


DESIGNskydd

Straffas de riktigt skickliga formgivarna
nar danska designtungviktare nekas
attregistrera design som EG-varumairke?

Av Christer Lofgren

anskarna har bjudit, och bjuder, oss p
D en del toppar nar det giller design. Ett

exempel dr Bang & Olufsen (B&0) och
deras utomordentliga ofta nydanande design som
verkligen sticker ut frin mingden. Ett annat ex-
empel ar Lego, som kanske inte frimst uppfattas
som ett designforetag, men kanske borde det med
tanke pa de skapelser i byggande och utformning
av byggbitar de bjuder pa. Deras framgang nir det
giller att skydda sina designprodukter dr dock lite
mer skiftande.

Bang & Olufsen och Lego dr tvd danska
designforetag av rang, aven om Lego kanske inte
ses som just ett designforetag men onekligen ar
ett sidant. Bada foretagen har fyllt banbrytande
funktioner inom respektive omrade vad galler
just utformning och design.

Nu fyller bdde B&0 och Lego dessutom lite av
banbrytande funktioner dven juridiskt med sin
respektive design. Bdda tvd har namligen hin-
drats fran att registrera 3D-varumirken med
hanvisning till tva sillan adberopade undantag
inom varumarkesratten.

Undantagen ir av den karaktiren att dven om
utformningarna av kiannetecknen i sig har sir-
skiljningsformdga och uppfyller kraven for regist-
rering sd dr de tre undantagen ooverstigliga.

Fragan man stiller sig, efter inte minst avgo-
randet om B&O:s hogtalare, dr om inte vildigt
mycket produktdesign egentligen skulle falla
under de tidigare vytterligt sillan tillimpade
undantaget om designens varde i sig.

En annan sak ar att B&O inte ldr noja sig med
beslutet, och vi far se om det bedoms likadant nar
arendet kommer till Luxemburg och Forstain-
stansritten och kanske EG-domstolen.

Undantagenilagtexten

Undantagen finns sd val nar det giller EG-va-

rumirket som nationella varumirken sdsom
svenska varumarken. I EG-forordningen som styr
EG-varumirket lyder undantagen:

Art7
Féljande far inte registreras

e) Kénnetecken som endast bestéar av

i) en form som féljer av varans art

ii) en form p& en vara som krévs for att uppna ett tekniskt
resultat, eller

iii) en form som ger varan ett betydande vérde.

I var svenska varumirkeslags motsva-
rande regel anvinds “uteslutande” istillet for
”endast”.

Undantagen kan bli aktuella bade vid tva- och
tredimensionella varumarken.

Skilen bakom undantagen

Ett tungt skal till varfor dessa undantag finns ar
att varumdrkesritten ar en “evig” ensamratt. S3
linge registreringen fornyas vart tionde ar s gil-
ler registreringen. Aven firmaritten ir ”evig”.

Ovriga ensamritter 4r tidsbegrinsade for
att tillhandahalla en i tiden lagom omfattande
ensamritt och monopolsits i forhéllande till pre-
stationen. Om langden i tid for de olika ensam-
ratterna verkligen dr lagom finns det dock en hel
del dsikter om.

Ett varumirke skulle mycket vil kunna skyd-
das med designskydd, och dd i max 25 dr, samti-
digt som det finns en gdllande varumarkesrattig-
het. Det ar ju ocksd hogst mojligt att varumarket
anses vara ett upphovsrattsligt skyddat verk, en
ensamratt som galleri 7o dr efter det att upphovs-
mannen skapade verket. Var denne upphovsman
sisddar 25 ar vid skapandet och lever till 95 drs
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alder s giller upphovsritten till verket
alltsd i 140 ar! Lagom? Men i vilket fall,
varumdrkesratten...

I-for varans formisig

Det forsta undantaget ar det minst ovan-
liga. Det giller att man inte kan registrera
en utformning som bara bestir av varan. En
ishockeyklubbas grundform kan
inte registreras som ett varu-
mirke for ishockeyklubbor
eller —utrustning eftersom man
da skulle fa skydd for klubbans
grundform, som ju kommer sig
av den vara det handlar om. Dire-
mot skulle det gé bra att registrera en
ishockeyklubba som sidan for exempelvis
lastbilar. Formen pd varumirket och pro-
dukten skiljer sig ju d& at en del.

II - for teknisk funktion

Det andra undantaget skall forstds sdtta
stopp for att sddant som patentskyddet
skall anvindas till, tekniska Iosningar,
far ett allefor i tiden ladngtgdende skydd.
Patentskyddet dr, med ett begransat undan-
tag for medicinska substanser, ”bara” 20
ar langt som mest.

Attdet dr sa ”kort” beror ju pd att andra
skall kunna tillgodogora sig den tekniska
utvecklingen mer direkt inom en rimlig
tid. En viktig del i patentskyddet dr annars
att man ges monopol i utbyte mot att upp-
finningen publiceras sd att andra kan dra
nytta av den tekniska utvecklingen och
fora den vidare.

Eftersom det aldrig kan bli aktuellt med
att varumarkesskydda en idé i sig, ett varu-
marke mdste ju specificeras och kunna sit-
tas pd prant genom att vara grafiskt atergiv-
bart, dr det utformningar som i sig fyller en
teknisk funktion som faller in under undan-
taget. I vissa fall skulle de aktuella utform-
ningarna dven kunna designskyddas.

Den i praktiken verkliga banbrytaren
nar det giller detta undantag var Philips
och deras trehovdade PHILISHAVE rakap-
parat. [ jakten pd kopior i olika linder, bl a
i Sverige, fick man mothugg och skarpa
ifrdgasattande av deras gamla varumar-
kesregistrering for det triangelformade
rakhuvudet med tre roterande rakskar.

Det slutade med att EgG-domstolen slog
fast att det inte hjilpte att det gick att
komma fram till samma rakresultat med
alternativa placeringar av de tre rakska-
ren. Nar en utformning de facto huvud-
sakligen fyller tekniska funktioner, bade i
rakeffekt och konstruktion sa faller den in
under undantaget. Att utformningen sedan

i praktiken fyller en mycket stark kdnne-
teckenseffekt spelar ingen roll. Lis mer om
fallet i BN 6/02.

III - nér sjilva utformningen skapar
"vardet”

Det allra ovanligaste av de tre undanta-
gen ar det sista — nir det handlar om en
orm som ger varan ett betydande

Vad betyder d& det? Jo, det
betyder att utformningen som
man vill skydda som varumairke
samtidigt ger produkten ett bety-
dande virde.

Nir man funderar nagot varv till
pd detta inser man att det som utmarker
uppmairksammad design ofta dr att det ar
utformningen i sig som uppmarksammas
och som skapar ett virde, kanske bety-
dande.

Redan om man tittar pa skickligt ergo-
nomiskt designade skruvmejselhandtag
kan man fundera 6ver huruvida dessa kla-
rar ndgot av de tvé sistnimna undantagen.
Utformningen fyller definitivt en teknisk
funktion, ergonomi och optimerande av
vridstyrka, och det dr definitivt utform-
ningen av handtagen som ger skruvmejs-
larna dess virde.

Det ar snarast svart att idag hitta
en produkt vars utformning inte
har ett hogst betydande varde for
produktens potential pad mark-
naden. Skall di inga produkt-
utformningar kunna registreras
som varumarke?

Mot den bakgrunden har nog
de flesta sett det tredje undantaget
just som ett extremt undantag,
men nu har besviarskammaren vid
OHIM satt ner foten och vill stoppa
en ansokan fran B&oO. Lids mer
nedan.

Undantagen ir ooverstigliga

Sedan en tid tillbaka har EG-domstolen
dessutom slagit fast att de tre hindren ir
ooverstigliga.

Nir det giller de andra hindren kopp-
lade till varumirkets forméga att kunna
fungera som ett kdnnetecken sd gar dessa
att i ndstan alla fall kliva 6ver med allfixa-
ren ”anvindning&inarbetning”.

Ar varumirket anvint, och dirigenom
har visat sig kapabelt att sirskilja och
fungera som kannetecken, kan det regist-
reras, trots ursprungliga brister av skilda
slag. Ar mirket dessutom sa vil anvint att
det har blivit inarbetat i mélgrupperna, ja

| KORTHET

Vill du registrera nagot som varuméarke som
kan uppfattas ha teknisk funktionalitet?

- Kan det 6verhuvudtaget uppfattas som ett
varumarke?

- Har det en teknisk funktion?

- Det spelar ingen roll om konsumenterna
uppfattar funktionaliteten i designen, det
skall avgdras objektivt och om sa behdvs
med experthjalp.

- Man tar inte hénsyn till icke vasentliga sar-
drag, sadana som inte fyller nagon teknisk
funktion.

- Att det finns alternativa utformningar med
samma tekniska funktion och effekt &r irre-
levant for bedémningen.

- Det enda som skall bedémas &r det som
framkommer grafiskt i varumarkesansckan,
det man ser. Men dven detaljer som inte
syns, som lego-klossens undersida, kan tas
med i bedémningen som vanlig bevisning
kring funktionaliteten.

- Detta undantag fran registrerbarhet ar
odverstigligt.

Klarar din design detta?

da dr det inte mycket som kan stoppa fran
registrering — forutom undantagen och ett
par skal till.

I domen dir nederlandska domsto-
lar ansag att jeansdekor pd G-STAR-
jeans foll in under det tredje undan-
taget och nekades registrering har
EG-domstolen slagit fast att de tre
undantagen ar av den karaktdren
att de inte gar att overtrumfa ens
genom inarbetning.

Skilet ar att en registrering
skulle ge mairkesinnehavaren
ett i tiden obegrinsat monopol
pd ndgot som det finns andra
immateriella skyddsformer som
design, patent och upphovsritt
for. Alla dessa ir i tiden begran-
sade for att inte ndgon skall kunna fa en
orimligt utvecklingshammande monopol-
stallning. Lds mer om jeansfalleti BN 7/07.

De danska exemplen

Pa nasta uppslag foljer nu de tva danska
fallen; forst B&O-hogtalaren och sedan
LEGO-klossen. | den relativt omfattande
genomgangen presenteras aven huvudde-
larna i deras argument for ett varumarkes-
skydd for deras respektive design. Skulle
du ha resonerat annorlunda?
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| grund och botten handlar IP-konsultens ar-
bete om att sékerstélla rattighetsinnehavarens
konkurrensférdelar. Men verkligheten innebér
ofta att en onédigt stor del av arbetstiden gar
at till administration och rent rutinarbete. Ett
rutinarbete som dessutom maste skdtas med

ar ski

P-kor

extrem noggrannhet.
Och som kostar pengar.
En IP-konsult som samarbetar med Patrafee
kan fokusera till hundra procent pa sin egent-
liga uppgift — resten tar vi hand om. Vi har be-

Inad
sult och |

P-konsult

vakat och betalat avgifter fér immaterialrattig-
heter i tre decennier, sa vi kan lova att vi skoter
det sdkert, effektivt och till en 1&g kostnad.
Och &rligt talat kan vi nog ocksé lova att
IP-konsulterna inte sorjer sitt rutinarbete. Med
Patrafee som administrator far de ju tid att

vara just IP-konsulter, och ingenting annat.
Dar ligger skillnaden.

Rationell férnyelsehantering av Patent, Varumérken, Design & Doménnamn
PatraWin® — avancerad mjukvara fér intern hantering av immaterialréttigheter

_pyPatrafee
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) Alltfor virdefull design

B&O-HOGTALARE FICK PROBLEM FRAN BORJAN

Vi borjar bakifran med det tredje och
ovanligaste undantaget, och fragan om vi
nu har sett starten pa en helt ny utveckling
dar toppdesign blir allt svarare att skydda
som varumarke.

Redan 1991 lanserade danska Bang &
Olufsen sin hyllade hogtalarmodell BEO-
LAB 8000. “Designikon” dr en vanlig kom-
mentar nar det géller hogtalaren.

Efter ménga ar, 2003, ansokte B&O om
registrering av utformningen som tredi-
mensionellt EG-varumirke.

Problemen kom direkt. Handligga-
ren vid OHIM sa nej till registrering, men
inte med hanvisning till undantaget utan
med hinvisning till att designen saknade
sarskiljningsformédga. Granskaren ansig
alltsd att utformningen inte uppfattas som
ett kinnetecken av konsumenterna, utan
endast som en varuutformning.

Inte ens B&0:s omfattande bevisning om
anvindning fick handlaggaren pa fall.

STARKT KANNETECKEN | B&0:S OGON
B&O overklagade och betonade att hog-
talarens utformning, som ar inspirerad av
en orgelpipa, dr mycket sirpriglad och
det finns ingen ens avldgset liknande hog-
talare pd marknaden. B&o noterade ocksa
att den totala marknadsandelen inte dr s&
stor i relativa tal beroende pa att det ar
en “high-end” produkt som kostar runt
15 000 kronor paret. Detta gor mélgrup-
pen begrinsad och kop sker forst efter
noggrant dverviagande. Men i malgruppen
har designen ocksd under arens ging fatt
en stark kdnneteckensfunktion.

B&O hade for sikerhets skull med intyg
om att utformningen inte pd ndgot satt
hade en teknisk funktion, och alltsa skulle
kunna hindras av undantaget for funktion.

En detalj 4r att B&O inte anser sig
behova, och darfor inte har, nigon mark-
ning med varumairkena B&O eller BEOLAB
8000 pd hogtalaren. Det dr ju utform-
ningen i sig som r kdannetecknet.

NEJINASTA INSTANS

Besvarskammaren holl emellertid med
handldggaren och sa att zven om designen
har betydelse vid kop av hogtalare sd ar det
bara som just produktdesign den har bety-
delse. Det ar enligt besvarskammaren inte
sa att designen iven fyller en kdnneteck-

ensfunktion, den har ingen sarskiljnings-
forméga. Den rollen har hogtalarnas tradi-
tionella varumirken. B&o hade inte lyck-
ats Overtala kammaren om ndgot annat.

Kammaren pdpekade att bara for att
designen ar ovanlig s& betyder inte det att
den uppfattas som ett kdnnetecken.

Nir det gillde effekten av anvandningen
sa kammaren att bevisningen var fokuse-
rad pa dansk- och engelsksprékiga lander,
samt gillde material dir dven varumar-
ket BEOLAB 8000 var med, vilket gjorde
det svart att se vad mélgruppen uppfat-
tade som varumarke. Materialet var i stor
utstrackning kataloger och aterforsilja-
res reklam. Dessutom efterlyste kamma-
ren siffror Gver annonseringen m.m. som
visade pa omfattningen av anvandningen.

Dirmed hade B&o inte lyckats dvertyga
besvirskammaren om att designen ens
efter anviandning uppfattades som ett kin-
netecken av mélgruppen.

TREDJE GANGEN GILLT

Darefter borjade det ljusna for B&o. I For-
stainstansriatten, som ar tredje instans,
drev B&O sin linje och fick dessutom
visst stod frdn oHIM. Besviarskammarens
stranga synsitt pa registrerbarheten hos
design kunde inte ens OHIM acceptera!

Aven musikmaébel
B&O soker varumarkesskydd foér hogta-

larens design, inte bara for hogtalare utan
aven for "musikmobel’.

OHIM lyfte fram undantaget och dess
funktion av raddningsplanka for att stoppa
registrering av design som dr mer design an
kannetecken, och spelar en avgorande roll
for malgruppens eventuella kop.

Forstainstansritten inledde med att sla
fast att marknadsstrategier och prissatt-
ning inte “registreras” genom en varumar-
kesregistrering och dr darfor irrelevanta
for bedomningen av registrerbarheten.
Dirmed bortsdg ritten frdn B&O:s argu-
ment om att det ror en ”high-end”-produkt
och att méalgruppen diarmed ar begransad.
Registrerbarheten, daribland  sarskilj-
ningsformagan, skall bedomas utifrdn hur
en normalt informerad och skaligen upp-
mirksam och medveten genomsnittskon-
sument uppfattar designen.

“designen skapar ett
vasentligt virde till en
produkt ndr designen har
potential att i stor utstrick-
ning styra konsumentens

kopbeteende.”

A andra sidan fick B&o sin vilja igenom
till viss del danda. Ritten forklarade namli-
gen dven att eftersom det handlar om hog-
talare, hédllbara och tekniska produkter, s&
ar konsumenten extra uppmirksam vid
val mellan hogtalare.

Konsumenterna inte vana vid 3D-varu-
mirken

Forstainstansritten fortsatte med att
konstatera att konsumenterna inte dr vana
att se och uppfatta 3D-design, produktut-
formning, som varumérken. Det dr ord-
och figurmirken som ar de vanliga varu-
mirkena i konsumenternas 6gon.

En effekt av detta ar att endast 3D-varu-
mirken i form av produktutformning som
avviker markant fran gangse utformningar
anses kunna fylla en kdnneteckenseffekt.

Ritten anser att B&0:s hogtalare har en
”striking design”, och lyfter d4 fram den

BRANDNEWS 7/2008



”The fact th e
shape may be pleasing
or attractive
sufficient to
it from registi
If that was tl
it would be Vi
impossible tolighagine
any trade ma ‘

runda penn- eller orgelpipsformen och
konen som gor att hogtalaren knappt nud-
dar bottenplattan.

Hogtalaren skiljer sig markant frin
andra hogtalare, och ritten konstaterade
att den har en sirskiljande funktion sa att
konsumenterna dels uppfattar formen,
dels ddrmed kan skilja hogtalaren frin
andra producenters hogtalare.

Hogtalaren har alltsd den sarskiljnings-
forméga som krivs for registrering.

Forstainstansritten la till, om in indi-
rekt, att har designen en sirskiljande effekt
sa spelar det ingen roll att den dven upp-
skattas rent estetiskt.

Ritten kommenterade dock inget om
oHIM:s pdpekande om undantaget.

OK | DET FJARDE BESLUTET, MEN...

Men undantaget aktualiserades i allra
hogsta grad nir drendet kom tillbaka till
besvirskammaren fran Forstinstansritten
for ett fjarde beslut.

Naturligtvis holl kammaren med Forsta-
instansratten och kom vid sin omprovning
fram till att designen uppfyllde kraven pa
sarskiljningsformaga, och det i sig obero-
ende av den omfattande anvindningen och
inarbetningen.

Skulle beslutet ha handlat endast om sér-
skiljningsformdga i sig s& hade alltsa BEO-
LAB 8000-hdgtalaren blivit registrerad.

B&O hivdade att kammaren bara skall
godkinna ansokan i enlighet med Forsta-
instansrittens dom. Kammaren holl inte
med, utan ansdg sig ha ratt att gora en full-
standig bedomning mot bakgrund av rit-
tens dom.

...SADOK DA UNDANTAGET UPP!

Efter att ha forklarat att de har ritt att
ateruppta bedomningen i sin helhet gick
besvarskammaren in pa frdgan om undan-
taget fran registrerbarhet hos former som i
sig skapar ett stort virde.

Besvdarskammaren papekade varfor
undantaget finns och att det inte gir att
komma runt.

Direfter noterade kammaren att BEO-
LAB 8oo00-hogtalaren har varit designre-
gistrerad i Danmark. Registreringen upp-
horde 2006.

Kammaren la till att design nar det galler
sddant som mobler dven kan skyddas av
upphovsritten.

For sikerhets skull la kammaren till att
dessa skyddsformer och det faktum att
hogtalaren var designregistrerad inte per
automatik betyder att varumarkesregistre-
ring dr utesluten. Det ar fullt mojligt att en
form har ett multiskydd.

DESIGNskydd

I korthet

Vill du skydda produktdesign som 3D-varu-
marke?

- Kan det 6verhuvudtaget uppfattas som ett
varuméarke?

- Designen maste sticka ut ur méangden och
uppfattas som ett kénnetecken av mélgrup-
pen.

- Observera att bestdmning av malgruppen/
omsattningskretsen styrs av varuslaget i sig
och inte av marknadsforingens inriktning. Att
B&O har en high-end-produkt, och dérmed
en begrénsad malgrupp, var irrelevant.

- Designen far dock i sig inte vara alltfor
vasentlig fér malgruppens val av produkt.

- Att designen ar attraktiv och uppskattas ar
inte detsamma som att den ar vasentlig for
mélgruppens kdpbeteende.

- Din egen marknadsféring ger klara indicier
pa hur stor betydelse designen har for mal-

gruppen.

Klarar din design detta?

Inte byxfallet

FérvanansvartmangatrorattEG-domstolens
fall om jeans fran G-Star innebar att dom-
stolen bekréftade att jeansdekor kan falla in
underundantaget. Domstolen berorde emel-

lertid inte alls detta utan fran den nederland-
ska domstolen fick EG-domstolen endast
fragan om undantaget gick att Gverkomma
genom att bygga upp sérskiljningsformaga
i kannetecknet som ansags falla in under
undantaget.

HURAVGORMAN NARDESIGNEN AR
ALLTFOR VARDEFULL?

Besvarskammaren konstaterar att det inte
gér att ldsa ut av EG-forordningen som
styr EG-varumarket hur virdet av desig-
nen skall bedomas och var gransen till det
oregistrerbara gar. Kammaren kom dock
genom tolkning fram till att:

”designen skapar ett visentligt virde
till en produkt nar designen har potential
att i stor utstrackning styra konsumentens
kopbeteende.” (fritt Gversatt)

Kammaren fortydligade att det dr nir
designen dr den enda eller ett av de visent-
liga skilen till varfor produkten kops. Som
exempel tog kammaren upp mobler, de
kops normalt for utseendet, designen.

Den aktuella designen behover dock
inte vara det enda som ger produkten dess
virde, for att designen skall falla in under
undantaget.

Direfter forsoker kammaren ta dod pa
oron for att produktdesign aldrig skall vara
registrerbar som varumirke. *The fact
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that the shape may be pleasing or attractive
is not sufficient to exclude it from registra-
tion. If that was the case, it would be virtu-
ally impossible to imagine any trade mark
of a shape, given that in modern business
there is no product of industrial utility that
has not been the subject of study, research
and industrial design before its eventual
launch on the market”.

I domens avslutning dr kammaren emel-
lertid mer krass, se mer nedan.

Kammaren poangterade ocksé att insi-
dan av produkten, alltsd tekniken i detta
fall det utmirkta ljudet, eller produktens
pris dr irrelevant fér bedomningen.

HUR SER B&O SJALVA PA DESIGNEN?

Det sager ju sig sjalvt att dven om man
har kommit fram till kammarens riktlin-
jer sa ar det inte ar latt att bedoma. Dar-
for pekade kammaren ut tva indikationer
virda att beakta:

- Hur ser foretaget sjalva pa designen som mark-
nadsféringsredskap?
- Hur ser konsumentbeteendet ut?

Med de indikationerna gor B&o ett prakt-
fullt sjalvmal genom sin marknadsforing.
Kammaren pekade péd att B&O inte bara
talar om designen utan lyfter fram den i sin
marknadsforing. Pastdenden som “unik
design”, ”design ikon”, ”klassisk design”
osv finns det gott om i B&0:s kommunika-
tion:

?It follows that the applicant itself argues
over and over again that one of the essen-
tial selling features of its loudspeaker, if
not the primary one, is the design, i.e. the
attractiveness and eye-appeal of the design
sells the BeoLab loudspeaker.”

Tyvirr tar kammaren inte upp den aspek-
ten att i princip alla foretag som satsar pa
och lyckas i sin produktdesign idag anvin-
der den som ett kraftfullt marknadsfo-
ringsvapen, vilket gor att designen helt
klart paverkar kopbeteenden i mycket stor
utstrackning generellt i de flesta branscher.

Nar det gillde konsumenternas beteende
och hur mycket de paverkas av designen
tog besvarskammaren vigen over Internet.
I domen listas, med webbadresser, olika
aterforsaljare samt begagnatsiljare pa
Ebay som alla betonar hogtalarnas design.

SLUTSATSENLOD...
Bevisen visar enligt besvirskammaren att:

“the loudspeaker in question is not so
much perceived as an appealing loudspea-

ker but as a kind of pure, slender, timeless
sculpture for music reproduction in the
shape of an organ pipe balancing lightly on
a small square base...The shape in itself is
the decisive element for the appreciation by
the relevant consumer, who will see in the
shape a substantial value of the product.”

Kammaren pdpekade direfter att man
dven maste se huruvida designen som anso-
kan omfattar endast (exclusively) bestdr
av det som skapar vardet i designen. Det
ar forst dd som undantaget aktualiseras.
Kammaren ansag sig tvingad av reglernas
formulering att se mycket strangt pa detta.
Det racker inte att de vdsentliga sardragen
i utformningen skapar virdet i designen
utan utformningen skall endast bestd av
det vardeskapande.

Detta resonemang gér stick i stiv med
hur Forstinstansritten resonerade kring
det andra undantaget for funktionalitet i
LEGO-fallet, se mer nedan.

I det har fallet skapade dock denna
stringhet inga griansdragningsproblem.
Ingen del i hogtalarens design kan isoleras
frin helheten, noterade kammaren.

B&O-hogtalaren dr inte registrerbar som
3D-varumirke i sig. Utformningen maéste
kunna anvindas av konkurrenter eftersom
den endast ar:

iii) en form som ger varan ett betydande
virde.

DOMENS BETYDELSE FORDESIGNERS
Avslutningsvis lyfte besvirskammaren
fram att det finns en hel del kritik mot
detta undantag dar design som i sig skapar
ett vasentligt viarde for produkten inte kan
registreras som varumarke.

Kritiken handlar om att man straffar
skickliga designers som skapar sidant som
sticker ut ur mangden. Ar balansen verkli-
gen ratt?

Besvirskammaren konstaterar bara att
sd md det bli. Det hela baseras ju pa att lag-
stiftaren har valt att infora detta undantag,
for att istillet prioritera de tidsbegransade
designskyddet och det upphovsrittliga
skyddet av design.

Att forsoka f4 monopol pa virdefull
design ar ett missbruk av varumirkesrit-
ten, avslutar besviarskammaren sin dom.

Vi fir se om Forstinstansritten héller
med besvirskammaren, nir drendet ateri-
gen dyker upp ddr — nu med frigan om
virdefull design.

Malnr R497/056-1
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For teknisk funktion

LEGO-kloss

DESIGNskydd

Sa snart det var mojligt, dvs forsta april
1996, lamnade Lego in en-EG-varumarkes-
ansOkan for ett 3D-varumarke i form av
deras rektanguldra grundkloss med atta
knoppar pa ovansidan. Ans6kan omfattar
klossen sett snett ovanifran (se bild).

Ansokan har hittills lett till fyra avgoran-
den kring EG-varumairket, forutom alla
avgoranden pd andra hall runt om i virl-
den kring klossen.

Till en borjan godkandes ansokan under
1999 av granskaren vid registrerings-
myndigheten OHIM, baserat pd att Lego
hade visat sdrskiljningsformdgan genom
anvindning.

Legos stora tritobroder, kanadensiska
Mega Bloks (numer verksamt under fore-
tagsnamnet Mega Brands), inviande emel-
lertid mot registreringen och invandnings-
avdelningen borjade behandla drendet.

Svenska Biltema hakade pd invdnd-

ningen. Biltema filldes for ovrigt i Mark-
nadsdomstolen for vilseledande efterbild-
ning med kinesiska byggklossar. Lis mer i
BN 8/04.

BORJADE GA EMOT
Inviandningsavdelningen inviantade EG-
domstolens dom om PHILISHAVE-rakhu-
vudet som nimns ovan, och beslot darefter
att neka till registrering. Skilet var forstds
att utformningen av Legos kloss endast var
funktionell och f6ll in under undantag 11.

Lego drev det hela vidare, men utan
framgdng. Vid oHiM valde man att dra
arendet i Stora besviarskammaren. Kam-
maren kom till samma slutsats som
invindningsavdelningen, varumarket var
inte giltigt pga utformningens tekniska
funktion.

PATENTET VASENTLIGT FOR KAMMAREN
Kammaren slog dessutom fast att en varu-

mairkesregistrering av 3D-former aldrig far
bli en vdg att kringgd det tidsbegrdansade
tekniska monopolet som patentritten
erbjuder. I forbigdende noterade kamma-
ren att Lego sokte varumarkesregistrering
av klossen forst efter det att patenten hade
upphort.

Kammaren betonade att patenten var
“key facts”, eftersom kammaren ansig
att patenten var oemotsigliga bevis for
det funktionella i klossens utformning.
Som stod for denna bevisnings avgorande
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DESIGNskydd

viarde pekade kammaren ndgot ovantat pa
en dom frdn den amerikanska hogsta dom-
stolen.

I en utliggning pdpekade kammaren att
cirkelformade knoppar enligt all bevisning
var tekniskt lampligast pa byggklossar,
nagot Lego sjalvklart inte argumenterade
emot.

Direfter tog kammaren upp den visent-
liga fragan om knopparnas relativa stor-
lek, och konstaterade att denna paverkar
sammanfogningskraften. Mindre knoppar
gor klossarna mindre stabila och enkla att
ta isir medan storre knoppar okar stabili-
teten och den kraft som kravs for att ta isir
klossarna. Denna tekniska funktionalitet
togs upp i det senaste patentet.

Kammaren citerade ett lingre stycke ur
patentets beskrivning som tog upp hur den
relativa storleken och positioneringen av
knopparna pd ovansidan och tuberna pa
klossarnas undersida paverkar samman-
fogningskraften.

AVEN DET VARUMARKESRATTSLIGT
IRRELEVANTA BEDOMS

En noterbar detalj i Lego-fallet ar att kam-
maren holl med invindningsavdelningen
om att man skall ta hansyn aven till sddant
som inte framgar av varumarket!

Hur kommer det sig da att detaljer som
inte framkommer, och dirmed inte heller
skulle ingd i varumirkesregistreringens
skyddsomfang, kan vara del i den varu-
markesrittsliga bedomningen?

Besvarskammaren forklarar det kryp-
tiskt med att varumirket de facto har
dessa funktioner pd undersidan och att
ovansidans knoppars funktion inte kan
forstds pd rdtt sitt utan att man tar hiansyn

till undersidans utformning.
Lego 6verklagade forstas.

LEGO-KLOSSEN - FORMEN SKALL KUNNA
UTNYTTJAS AV ALLA

Forstainstansratten  fick
m genom Legos overkla-
gande tva delfrdgor att bedoma.

Den ena delfrdgan baserades pa att Lego
hivdade att oHiM:s instanser hade miss-
tolkat undantaget for teknisk funktion, i
praktiken misstolkat EG-domstolens pHI-
LISHAVE-dom. Lego menar att “endast”
gor att undantaget bara giller ”former som
saknar icke-funktionella egenskaper”, i
det fall formerna ar bade funktionella som
rent estetiska sa aktualiseras inte undanta-
get utan en 3 D-registrering ar mojlig.

Nir det gédller pHILISHAVE-domen
anser Lego att domstolen limnar 6ppet
for registrering i de fall da det redan finns
alternativa utformningar pd marknaden
eftersom det visar att det inte kan uppsta
ett monopol pd den tekniska losningen.

Ritten - Ratten holl inte alls med Lego
utan forklarade att EG-domstolen i sin dom
hade slagit fast att tolkningen av ”endast”
ar att “icke vasentliga sardrag” som finns i
utformningen och som inte fyller ndgon tek-
nisk funktion inte paverkar bedomningen.

Nir det géller EG-domstolens dom si
limnar den inte ppet for ndgot, konstate-
rade ritten och citerade ur domen:

“registreringsforbudet |[...ska...] til-
lampas pd ett tecken som bestir av den
[aktuella] formen, dven om det skulle fin-
nas andra former med bjalp av vilka detta
tekniska resultat kunde uppnds”.

Ett annat citat gillde syftet med undan-
taget:

“att skydda ett syfte av allmdnt intresse,
namligen att en form vars vdsentliga sdr-
drag fyller en teknisk funktion [...som...]
kan anvindas av alla”.

"att skydda ett syfte av allmant intresse,
namligen att en form vars vasentliga sardrag
fyller en teknisk funktion [...som...] kan
anvandas av alla”.

PATENTET VISAR ATT KNOPPARNA INTE
DUGER TEKNISKT

Den andra delfrigan som Lego forde fram
handlade om hur man skall se pa deras
3D-varumarke/klossen.

Lego menar att OHIM:s instanser inte har
identifierat varumarket pa ratt sitt efter-
som de har tagit med undersidans tekniska
funktion i bedémningen, trots att undersi-
dan inte syns nir man ser pa varumarket/
klossen. Instanserna har missbedomt funk-
tionaliteten i de delar av klossen man ser.

Lego har hogst medvetet bara sokt
3D-registrering av klossens ovansida.

De har ockséd gjort marknadsundersok-
ningar som klart och tydligt visar att klos-
sens form kopplas till Lego och inte till
byggklossar i allmidnhet. Lego havdar att
det ar hur malgruppen uppfattar klossen
som ar relevant, inte huruvida experter kan
forklara utformningens tekniska effekter.

Lego tar hjilp av sitt tidigare patent
pa klossen, eftersom de cylinderformade
knopparna pé klossen inte omfattades av
patentet, eller for den delen var patenter-
bara. Funktionen ér alltsd inte beroende av
den sdrskilda utformningen pa knopparna
som Lego har valt.

I patentet angavs det att knopparna pa
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klossens ovansida foretridesvis skall, alltsd
inte méste, vara cylinderformade. Det tala-
des inte heller om cylinderformade knop-
par i patentet utan om en cylinderformad
struktur. Lego fortsatter forklaringen:

”Den tekniska termen cylinderformad
omfattar dessutom ett obegransat antal
cylindriska former med skilda utseenden.
Ndgon ensamrdtt har sdledes aldrig fore-
legat i form av ett patent som ticker en
cylinderformad struktur.”

MARKNADSUNDERSOKNINGAR OCH
ALTERNATIVA FORMER AR IRRELEVANTA
Ritten — slog forst fast att eventuell funk-
tionalitet i de visentliga sdrdragen i
utformningen skall bedomas objektivt och
inte utifrdn subjektiva uppfattningar.

Eftersom det inte alls dr sdkert att konsu-
menterna har den tekniska kompetens som
kravs for denna objektiva bedomning ar
deras dsikt och darmed resultat av mark-
nadsundersékningar irrelevanta. Aven om
rdtten inte uttryckligen siger det far alltsd
experternas syn stor betydelse inom ramen
for undantagets formulering.

Nir det galler vad som skall bedomas
fick Lego i viss mdn ritt, men dnda inte.
Ritten slog ndmligen fast att det ar varu-
market sdsom det ser ut i ansokan som ar
det exakta foremalet for det skydd som
erbjuds. Eftersom Lego inte pd ndgot sitt
preciserade sin 3D-ansokan for LEGO-klos-
sen i text utover bilden pd klossen snett
uppifran, sa skall ”de vdisentliga sirdragen
identifieras endast pd grundval av denna
dtergivning”.

Nir rdtten fortsatte noterade den att
Stora besviarskammaren dnda hade stude-
rat klossen i sig nirmare och kommit fram
till att dven undersidan av klossen tillhorde
de visentliga sirdrag som skulle beaktas i
fragan om funktionalitet.

Detta var dock, ndgot forvdnande, inget
problem i rittens 6gon. Ritten ansdg att
eftersom kammaren hade beaktat alla
synliga siardrag, alltsd det kammaren var
tvungen att bedoma, sd gjorde det inget att
den la till andra sdrdrag.

Tyvarr kommenterar ritten inte alls det
faktum att kammaren lit de ”andra” osyn-
liga sdrdragen f4 stor betydelse.

Raitten forklarade istdllet att undersidan
och dess betydelse for funktionalitetsbe-
domningen helt enkelt bara var en del av
bevisningen, nir den synliga delens funk-
tionalitet skulle avgoras.

Likasd ar experternas utlditanden och det
tidigare patentet bara en del i bevisningen
och ritten ansags sig inte ha skil att ifraga-
sitta de bedomningar som Stora besvirs-
kammaren gjorde.
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Ritten betonade starkt att bedomningen
huruvida LEGO-klossens utformning, de
vasentliga sardragen i den, dr funktionella
skall goras utan nagon som helst hin-
syn till andra former. Man skall alltsa vid
bedomningen inte alls bry sig om alterna-
tiva utformningar, vare sig de ar befintliga
eller hypotetiska.

LEGO-klossen dr inte registrerbar som
3D-varumairke i sig. Utformningen madste
kunna anvindas av konkurrenter eftersom
den endast ar:

ii) en form pd en vara som kravs for att
uppna ett tekniskt resultat

Malnr T-270/06, dom 12/11 2008

JURIDISK DETALJ
Bade Lego och Mega Bloks komplette-
rade den massiva bevisningen som félide
med fran ohim till Férstainstansratten med
nyare nationella domar med olika syn pa
registrerbarheten hos klossen.
Forstainstansratten kommenterade genom
att forklara att de inte accepterade tillskotten
som ny bevisning, men val som praxis som
man eventuellt kunde beakta.
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