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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER

foredraget den 23 januari 20011

1. I detta fall har det begirts att domstolen
skall uttala sig om rickvidden av det
undantag enligt vilket registrering av varu-
mirken inte f&r medges f6r “tecken som
endast bestdr av en form pd en vara som
krdvs for att uppnd ett tekniskt resultat”,
som foreskrivs i artikel 3.1 e andra streck-
satsen i radets forsta direktiv 89/104/EEG
av den 21 december 1988 om tillndrm-
ninggn av medlemsstaternas varumarkesla-
gar.

Bakgrund

2.1 enlighet med vad som framgir av
beslutet om hinskjutande och av handling-
arna i milet kan de faktiska omstindighe-
terna i médlet vid den nationella domstolen
sammanfattas pd foljande sitt.

3. Philips Electronics NV (nedan kallat
Philips) salufér frdn och med ar 1996 en
rakapparat med tre roterande knivhuvu-
den, som bildar en liksidig triangel.

1 — Originalsprak: spanska.
2 — EGlgg_ 40, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 13, volym 17,
s. 178.
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4, Philips ansokte 4r 1985 om registrering
av ett varumirke som bestod av en grafisk
framstillning av den &vre sidan av en
rakapparat med dessa egenskaper. Varu-
mirkets registrering beviljades med stod av
den brittiska varumirkeslagen fran &r 1938
(Trade Marks Act 1938).

Med beaktande av vad som foreskrivs i
bilaga 3 till varumirkeslagen fran ar 1994
(Trade Marks Act 1994),3 som innebar
avvikelse fran den tidigare lagstiftningen,
skall varumirket Philips dérefter ha ritts-
verkningar som om det hade registrerats
med stdd av den nya lagen.

5. Det star klart att Philips har bedrivit en
omfattande marknadsféring av sina rak-
apparater i Forenade kungariket och att
dessa varor dr vil kinda i detta land.
Sirskilt rakapparaten med tre roterande
knivhuvuden ir kdnd som en vara som
tillverkas av Philips och den ar allmént
erkind som sddan.

6. Remington Consumer Products Limited
(nedan kallat Remington) borjade ar 1995

3 — ”Lag om en ny reglering av registrerade varumérken med
inférlivande av ridets direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar.”
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att i Férenade kungariket tillverka och
saluféra rakapparaten av modellen DTS5S,
med tre roterande knivhuvuden, som bildar
en liksidig triangel, en utformning som
liknar den som Philips anvinder.

7. Genom ans6kan den 4 december 1995
vickte Philips talan mot Remington, varvid
det bland annat gjorde gillande att
Remington hade gjort sig skyldige till
intrdng i Philips varumirkesrittighet.
Remington vickte genkdromal i vilket det
bestred giltigheten av varumirkets registrer-
ing.

8. High Court of Justice, Chancery Divi-
sion, Patents Court, som handlade tvisten i
forsta instans, bifoll genkdromadlet och
ogiltigférklarade Philips varumirke, efter-
som den ansig att varumirket varken
kunde sirskilja produkten i fraga eller hade
sdrskiljningsformdga (distinctive charac-
ter). Ndmnda domstol ansig vidare att
varumérket endast bestod av ett tecken
som anvindes i handeln for att beteckna
varans dndamal eller av en form som
krivdes for att uppnd ett tekniskt resultat
och som gav varan ett betydande virde.
Denna domstol tillade att dven om varu-
mirket hade varit giltige, hade inget intrdng
dgt rum.

Philips 6verklagade domen och gjorde giil-
lande att varumirket var giltigt och att det
hade férekommit intrdng i varumirkesrdt-
tigheten.

Tolkningsfragorna

9. Court of Appeal beslutade inom ramen
for overklagandet att foérklara mélet
vilande och att stilla fsljande tolknings-
fragor till domstolen:

?1. Finns det en kategori varumirken som
trots att de inte omfattas av registre-
ringsforbudet i artikel 3.1 b—d och 3.3
i rddets direktiv 89/104/EEG (nedan
kallat direktivet) likvil inte fir regist-
reras pd grund av artikel 3.1 a i
direktivet (eftersom de inte ir av
beskaffenhet att de kan sérskilja inne-
havarens varor frdn andra niringsidka-
res varor)?

2. Kan formen (eller en del ddrav) p& en
vara (for vilken tecknet dr registrerat)
vara sdrskiljande i den mening som
avses i artikel 2 endast under forutsitt-
ning att den innehaller ndgot godtyck-
ligt inslag (ett férskénande inslag som
saknar funktionellt syfte) utdver varans
form?

3. Om en niringsidkare har varit den
ende leverantdren av en viss vara pa
marknaden, dr da ett omfattande bruk
av tecknet — vilket bestdr av varans
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form (eller en del av denna form) och
som inte innehéller ndgot godtyckligt
inslag ddrutéver — tillrackligt for ate
tecknet skall ha sirskiljningsformdga i
den mening som avses i artikel 3.3, nir
detta bruk har lett till att en visentlig
andel av den berérda branschen och
allminheten

i) associerar formen till denne
niringsidkare och inte till nigot
annat féretag,

ii) tror att varor som har denna form
hirrdér fran denne niringsidkare,
om inget annat anges?

Ar det inskrinkande stadgandet i
artikel 3.1 e andra strecksatsen,
*tecken som endast bestdr av en
form pé en vara som krivs for att
uppna ett tekniskt resultat’, till-
lampligt dven om det kan konsta-
teras att det finns andra former
som kan uppnd samma tekniska
resultat, eller

ii) foreligger hinder mot att registrera
formen enligt nimnda bestim-
melse om det visas att formens

I-35480

vasentliga egenskaper kan tillskri-
vas endast det tekniska resultatet,
eller

iii) skall ndgot annat test (och i sé fall
vilket) anviindas f6r att avgbra om
det inskrinkande stadgandet ar
tillamplige?

Artikel 3.1 ¢ i direktivet ar tillimplig
pa ’varumirken som endast bestdr av
tecken eller upplysningar vilka i han-
deln visar varornas eller tjinsternas art,
kvalitet, kvantitet, avsedda anvind-
ning’. Artikel 6.1 b i dirvektiver dr till-
limplig p4 tredje mans anvdndning av
*uppgifter om varornas eller tjéns-
ternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
indamal’. Ordet ’endast’ forekommer
saledes i artikel 3.1 ¢, men har uteldm-
nats i artikel 6.1 b i direktivet. Skall
direktivet tolkas s3, att detta uteldm-
nande innebdr att dven om ett mirke
som bestdr av varans form omfattas av
en giltig registrering, dr det enligt
artikel 6.1 b inte friga om varumirkes-
intrdng nar

i) den patalade anvdndningen av
varans form uppfattas eller skulle
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uppfattas som en uppgift om
varans art eller avsedda dndamal,
och

ii) en visentlig andel av den bertrda
branschen och allminheten tror att
varor som har denna form hirror
frin varumirkesinnehavaren, om
inget annat anges?

Innebir den ensamritt som foreskrivs i
artikel 5.1 att innehavaren kan hindra
tredje man frdn att anvinda identiska
eller liknande tecken i fall ddr sddan
anvindning inte innefattar angivande
av wsprung, eller innebédr den endast
att sddan anvindning fir forhindras
som helt eller delvis innefattar angi-
vande av ursprung?

Ar en anvindning av en varas form —
som pdastds utgdra varumirkes-
intrdng — som uppfattas eller skulle
uppfattas som en uppgift om varans art
eller avsedda dndamadl, likvdl av den
beskaffenheten att den innebir angi-
vande av ursprung, om en visentlig
andel av den berérda branschen och
allminheten tror att varor som har
denna form hidrrdr frdn varumdrkes-
innehavaren, om inget annat anges?”

Provning av tolkningsfragorna

Avgrinsning av foremdlet f6r mdlet vid den
nationella domstolen

10. Det dr lampligt att forst avgridnsa
foremélet f6r mélet vid den nationella
domstolen med hinsyn till gemenskaps-
ritten. Jag utgdr fran den nationella dom-
stolens konstaterande i beslutet om hén-
skjutande, enligt vilket Philips varumirke, i
enlighet med artikel 3.1 e andra streck-
satsen i direktivet, endast utgdr en “samling
tekniska delar som har satts samman for att
tillgodose ett praktiskt och tillfredsstil-
lande syfte”,

11. Som Philips foretridare medgav vid
forhandlingen 4r den relativa komplexite-
ten hos den aktuella begiran om férhands-
avgorande mera en f6ljd av det sitt pa
vilket fragorna har formulerats 4n en f5ljd
av den svérighet som tolkningen av direk-
tivet i det konkreta fallet innebir,

12. Jag har dessutom fatt det intrycket att
beslutet om hinskjutande ger uttryck f6r en
viss sammanblandning — eller, snarare,
ett visst undanhdllande — av skilen till
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de absoluta ogiltighetsgrunderna i
artikel 3.1 b—d och av innehéller i
artikel 3.1 e.

13. Av artikel 3.1 b féljer att varumirken
som saknar sirskiljningsférméga inte far
registreras eller, i forekommande fall, skall
ogiltigférklaras. Tecken som inte har den
nédvindiga funktionen att sirskilja varan
atnjuter inte det exklusiva skydd som ges 4t
varumérken, och det ar dirfor inte mojlige
att med hjilp av dessa faststdlla varans
ursprung, det vill siga tillverkaren.

14. Enligt artikel 3.1 ¢ och d utesluts vissa
tecken fran registrering pd grund av deras
generiska karaktir (i den meningen att de
visar varornas eller tjinsternas art, kvalitet,
avsedda anvindning, virde, geografiska
ursprung eller tiden for deras framstillan-
de) eller p4 grund av att de kommit att bli
en sedvanlig beteckning for varan eller
tjansten. Ovannidmnda punkter innehdller
saledes en partiell legaldefinition av begrep-
pet sdrskiljningsférméaga.

15. Lagstiftaren har erkint den grundlig-
gande identiteten hos dessa tre fall, i vilka
registrering utesluts, genom att i artikel 3.3
fastsld att de inte skall tillimpas, om
varumirket fore tidpunkten for registre-
ringsansékan och som en {6ljd av det bruk
som har gjorts av det har “forvdrvat
sirskiljningsformdga”.
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16. Artikel 3.1 e har emellertid inte samma
rattsliga natur. Den dr tillimplig pa tredi-
mensionella tecken som endast foljer av
varans art, syftar till att uppna ett tekniskt
resultat eller till att ge varan ett betydande
virde. Denna uteslutning motiveras inte av
att vissa naturliga former, funktionella eller
utsmyckande, saknar sirskiljningsfor-
miga — i vilket fall den endast skulle vara
dgnad att precisera rdckvidden av
artikel 3.1 b — utan svarar i stdllet mot
den legitima strivan att foérbjuda att
enskilda anvinder ett varumirke for att
forlinga varaktigheten for ensamritter nir
det giller tekniska 19sningar.

17.1 bverensstimmelse med denna logik
har lagstifraren latit artikel 3.1 e ingd i de
grunder fér att vigra registrering som kan
*yittas till” i enlighet med artikel 3.3.
Lagstiftaren har uttryckligen foreskrivit att
naturliga former, funktionella och
utsmyckande, inte kan forvirva sirskilj-
ningsférmiga. Det dr helt meningslost —
och dessutom oférenligt med systematiken i
direktivet — att stilla frigan huruvida
former med dessa kdnnetecken har sérskilj-
ningsférmAaga eller inte.

18. Ogiltighetsgrunden i artikel 3.1 e i
direktivet liknar, med avseende péd rdck-
vidden av dess rittsverkningar, de ogiltig-
hetsgrunder som exempelvis finns i
artikel 3.1 g i direktivet. Artikel 3.1 f
innebir férbud mot att registrera varumar-
ken som strider mot allmidn ordning, och
detsamma féljer enligt artikel 3.1 betrif-
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fande tecken som dr dgnade att vilseleda
allminheten. Det dr forresten hogst troligt
att det i samband med en ansékan om
registrering av ordet ”Barnadddaren” som
varumirke fér abortmedel skulle vara ofér-
svarligt att analysera huruvida detta ord
har sirskiljningsférmaga.

19. Fér att kunna avgdra detta mal dr,
enligt min mening, endast artikel 3.1 e
andra strecksatsen relevant, vilken innebir
forbud mot registrering av “tecken som
endast bestdr av en form pd en vara som
kriys for att uppna ett tekniskt resultat”.

20. Ett varumirke med de kinnetecken
som det varumirke har som har ifrdgasatts
i malet vid den nationella domstolen, det
vill siga som bestdr av den &vre horison-
tella sidan av en rakapparat med tre
roterande knivhuvuden som bildar en lik-
sidig triangel, forefaller vara det perfekta
exemplet pa en form som ir enbart funk-
tionell. Det verkar 4tminstone som om
formens visentliga egenskaper fyller en
funktion och att det dr endast d& den
fullgérs som dessa egenskaper foreligger.

21. Philips, som har betecknat sin formgiv-
ning som “minimal”, tycks medge att dess
varumérke inte innehdller ndgot godtyck-
ligt eller planlést inslag, 4ven om det till sitt
férsvar har framhallit att den registrerade
form som det rér sig om endast dterspeglar
en av de olika méjligheter som finns for att
uppnd samma tekniska resultat. Som jag
skall forklara lingre fram anser jag inte att
det finns anledning att beakta denna
omstindighet.

22. Den nationella domstolen har i beslutet
om hinskjutande anfért att varumirket
Philips visentliga egenskaper kan tillskrivas
utférandet av en bestimd funktion.

23. Jag anser under dessa omstindigheter
att det endast finns anledning att férhora
sig om varumirket Philips sdrskiljningsfor-
miga om man godtar stindpunkten att
endast de former som krivs for att uppnd
ett tekniskt resultat har funktionell karak-
tdr i enlighet med punkt e.

24. P4 grundval av dessa forutsittningar
anser jag det vara ldmpligt att forst under-
soka den fjiarde av de tolkningsfridgor som
den brittiska domstolen har stillt.

Den fjirde tolkningsfragan

25. Den nationella domstolen har stillt
denna fraga for att f& veta vilka bedom-
ningskriterierna ir for att utesluta registrer-
ing for ’tecken som endast bestdr av en
form pa en vara som krivs {6r att uppna ett
tekniskt resultat’ enligt artikel 3.1 e.

I- 5483
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26. Som jag redan har gett uttryck for dr
det endast den fjarde tolkningsfrigan som
ar relevant vid avgorandet av fragesuill-
ningen i madlet, eftersom den nationella
domstolen — med fog, enligt min
mening — anser att varumdirket Philips
endast ir en “samling tekniska delar som
satts samman for att fa en bra och praktisk
design”. Ovriga tolkningsfrigor ror ndmli-
gen olika aspekter pd innehav eller f6rvirv
av sirskiljningsférmdaga till foljd av bruk.
Jag kommer inte att underséka dessa fragor
i detta mél. :

27. Den nationella domstolen 6nskar sir-
skilt f4 veta om en rent funktionell form
omfattas av férbudet i punkt e, 4ven om det
kan bevisas att samma tekniska resultat
kan uppnés genom andra former.

28. Med en rent funktionell form avses —
som den nationella domstolen har forkla-
rat — en form vars visentliga egenskaper
kan tillskrivas strdvan efter ett tekniske
resultat. Uttrycket ?visentliga egenskaper”
innebdr att en form som ur funktionell
synvinkel innehiller ett mindre godtyckligt
inslag, exempelvis dess fdrg, inte undgar
forbudet.

Man kan med stéd av lydelsen av artikel
3.1 e emellertid inte alls dra slutsatsen att
en rent funktionell form kan registreras om
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det finns en annan form som gor det
mojligt att uppnd ett tekniske likvirdige
resultat. For att en registrering skall vara
forbjuden dr det tillrdckligt ate de tecken
som bildar varumirket uteslutande bestdr
av delar som krivs for att uppnd ett
bestimt tekniskt resultat.

29. Denna bokstavstolkning gor sig lika
latt gillande nir det giller direktivets
dvriga sprakversioner. 4

Jag drar samma slutsats om jag gor en
teleologisk tolkning av bestimmelsen.

30. Det omedelbara syftet med att f6rbjuda
registrering av former som ér rent funktio-
nella eller som ger varan ett betydande
vérde ir att férhindra att den exklusiva och
bestdende ritt som ett varumirke medfér
kan tjdna till att bevara andra rittigheter
som lagstiftaren har velat begrinsa giltig-
hetstiden fér. Jag syfrar konkret pad fore-

4 — P4 franska talas om “signes constitués exclusivement par la
forme du produit nécessaire & Pobtention d'un résultat
technique”, pa engelska om “signs which consist exclusively
of the shape of goods which is necessary to obtain a
technical result”, pi spanska om “signos constiruidos
exclusivamente por la forma del producto necesaria para
obtener un resultado técnico”, pd italienska om “segni
costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria
per ottenere un risultato tecnico”, medan det pa tyska talas
om "Zeichen, die ausschliesslich bestehen aus der Form der
Ware, die zur Herstellung einer technischen Wirkung
erforderlich ist”. Kursiv stil har hir tillagts.
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skrifterna om patent och industriell form-
givning. 3

31. Om artikel 3.1 inte inneholl bestdm-
melsen i punkt e skulle det ldtt kunna
uppkomma en rubbning av den jamvikt hos
allminintresset som méste finnas mellan en
rdttvis ersitining for uppfinnande, som ges
i form av ett exklusivt skydd, och upp-
muntran av den industriella utvecklingen,
vilket gor det tillrddligt att inféra en
skyddstid, som, efter det att den har l6pt
ut, innebir att varan eller formgivningen i
fraga fritt fAr anvindas.

32, Vad betriffar fallet enligt punkt e
andra strecksatsen, vars tolkning 4r omtvis-
tad, 4r det uppenbart att gemenskapslags-
tiftaren har velat skilja ett varumirkes
skyddsomréde fran det skyddsomride som
giller for industripatent. I likhet hdrmed
gors det skillnad mellan respektive omrade
for patent och formgivning. Det dr darfor
mycket betecknande att man i direktivet
om skyddet for det senare® har uteslutit
ensamritt for sidana detaljer i en produkts
utseende som uteslutande 4r betingade av
en teknisk funktion (artikel 7.1). I mot-
svarande forslag till forordning? faststills
pd samma sitt att sidana detaljer i en

§ - Exempelvis skyddar europciskt patent, sisom det regleras i
konventionen av den 5 oktober 1P973, uppfinningar som kan
anviindas industriellt under 20 i, ch?\n det i Europapar-
lamentets och ridets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober
1998 om ménsterskydd (EGT L 289, s. 28) foreskrivs en
skyddstid som kan forlingas till 25 &r (artikel 10), Det
indrade forslaget till ridets forordning om gemenskaps-
monster har samma innebdrd, i dess artikel 13
(KOM(00)660 FINAL).

6 — Nitnd ovan i fotnot 15.

7 — lbidem.

produkts utseende som uteslutande #r
betingade av en teknisk funktion inte skall
erkdnnas som gemenskapsménster
{artikel 9.1).

33. Hinvisningen till gemenskapens fore-
skrifter om monster 4r inte bara dmnad att
klargora dec ratio som ligger till grund for
registreringshindret i artikel 3.1 e i varu-
mérkesdirektivet utan den gor det méjligt
att faststilla den exakta rickvidden for
nimnda grund, vilket just dr féremélet for
denna fjirde tolkningsfriga.

34. Den terminologi som anvinds i direk-
tivet om monsterskydd f6r detta vegistre-
ringshinder sammanfaller inte helt med
terminologin i varumirkesdirektivet.
Denna skillnad dr inte férvdnande. Medan
det forra direktivet inte erkdnner externa
kinnetecken ”som uteslutande ar betingade
av teknisk funktion” ger det senare direk-
tivet inget skydd &t “tecken som endast
bestar av en form pa en vara som kréivs for
att uppné ett tekniske resultat”. Den "funk-
tionella” nivén skall med andra ord vara
hégre for att ett registreringshinder skall
kunna konstateras betriffande monster.
Det 4r inte endast sd att den beaktade
omstindigheten krdvs for att uppnd ett
tekniskt resultat, utan den skall vara oum-
béirlig f6r att uppnd ett bestdmt tekniske
resultat. Formen betingas av funktionen
(form follows function).® Detta innebir att
ett funktionellt ménster likvdl kan vara

8 — Den kontrasterande semantik som finns i den tyska
sprikversionen mellan adjektiven "erforderlich” och “be-
ingt” v sirskilt betecknande,

1-5485
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skyddsberidtrigat om det kan bevisas att
samma tekniska funktion kan uppnis
genom en annan form.

35. Genom varumirkesdirektivet utesluts
alla former som krivs (i betydelsen anpas-
sade) for att uppn4 ett rekniskt resultat. Det
vill sdga varumirkesskydd skall inte bevil-
jas nir en forms visentliga delar krivs for
att fylla en funktion, utan att det behover
undersékas om denna funktion dven kan
uppnds med andra delar.

36. Det 4r logiskt att ribban for att avgora

huruvida det foreligger registreringshinder

for en funktionell form sitts hogre for

monster dn fér varumirken. Naturen hos

och rickvidden av det skydd de ges skiljer

sig fullstindigt &t frin det ena fallet till det
_andra.

37. For det forsta avser varumirket att
skydda faststillelsen av varans ursprung
och, dirigenom indirekt, den goodwill som
varan tilldelas, medan ménster — liksom
patent — syftar till att skydda varan i sig,
som en ekonomisk faktor: dess betydande
virde (sdvitt avser monster) eller det virde
som foljer av dess tekniska utféranden
(sdvitt avser patent). Det dr i detta hinse-
ende logiskt att lagstiftaren dr mindre
angeligen om att gora en strang atskillnad
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mellan ménster och patent 4n i friga om
den skillnad som skall finnas mellan patent
och varumirken. Detta underldtrar des-
sutom skyddet fér sddan formgivning vars
delar dr bide funktionella och estetiska.

38. For det andra forhdller det sig sé att
medan ett varumirke dtnjuter ett skydd
som dr obegrinsat i tiden dr en monster-
ritt — liksom en patentrdtt — tids-
begrinsad. Det dr, for att utesluta varu-
mirkesregistrering av funktionella former
eller prydnadsformer, dven ur denna syn-
vinkel limplige att tillimpa etr kriterium
som 4r stringare dn det kriterium som skall
tillimpas vid klassificeringen av monster
och patent.

39. Om man godtog Philips stdndpunkt,
som gir ut pa att medge bevisning om att
det finns andra former som kan leda till
samma tekniska resultat, i syfte att hindra
att ett rent funktionellt varumirke utesluts,
skulle inget hindra foretag frdn ait som
varumarken registrera allg tinkbara former
som leder till detta resultat, varigenom
dessa foretag skulle 3 ett standigt monopol
p4 en bestimd teknisk 18sning. Detta skulle
dessutom tvinga den domstol som &r beho-
rig i friga om varumirken att foreta en
komplex bedémning av huruvida olika
tekniska processer dr likvirdiga i sitt utfo-
rande.

40. Aven om det medgavs att det restriktiva
bedémningskriterium avseende registre-
ringshinder som Philips har féreslagit
endast innebir en begrinsad risk for at
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varumirkesrdtten medfér ett otillbérlige
intrdng pa patentrdttens omride, kan
jag — for det tredje — inte se varfor all-
minintresset skulle bira en sidan risk,
eftersom innehavarna av en vara férfogar
dver andra effektiva medel for att skydda
sin rorelse, exempelvis genom tilligg av
godtyckliga inslag.

41. De huvudsakliga invdndningarna mot
den tolkning som jag foresldr dr av his-
torisk karaktdr och har under férfarandet
uttryckts av kommissionen och, givetvis, av
Philips. Jag inskrdnker mig till att sdga att
deras forklaringar angdende den omtvis-
tade bestimmelsens tillkomst — som
medel for att faststdlla lagstiftarens vil-
ja — inte dr sdrskilt klargérande och i
varje fall inte kan vederldgga de mer 6ver-
ordnade overvdganden som jag grundar
mitt resonemang pa. Philips pastiende att
hdnvisningen till en forms ”visentliga
egenskaper” inte motsvarar den termino-
logi som anviinds i direktivet dr inte mer
dvertygande. Det av Philips féreslagna
kriteriet férekommer inte heller i direktivet.
Det ir just pd domstolarna som det
ankommer att komplettera regeln med
héinsyn till det syfte som efterstrivas med
lagstiftningen.

42. Sammanfattningsvis dr jag ense med
den nationella domstolen om att férbudet
mot registrering skall tillimpas ndr det rér
sig om tecken som endast bestar av en form
pd en vara som krdvs fOr att uppnd ett
tekniske resultat och vars visentliga egen-
skaper endast kan tillskrivas stridvan efter
nimnda resultat.

Den férsta, den andra, den tredje, dem
femte, den sjitie och den sjunde tolknings-

fragan

43, Court of Appeal har stillt sin fbrsta
fraga for att f& klarhet i huruvida det finns
varumirken som har sirskiljningsformaga,
i den meningen att de inte skall uteslutas
enligt artikel 3.1 b—d i direktivet, eller som
till f6ljd av bruk har férvirvat sidan i
enlighet med artikel 3.3, och som trots
detta skall ogiltigforklaras enligt artikel 3.1
a, som i sin tur utgdr en hédnvisning till
artikel 2.

44, Frigan skall i Sverensstimmelse med
direktivet besvaras nekande. Ett tecken som
inte kan sirskilja produkten i friga kan
logiskt sett inte ha sérskiljningsférmaga.
Omvint anser jag inte heller att den skilda
terminologi som anvinds i var och en av
dessa bestimmelser (”kan sirskilja”, i den
ena bestimmelsen och ”sirskiljningsfor-
maga” i den andra bestimmelsen) och den
ovedersigliga semantiska skillnad som
dirav foljer (mellan ett potentiellt och ett
fakeiske fall) noédvindigtvis kan ligga till
grund {or ett pastiende om att det finns en
kategori av varumirken som till sin natur
inte kan forvirva sirskiljningsférméaga.
Domstolen férefaller ha resonerat pa detta
sitt i sin dom av den 4 maj 1999, Wind-
surfing Chiemsee,? genom att godta att den
sdrskiljningsformdga som varumirket hade
forviarvat till foljd av bruk innebdr att
varumirket limpar sig for identifieringen
av varan och siledes att denna vara kan
siirskiljas frdn andra foretags varor,

9 — De forenade milen C-108/97 och C-109/97, REG 1999,
s, 1-2779.
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45. Av de skil som det har redogjorts for
ovan anser jag emellertid inte att denna
fraga ar relevant vid avgorandet av tvisten i
malet vid den nationella domstolen.

46, Den nationella domstolen har stillt sin
andra fraga for att f4 klarher i huruvida den
i artikel 2 i direktivet forekommande
definitionen av varumirken, nir den till-
limpas pd former, innebir krav, i det att
det diri foreskrivs att de skall kunna
sirskilja, pd att formerna skall innehélla
ndgot godtyckligt inslag, exempelvis en
prydnad utan ndgot funktionellt andamal.

47. Fragan huruvida ett tredimensionellt
varumirke har funktionella inslag eller inte
skall undersékas mot bakgrund av
artikel 3.1 e och jag hinvisar ddrfor till
analysen av den fjirde tolkningsfrigan.
Som jag har férklarat ovan syfrar denna
bestimmelse, till skillnad frdn vad som ar
fallet betriffande punkterna b—d, inte
heller till att skydda ett varumarkes sir-
skiljningsférmaga. Tolkningsfrigan saknar
relevans i denna del.

Fragan skall emellertid besvaras jakande
om uttrycket “tilligg av godtyckligt inslag”
omfattar varje del vars visentliga egenska-
per inte syftar till att uppnd ett tekniskt
resultat. Det dr endast om en form inne-
hiller ett tilligg av detta slag som det finns
anledning att underséka dess sdrskiljnings-
formaga, varvid det antas att det inte ror
sig om en form som betingas av varans
natur eller som ger varan ett betydande
virde.

I-5488

48. Den nationella domstolen har stillt sin
tredje fraga for att forhora sig om foljder-
na, denna gdng med hénsyn till artikel 3.3,
av en form som &r rent funktionell eller,
som niamnda domstol har uttrycke det, som
inte innehaller ndgot godtyckligt inslag
ddrutover.

49, Av samma skil, som det redan har
redogjorts for, finns det inte heller ndgon
anledning att underséka mojligheten att ett
rent funktionellt tredimensionellt tecken till
folid av bruk férvirvar sirskiljningsfor-
maga. I artikel 3.3 hdnvisas det nidmligen
uttryckligen till punkt 1 b—d.

50. Den nationella domstolen har stillt sin
femte friga for att f& klarhet i vilken
innebérd uttrycket “endast” har i
artikel 3.1 c i direktivet.

51. Den nationella domstolen &nskar
genom sin sjitte friga att EG-domstolen
skall klargdra rickvidden av den identitet
mellan tecken som krivs enligt artikel 5.1 1
direktivet,

52. Slutligen har den nationella domstolen
genom sin sjunde frdga begirt att det skall
anges vilka kriterierna 4r for att bedoma
identifieringsformigan hos de varor vars
saluforing utgor varumdrkesintrdng.
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53. Dessa tre tolkningsfragor rér, ur skilda
synvinklar, frigestillningen om ett varu-
mirkes sdrskiljningsférmaga. Som jag har
forklarat dr det tillrdckligt att de vdsentliga
egenskaperna hos ett tecken dr dmnade att
uppna ett tekniskt resultat for act tecknets
registrering skall vigras. Eftersom den

Forslag till avgorande

nationella domstolen har gjort denna
bedémning i beslutet om hanskjutande,
saknas anledning att, i rent hypotetiskt
syfte, undersdka de svirigheter som kan
foreligga vid beddmningen av sérskiljnings-
formagan hos en form med dessa egen-
skaper.

54. Artikel 3.1 e andra strecksatsen i ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar skall
tolkas pa s sitt att som ett tecken som endast bestdr av en form pa en vara som
krdvs for att uppnd ett tekniskt resultat skall anses varje form vars visentliga
egenskaper dr dmnade att uppnd nimnda resultat, oavsett om resultatet kan
uppnis med andra former. Om dessa villkor dr uppfyllda med avseende pi ett
tecken, saknas dessutom anledning att préva frigan huruvida tecknet har

sdrskiljningsférméga.
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