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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER

foredraget den 24 oktober 20021

1. Forevarande begiran om férhandsavgé-
rande avser allmidnna aspekter pd metoden
att bedéma sirskiljningsformagan hos tre-
dimensionella varuméirken som bestdr av
en produkts form, Den nyligen avkunnade
domen av den 18 juni 2002 i malet Philips 2
innehéller svaren pd de flesta av de frigor
som har stillts av den hinskjutande dom-
stolen.

Noteras kan att dven om den metod som
den hinskjutande domstolen tycks fororda
skiljer sig mirkbart frin den som féljer av
domstolens rittspraxis om varumirkes-
direktivet, 3 galler inte detta f6r de prak-
tiska resultat som uppnds genom respektive
metod. I bida fallen framtrider svarigheten
att registrera dessa tecken.

1 — Originalsprak: spanska.

2 — M3l C-299/99 P (REG 2001, s. 1-5475), nedan kallad
domen i malet Philips.

3 — Rédets forsta direkiiv 89/104/EEG av den 21 december
1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkes-
lagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgiva, omride 13,
volym 17, 5. 178).
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Bakgrund och tvisten vid den nationella
domstolen

Mal C-53/01

2. Foretaget Linde AG, med site i Wies-
baden (Tyskland), ansdkte om registrering
som tredimensionellt varumarke av atergiv-
ningen av ett fordon av typen “motor-
drivna truckar och dvriga mobila maskiner
med forarhytt, sirskilt gaffeltruckar”.

Den behoriga varumirkesbyrin hos det
tyska registret for industriell dganderitt
(Deutsches Patentamt) nekade registrering
pa grund av avsaknad av sirskiljningsfor-
maga.

Sokandens overklagande till den federala
tyska domstolen for industriell dganderitt
(Bundespatentgericht) bifolls inte. Enligt
denna nationella domstol skulle registre-
ringen av varumirket nekas enligt
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artikel 8.2 nr 1 i den tyska varumirkes-
lagen (Markengesetz), * med f6ljande moti-
vering (enligt beslutet om hinskjutande):

»Det saknar betydelse att det tecken som 4r
féremal f6r ansokan, som enbart bestdr av
en realistisk &tergivning av produkterna i
fraga ur olika perspektiv, utgor en tredi-
mensionell bild som kan registreras som
varumirke i den mening som avses i
artikel 3 i Markengesetz eller om det ir
friga om ett fall som avses i artikel 3.2 i
Markengesetz [som motsvarar artikel 3.1 e
i varumirkesdirektivet].

Det mirke som ans6kan avser saknar under
alla omsténdigheter helt sirskiljningsf6e-
mAiga enligt artikel 8.2 i Markengesetz
[artikel 3.1 b i direktivet]. Bedémningen
av sdrskiljningsformagan i forevarande fall
forutsiitter, som i alla andra fall angdende
tecken som kan utgbra varumirken, en
faststillelse av om, och i vilken mén, de i
handeln kan tjina till att ange det foretag
som de konkreta produkterna hirror frin.
Detta dr inte fallet i forevarande mal. I
handeln visas, i friga om en Atergivning av
en produkt av detta slag, endast sjilva
produkten och den tillskrivs inte ndgon
sirskiljande funktion eftersom den haller
sig inom handelns gingse ramar. Varans

4 — Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsctzung
der ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.
Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitglicdstaaten iiber die Marken (Bundesgesetzblatt 1,
s, 3082? SIag om iindring av varumdrkesritten och om
inférlivande av rddets forsta dircktiv 84/104) {nedan kallad
Markengesetz),

form gar inte utdver en modern industride-
sign. Den skiljer sig, i friga om sina icke
tekniska formmaissiga grunddrag, inte fran
gingse utformning i sidan grad att den i
handeln inte skulle anses som enbart en
normal variation av-kinda former, utan
som ett sirskiljande tecken for ett foretag,
Just inom fordonssektorn har dven i friga
om personbilar en trend mot *softline’-pro-
dukter varit rddande sedan maénga A&r,
varfér denna typ av utformning inte frimst
dr en indikation av en viss bestimd till-
verkare, Det sokta varumirket skiljer sig
for lite frAn gingse former. Den rymmer
inte ett tillskott av kreativitet. Den tillskrivs
inte i handeln f6rméga att ange foretagsur-
sprung.”

Mal C-54/01

3. Winward Industries Inc., med siite i
Taipei (Taiwan), limnade in en anstkan
om registrering av en lykta som tredimen-
sionellt varumirke.

Varumirkesbyrdn Deutsches Patentamt
nekade registrering pd grund av avsaknad
av sirskiljningsformaga.

I-3165
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4. Overklagandet till Bundespatentgericht
avslogs av féljande skil (enligt beslutet om
hdnskjutande):

”Den abstrakta formigan att utgora ett
varumirke i den mening som avses i
artikel 3.1 i Markengesetz [motsvarande
artikel 2 i direktivet] kan forutsittas.
Fragan om ett registreringshinder enligt
artikel 3.2 nr 1 eller 2 i Markengesetz
[motsvarande artikel 3.1 e férsta och andra
strecksatserna i direktivet] ar tillimpligt
dterstdr. Tveksamheter kan uppsti pa
grund av att f3 variationsméjligheter kvars-
tar for sokandens konkurrenter, pd grund
av cylindriska lyktors férutbestimda form.
Ett definitivt beslut 4r inte nédvindigt,
eftersom det sokta varumirket saknar
sddan sirskiljningsférmiga som krivs
enligt artikel 8.2 nr 1 i Markengesetz. Det
dr frdga om en typisk form fér cylindriska
lyktor som, trots en viss elegans, uppvisar
pd marknaden normala sirdrag. Inom
denna sektor skulle inte konsumenten upp-
fatta varans form som en indikation p3 att
den hidrstammar fran ett visst foretag. Mot
bakgrund av de mycket smi skilinaderna
jimfért med konkurrenternas produkter,
skulle en vilinformerad konsument knap-
past vara kapabel att med minnets hjilp
identifiera en viss tillverkare. Inte heller
kan férekomsten av sirskiljningsférmaga
konstateras med hinvisning till sidana
ordmirken vars méjlighet till skydd endast
grundas pd en grafisk effekt. Stringare krav
giller for att tillerkdnna varors forms
sdrskiljningsférmdga, 4n i friga om kon-
ventionella varumérken i form av ord- eller
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figurméirken. Detta beror pd att varumir-
kesritten, som anger ursprung, till sin
karaktir skiljer sig frin reglerna om form-
givning, som frimst avser monsterskydd,
Till skillnad frin vad som ir fallet i fraga
om sistnimnda regler, hindrar inte det
skydd som medges ett varumirke nigon
annan frdn att saluféra samma produkt
under ett annat mirke. Handeln ir van vid
ord- och figurmirken. Varans form kom-
mer inte annat dn i undantagsfall att
betraktas som ett foretags tecken, utan
varumirkesnamnet som finns pd produkten
kommer att vara vigledande.”

'

Mal C-55/01

5. Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.)
(Rado Montres SA), med site i Lengnau bei
Biel (Schweiz), ansokte om registrering av
ett tredimensionellt varumirke bestiende i
den grafiska 4tergivningen av ett armband-
sur, som foretaget redan registrerat som
internationellt varumirke.

Varumirkesbyrdn Deutsches Patentamt
nekade registrering pad grund av avsaknad
av sirskiljningsférmaga och pi grund av att
ett tillgdnglighetskrav forelag.
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Overklagandet ogillades. Bundespatentge-
richt slog ndmligen fast att tecknet inte
kunde atnjuta skydd eftersom det omfatta-
des av registreringshindret i artikel 8.2 nr 1
i Markengesetz, och uttalade i detta avse-
ende (enligt beslutet om hinskjutande)
foljande:

“Det bor anses att foremélet for anstkan
om utvidgat skydd #r den konkreta tredi-
mensionella formen pé en boett med tickt
eller icke tickt urtavla och integrerat arm-
band och inte ett slags absolut skydd for
vissa sdrdrag i klockornas form, som for
ovrigt har olika utformning.

Vid den tolkningen av anskan om utvidgat
skydd rdder ingen tvekan om den abstrakta
sirskiljningsféormdgan hos det internatio-
nella varumirket enligt artikel 3.1 i Mar-
kengesetz. Inte heller tycks ett skil att neka
registrering enligt artikel 3.2 i Markenge-
setz foreligga.

Det internationella varumirket kan dock
inte skydda pd grund av avsaknad av
sirskiljningsforméga enligt artikel 8.2 nr 1

i Markengesetz. Den tredimensionella for-
men pd boetten med tickt eller icke tickt
urtavla och integrerat armband, som ir lika
brett som boetten, saknar till sin konkreta
yttre form nodvindig sdrskiljningsférmaga.

Skyddet kan endast grundas pd en originell
form som anspelar pd produktens ursprung
och som goér det mojligt att respektera
tillgidnglighetskravet och avhjdlpa avsak-
naden pd sirskiljningsformaga. For att
styrka produktens eller dess bestindsdelars
originalitet skall ett timligen strikt krite-
rium tillimpas, eftersom dessa element
utgdr det frimsta sittet att beskriva sjilva
produkten och monopoliseringen av dem
innebdr en risk for att konkurrenternas
mdjlighet att utforma sina produkter
begrinsas, varav dtminstone kravet pa till-
ginglighet foljer. Den grad av originalitet
som krivs for registrering av ett varumirke
beror iiven pa de specifika forhillandena
inom den berdrda sektorn,

P4 marknaden for armbandsur édr en form-
missigt mycket stor variation normal. Folj-
aktligen maste man inom denna sektor
undvika att det skydd som beviljas ett
varumirke i alltfor hég grad begrinsar
den formmissiga friheten, si att konkur-
renterna dven i framtiden i nya kombina-
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tioner kan utnyttja den stora mingden
befintliga former. Det aktuella internatio-
nella varumirket foreter kreativa element
som till storsta del dr kinda eller som redan
finns i en liknande form.”

Tolkningsfrigorna

6. Sokandena i de tre forfarandena over-
klagade samtliga mal med 4dberopande av
rittsstridighet till Tysklands hogsta dom-
stol (Bundesgerichtshof). Denna domstol
beslutade att vilandeférklara malen och
stilla foljande frigor om tolkningen av
artikel 3.1 b, ¢ och e i varumirkesdirekti-
vet:

?1. Skall en stringare bedémning av sir-
skiljningsférmagan enligt artikel 3.1 b
det ovanndmnda direktivet goras for
tredimensionella varumirken som ater-
ger varans form 4n for andra former av
varumirken?

2. Har artikel 3.1 ¢ i direktivet en sjilv-
stindig betydelse i férhallande till
artikel 3.1 e i samma direktiv for
tredimensionella varumirken som 4ter-
ger varans form? Om frigan besvaras
jakande, skall handelns intresse av att
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varans form hills tillginglig fér bruk
beaktas vid provning enligt artikel
3.1 ¢, eller i annat fall vid prévning
enligt artikel 3.1 e, pd si sitt att
registrering alltid 4r principiellt uteslu-
ten i sidana fall, och att registrering i
regel endast kan komma i friga f6r
varumirken som uppfyller forutsitt-
ningarna enligt artikel 3.3 forsta
meningen i direktivet?”

Forfarandet vid domstolen

7. Besluten om hinskjutande registrerades
vid domstolen den 8 februari 2001. For-
utom de siokande i respektive férfarande
vid den nationella domstolen har den brit-
tiska och den osterrikiska regeringen samt
kommissionen infunnit sig vid domstolen.
Genom beslut av domstolens ordférande av
den 15 mars 2001 férenades milen med
avseende pd det skriftliga och det muntliga
forfarandet.

Bed6mning av tolkningsfragorna

Den forsta tolkningsfrdgan

8. Bundesgerichtshof har stillt den forsta
fragan for att 3 klarhet i om artikel 3.1 b i
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varumirkesdirektivet skall tolkas s att en
stringare beddmning av sirskiljningsfor-
migan skall goras for tredimensionella
varumirken som dterger varans form.

9. Samtliga parter och intervenienter anser
att det saknas skil for att bedémningen av
tredimensionella varumirkens sirskilj-
ningsférmiga skall vara stringare #n
bedémningen av ndgon annan typ av
tecken som avses i artikel 2 i direktivet.
Den nationella domstolen har sjilv fore-
sprikat denna tolkning.

10. Aven jag delar denna uppfattning. Dels
framgdr inte av ndgon bestimmelse i direk-
tivet att varans tredimensionella former
skulle underkastas en annan och mer string
beddmning f6r att faststilla forekomsten av
sdrskilfningsformdga. Dels foreligger inte
heller skil av allmént intresse som talar for
tillimpningen av skilda ordningar f6r de
typer av tecken som kan utgdra varumiir-
ken vilka, i enlighet med den icke uttém-
mande forteckningen i artikel 2 i direktivet,
dr “ord, inbegripet personnamn, figurer,
bokstiver, siffror, formen pi en vara eller
dess forpackning”. Direktivet innehiller

§ — Som i lnte skall foryiixlas med "kan sirskilja” eller potentiell
séirskil) nm5sformdga (artikel 2 i direktivet) och sdrskilj-
ningsformdga som kategori {artikel 3.3).

andra bestimmelser, till vilka jag dterkom-
mer ldngre fram, som behandlar nédvin-
digheten av att vissa tecken inte skall kunna
omfattas av en ensamritt,

11. Dessutom har domstolen mycket tyd-
ligt fastslagit detta genom att forklara att
?[v]idare gors det i artikel 2 i direktivet
ingen skillnad mellan olika kategorier av
varumirken”. Av detta foljer att ”[k]riteri-
erna fo6r bedomningen av sirskiljningsfér-
mdgan hos tredimensionella varumirken..,
saledes inte [skiljer sig] frdn de som skall
tlllampas pd andra kategorier av varumir-
ken”.

12. En annan frdga dr den praktiska svi-
righeten for de flesta varuformer att upp-
visa en tillricklig sdrskiljningsférmaga for
registrering, vilket de @sterrikiska och brit-
tiska regeringarna ocksa har papekat.

Enligt domstolens tolkning i domen i det
ovannidmnda mélet Philips behdver, f6r det
forsta, tecknens huvuddrag, for att inte
omfattas av de absoluta registreringshind-
ren i artikel 3.1 e, inte oundvikligen folja av
sjdlva varans karaktir, bero pd att ett
tekniskt resultat efterstrivas eller tillfora
produkten ett visentligt virde. Jag Ater-

6 — Punkt 48 i domen i mdlet Philips.
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kommer till denna aspekt nedan i samband
med bedémningen av den andra tolknings-
fragan,

I den mén funktionen f6rutbestimmer
formen och liknande varor didrmed brukar
ha ett liknande utseende ter det sig dock
inte heller sannolikt att formen har en
ursprunglig sdrskiljningsférmaga, dven om
sddan emellertid, enligt artikel 3.3 i direk-
tivet, kan forvdrvas genom bruk. Det ir
under alla omstindigheter inte sannolikt att
genomsnittskonsumenten uppfattar mindre
skillnader som en angivelse av varans
ursprung,

Det skall pipekas att dessa praktiska
svarigheter féljer av sjdlva naturen hos
tredimensionella former och av sidrdragen
i konsumenternas vanor och inte av att en
férmodat strangare bedémning av sirskilj-
ningsférmagan genomfors.

13. Jag anser att den nationella domstolens
friga bor besvaras si att artikel 3.1 b i
varumirkesdirektivet inte skall tolkas s3 att
en stringare bedomning av sdrskiljnings-
férmagan skall géras for tredimensionella
varumarken som 4terger varans form dn for
andra former av varumirken som avses i
artikel 2.
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Den andra tolkningsfrigan

14, Bundesgerichtshof har stillt sin andra
friga for att inledningsvis f4 klarhet i om
bedémningen av tredimensionella varumir-
ken som dterger varans form skall ske
uteslutande enligt artikel 3.1 e, eller om
dven artikel 3.1 ¢ i direktivet dr av bety-
delse. Om si dr fallet har den nationella
domstolen frigat om man vid denna
bedémning skall beakta handelns intresse
av att vissa tecken halls tillgingliga for
bruk (det s& kallade kravet p4 tillganglighet
eller Freibaltebediirfnis, enligt det beslik-
tade uttrycket i tysk doktrin),” si att
registrering alltid principiellt dr utesluten
och att registrering dirfoér endast kan
komma i friga nir varumirket har for-
vdrvat sdrskiljningsférmiga genom bruk
(artikel 3.3 forsta meningen i direktivet).

g

15. Den friga som domstolen stills infor 4r
huruvida det allminna intresset av att
begrinsa ensamritten till vissa tecken som
bestar av en varas form for att de fritt skall
kunna anvindas av niringsidkare skall
beaktas, och framfér allt vilken bestim-
melse som skall tjina som utgingspunkt.

7 — Som den hénskjutande domstolen har beskrivit som “han-
delns intresse av att hilla varans form tillginglig” men som
inbegriper varje hdnsyn till det allminintresse som talar for
att begrinsa tillgingen till registrering f6r vissa tecken for
att de fritt skall iunna anvindas av samtliga niringsidkare,
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Nir denna friga besvarats skingras tvek-
samheterna betriffande mojligheten att
avhjilpa avsaknaden av sirskiljningsfor-
maga genom bruk. Ett sidant avhjidlpande
dr nimligen inte mojligt om det allminna
intresset av tillgdnglighet definieras inom
ramen for artikel 3.1 e, 8 vilket ddremot #r
mojligt om detta sker inom ramen for
artikef 3.1 c.

16. Parterna och intervenienterna har sam-
stimmigt forklarat ate artikel 3.1 c sjilv-
standigt skall tillimpas pa tredimensionella
former, dven om de delvis ér oeniga i friga
om den roll som tillgiinglighetshinsynen
bor spela hirvidlag. Sokandena i mélet vid
den nationella domstolen har férordat att
detta krav skall anses vara av undantags-
karaktir, medan den brittiska regeringen
har tillmitt det en begrinsad verkan, under
frutsittning att artikel 3.2 e ges en rimlig
tolkning som &verensstimmer med dess
syfte. Kommissionen har diremot inte
funnit skal att tillimpa det mer strik,

17. Av beslutet om hinskjutande framgar
dven att Bundesgerichtshof anser det otink-
bart att bedémningen av kravet p4 tillgéing-
lighet skall ske med utgingspunkt frin
artikel 3.1 e, eftersom detta skulle for-
hindra ett avhjilpande genom bruk, vilket
den finner oberittigat. Denna uppfattning

8 — Genom artikel 3.3 forsta meningen. Se dven punkt 75 i
domen i mlet Philips.

grundas dessutom pid en tolkning av
nimnda bestimmelse som innebér att det
ddr angivna registreringshindret inte skulle
tillimpas si snart tecknet fSreter ndgon
som helst bestdndsdel som inte foljer av
dess art, funktion eller varans visentliga
virde.

18. Domstolen har i sin rittspraxis valt en
annan 16sning i domen i det ovannimnda
malet Philips.

19. Dels har den undanréjt de tveksamhe-
ter som kvarstod efter domen av den
20 september 2001 i malet Procter &
Gamble,? betriffande relevansen av att
tillsammans med de hinder som avser den
eventuella avsaknaden av sdrskiljningsfor-
méga i vid bemirkelse, bedéma andra
hinsyn av allmént intresse som kan tala
for att begrinsa tillgdngen till registrering
for vissa tecken, fér att de ska kunna
anvindas fritt av samtliga niringsidkare.
Férekomsten av sidana hidnsyn erkindes
mycket tydligt i dom av den 4 maj 1999 i
malet Windsurfing Chiemsee, 1 om in
begrinsat till de beskrivande tecken som
avses i artikel 3.1 c.

20. 1 domen i maélet Philips godtog dom-
stolen, trots att den betonade att varumdir-

9 — M4l C-383/99 (REG 1999, 5. 1-6251), "BABY-DRY",

10 ~— D¢ férenade milen C-108/97 och C-109/97 (REG 1999,
s. 1-2779).
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kesskyddets syfte framfor allt dr att siker-
stilla att varumirket visar produktens
ursprung, 1 att de olika registreringshind-
ren skall tolkas mot bakgrund av det
allménintresse som ligger bakom vart och
ett av dem.'? Grunden for att neka eller
ogiltigforklara en registrering skall siledes
bedémas fran fall till fall,

21. Betrdffande registreringshindret i
artikel 3.1 e, fann domstolen att det syftar
till att férhindra att det varumarkesrittsliga
skyddet utvidgas fran att vara ett skydd for
tecken som tjinar till att sirskilja en vara
fridn konkurrenternas varor till att utgéra
ett hinder mot att konkurrerande foéretag
fritt och i konkurrens med varumirkets
innehavare kan saluféra varor i vilka dessa
tekniska l5sningar eller anvindbara egen-
skaper ingdr. 13

Vad sirskilt avser tecken som endast bestr
av en sidan form pid en vara som Air
nddvindig for att uppnd ett tekniskt resul-
tat, dr syftet med artikel 3.1 e andra
strecksatsen i direktivet att forhindra regist-
rering av former vars visentliga sdrdrag
fyller en teknisk funktion, eftersom varu-
mairkesritten annars oundvikligen skulle
begransa konkurrenternas mojligheter att
erbjuda en vara i vilken en sidan funktion

11 — Punke 29,
12 — Punkt 77.
13 — Punkt 78.
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inforlivats, eller i vart fall begrinsa deras
valfrihet i tekniskt hinseende vid infor-
livandet av en sddan funktion i sina
varor. 14

Saledes erkiinns, inom omradet for tredi-
mensionella varumirken som A4terger
varans form, giltigheten av hinsyn till
tillgdngligheten,

22. A andra sidan modifierade domstolen,
pa grundval av att dessa hidnsyn av allmint
intresse foreldg, villkoren fér tillimpningen
av artikel 3.1 e andra strecksatsen s att
bestimmelsen alltid dr tillimplig pd en
form vars visentliga sdardrag fyller en tek-
nisk funktion och har valts for att fylla
denna funktion.15 Av detta foljer att det
inte ar tillrickligt att vissa delar av tecknet
inte fyller en teknisk funktion for att detta
registreringshinder skall sittas ur spel.

Detta resonemang kan givetvis utvidgas till
de Ovriga fall som avses i artikel 3.1 e, sd
att registrering dven nekas nir de visentliga
egenskaperna hos ett tredimensionellt vary-

14 — Punkt 79.
15 — Punkt 80.
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mirke som bestdr i varans form foljer av
dess art eller tillfor den ett visentligt varde.

23. Dessutom géller fortfarande rittspraxis
om kravet p4 tillginglighet inom ramen for
artikel 3.1 c, sdsom kommit till uttryck i
domen i det ovanndmnda malet Windsur-
fing Chiemsee.

24. Domstolen férklarade dir att artikel
3.1 c har till syfte att skydda en malsite-
ning av allméinintresse, nimligen att beskri-
vande tecken och upplysningar avseende de
kategorier av varor eller tjinster som dr
foremal for registreringsansékan kan
anvindas fritt av alla, inbegripet som
kollektivmiirke eller i sammansatta eller
grafiska varumirken, Denna bestdmmelse
utgor siledes hinder f6r att sddana tecken
eller upplysningar forbehalls ett enda fore-
tag genom att de registreras som varumir-

ke, 16

25. Betriffande tecken och upplysningar
som kan anvindas for att visa det geogra-
fiska ursprunget slog domstolen fast att det
foreligger ett allminintresse av att undvika
ensamritt eftersom de dr limpliga for att
dels eventuellt lyfta fram egenskaperna hos
varorna samt kan vicka positiva kinslor, 17
ett resonemang som i relevanta delar ir
giltigt for samtliga fall som avser beskri-
vande tecken, 18

16 — Domen i det ovanniimnda méilet Windsurfing Chicmsce,
punkt 25,

17 — Ibidem, punkt 26.

18 — Detta framgdr av lydelsen av punkt 26 i domen i milet
Windsurfing Chicmsee (”i synnerhet™), liksom av den
allminna lydelsen av punkt 35.

26. Domstolen forklarade sdledes att
artikel 3.1 c innehiller ett krav pd att
bedémningen skall vigledas av det all-
midnna intresset av att vissa tecken halls
tillgingliga.

27. Ingen bestiimmelse féreskriver dock en
annan behandling av tredimensionella
varumirken som Aterger varans form, vil-
ket leder till slutsatsen att de skall under-
kastas en prévning av lampligheten som
varumérken ur flera perspektiv.

28. For det forsta skall de abstrakta kraven
i artikel 2 i direktivet vara uppfyllda: de
skall kunna A4terges grafiskt och ha en
potentiell sirskiljningsférmaga.

29. Dessutom, och framfor allt, skall de
inte omfattas av registreringshindret i
artikel 3.1 e. Det #ir normalt i friga om
tredimensionella former som tillgdnglig-
hetshinsynen aktualiseras. I detta avseende
delar jag den brittiska regeringens uppfatt-
ning, men diremot inte den hiinskjutande
domstolens: syftet med att neka varumir-
kesskydd for tredimensionella varumirken
som endast foljer av sjilva varans art,
strivan att uppnd ett tekniske resultat eller
att tillfora ett visentligt virde, dr act till-
godose den &verskuggande omsorgen om
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att inte tilldta att enskilda utnyttjar varu-
mirket for att erhilla permanenta ensam-
ritter till naturliga former, tekniska 16s-
ningar eller estetiska formgivningar. I linje
med detta resonemang har lagstiftaren
undantagit artikel 3.1 e frdn de registre-
ringshinder som kan avhjilpas enligt
artikel 3.3 forsta meningen. Naturliga,
funktionella och dekorativa former limpar
sig enligt lagstiftarens uttalade uppfattning
inte for att forvidrva sirskiljningsférméga.

I domen i det ovannimnda malet Philips
bekriftas dess betydelse, genom att den
minimidefinition av detta registreringshin-
der som anvinds av Bundesgerichtshof i
beslutet om hinskjutande inte godtas.

Genom denna tolkning utesluts utan tvekan
en mingd tecken som ger ett diskret intryck
(”softline” med det uttryck som anvinds i
beslutet frdn Bundespatentgericht) slutgil-
tigt frdn mojligheten att registreras som
varumirken, men jag anser inte att detta ir
en oproportionerlig konsekvens. Allmiin-
intresset skall inte bira den, om in lilla,
risken for att varumirkesritten pi ett otill-
borlige sitt inkriktar pd andra tidsbegrin-
sade ensamritters omride, di det finns
andra effektiva sitt for produkttillverkare
att ange ursprunget (tilligg av godtyckliga
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element till en tredimensionell form, origi-
nell yttre utformning av helheten, ordmir-
ken och figurmirken).

30. D4 detta registreringshinder genom
denna tolkning riddats, skall det berérda
tecknets konkreta sirskiljningsférmiga
undersokas enligt artikel 3.1 b, ¢ och d.

Kontrollen av intresset av tillginglighet
enligt artikel 3.1 e varken hindrar eller
forutbestimmer en eventuell ny prévning
som dven den skall vigledas av tillging-
lighetsmalet, denna ging med tillimpning
av artikel 3.1 c i direktivet. Dess karaktir
ar annorlunda, det som skall prévas dr det
nuvarande eller framtida intresset hos
Ovriga niringsidkare av att anvinda detta
tecken som kinnetecken, stillt mot inne-
havarens relativa intresse av att anvinda
denna typ av varumirke for att upplysa om
foretagsursprunget, Slutresultatet av denna
andra tillginglighetsbedémning kan till
skillnad frdn vad som ir fallet i friga om
den forsta paverkas av att det varumirke
som #r foremal f6r ansékan om registrering
har forvirvat sirskiljningsférmiga genom

bruk.

31. Jag medger att det ir troligt att minga
tredimensionella varumirken som &terger
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varans form inte kan 6vervinna de olika
hindren for registrering,.

32. Den andra tolkningsfrigan skall sile-
des besvaras s3 att vid bedémningen av om
de visentliga séirdragen hos ett tredimen-
sionellt varumirke som dterger varans form
med nodvindighet foljer av sjilva naturen
hos varan, behovet av att uppna ett tekniskt

Forslag till avgbérande

resultat eller att tillfora varan ett visentligt
virde, skall hiinsyn tas till det allminna
intresset av att hélla ndmnda tecken till-
gingligt fér samtliga niringsidkare. Om
tecknet har sirskiljningsformaga utgér inte
denna granskning hinder f6r en ny tillgédng-
lighetsbedémning enligt artikel 3.1 ¢ i
direktivet. Endast resultatet av den senare
bedémningen kan paverkas av konstate-
randet av att sidrskiljningsformaga har for-
virvats genom bruk i enlighet med
artikel 3.3 f6rsta meningen i direktivet.

33. Mot bakgrund av ovanstiende Sverviganden foreslar jag att domstolen skall
besvara de tolkningsfragor som har stillts av Bundesgerichtshof pa foljande sitt:

1) Artikel 3.1 b i rddets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar skall inte tolkas s&
att en strdngare beddmning av sédrskiljningsférmagan skall goras for
tredimensionella varumirken som aterger varans form dn fér andra former

av varumirken som avses i artikel 2.
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2) Vid bedémningen av om de visentliga sirdragen hos ett tredimensionellt”
varumirke som &terger varans form med nédvindighet f6ljer av produktens
sjilva natur, behovet av att uppna ett tekniskt resultat eller att tillféra varan
ett visentligt virde, skall hinsyn tas till det allminna intresset av att halla
nimnda tecken tillgdngligt for samtliga niringsidkare. Om tecknet har
sarskiljningsformdga utgor inte denna granskning hinder fér en ny tillgéng-
lighetsbedémning enligt artikel 3.1 ¢ i direktivet. Endast resultatet av den
senare bedémningen kan pdverkas av konstaterandet av att sdrskiljnings-
férmdaga har forvirvats genom bruk i enlighet med artikel 3.3 forsta meningen
i direktivet.
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