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FORSLAG TIL AFGORELSE FRA GENERALADVOKAT
DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER

fremsat den 23. januar 20011

1. Domstolen er i denne sag blevet anmodet
om at udtale sig om forbuddet mod vare-
markeregistrering af »tegn, som udeluk-
kende bestir af en udformning af varen,
som er nedvendig for at opnid et teknisk
resultat«, der findes i artikel 3, stk. 1, litra
e), andet led, i Ridets forste direktiv
89/104/EQF af 21. december 1988 om
indbyrdes tilneermelse af medlemsstaternes
lovgivning om varemerker 2.

De faktiske omstendigheder

2. Det fremgar af forelzggelseskendelsen
og af andre sagsakter, at de omstendighe-
der, der ligger bag tvisten i hovedsagen, kan
sammenfattes sdledes.

3. Koninklijke Philips Electronics NV (her-
efter »Philips«) har siden 1966 markedsfort
en barbermaskine med tre roterende skeer
placeret i en ligesidet trekantkonfiguration.

1 — Originalsprog: spansk.
2 —EFT 1989 L 40, s. 1.
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4. 11985 anmodede Philips om registrering
af et varemzrke, der bestod i en grafisk
gengivelse af den overste del af en barber-
maskine, der har disse kendetegn. Dette
varemarke blev registreret i henhold til
Trade Marks Act 1938 (den britiske lov om
varemerker af 1938).

I medfer af bilag 3 til Trade Marks Act
19943 (lov om varemarker af 1994), der
ophzevede den tidligere lov, er virkningerne
af Philips’ varemzrke de samme, som hvis
det var blevet registreret i henhold til loven
af 1994,

5. Det er ubestridt, at Philips har gjort
betydelig reklame for sine barbermaskiner i
Det Forenede Kongerige, og at selskabets
produkter er velkendte. Iszer er barber-
maskinen med tre roterende sker velkendt
som et produkt, der er fremstillet af Philips,
og den opfattes som sddan i offentligheden.

6. Remington Consumer Products Limited
(herefter »Remington«) begyndte i 1995 i

3 — Lov, der har til formal at fastsatte nye regler for varemar-
ker og at gennemfere direktiv 89/104 i national ret.
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Det Forenede Kongerige at fremstille og
markedsfore barbermaskinen DTS5, der
har tre roterende sker i form af en ligesidet
trekant i en konfiguration, der er tilsva-
rende den af Philips anvendte.

7. Philips anlagde den 4. december 1995
sag mod Remington for bl.a. krenkelse af
varemzrket. Remington gjorde som mod-
pastand geldende, at varemerkets registre-
ring var ugyldig.

8. High Court of Justice (England &
Wales), Chancery Division, Patent Court,
der behandlede sagen i farste instans, tog
modpdstanden til folge og erklzrede Phi-
lips’ varemerke for ugyldigt, idet det ikke
var egnet til at adskille den pdgzldende
vare og manglede fornedent serprag. Ret-
ten fandt ogsa, at varemaerket udelukkende
bestod af et tegn, der i omszetningen tjente
til at betegne varens anvendelse, og at
tegnet udelukkende bestod af en udform-
ning af varen, der var nedvendig for at
opna et teknisk resultat, hvorved varen fik
en veesentlig veerdi. Retten tilfajede, at selv
om varemerket havde veret gyldigt, var
der ikke tale om en krznkelse.

Philips har anket denne dom og gjort
gxldende, at varemerket er gyldigt, og at
det er blevet krzenket.

De prjudicielle spargsmal

9. Court of Appeal har under appelsagen
besluttet at udseztte sagen og stille Dom-
stolen folgende prejudicielle sporgsmal:

»1) Findes der en kategori af mzerker, som
ikke er udelukket fra registrering efter
artikel 3, stk. 1, litra b), c) og d), og
artikel 3, stk. 3, i Radets direktiv
89/104/EDF (herefter ’direktivet’),
men som dog er udelukket fra regi-
strering pd grund af direktivets
artikel 3, stk. 1, litra a) (fordi de ikke
er egnede til at adskille varemzrkein-
dehaverens varer fra andre virksomhe-
ders)?

2) Er udformningen (eller en del af
udformningen) af en vare (nemlig den
vare, for hvilken tegnet er registreret)
kun adskillelsesegnet i artikel 2’s for-
stand, hvis den indeholder en af fanta-
sien frembragt tilfojelse til varens
udformning (i form af pynt, som ikke
tjener noget funktionelt formdl)?

3) Hoyvis en virksomhed har vaeret marke-
dets eneste leverander af bestemte
varer, er en omfattende brug af et tegn,
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som bestdr af udformningen (eller en
del af udformningen) af disse varer, og
som ikke indeholder en af fantasien
frembragt tilfajelse, da tilstreekkelig til,
at tegnet fir fornedent szrpraeg i
artikel 3, stk. 3’s forstand, hvis en
vaesentlig del af den relevante branche
og af den relevante offentlighed som
folge af denne brug

i) forbinder udformningen med netop
den og ingen anden virksomhed

ii) antager, at varer med denne
udformning stammer fra denne
virksomhed, hvis andet ikke er
angivet?

i) Er den begrensning, der folger
med ordene ’tegn, som udeluk-
kende bestar af en udformning af
varen, som er nedvendig for at
opna et teknisk resultat’, i artikel 3,
stk. 1, litra e), andet led, uden
betydning, sifremt det godtgeres,
at der findes andre udformninger,
hvormed det samme tekniske resul-
tat kan opnds, eller

ii) er udformningen i kraft heraf ude-
lukket fra registrering, hvis det
bevises, at de vasentlige treek ved
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udformningen alene skyldes hen-
synet til det tekniske resultat, eller

iii) findes der et andet — og i s3 fald
hvilket — kriterium, hvorefter det
skal afgeres, om begrensningen
finder anvendelse?

5) Direktivets artikel 3, stk. 1, litra c),

finder anvendelse pa *varemzrker, som
udelukkende bestar af tegn eller angi-
velser, der i omsztningen kan tjene til
at betegne varens eller tjenesteydelsens
art, beskaffenhed, maengde, anvendelse
[...]I' Direktivets artikel 6, stk. 1, litra
b), finder anvendelse pa tredjemands
brug af ’angivelser vedrerende varens
eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed,
mangde, anvendelse [...]' Ordet *ude-
lukkende’ bruges sdledes i direktivets
artikel 3, stk. 1, litra ¢), men er udeladt
i dets artikel 6, stk. 1, litra b). Skal
direktivet fortolkes siledes, at denne
udeladelse betyder, at selv om et
meerke bestiende af varens udformning
er gyldigt registreret, foreligger der
ifalge artikel 6, stk. 1, litra b), ikke en
krenkelse, hvis

i) den anfegtede brug af varens
udformning er og vil blive opfattet
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som en angivelse vedrerende
varens art eller anvendelse, og

ii) en veasentlig del af den relevante
branche og af den relevante offent-
lighed antager, at varer med denne
udformning hidrerer fra varemer-
keindehaveren, hvis andet ikke er
angivet?

6) Giver den i artikel 5, stk. 1, indrem-
mede eneret indehaveren ret til at
forbyde tredjemand at gere brug af
samme eller lignende tegn, hvis en
sddan brug ikke angiver oprindelse,
eller er denne eneret begrenset til kun
at give ret til at forbyde brug, som
alene eller blandt andet angiver oprin-
delse?

7) Er brug af en udformning af en vare,
der heevdes at indebzre en varemaerke-
kreenkelse, og som er og vil blive
opfattet som en angivelse vedrarende
varens art eller anvendelse, ikke desto
mindre af en sidan art, at den angiver
oprindelse, hvis en betydelig del af den
relevante branche og af den relevante
offentlighed antager, at varer med den
anfegtede udformning hidrerer fra
varemarkeindehaveren, nir andet ikke
er angivet?«

Stillingtagen til de prejudicielle spergsmal

Afgrensning af genstanden for tvisten i
hovedsagen

10. Indledningsvis skal genstanden for tvi-
sten i hovedsagen afgraenses i henhold til
fellesskabsretten.

Jeg tager udgangspunke i en konstatering,
som den nationale ret har anfert i forelzeg-
gelseskendelsen, hvorefter Philips’ vare-
merke i henhold til direktivets artikel 3,
stk. 1, litra e}, andet led, blot er »sammen-
sat af tekniske traek, som er anvendt for at
opna et godt praktisk design«.

11. Som Philips’ advokat har indremmet
under den mundtlige forhandling, skyldes
denne przjudicielle sags forholdsvise kom-
pleksitet snarere den méade, hvorpi spergs-
malene er formuleret, end den vanskelig-
hed, der er forbundet med fortolkningen af
direktivet i denne konkrete sag,

12. Jeg har i gvrigt det indtryk, at foreleg-
gelseskendelsen beerer prag af en vis sam-
menblanding af begrundelsen for henholds-
vis dels de absolutte ugyldighedsgrunde i
artikel 3, stk. 1, litra b), c) og d), dels
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ugyldighedsgrunden i litra e), eller mere
pracist forekommer disse grunde at over-
lappe hinanden.

13. 1 overensstemmelse med bestemmelsen
i litra b) kan varemzrker, der mangler
fornedent serpraeg, udelukkes fra registre-
ring eller i givet fald erkleres ugyldige. Den
eksklusive beskyttelse, varemeerket gives,
tildeles ikke tegn, der ikke opfylder hoved-
funktionen om at adskille varen og dermed
ikke giver mulighed for at identificere dens
oprindelse, det vil sige producenten.

14. Registreringen er i henhold til litra c)
og d) udelukket for visse tegn pa grund af
deres generiske karakter (i den forstand, at
. de betegner varens eller tjenesteydelsens
art, beskaffenhed, anvendelse, verdi,
geografiske oprindelse eller tidspunktet for
dens fremstilling eller prestation), eller
fordi de er blevet szzdvanlige. Disse bestem-
melser indeholder siledes delvist en retlig
definition af begrebet forngdent sarprag.

15. Lovgiver har anerkendt den grundleeg-
gende karakter af disse tre tilfelde af
udelukkelse ved i artikel 3, stk. 3, at udtale,
at de ikke finder anvendelse, hvis varemeer-
ket inden anmeldelsen til registrering som
folge af den brug, der er gjort deraf, har
»fiet fornadent serpraeg«.
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16. Den retlige karakter af bestemmelsen i
litra e) er imidlertid en anden. Den finder
anvendelse pi tredimensionale tegn, der
udelukkende er bestemt af varens egen
karakter, af hensynet til opndelsen af et
teknisk resultat eller af opndelsen af en
vasentlig verdi. Denne udelukkelse er ikke
begrundet med henvisning til visse natur-
lige — funktionelle eller ornamentale —
udformningers manglende fornedne seer-
praeeg — i hvilket tilfelde den alene har til
formal at precisere reekkevidden af bestem-
melsen i litra b) — men tager hensyn til
den berettigede interesse i ikke at tillade, at
enkeltpersoner anvender varemerket til at
gore enerettigheder til tekniske lesninger
evigtvarende.

17. Lovgiver har i overensstemmelse med
denne logik ikke medtaget registreringshin-
dringen i litra €) blandt dem, der i henhold
til artikel 3, stk. 3, kan afhjzlpes. Natur-
lige, funktionelle eller ornamentale
udformninger kan efter lovgivers udtryk-
kelige mnske ikke opnd fornedent serpreg.
Det er helt uden formal — ud over at det
er i strid med direktivets opbygning — at
sporge, om udformninger, der har disse
kendetegn, har eller ikke har adskillelses-
evne,

18. Ugyldighedsgrunden i litra e) kan, hvad
angar rzkkevidden af dens virkninger,
sammenlignes med for eksempel direktivets
artikel 3, stk. 1, litra f) og g). Det er i litra f)
forbudt at registrere varemerker, som
strider mod den offentlige orden, og i litra
g) tegn, som er egnet til at vildlede offent-
ligheden. Der er ikke tvivl om, at analysen
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af, om der foreligger det fornadne szrpreg
ved en registreringsansggning af varemer-
ket »Drab-bsrn« for abortmedikamen-
ter — hvilket i ovrigt er ganske sandsyn-
ligt — vil veere uden relevans. Registrering
vil blive afvist allerede, fordi et sidant navn
strider mod den offentlige orden.

19. Efter min opfattelse er alene litra e),
andet led, relevant ved afgerelsen af denne
sag, nemlig udelukkelsen af »tegn, som
udelukkende bestdr af en udformning af
varen, som er nedvendig for at opnd et
teknisk resultat«,

20. Et varemerke, der har de kendetegn,
som det varemerke, der er anfegtet i
hovedsagen, det vil sige udgeres af en
barbermaskines overste del med tre rote-
rende hoveder, der er placeret i en trekant,
synes at vzre det perfekte eksempel pi en
udformning, der er rent funktionel. Dets
vasentlige treek svarer, i det mindste til-
syneladende, nemlig til en funktion og er
alene tilstedeveerende, i det omfang de kan
udfylde denne funktion.

21. Philips, der kalder sin model »minima-
listisk«, synes at anerkende, at varemeerket
mangler enhver vilkirlig eller fantasifuld
tilfajelse, selv om Philips har pastdet, at den
pageldende registrerede udformning alene
afspejler en af de forskellige muligheder for
at opnd samme tekniske resultat, Som jeg
vil forklare nedenfor, mener jeg ikke, at
denne omstendighed skal tages i betragt-
ning.

22. Den nationale ret har i foreleggelses-
kendelsen vurderet, at de vasentlige trek
ved Philips’ varemzerke kan tilskrives en
bestemt funktion, der skal opfyldes.

23. Jeg mener under disse omstzendigheder,
at der kun skal sperges til Philips’ vare-
merkes adskillelsesevne, hvis det anerken-
des, at alene udformninger, der er nedven-
dige for at opni et teknisk resultat, har en
funktionel karakter med henblik pa
bestemmelsen i litra e).

24, P4 baggrund af disse forudsztninger
mener jeg, at det vil veere hensigtsmaessigt
som det farste at analysere det fijerde af det
af den britiske ret stillede prejudicielle
speargsmal.

Det fierde preejudicielle sporgsmdl

25. Den forelzggende ret ensker med dette
sporgsmal oplyst de pracise kriterier for
anvendelsen af forbuddet mod registrering
af »tegn, der alene bestar af en udformning
af varen, der er nodvendig for at opnd et
teknisk resultat«, der findes i artikel 3,
stk. 1, litra e).

I-5483
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26. Som jeg allerede har nzvnt, er alene
fjerde spergsmal relevant ved behandlingen
af problemerne i denne sag, idet den
foreleggende ret har vurderet — efter
min opfattelse med rette — at Philips’
varemzrke ikke er andet end »sammensat
af tekniske trzek, som er anvendt for at
opnd et godt praktisk design«. De andre
sporgsmil vedrerer forskellige aspekter af
det fornedne serpreg eller erhvervelse
heraf ved brug, hvilket det ikke er hensigts-
maessigt at analysere i denne sag.

27. Den forelaeggende ret ensker navnlig
oplyst, om en udformning, der er rent
funktionel, er omfattet af forbuddet i litra
e), selv ndr det kan godtgares, at det samime
tekniske resultat kan opnds med andre
udformninger.

28. Der skal ved udformninger, der er rent
funktionelle, forstds — ligesom den fore-
laeggende ret har anfert — udformninger,
hvis vesentlige trek kan tilskrives onsket
om at opnd et teknisk resultat. Ordene
»vaesentlige treek« viser, at en udformning,
der indeholder et vilkarligt element, der ud
fra et funktionelt synspunkt er af mindre
betydning, sisom farven, ikke er undtaget

fra forbuddet.

Det er imidlertid intet i de ord, der
anvendes i artikel 3, stk. 1, litra e), der
giver mulighed for at konkludere, at det er
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muligt at registrere en udformning, der er
rent funktionel, hvis der findes en anden
udformning, der er egnet til at medfore et
sammenligneligt teknisk resultat. Det er
tilstraekkeligt til at forbyde registrering, at
de tegn, som varemerket bestdr af, ude-
lukkende bestir af elementer, der er ned-
vendige for at opnd et bestemt teknisk
resultat.

29. Denne ordlydsfortolkning ger sig med
samme lethed gzldende for s4 vidt angar de
andre veasentligste sprogversioner af direk-
tivet 4.

Jeg nar til samme konklusion, hvis jeg
foretager en formalsbestemt fortolkning af
denne bestemmelse.

30. Det umiddelbare formal med forbuddet
mod registrering af udformninger, der er
rent funktionelle, eller som giver varen en
vaesentlig veerdi, er at undga, at den evigt-
varende eneret, som varemearket giver, kan
anvendes til at gere andre rettigheder, som
lovgiver har ensket at underlegge foraldel-
sesfrister, evigtvarende. Jeg henviser kon-

4 — PA engelsk er der tale om »siﬁns which consist exclusively of
the shape of the goods which is necessary to obtain a
technical result«, pa spansk om »signos constituidos exclu-
sivamente por la fgrma del producto necesaria para obtener
un resultado técnico«, pid italiensk om »segni costituiti
esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per
ottenere un risultato tecnico«, mens der pa tysk er tale om
»Zeichen, die ausschliesslich bestehen aus der Form der
Ware, dir zur Herstellung einer technischen Wirkung erfor-
derlich ist« (mine fremhaevelser).
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kret til bestemmelserne vedrerende paten-
ter og menstre 5.

31. Safremt artikel 3, stk. 1, ikke indeholdt
bestemmelsen i litra e), ville det vare let at
skade den ligeveegt, der ud fra almene
hensyn skal vere mellem en rimelig kom-
pensation for den innovative indsats, der
bestér i tildelingen af en eksklusiv beskyt-
telse, og en fremmelse af den industrielle
udvikling, der indebzerer, at der fastszttes
en frist for denne beskyttelse, sdledes at den
pigeldende vare eller det pigeldende
monster ved udlgbet af denne frist frit kan
anvendes.

32. For sd vidt angdr andet led af bestem-
melsen i litra e), hvis fortolkning er omtvi-
stet, stdr det klart, at feellesskabslovgiver
har ensket at sondre mellem rakkevidden
af varemzrkebeskyttelsen og af patentbe-
skyttelsen. Der skal ligeledes sondres mel-
lem anvendelsesomrddet for henholdsvis
patenter og menstre. Det er i denne forbin-
delse meget betegnende, at det i direktivet
om retlig beskyttelse af de sidstnaevnte ¢ er
afvist at give eneret til de elementer af et
produkts udseende, der alene er bestemt af
produktets tekniske funktion (artikel 7,
stk. 1). P4 samme made udelukker det
tilsvarende forslag til forordning, at de

§ — F.cks. ifolge bestemmelscrne i konventionen af 5.10,1973
beskytter det curopxiske patent opfindelser, der kan
anvendes industriclt, i en periode pa tyve &r, mens der i
Europa-Parlamentet og Radets dircktiv 98/71/EF af
13,10.1998 om retlig beskyttelse af monstre (EFT L 289,
s, 28) er fastsat en frist, der kan forl:cnﬁcs op til 25 4
(artikel 10). Det wendrede forslag til en rddsforordning om
EF-monstre gir i artikel 13 i samme retning (KOM(00) 660
endelig udg.ﬁ

6 — Omtalt ovenfor i fodnote 5.

elementer af et produkts udseende, der
alene er bestemt af produktets tekniske
funktion, kan anerkendes som et EF-mon-
ster (artikel 9, stk, 1). '

33. Henvisningen til de fellesskabsretlige
bestemmelser vedrgrende menstre giver
ikke alene en bedre forstdelse af begrundel-
sen for udelukkelsesgrunden i varemerke-
direktivets artikel 3, stk. 1, litra €), men den
giver ogsd mulighed for at bestemme denne
hindrings nejagtige rzkkevidde, hvilket
netop er formalet med dette fjerde praju-
dicielle spergsmal.

34. De ord, der anvendes for at udtrykke
denne udelukkelsesgrund i mensterdirekti-
vet, er ikke helt sammenfaldende med dem,
der anvendes i varemerkedirektivet, Denne
forskel er ikke tilfzldig. Mens det forste
direktiv udelukker beskyttelse af de ele-
menter af et produkts udseende, der »alene
er bestemt af produktets tekniske funk-
tion«, udelukker det andet direktiv beskyt-
telse af »tegn, som udelukkende bestar af
en udformning af varen, som er nadvendig
for at opnd et teknisk resultat«, »Funktio-
nalitets«-niveauet skal med andre ord vere
hgjere for, at det kan fastslds, at der
foreligger en udelukkelsesgrund inden for
monsteromradet; det element, der tages i
betragtning, skal ikke alene vere nodven-
digt, men uundvarligt for at opnd et
bestemt teknisk resultat: funktionen
bestemmer udformningen (»form follows
function«)?, Dette betyder, at et funktio-

7 — Den semantiske forskel, der i den tyske sprogversion er
mellem adjcktiverne serforderliche og »bedingtx, er serligt
afslorende.
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nelt menster ikke desto mindre kan vere
egnet til at blive beskyttet, sdfremt det kan
godtgores, at den samme tekniske funktion
kunne opnds gennem en anderledes
udformning,.

35. Varemzrkedirektivet udelukker alle
udformninger, der er nedvendige for (i
betydningen egnet #il) at opnd et teknisk
resultat. Dette vil sige, at ndr en udform-
nings vaesentlige traek er nedvendige for at
opfylde denne funktion, skal beskyttelsen
af varemerket afvises, uden at det skal
underspges, om denne funktion ogsd kunne
opfyldes ved hjalp af andre elementer.

36. Det er logisk, at den grznse, hvorover
det skal fastslas, at det foreligger en ude-
lukkelsesgrund for en funktionel udform-
ning, er sat hejere for menstre end for
varemarker: Arten og rekkevidden af
beskyttelsen for det ene og for det andet
er helt forskellige.

37. For det forste har varemerket til for-
mal at beskytte identificeringen af varens
oprindelse og dermed indirekte den »good-
will«, der tilskrives varen, mens menstre-
ne — ligesom patenterne — har til formal
at beskytte produktet i sig selv som en
okonomisk faktor: dets vasentlige veerdi
(ved menstre og modeller) eller den verdi,
der folger af dets tekniske ydelser (for
patenter). Det er i denne henseende logisk,
at lovgiver har bekymret sig mindre om en
streng afgreensning mellem menstre og
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patenter end den afgrensning, der skal
veere mellem disse sidstnzvnte og varemeer-
kerne. Dette gor i ovrigt beskyttelsen af
mpnstre, der forener funktionelle og aste-
tiske elementer, lettere.

38. For det andet har mensterrettighe-
der — ligesom patentrettigheder — en
tidsbegraenset gyldighed, mens varemeerket
nyder en tidsmassigt ubegranset beskyttel-
se. Ud fra dette synspunkt er det ligeledes
hensigtsmaessigt at anvende et strengere
kriterium for at udelukke varemerkeregi-
strering af funktionelle og ornamentale
udformninger end det, der skal anvendes
ved klassificeringen af menstre og patenter.

39. Safremt Philips’ tese — der med hen-
blik pd at hindre udelukkelse af et rent
funktionelt varemarke bestir i en pdstand
om, at det m4 anses for bevist, at der findes
andre udformninger, der er egnede til at
fore til samme tekniske resultat — god-
tages, er der intet, der forhindrer en virk-
somhed i at varemzrkeregistrere alle ten-
kelige udformninger, der opnér dette resul-
tat, hvorved den fir et evigtvarende mono-
pol pi en bestemt teknisk lgsning.
Herudover pilaegger dette den ret, der har
kompetence inden for varemarkeomrédet,
at foretage en kompleks bedemmelse af
ligheden mellem de forskellige tekniske
processers resultater.

40. For det tredje bemzrkes, at selv om det
anerkendes, at det indskreenkende bedem-
melseskriterium for registreringshindrin-
gen, som Philips har foresldet, alene inde-
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bzrer en begrenset risiko for at se vare-
merkeretten uretmessigt trenge ind pd
patentomridet, kan jeg ikke se, hvorfor
den almene interesse skal tage denne risiko,
ndr der faktisk findes effektive midler, som
indehaveren af et produkt rider over, for at
beskytte goodwill’en, for eksempel ved at
tilfaje vilkarlige elementer.

41. De vesentligste indsigelser mod den
fortolkning, jeg foreslr, er af historisk art
og er under retsforhandlingerne blevet
udtryke af Kommissionen og naturligvis af
Philips. Jeg skal begrense mig til at sige, at
deres forklaringer vedrerende den omtvi-
stede bestemmelses tilblivelseshistorie —
som middel ¢il at forstd lovgivers vilje —
ikke nzrmere klarlegger sporgsmilet og
under alle omstendigheder ikke kan med-
fore betragtninger, der vejer tungere end
dem, som jeg bygger mit razsonnement pa.
Philips er ikke mere overbevisende, nér
selskabet gor gzldende, at henvisningen til
en udformnings »vasentlige treek« ikke
svarer til de begreber, der er anvendt i
direktivet. Det kriterium, som Philips har
sldet til lyd for, findes heller ikke i direk-
tivet. Det tilkommer netop Domstolen at
udfylde denne bestemmelse under overhol-
delse af det formal, som lovgiver har
forfulgt.

42, Sammenfattende er jeg sdledes enig
med den nationale ret i, at registrerings-
forbuddet skal anvendes pi tegn, der ude-
lukkende bestdr af en udformning af varen,
som er ngdvendig for at opnd et teknisk
resultat, og hvis vesentlige treek alene
skyldes hensynet til at nd dette resultat.

Det forste, andet, tredje, femte, sjette og
syvende sporgsmal

43. Court of Appeal snsker med det farste
sporgsmdl i det vesentlige oplyst, om der
findes varemerker, der har fornedent ser-
preeg i den forstand, at de ikke er udelukket
fra registrering i medfer af direktivets
artikel 3, stk. 1, litra b, c) og d), eller som
har opndet seerpreget ved brug i overens-
stemmelse med artikel 3, stk. 3, og som
ikke desto mindre er ugyldige i henhold til
bestemmelsen i litra a), der henviser til
artikel 2.

44. Der skal i overensstemmelse med direk-
tivet gives et benzgtende svar: Et tegn, der
ikke er egnet til at adskille, kan logisk set
ikke have det fornsdne szrpreg. Hvad
mere er, mener jeg omvendt ikke, at den
forskellige terminologi, der anvendes i hver
af disse bestemmelser (»egnede til at adskil-
le« i den ene og »forngdent szrpraeg« i den
anden) og den ubestridelige semantiske
forskel, der folger heraf (mellem et poten-
tielt tilfzlde og et reelt tilfzlde), giver
mulighed for at pédstd, at der findes en
gruppe af tegn, der efter deres art ikke kan
opnd det fornedne serpreg. Dette fore-
kommer at have veret Domstolens syns-
punkt i dom af 4. maj 1999, Windsurfing
Chiemsee 3, hvori den anerkendte, at det
fornadne seerpreeg, som varemerket far ved
brug, betyder, at varemarket er egnet til at
identificere varen, og at det dermed er egnet
til at adskille varen fra andre virksomhe-
ders.

8 — Forenede sager C-108/97 og C-109/97, Sml. I, 5. 2779.
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45, P4 baggrund af mine tidligere bemzerk-
ninger mener jeg imidlertid ikke, at dette
sporgsmal er relevant for afgerelsen af
tvisten i hovedsagen.

46. Den forelzggende ret ensker med det
andet spergsmail oplyst, om den definition
af varemeerket, der findes i direktivets
artikel 2, hvorefter det er bestemt, at
varemerker skal vere egnede til at adskille,
ndr den anvendes pa udformninger, kreever,
at disse udformninger indeholder en eller
anden vilkarlig tilfejelse, for eksempel en
dekoration, der ikke har et funktionelt
formal.

47, Det forhold, at der findes eller ikke
findes funktionelle elementer i et tredimen-
sionalt varemeerke, skal undersoges i lyset
af artikel 3, stk. 1, litra e), og jeg henviser
derfor til analysen af det fjerde prejudici-
elle spargsmal. Herudover, som jeg ovenfor
har forklaret, har denne bestemmelse ikke
til formal at beskytte et varemerkes ser-
praeg, hvilket derimod er tilfzldet med litra
b), c) og d). Spergsmilet er i dette omfang
uden relevans.

Hvis man imidlertid ved »vilkirlig tilfejel-
se« forstar ethvert element, hvis vesentlige
treek ikke har til formal at opné et teknisk
resultat, skal svaret vaere bekraftende. Det
er alene, ndr en udformning indeholder en
tilfejelse af denne type, at dens fornedne
seerpraeg skal undersoges, idet det antages,
at der ikke er tale om en udformning, der er
bestemt af varens karakter, eller som giver
den en vasentlig veerdi.
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48. Den forelzeggende ret holder med det
tredje prajudicielle spergsmal fast i sine
sporgsmil vedrerende konsekvenserne —
denne gang i sammenhzng med artikel 3,
stk. 3 — af en udformning, der er rent
funktionel, eller som med rettens egne ord
ikke indeholder nogen vilkérlig tilfejelse.

49, Der er af de allerede anferte grunde
heller ikke grund til at underspge mulig-
heden for, at et tredimensionalt tegn, der er
rent funktionelt, ved brug opnir det for-
nodne serpraeg. Artikel 3, stk. 3, henviser
nemlig udelukkende til artikel 3, stk. 1,
litra b, c) og d).

50. Den forelzggende ret anmoder med det
femte spergsmil om en klarleggelse af
betydningen af ordet »udelukkende«, der
findes i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c).

51. Den forelzggende ret anmoder med det
sjette spargsmil Domstolen om vejledning
med hensyn til omfanget af den identitet
mellem tegn, der kraeves i direktivets
artikel 5, stk. 1.

52. Samme ret sparger endelig med det
syvende sporgsmal, hvilke praecise kriterier
der giver mulighed for at bedemme den
identificerende virkning af markedsforte
varer, der kreenker varemarkerettigheder.
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53. Disse tre spargsmdl behandler under
forskellige vinkler problemet vedrerende et
varemarkes fornsdne szrpreg. Som jeg
allerede har redegjort for, er det tilstraek-
keligt til, at registreringen skal afvises, at et
bestemt tegns veesentlige traek skyldes hen-
synet til at opnd et teknisk resultat. Da

Forslag til afgerelse

dette ligeledes er den opfattelse, som den
forelzeggende ret har givet udtryk for i
foreleggelseskendelsen, er der ikke grund-
lag for rent hypotetisk at analysere de
eventuelle vanskeligheder, der er forbundet
med at bedemme det fornadne serpreg af
en udformning, der har disse kendetegn.

54. Artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, i Radets forste direktiv 89/104/EQF af -
21. december 1988 om indbyrdes tilneermelse af medlemsstaternes lovgivning om
varemerker skal fortolkes sdledes, at et tegn, der udelukkende bestir af en
udformning af varen, der er ngdvendig for at opn4 et teknisk resultat, skal anses
for at foreligge ved alle udformninger, hvis vasentlige trak skyldes hensynet til at
opn dette resultat, hvorved det er uden betydning, om det er muligt at opna dette
ved at anvende andre udformninger. Hvis et tegn i evrigt opfylder disse
betingelser, er der ikke grundlag for at undersege sporgsmadlet om dets eventuelle

fornedne serpreg.
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