre ar utan att registrering kravs, dock endast mot efterbildning.

= Ingenting hindrar att skydd soks for saval varumarkes- som monsterrétt.
Om det pa grund av bristande ursprunglig sarskiljningsformaga inte ar
mojligt att genast erhalla varumarkesskydd sa kan varumarket anvandas
med hopp om att det da inarbetas. Under tiden varumarke blir inarbetat
kan monsterskydd nyttjas i upp till 25 ar. Genom att varumarkesskydd
forhoppningsvis kan erhallas inom 25 ar kan formgivningen sedan skyd-
das langt fram i tiden.

= For att visa att ett marke ar inarbetat kan marknadsundersékningar go-
ras. For sdkerhetsskull bor slutkonsumenter inkluderas i undersokning-
en.

12 Se mél R 1114/2007-3 frén Board of Appeal, respektive mal 02-357 fran PBR.
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