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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
PAOLO MENGOZZI
foredraget den 26 januari 2010"

I — Inledning

1. "Livets lego” Sa lyder titeln pa en arti-
kel som publicerades for ndgra manader se-
dan i den tyska veckotidningen DIE ZEIT>
och som handlade om en ny vetenskapsgren,
syntetisk biologi. Liknelsen med den ber6m-
da byggleksaken hade sin grund i att forskar-
na for att bilda organismer, exempelvis konst-
gjorda proteiner av mikrober, anvénder sig av
samma metod som ett barn goér med sitt Lego.
Forst samlar de ihop Klossar (biobricks eller
standardiserade genfragment, som forskarna
kallar dem), det finns redan fler an 3 000. Dir-
efter vdljer de ut de lampligaste beroende pa
vilka egenskaper man vill att den nya cellen
ska ha. Slutligen fors DNA-fragmenten in i
det genetiska materialet i en cell fran en an-
nan organism for att "ge /iv” at den nya cellen.

2. I forevarande mal har Lego Juris 6verkla-
gat forstainstansrittens dom av den 12 no-

1 — Originalsprék: spanska.
2 — Maier, J., "Lego des Lebens’, DIE ZEIT nr 32 av den 30
juli 2009, s. 27.
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vember 2008 i malet Lego Juris mot harmo-
niseringsbyrdn.* Det handlar inte om att vir-
dera dessa byggklossars fortjanster — ingen
ifragasatter deras pedagogiska virde och be-
tydelse for att fraimja det logiska tdnkandet
och kreativiteten — utan om att préva huru-
vida forstainstansréttens tolkning av bestdm-
melserna om gemenskapsvarumérken och av
EG-domstolens enda relevanta prejudikat ar
behiftad med de fel som det danska foretaget
hévdar.

3. Foretaget Lego och dess framsta konkur-
rent MEGA Brands tvistar om huruvida det
ar mojligt att registrera en fotografisk repro-
duktion av en karaktéristisk Legokloss som
ett varumairke eller om klossens form har va-
sentliga sardrag, som pé grund av sin funktio-
nalitet maste vara tillgéngliga for alla leksaks-
tillverkare och ddrmed inte far registreras.

3 — Dom av den 12 november 2008 i mél T-270/06, Lego Juris
mot harmoniseringsbyran (REG 2008, s. I1-3099).
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II — Tillampliga bestaimmelser

A — Tilladmpliga bestdmmelser

4. Sedan den 13 april 2009 aterfinns de vik-
tigaste bestimmelserna om gemenskapsvaru-
mirken i forordning (EG) nr 207/2009.* Vid
provningen av Overklagandet i forevarande
mal ska emellertid bestimmelserna i forord-
ning (EG) nr 40/94 tillimpas av tidsméssiga
skl (ratione temporis).®

5. I forordning nr 40/94 bor artikel 4 fram-
hallas. Den har f6ljande lydelse:

"Ett gemenskapsvarumirke kan utgoras av
alla kinnetecken som kan aterges grafiskt,
sdrskilt ord, inbegripet personnamn, figurer,
bokstéver, siffror, formen pé en vara eller dess
forpackning, forutsatt att kdnnetecknet i fra-
ga kan sérskilja ett foretags varor eller tjanster
fran andra foretags”

4 — Radets foérordning (EG) av den 26 februari 2009 om gemen-
skapsvarumiérken (EUT L 78, s. 1). Denna férordning tridde
i kraft det datum som anges i punkten som denna fot-
not hanfor sig till.

5 — Radets foérordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993
om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt
radets forordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994
for genomforande av de avtal som ingétts inom ramen for
Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgava,
omrade 17, volym 2, s. 37) och radets forordning (EG)
nr 422/2004 av den 19 februari 2004 (EUT L 70, s. 1).

6. Tartikel 7.1 i ovanndmnda férordning fore-
skrivs foljande:

”1. Foljande far inte registreras:

a) Kénnetecken som inte uppfyller kraven i
artikel 4.

b) Varumirken som saknar sirskiljnings-
formaga.

e) Kinnetecken som endast bestar av

i)

ii) en form pé en vara som krévs for att
uppna ett tekniskt resultat, eller
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iii) en form som ger varan ett betydande
virde.

7. Lartikel 7.3 foreskrivs emellertid foljande:

”3. Punkterna 1 b), ¢) och d) skall inte tillam-
pas om varumérket till f6ljd av dess anvénd-
ning har uppnétt en sirskiljningsformaga i
fraga om de varor eller tjanster for vilka det
ansoks om registrering”

B — Rittspraxis: domen i malet Philips®

8. Aven om utdrag ur domstolens egna do-
mar inte brukar ingd i redovisningen av be-
staimmelser som ér tillampliga for att avgora
mal som har anhéngiggjorts vid domstolen,
motiverar den omstédndigheten att domstolen
hittills bara har meddelat en enda dom som
ar relevant for proévningen av forevarande
mal att slutsatserna i vissa delar av domen i
malet Philips redovisas under denna rubrik.
Under siddana omstidndigheter kan en tolk-
ning av resonemanget i domen namligen pa
sdtt och vis jamstéllas med en réttsregel.

6 — Dom av den 18 juni 2002 i mal C-299/99, Philips (REG 2002,
s. [-5475).
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9. I malet Philips handlade tvisten vid den
nationella domstolen om en grafisk fram-
stillning av den Ovre sidan av en rakapparat
som hade utvecklats av det nederlindska
foretaget.

10. I denna dom fastslog domstolen att arti-
kel 7.1 e ii i forordning nr 40/94 &r ett "preli-
mindrt hinder som &r dgnat att forhindra att
ett tecken som endast bestar av en varas form

registreras som varumarke””’

11. Domstolen angav vidare att syftet med
artikel 3.1 e i direktiv 89/104/EEG® ér att for-
hindra att skyddet for varumarken ger dess
innehavare en ensamritt till de tekniska 16s-
ningar eller funktionella egenskaper hos en
vara som anvindare sannolikt skulle kriva
hos konkurrenternas varor. Artikel 3.1 e syf-
tar saledes till att forhindra att det varumar-
kesrittsliga skyddet utvidgas frin att vara ett
skydd for kdnnetecken som tjénar till att sar-
skilja en vara fran konkurrenternas varor till
att utgora ett hinder mot att konkurrerande
foretag fritt och i konkurrens med varumar-
kets innehavare kan salufora varor i vilka
dessa tekniska losningar eller funktionella
egenskaper ingar.°

7 — Punkt 76 i domen.

8 — Radets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT
L 40, 1989, s. 1) (nedan kallat direktivet). Denna artikel mot-
svarar artikel 7.1 e ii i forordning nr 40/94.

9 — Punkt 78 i domen i malet Philips.
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12. Domstolen preciserade bestimmelsens
syfte ytterligare och angav dérvid att detta
ar att forhindra registrering av former vars
visentliga sirdrag fyller en teknisk funktion,
eftersom varumérkesrétten annars oundvik-
ligen skulle begrinsa konkurrenternas moj-
ligheter att erbjuda en vara i vilken en sddan
funktion inférlivats® och att den “har till
syfte att skydda ett syfte av allmént intresse,
namligen att en form vars vésentliga sérdrag
fyller en teknisk funktion ... kan anvéndas fritt

avalla”!!

13. Slutligen fastslog domstolen att bestdm-
melsen i fraga é&terspeglar “det berittigade
syftet att enskilda inte skall kunna erhélla
eller for all framtid vidmakthélla exklusiva
rattigheter till tekniska losningar genom att
registrera ett varumirke”'? och att det inte
finns nigot i bestimmelsens lydelse som ta-
lar for att den eventuella forefintligheten av
andra former med hjilp av vilka samma tek-
niska resultat kan uppnas kan medfora att
det registreringshinder eller den ogiltighets-
grund som foreskrivs i bestimmelsen inte ska
tillimpas.

10 — Punkt 79.
11 — Punkt 80.
12 — Punkt 82.
13 — Punkt 81.

III — Bakgrund

14. Den 1 april 1996 ingav foregangaren till
Lego Juris A/S en ansokan om registrering
av gemenskapsvarumadrke till Byrdn for har-
monisering inom den inre marknaden (varu-
mairken, monster och modeller) (nedan kallad
harmoniseringsbyran). Ansokan avsag regist-
rering av den nedan atergivna roda tredimen-
sionella leksaksklossen:

15. Registreringsansokan avsdg varor i
klass 9 (vilka saknar betydelse for foreva-
rande mal och darfor inte redovisas hir) och
klass 28 i Nicedverenskommelsen,* inom
den sistndamnda kategorin framfor allt “spel
och leksaker”.

16. Det sokta varumirket registrerades som
gemenskapsvarumérke den 19 oktober 1999,
men tva dagar senare, den 21 oktober 1999,

14 — Nicedverenskommelsen om internationell klassificering
av varor och tjinster vid varumirkesregistrering av den
15 juni 1957, med éndringar och tilligg.
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ansokte foregangaren till MEGA Brands,
Inc. (nedan kallat MEGA Brands) om att
denna registrering skulle ogiltigforklaras for
"byggleksaker” i klass 28 enligt artikel 51.1 a
i forordning nr 40/94. MEGA Brands gjorde
gillande att registreringen stod i strid med
de absoluta registreringshinder som fore-
skrivs i artikel 7.1 a, 7.1 e ii och iii samt 7.1 f i
férordningen.

17. Annulleringsenheten som handlade
drendet forklarade det vilande i avvaktan pa
domstolens dom i mélet Philips, vilken med-
delades i juni 2002. Forfarandet aterupptogs
den 31 juli 2002. Annulleringsenheten fann
att det aktuella varumaérket endast bestod av
en form pé en vara som krévs for att uppna ett
tekniskt resultat och ogiltigforklarade darfor
den 30 juli 2004 registreringen for "bygglek-
saker” i klass 28 med stod av artikel 7.1 e ii i
férordning nr 40/94.

18. Sokanden o6verklagade den 20 septem-
ber 2004 annulleringsenhetens beslut till har-
moniseringsbyrans  6verklagandendmnder.
Efter en del turer i forfarandet' beslutade
presidiet for 6verklagandendmnderna pé so-
kandens begiran att drendet skulle prévas av
stornamnden. *°

15 — Punkterna 9 och 10 i den 6verklagade domen.

16 — I enlighet med punkt 3 i artikel 1 b i kommissionens
forordning (EG) nr 216/96 av den 5 februari 1996 om
processordningen for 6verklagandenimnderna vid harmo-
niseringsbyran (EGT L 28, s. 11).
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19. Den 10 juli 2006 avslog stornimnden
overklagandet med motiveringen att det ak-
tuella varumairket inte kunde registreras for
"byggleksaker” i klass 28 pa grund av arti-
kel 7.1 e ii i férordning nr 40/94.

20. Storndmnden fann att det faktum att ett
varumirke har forvdrvat sarskiljningsfor-
méga till f6ljd av dess anvdndning enligt ar-
tikel 7.3 i forordning nr 40/94 inte utgor ett
hinder for att tillimpa artikel 7.1 e ii i forord-
ningen.'® Stornimnden slog fast att denna
sistndmnda bestdmmelse avser att forbjuda
registrering av former vars visentliga sirdrag
fyller en teknisk funktion, sa att dessa fritt
kan anvéndas av alla och en form som inne-
haller ett mindre godtyckligt inslag, sésom en
firg, inte faller utanfor detta férbud." Stor-
ndmnden slog fast att det saknar betydelse att
det finns andra former som gor det majligt att
uppnd samma tekniska resultat. *

21. Dessutom fann stornamnden att ordet
“endast”, som anvinds i artikel 7.1 e ii i for-
ordning nr 40/94, betyder att formen inte
far ha nagot annat syfte én att uppna ett tek-
niskt resultat och att uttrycket "som krévs’,

17 — Beslut fattat av stornimnden vid harmoniseringsbyran
den 10 juli 2006 (4rende R 856/2004 G) om ett ogiltighets-
forfarande mellan MEGA Brands, Inc. och Lego Juris A/S.

18 — Punkterna 32 och 33 i beslutet.

19 — Punkterna 34 och 36 i samma beslut.

20 — Se punkt 58.
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som anvéinds i samma bestimmelse, betyder
att formen ér en forutsittning for att detta
tekniska resultat ska kunna uppnés, men att
detta inte innebar att andra former inte ocksa
kan fylla samma funktion.”® Stornimnden
angav dessutom vilka sdrdrag hos den aktu-
ella formen som den ansdg var visentliga®
och foretog en provning av dessa sirdrags
funktionalitet. *

IV — Forfarandet vid forstainstansritten
och den 6verklagade domen

22. Den 25 september 2006 vickte Lego Juris
talan vid forstainstansratten och yrkade att
storndmndens beslut skulle ogiltigforklaras.
Till stod for sin talan aberopade Lego Juris en
enda grund, nidmligen asidoséttande av arti-
kel 7.1 e ii i forordning nr 40/94 (nedan éven
kallad "den omtvistade bestimmelsen”). Den-
na grund bestar av tvé delar, varav den forsta
avser en felaktig tolkning av ovanndmnda be-
stimmelse och den andra en felaktig bedom-
ning av foremalet for det aktuella varumérket.

23. Sammanfattningsvis** anférde Lego Ju-
ris att stornimnden hade gjort en felaktig

21 — Punkt 60.

22 — Se punkterna 54 och 55.

23 — Se punkterna 41-63.

24 — Punkterna 27-34 i den 6verklagade domen.

tolkning av artikel 7.1 e ii och att denna be-
staimmelse inte utesluter funktionella former
som sadana fran varumaérkesregistrering,
utan bara siddana kidnnetecken som “endast”
bestér av en form pé en vara "som krévs” for
att uppnad ett tekniskt resultat. For att denna
bestimmelse ska kunna tillimpas kréivs det
saledes att det ar frdga om en form som enbart
har funktionella egenskaper, och en éndring
av dess yttre utseende sévitt avser de sarskil-
jande egenskaperna maste medfora att funk-
tionaliteten gar forlorad. Vidare gjorde Lego
Juris géllande att forefintligheten eller bristen
pa alternativa funktionellt likvirdiga former,
som utnyttjar samma “tekniska 16sning’, &r
det lampliga kriteriet for att faststilla huru-
vida beviljande av varumérkesskydd kan leda
till att det skapas ett monopol i den mening
som avses i den ovanndmnda bestdmmelsen.

24. Sokanden i forsta instans menade vi-
dare att den omtvistade bestimmelsen inte
hindrar varumarkesskydd for all "industriell
formgivning’, utan att sddana former kan re-
gistreras dven om de endast bestar av funktio-
nella bestandsdelar. Den avgorande fragan ar
huruvida varumairkesskyddet skulle medféra
att det skapades ett monopol pa tekniska 16s-
ningar eller funktionella egenskaper hos den
aktuella formen, eller huruvida konkurrenter-
na har tillricklig handlingsfrihet for att kunna
utnyttja samma tekniska 16sning och samma
egenskaper.
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25. Forstainstansritten var emellertid av
en annan mening. Den konstaterade att or-
det "endast” i artikel 7.1 e ii i férordning
nr 40/94 % ska ldsas mot bakgrund av uttryck-
et “visentliga sirdrag som fyller en teknisk
funktion’, vilket anvinds i punkterna 79, 80
och 83 i domen i malet Philips. Enligt forsta-
instansrétten framgér det av detta uttryck att
tillagg av icke vésentliga sdrdrag utan teknisk
funktion inte innebér att formen faller utan-
for tillimpningsomradet for detta absoluta
registreringshinder, om formens alla visent-
liga sdrdrag fyller en sadan funktion.

26. Betriffande formuleringen “som krdvs
for att uppna ett tekniskt resultat’, vilken f6-
rekommer i savdl den omtvistade bestdémmel-
sen som punkterna 81 och 83 i domen i mélet
Philips, fann forstainstansritten att den inte
innebdr att detta absoluta registreringshinder
endast ska kunna tillimpas néir den aktuella
formen ér den enda form som gor det moj-
ligt att uppna det avsedda resultatet. Forsta-
instansritten erinrade om att domstolen i
punkt 81 i domen fann att "forefintligheten av
andra former med hjilp av vilka samma tek-
niska resultat kan uppnas [inte] kan medf6ra
att ... registreringshind[ret] ... inte skall till-
lampas”. I punkt 83 i domen slog domstolen
vidare fast att "registreringsférbudet ... [ska]
tillaimpas pa ett tecken som bestar av den [ak-
tuella] formen, dven om det skulle finnas an-
dra former med hjilp av vilka detta tekniska
resultat kunde uppnés”. Av detta drog forsta-
instansritten slutsatsen att for att detta abso-
luta registreringshinder ska vara tillampligt
ricker det att formens vdsentliga sérdrag for-
enar de sirdrag som tekniskt sett utgor en till-
racklig betingelse for att det avsedda tekniska

25 — Det aterfinns dven i artikel 3.1 e andra strecksatsen i direkti-
vet. Denna bestimmelse bér nimnas, eftersom det var den
som domstolen tolkade i malet Philips.
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resultatet ska uppnads, s att de tillskrivs det
tekniska resultatet.

27. Forstainstansritten avfirdade dven Lego
Juris argument att det var av betydelse att det
fanns andra former med hjélp av vilka samma
tekniska resultat kan uppnés, och den hénvi-
sade till att domstolen i punkterna 81 och 83
i domen i malet Philips angav att detta saknar
betydelse. Domstolen gjorde hirvidlag inte
nagon skillnad mellan de former som utnytt-
jar en annan “teknisk 16sning” och de former
som utnyttjar samma “tekniska l6sning”

28. Forstainstansriatten beaktade vidare
punkt 78 i domen i malet Philips, i vilken
domstolen angav att syftet med den omtvis-
tade bestimmelsen var att férhindra att skyd-
det for varumirken ger dess innehavare en
ensamritt till funktionella egenskaper hos en
vara och att forhindra att detta skydd blir ett
hinder mot att konkurrenter fritt kan saluféra
varor i vilka dessa funktionella egenskaper
ingér. Forstainstansrétten tillade att det inte
kan uteslutas att en varas funktionella egen-
skaper, vilka enligt domstolen ska sta till kon-
kurrenternas forfogande, édr specifika for en
bestaimd form. Forstainstansratten hénvisade
aven till punkt 80 i ovanndmnda dom, i vilken
domstolen framholl att den omtvistade be-
stimmelsen har till syfte att skydda ett syfte
av allmént intresse, namligen att en form vars
visentliga sardrag fyller en teknisk funktion
kan anvéndas fritt av alla. Forstainstansrétten
betonade att detta syfte inte bara avser den
tekniska l6sning som en sddan form utnyttjar,
utan &dven sjéilva formen och dess vésentliga
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sdrdrag. Eftersom formen som sadan ska kun-
na anvéindas fritt, kan Lego Juris enligt forsta-
instansritten inte vinna framgéng med ar-
gumentet att det ska goras atskillnad mellan
de former som utnyttjar en annan “teknisk
16sning” och de former som utnyttjar ssmma
"tekniska 16sning”

29. Enligt forstainstansratten utgor saledes
artikel 7.1 e ii i férordning nr 40/94 hinder for
registrering av varje form som endast, savitt
avser formens visentliga sérdrag, bestér av
en sadan form pé en vara som tekniskt sett
utgor en tillracklig betingelse for att det av-
sedda tekniska resultatet ska uppnés, dven
om detta resultat kan uppnds genom andra
former. Saledes instimde forstainstansrat-
ten i stornimndens bedémning och fann att
sOkandens talan inte kunde vinna bifall savitt
avser den forsta delgrunden.

30. Vad betriffar den andra delgrunden inne-
fattade den tre invdndningar, av vilka endast
tva dr relevanta i forevarande mal. Den forsta
invindningen rorde bristande identifiering av
det aktuella varumérkets vdsentliga sdrdrag

och den andra rorde felaktig bedomning av
dessa sardrags funktionalitet.

31. Betriffande den forsta invéndningen
klandrade sokanden stornidmnden for att ha
underlatit att identifiera den aktuella formens
vésentliga sdrdrag, det vill siga knopparnas
utférande och proportioner. Stornidmnden
provade funktionaliteten hos Legoklossen
som helhet, inbegripet vissa bestandsdelar
som inte omfattas av det begirda skyddet,
sasom den ihdliga undersidan och den inre
tubuldra strukturen. Storndmnden forbisag
salunda i sitt beslut den omstdndigheten att
den registrering som sokanden ansokt om
gor det mojligt for sdkanden att invinda mot
registreringsansokningar som avser bygg-
klossar med samma utseende, men inte mot
sddana som avser byggklossar med ett annat
utseende, oberoende av om dessa klossar ut-
nyttjar samma tekniska losning eller inte.

32. Sokanden ansag vidare att en forms vi-
sentliga sdrdrag ska faststillas ur konsumen-
tens synvinkel och inte av experter pa grund-
val av en rent teknisk undersokning.

33. Betriffande den andra invdndningen ro-
rande sdrdragens funktionalitet klandrade
Lego Juris storndmnden for att ha slagit fast
att de andra, funktionellt likvardiga, former
som konkurrenterna anviander saknar bety-
delse, trots att de &r relevanta for att faststélla

26 — Punkterna 51-68 i den 6verklagade domen.
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huruvida det forhallandet att skyddet for en
form innebér att det skapas ett monopol pa
en teknisk 16sning. Lego Juris havdade ocksa
att storndmnden gjorde en felaktig bedom-
ning av den inverkan som ett tidigare pa-
tentskydd har vid bedémningen av en forms
funktionalitet.

34. Lego Juris gjorde slutligen géllande att
det faktum att den aktuella formen skyddas
som varumirke inte innebdr att s6kanden
uppndr ett monopol pa en teknisk 16sning.
For att kunna anvidnda samma tekniska 16s-
ning beho6ver konkurrenterna inte kopiera
Legoklossens form.

35. Forstainstansritten fann att talan inte
heller kunde vinna bifall pad den andra del-
grunden.?”

36. Vad betriffar den forsta invindningen
fann fOrstainstansritten att konsumentens
synvinkel inte dr relevant, eftersom denne
sannolikt inte har de tekniska kunskaper som
krévs for att bedoma en forms vésentliga sar-
drag. Vidare konstaterade forstainstansrétten
att eftersom storndmnden pé ett korrekt sitt
identifierat den aktuella formens alla vasent-
liga sdrdrag, péverkades inte det angripna
beslutets lagenlighet av det faktum att stor-
namnden &dven beaktat andra sdrdrag.

27 — Punkterna 70-88 i den 6verklagade domen.
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37. Betriffande den andra invdndningen
tillbakavisade forstainstansritten sokandens
argument rorande betydelsen av alternativa
former och hénvisade éter till punkt 80 i do-
men i malet Philips, av vilken enligt forsta-
instansritten foljer att bedomningen av en
forms funktionalitet ska goras oberoende av
forefintligheten av andra former. Vad géller
tidigare patents bevisviarde konstaterade for-
stainstansritten att sokandens argument inte
var relevant. Storndmnden hade némligen
uttryckligen i punkt 39 i beslutet fastslagit
att ett kinnetecken kan ges patentskydd och
varumirkesskydd och dérefter hdnvisat till de
tidigare patenten endast i syfte att framhélla
omfattningen av de visentliga sirdragen hos
Legoklossen (de runda yttre knopparna).

38. Vad slutligen betréffar invindningen att
konkurrenterna inte behover kopiera Lego-
klossens form for att kunna anvdnda samma
tekniska l6sning, framholl forstainstansrétten
att detta argument grundar sig pa det felak-
tiga antagandet att forefintligheten av andra
former som utnyttjar samma tekniska 16sning
visar att den aktuella formen inte &r funktio-
nell. Detta argument hade forstainstansrétten
redan bemott med hénvisning till domen i
malet Philips, i vilken det fastslas att det ar
den funktionella formen som sadan som ska
kunna anvéndas fritt av alla.
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39. Forstainstansratten fann att ingen av
Lego Juris invdndningar kunde vinna bifall
och ogillade saledes talan.

V — Forfarandet vid domstolen och par-
ternas yrkanden

40. Lego Juris 6verklagande inkom till dom-
stolens kansli den 2 februari 2009. MEGA
Brands och harmoniseringsbyrans svars-
skrivelser inkom den 15 april respektive den
23 april *® 2009. Varken replik eller duplik har
inkommit.

41. Lego Juris har yrkat att domstolen ska
upphéva den 6verklagade domen och ater-
forvisa malet till forstainstansratten samt
forplikta harmoniseringsbyran att ersitta
rattegangskostnaderna.

42. Harmoniseringsbyran och MEGA Brands
har yrkat att domstolen ska ogilla 6verklagan-
det och att klaganden ska forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna.

43. Vid forhandlingen som hoélls den 10 no-
vember 2009 deltog ombuden fér bada par-
terna och for MEGA Brands for att yttra
sig muntligen och svara pa fragor fran
stora avdelningens ledaméter och frén
generaladvokaten.

28 — Telefax av den 20 april.

VI — Bedomning av éverklagandet

A — Sammanfattning av parternas instdllning
samt utgangspunkten for min bedomning

1. Parternas standpunkter

44. Foretaget Lego Juris overklagande byg-
ger pa tre invdndningar som sammanfattas
nedan och som for ovrigt i allt vdsentligt
overensstimmer med dem som anfordes i
forstainstansritten.

45. For det forsta har klaganden gjort géllan-
de att forstainstansritten i den Gverklagade
domen gjorde en felaktig tolkning av arti-
kel 7.1 e ii i forordning nr 40/94, som innebar
att inga former som fyller en funktion kan
atnjuta varumairkesskydd oaktat kriterierna
i ovanndmnda bestdmmelse. Klaganden me-
nar att forstainstansrétten inte foljde domen
i malet Philips, i vilken domstolen gjorde
atskillnad mellan “teknisk 16sning” och “tek-
niskt resultat” Frihallningsbehovet foérknip-
pades med det férstndmnda begreppet for att
konkurrenterna inte skulle tvingas att ta fram
andra losningar som leder till samma resul-
tat, utan i stéllet hitta alternativa former som
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utnyttjar samma losning. Detta medférde en-
ligt klaganden att forstainstansratten felaktigt
fastslog att den funktionella formen som sa-
dan ska kunna anvéndas fritt av alla, trots att
det av domen i malet Philips f6ljer att det bara
ar formens funktionella egenskaper som ska
vara tillgéngliga.

46. For det andra har Lego Juris gjort géllan-
de att forstainstansritten i den 6verklagade
domen har anvint sig av felaktiga parametrar
for att faststilla de vésentliga sardragen hos
tredimensionella kannetecken. Om en varu-
mairkesritt utovas effektivt dverensstimmer
de "visentliga sardragen” med de "domine-
rande och sdrskiljande bestandsdelarna’, vilka
ska provas ur en normalt informerad samt
skiligen uppmérksam och upplyst genom-
snittskonsuments synvinkel.* I punkt 70 i
domen bortsag emellertid forstainstansrat-
ten frdn konsumentregeln och tillimpade ett
cirkelresonemang som ledde fram till slut-
satsen att de vdsentliga sardragen harleds ur
den funktion som de olika delarna av formen
fyller.

47. For det tredje har Lego Juris héavdat att
forstainstansratten har anvént sig av felaktiga
funktionalitetskriterier i domen i fraga. En-
ligt Lego Juris ar det bésta sittet att faststilla
huruvida en viss egenskap hos ett foremals

29 — Genom hinvisning till domstolens dom av den 16 juli 1998
i mal C-210/96, Gut Springenheide och Tusky (REG 1998,
s. 1-4657), punkt 31, ddr detta kriterium faststilldes.
Detta har dérefter beaktats i senare rittspraxis rorande
varumérken.
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form é&r funktionell eller inte att dndra den.
Om forandringen inte paverkar funktionen
kan egenskapen inte anses vara funktionell. I
detta ssmmanhang ska det beaktas huruvida
det finns alternativa former, fér om sa é&r fal-
let innebér ett varumarkesskydd for en viss
form inte att det skapas ett monopol. Dirmed
omfattas formen inte av det absoluta regist-
reringshindret i artikel 7.1 e ii i forordning
nr 40/94.

48. Savil harmoniseringsbyran som MEGA
Brands har tillbakavisat alla klagandens ar-
gument och gjort gillande att resonemangen
och domslutet i den 6verklagade domen é&r
riktiga.

2. Utgangspunkt fér min bedémning

49. 1 forevarande oOverklagande méste det
klargoras for naringsidkarna vilka kriterier
som géller for att former hos varor som fyl-
ler en teknisk funktion ska fé registreras som
varumarke.
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50. Utan tvivel faststéillde domstolen i do-
men i malet Philips vilka principer som ska
tillampas for att tolka den aktuella bestim-
melsen, dven om det d& var direktivet som
avsdgs. De faktiska omsténdigheterna i det
malet foranledde emellertid domstolen att
falla ett relativt kategoriskt avgérande betrif-
fande mojligheten att registrera kinnetecken
som utgors av funktionella former. Av domen
framgér att det i ndgon man radde enighet
kring att den grafiska atergivningen av den
ovre sidan av den rakapparat som marknads-
forts av det nederlandska foretaget var rent
funktionell.

51. Eftersom domstolen holl sig sa strikt till
de faktiska omstdndigheterna i malet, kon-
centrerade den sig i sitt svar till den engelska
domstolen — Court of Appeal — pa varfor en
ansokan om registrering av ett kdnnetecken
med sadana egenskaper méste avslds. Dir-
emot klargjorde den knappast for foretagen
vad som kravs for att funktionella kanne-
tecken ska fd registreras som varumérken.
Domstolen tog fasta pa bestimmelsens anda
och uteslot inte helt mojligheten att regist-
rera kdnnetecken med funktionella former,
men kraven stélldes hogt. For att anvdnda
en metafor kan man séga att domstolen inte
stdngde dorren till varumérkesbyraerna helt
for de funktionella kédnnetecknen, utan lam-
nade den pa glint. Vad som maste faststillas
i forevarande mal &r hur stor 6ppningen ér.

52. Lego Juris har ndmligen inte bara havdat
att forstainstansratten gjorde en felaktig tolk-
ning av artikel 7.1 e ii i férordning nr 40/94
i den 6verklagade domen (den forsta invdand-
ningen), utan ocksi att den anvinde sig av fel
tolkningskriterier da den provade vilka funk-
tionella egenskaper Legoklossen har (den an-
dra och den tredje invindningen). Domstolen
méste saledes i forevarande mal prova savél
materiella fragor (eventuella tolkningsfel)
som metodfragor (vilket tillvigagangssitt
som ska anvindas for att bedoma foremélens
egenskaper och avgora om de dr funktionella).

53. Jag menar att det bara finns en relevant
prejudicerande dom och att domstolen bara
har provat den omtvistade bestimmelsen
en gang tidigare under de senaste tio aren.
Detta gor det motiverat att férsoka lamna ett
svar som striacker sig langre dn de argument
som klaganden har anfért, innan dessa pro-
vas. Dessutom hoppas jag dédrigenom kunna
uppfylla niringslivets berdttigade forvant-
ningar pa att fa reda pa vad som krévs for att
ett funktionellt kinnetecken ska fa registreras
och att fa denna intrikata fraga klarlagd.
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B — For en vidare tolkning av artikel 7.1 e ii i
forordning nr 40/94

1. Fast och mindre fast réttspraxis

54. Jamfér man domen i malet Philips med
rattspraxis i vissa medlemsstater finner man
en del gemensamma beréringspunkter nér
det giller tolkningen av de bestimmelser ge-
nom vilka direktivet har inforlivats. Man fin-
ner dven vissa patagliga och mycket talande
skillnader i synen pa huruvida villkoren for
registrering av funktionella varumirken bor
harmoniseras. I de inlagor som parterna i
malet har gett in till domstolen tas den ame-
rikanska varumairkesritten upp, vilket foran-
leder mig att gora vissa papekanden som kan
vara till hjélp i férevarande mal.

55. Vad betriffar likheterna rader det enig-
het om att artikel 7.1 e ii i forordning nr 40/94
och dess nationella motsvarigheter har tva
dandamal. Dels avser den att forhindra att tek-
niska losningar for varor monopoliseras med
hjélp av varumérkesritten, sérskilt om dessa
l6sningar tidigare har skyddats med hjalp av
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ndgon annan immateriell réttighet, * dels syf-
tar den till att bibehélla atskillnaden mellan
det skydd som ett varumirke ger och annat
immaterialrittsligt skydd. *!

56. For tydlighets skull bor det erinras om
att domstolen, i sitt svar pa Court of Appeals
fijarde tolkningsfraga, utgick just fran dessa
tva syften® och darmed f6ljde generaladvo-
katen Ruiz-Jarabo Colomers forslag till avgo-
rande i det malet.*

57. Overensstimmelsen mellan de olika
medlemsstaternas varumairkesrdtt och ge-
menskapens har emellertid inte varit tillrack-
lig for att réttspraxis ska bli helt enhetlig. I
malet Philips framgick det till exempel att de
svenska domstolarna hade funnit att en form
bara kan anses vara rent funktionell om det
inte finns nagon annan form som kan fylla
samma funktion. De engelska domstolarna
hade diaremot fastslagit att den nationella

30 — Ityskratt Hacker, F. "Als Marke Schutzfihige Zeichen — § 3’
i Strobele/Hacker, Markengesetz, attonde upplagan, Carl
Heymanns, Koln, 2006, s. 85. I spansk ritt Marco Arcal,
L.A. "Articulo 5. Prohibiciones absolutas’, i Bercovitz Rod-
riguez-Cano, A. (red.), Comentarios a la Ley de Marcas,
andra upplagan, Thomson Aranzadi, Pamplona, 2008, band
1, s. 204. I fransk ritt Azéma, ]./Galloux, ].-Ch., Droit de la
propriété industrielle, sjitte upplagan, Dalloz, Paris, 2006,
s. 773. I amerikansk ritt Wong, M., "The aesthetic functio-
nality doctrine and the law of trade-dress protection’, Cor-
nell Law Review, vol. 83, 1998, s. 1116, s. 1154.

31 — Ibidem. Detta &r sarskilt patagligt i spansk och fransk
ritt, diar det talas om “fraude de ley” respektive "abus
de droit, som uppstir om man utstricker patentskyd-
det och det industriella monsterskyddet med hjilp av
varumaérkesritten.

32 — Sirskilt i punkterna 79 och 82.

33 — Sirskilt punkterna 30 och 39.
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bestimmelse som motsvarar artikel 7.1 e ii i
forordning nr 40/94 innebdr att registrering
aldrig kan ske om funktionen ér det viktigaste
skilet till att varan har den form som ansékan
om varumirkesregistrering avser.**

58. De nationella domstolsavgéranden som
ndmns i foregdende punkt foregick dom-
stolens dom i malet Philips, men i vissa fall
forefaller de nationella hogsta domstolarna
reducera slutsatserna i denna dom till ett
minimum sd att hindret i den omtvistade
bestammelsen, eller dess nationella motsva-
righet, blir verkningslost. Det leder i sin tur
till att det blir svarare for konkurrenterna att
ta sig in pad marknaden for det féremal vars
funktionella form man fatt registrerad. *

34 — Cornish, W./Llewelyn, D., Intellectual Property: Patents,
Copyright, Trade Marks and Allied Rights, sjtte upplagan,
Thomson Sweet & Maxwell, London, 2007, s. 710.

35 — Bundesgerichtshofs mindre stringa tillimpning av domen
i malet Philips kritiseras i Hildebrandt, U., Marken und
andere Kennzeichen — Einfiihrung in die Praxis, Carl Hey-
mann, Koéln, 2006, s. 109 och s. 110. Den tyska hogsta
domstolen tillit emellertid inte registrering av den Lego-
kloss som férevarande mal avser, eftersom domstolen
ansag att den dr rent funktionell. Detta medforde att den
varumirkesregistrering som forst hade beviljats i Tyskland
ogiltigforklarades. Bundesgerichtshof, pressmeddelande
nr 158/2009 (http://juris.bundesgerichtshof.de /cgi-bin/
rechtsprechung).

59. Dessa skillnader beror sannolikt pa att
domstolen i mélet Philips hade kunnat in-
skrianka registreringshindret till att omfatta
kdnnetecken som enbart har funktionella
egenskaper, men i stillet valde att tillimpa ett
mindre strikt kriterium som innebér att hin-
dret dven omfattar andra funktionella kin-
netecken vars “visentliga sirdrag” fyller en
teknisk funktion.* Dirigenom skapade dom-
stolen en viss oklarhet som nu straffar sig.

60. Det finns saledes en risk att domstolens
riktlinjer inte tillimpas pa samma sitt i alla
medlemsstater. Jag finner det dérfor lampligt
att ta fram ytterligare kriterier som kan bidra
till att fordjupa den réttspraxis som med do-
men i malet Philips som enda prejudikat &r
alltfor inriktad pa vilka kédnnetecken som inte
far registreras enligt artikel 7.1 e ii i férord-
ning nr 40/94. Det bista sittet att tydliggora
bestimmelsens tillimpningsomrade &r att
aven klarldgga nir ett varumirke far registre-
ras dven om det har vissa funktionella drag.

36 — Punkt 79 i domen i malet Philips.

I - 8421



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT MENGOZZI - MAL C-48/09 P

2. Forslag till tolkning

61. Jag vill till att borja med klargora att jag
inte foreslar nagon forandring av rittspraxis,
utan bara vissa nyanseringar som framst &r
av metodkaraktdr. De principer som fast-
lades i domen i malet Philips &r fortfarande
giltiga. ¥ Det giller savil det tidigare nimnda
dubbla syftet med artikel 7.1 e ii i forordning
nr 40/94, ndmligen att "bekdmpa monopol”
och att gora striang atskillnad mellan olika
typer av immateriella rattigheter, som att den
omtvistade bestimmelsen inte medger re-
gistrering av former vars vdsentliga sdrdrag
fyller en teknisk funktion.* Det giller ocksé
konstaterandet att forefintligheten av andra
former med hjdlp av vilka samma tekniska
resultat kan uppnds inte medfor att det re-
gistreringshinder eller den ogiltighetsgrund
som foreskrivs i bestimmelsen i fraga inte ska
tillimpas. *

62. Denna bakgrund bor emellertid komplet-
teras med vissa metodologiska riktlinjer for
hur bestammelsen i fraga ska tillimpas. Min
uppfattning dr att forfarandet vid tillimpning

37 — Domen i malet Philips har hela tiden foljts av forstainstans-
ritten, harmoniseringsbyran och, med den vacklande hall-
ning som tidigare har beskrivits, de nationella domstolarna.

38 — Punkt79 i domen i malet Philips.

39 — Punkterna 81-83 i domen i malet Philips.
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av artikel 7.1 e ii i forordning nr 40/94 kan de-
las in i tre steg. *

a) Det forsta steget

63. Det organ som ska prova huruvida det
absoluta registreringshindret eller den ab-
soluta ogiltighetsgrunden foreligger maste
till att borja med identifiera de viktigaste be-
standsdelarna i den form som sokts registre-
rad. Det dr hér av avgorande betydelse vilken
metod som tillimpas.

64. Eftersom det dnnu inte handlar om att
avgora huruvida kénnetecknet har sirskilj-
ningsformaga utan bara om att faststilla
dess viktigaste sdrdrag, maste det goras en
successiv genomgéng av varumairkets olika
bestédndsdelar. ' Till skillnad fran nar sarskilj-
ningsformagan provas behéver man hér inte
ta hansyn till helhetsintrycket, sdvida det inte
exempelvis handlar om ett enkelt foremal déar
summan av alla de sirdrag som ingar i dess
form anses visentliga.

40 — Jag hamtar inspiration i relevanta delar fran den tyska
ritten, Hacker, F, a.a., s. 88, och den amerikanska, McCor-
mick, T., "Will TrafFix 'Fix’ the Splintered Functionality
Doctrine?: TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.,
40 Houston Law Review (2003), s. 541, s. 566.

41 — Detta pastaende bygger a contrario sensu pa domstolens
dom av den 30 juni 2005 i mal C-286/04 P, Eurocermex mot
harmoniseringsbyran (REG 2005, s. I-5797), punkterna 22
och 23 och dar angiven rittspraxis, vilken har bekraftats i
domstolens dom av den 25 oktober 2007 i mal C-238/06 P,
Develey Holding (REG 2007, s. I-9375), punkt 82.
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65. Av lydelsen av artikel 7.1 e ii foljer att
formens visentliga sédrdrag maste faststillas
och sittas i relation till det tekniska resulta-
tet for att man ska kunna avgéra huruvida det
finns ett nédvandigt samband mellan dessa
sdrdrag och det tekniska resultatet. I det hér
sammanhanget faststills saledes inte dessa
huvuddrag for att klargéra huruvida kdnne-
tecknet kan fylla varumarkets grundldggande
funktion, ndmligen att garantera ursprunget
for alla de varor som ar forsedda med detta
kannetecken, ** utan for att faststélla huruvida
de dr nodvindiga for det tekniska resultatet,
vars omfattning ocksa maste faststéllas exakt.

66. I detta forsta steg ar konsumentens syn-
vinkel saledes inte relevant, eftersom det, sa-
som framgar av domen i malet Philips,* bara
handlar om ett prelimindrt villkor som ror
kénnetecken som endast bestar av en varas
form. Om detta villkor inte &r uppfyllt kan det
foreligga hinder for registrering. Det handlar
dnnu inte om att prova huruvida kdnneteck-
net har sirskiljningsformaga, i vilket skede
konsumentens uppfattning enligt réttspraxis
alltid &r av betydelse. **

42 — Enligt domstolens fasta rittspraxis, se exempelvis dom av
den 23 maj 1978 i mél 102/77, Hoffmann-La Roche & Co.
AG mot Centrafarm (REG 1978, s. 1139; svensk specialut-
gava, volym 4, s. 107), punkt 7, av den 12 november 2002 i
mal C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s.1-10273),
punkt 48, och av den 26 april 2007 i mal C-412/05 P, Alcon
mot harmoniseringsbyran (REG 2007, s. I-3569), punkt 53.

43 — Se punkt 76.

44 — Till exempel i dom av den 8 maj 2008 i mal C-304/06 P,
Eurohypo mot harmoniseringsbyran (REG 2008, s. I-3297),
punkt 67, och av den 22 juni 2006 i mal C-25/05 P, Storck
mot harmoniseringsbyran (REG 2006, s. I-5719), punkt 25.

67. Slutligen aterstir det inom ramen for
det forsta steget att avgora huruvida de olika
vésentliga sdrdrag som har konstaterats ar
funktionella. Detta medfor i sin tur metod-
problem. Man kan hér naturligtvis inte utga
fran rena gissningar eller allménna erfaren-
heter fran vardagslivet.* For de produkter
som har atnjutit patent- eller monsterskydd
utgor de forklaringar som medfoljer regist-
reringsintygen for dessa immateriella rattig-
heter normalt en enkel, om &n mycket stark,
presumtion om att de vésentliga sdrdragen
hos foremalets form fyller en teknisk funk-
tion. Detta papekade ocksd stornimnden i
sitt beslut med hénvisning till USA:s hogsta
domstols dom i mélet TrafFix.* I alla andra
fall maste en sakkunnig anlitas.

68. Det fortsatta forfarandet ar beroende av
resultatet av denna funktionalitetsprévning.
Om alla sardrag hos den form som soks re-
gistrerad fyller en teknisk funktion (fall A)
anses formen som siddan funktionell och far
dérfor inte registreras. Om den redan har re-
gistrerats ska registreringen ogiltigforklaras. I
det har fallet ar bedomningen avslutad efter

45 — Vilket med ritta papekas i Hacker, E,, a.a., s. 88.
46 — Punkt 40 i dess beslut i malet Lego; TrafFix Devices, Inc.
V. Marketing Displays, Inc, 532 U.S. 23(2001).
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det forsta steget. Ar diremot inte alla dessa
sardrag funktionella (fall B), gar man vidare
till det andra steget.

b) Det andra steget

69. I det andra steget har det organ som ska
prova varumaérkesregistreringen att ta stéll-
ning till en form vars visentliga sirdrag en-
dast delvis dr funktionella. Tolkas domen i
malet Philips strikt ska artikel 7.1 e ii i forord-
ning nr 40/94 inte tillimpas, eftersom dom-
stolen i punkt 84 slar fast att ett kinnetecken
som endast bestar av formen pa en vara inte
far registreras "om det visas att de vasentliga
[funktionella] sdrdragen i denna form endast
ar hénforliga till uppnaendet av ett tekniskt
resultat” Enligt min uppfattning begransar sig
domstolen emellertid dven har alltfér mycket
till de faktiska omstandigheterna i det malet.

70. Mot bakgrund av de tvd grundliggan-
de syftena med artikel 7.1 e ii i forordning
nr 40/94, namligen att den "[aterspeglar] det
berittigade syftet att enskilda inte skall kun-
na erhalla eller for all framtid vidmakthalla
exklusiva rattigheter till tekniska 16sningar
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genom att registrera ett varumirke”* och att
en funktionell form ska kunna "anvindas fritt
av alla’} *® menar jag i sjilva verket att bestim-
melsen kan anses tillimplig pa former som
har bade funktionella och icke-funktionella
sardrag.

71. Det &r bara det att prévningen blir mer
komplicerad.

72. Det méaste nu avgoras huruvida en varu-
mérkesregistrering hindrar konkurrenterna
fran att anvinda de funktionella vésentliga
sardrag som varumérket skyddar. I en situa-
tion som den som hér beskrivits dr det inte
otdnkbart att flera eller ménga av dessa funk-
tionella sérdrag dr nodvéandiga for konkurren-
terna pa marknaden, exempelvis for att deras
produkter ska vara kompatibla med dem som
dgs av innehavaren till den funktionella form
som soks registrerad. Med tanke pa att denna
konsekvens star i direkt strid med slutsatser-
na i domen i malet Philips, ser jag tvd mojliga
alternativ.

73. Antingen begrinsas varumairkesskyd-
det till att omfatta de vésentliga och sérskil-
jande bestandsdelar som inte ar funktionella.
Minnesstickor * bestér till exempel av en del
som uppenbart ar till for att anslutas till en
dator eller ndgon annan apparat och en an-
nan del som visserligen fyller en teknisk

47 — Domen i malet Philips, punkt 82.

48 — Punkt 80 i domen i malet Philips.

49 — De brukar dven kallas "USB-minnen” eller "pen drives” pa
engelska.
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funktion, men som kan — och brukar — ges
en speciell, mer estetisk form. Jag ser inget
hinder for att ge ett USB-minne varumérkes-
skydd, men detta méste da begrinsas till den
formgivna delen, for den andra delen ér alltid
funktionell. Harmoniseringsbyran maste da
emellertid tillimpa en mer flexibel registre-
ringspraxis och utveckla anvdndningen av
avstadendeforklaringar for en viss del av ett
registrerat varumérke ("disclaimer”). Byrin
anvéinder sig ndmligen inte av den mojlighet
som artikel 37.2 i férordning nr 207/2009°
ger, utan tillimpar strikt principen, vilken
saknar stod i domstolens rittspraxis,® att
skydd inte bara kan sokas for en av flera be-
standsdelar i ett kinnetecken.® Om en till-
verkare av USB-minnen ansokte om skydd for
den estetiska bestandsdelen och inte ens tog
med anslutningsdelen pa den bild som finns
med i ans6kan om varumairkesregistrering,
skulle varumérket fa& mer begrénsad verkan,
eftersom konsumenterna kanske inte kunde
identifiera det som en del av ett USB-minne
och darmed skulle tillverkarens intresse av en
registrering minska.

74. Denna komplikation foéranleder mig att
foresla ett annat alternativ. Med tanke pa att
den omtvistade bestimmelsen i férsta hand

50 — Vilken bygger pa artikel 38.2 i férordning nr 40/94.

51 — Med tanke pa att lagstiftaren sjilv har gjort det mojligt att
lata ett varumarkesskydd endast omfatta en del av varumér-
ket, anser jag att harmoniseringsbyrans standpunkt &r foga
overtygande.

52 — Bender, A., "Der Ablauf des Anmeldeverfahrens’, i Fezer,
K.-H., Handbuch der Markenpraxis — Band I Markenver-
fahrensrecht, Ed. C.H. Beck, Miinchen, 2007, s. 585.

syftar till att virna om konkurrensen, bor
man vid granskningen av ett kdnnetecken
som endast delvis har funktionella bestands-
delar ta hinsyn till att ett eventuellt varu-
mirkesskydd inte far medféra en betydande
nackdel for konkurrenterna som inte beror p&
deras egna kanneteckens rykte. * P detta sta-
dium &r det pé sin plats att jamféra med andra
motsvarande alternativ pad marknaden, vilket
klaganden upprepade ganger har pépekat. Jag
ska inte fordjupa mig i denna mdijlighet nu,
men det bor understrykas att da de alterna-
tiva formerna analyseras maste hinsyn tas
till kompatibiliteten och frihallningsbehovet,
som ett uttryck for det allménintresse som
aven ligger till grund for artikel 7.1 e ii i for-
ordning nr 40/94.

c) Det tredje steget

75. Har dessa hinder vél overvunnits med
hjilp av en avstdendeforklaring for en viss
del av ett registrerat varumarke eller genom
att det konstaterats att formen inte inskran-
ker konkurrensen, far det organ som har
till uppgift att prova funktionaliteten hos
en sddan hir sammansatt form, vanligtvis
en varumérkesbyra eller en domstol som
provar en talan om ogiltigforklaring, ta det
tredje steget dédr kénnetecknets (formens)

53 — I amerikansk ritt kallas detta "significant non-reputation
related disadvantage” McCormick, T., a.a., s. 567.
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sdrskiljningsforméaga provas. Enligt rétts-
praxis ska det dé beaktas vilket helhetsintryck
kénnetecknet ger, hur konsumenterna upp-
fattar det och vilka varor eller tjdnster som
registreringsansokan avser. **

76. Dessutom giller fortfarande artikel 7.3 i
férordning nr 40/94, enligt vilken innehava-
ren av en funktionell form inte kan dberopa
att den uppnatt en sdrskiljningsformaga till
foljd av dess anvindning.* Jag anser hir att
den omsténdigheten att funktionella former
inte omfattas av de eventuella fordelar som
bestammelsen ger tillgodoser lagstiftarens
onskemal om att denna mojlighet inte ska
kunna utnyttjas for foremal som tidigare har
atnjutit patentskydd eller monsterskydd. Da
detta andra immaterialréttsliga skydd upp-
hor ar det ndmligen troligt att dessa foremal
i konsumenternas 6gon har uppnatt vad som
under normala omstidndigheter brukar be-
traktas som “sdrskiljningsformaga’, sarskilt
om det ror sig om innovativa varor som Lego,
genom att de har varit ensamma i sin varuka-
tegori under den tid som patentskyddet eller
monsterskyddet har varat.*® Dessutom har
domstolen fastslagit att gemenskapslagstif-
tarens avsikt var att endast ge skydd i form
av ett gemenskapsvarumairke for varumarken

54 — Dom av den 29 april 2004 i de forenade malen C-473/01 P
och C-474/01 P, Procter & Gamble mot harmoniserings-
byrén (REG 2004, s. 1-5173), punkt 33, samt domarna i
de ovannimnda malen Storck mot harmoniseringsby-
ran, punkt 25, och Eurohypo mot harmoniseringsbyran,
punkt 67.

55 — Den ovannimnda domen i mélet Philips, punkt 57, och
dom av den 20 september 2007 i mal C-371/06, Benetton
Group (REG 2007, s. [-7709), punkterna 24-27.

56 — Seiven Hildebrandt, U, a.a,, s. 110.
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som har forvdrvat sdrskiljningsférmaga ge-
nom anvéndning innan registreringsansékan
ingavs.” Den som har erhéllit ett varumir-
kesskydd med hjélp av en disclaimer kan sa-
ledes aldrig aberopa artikel 7.3 i forordning
nr 40/94 for att fa skyddet att dven omfatta de
funktionella visentliga delarna.

C — Konsekvenser for forevarande mdl

77. Efter denna genomgéng av vad en mer
vidstrackt tolkning av artikel 7.1 e ii i férord-
ning nr 40/94 i stora drag skulle innebéra, ska
jag nu 6verga till att granska vilka konsekven-
ser det far for provningen av de invédndningar
som Lego Juris har anfort i den enda grunden
for overklagandet.

78. Jag vill redan nu papeka att jag anser att
forstainstansritten har gjort ett lovvért ar-
bete i den 6verklagade domen och att den-
na dr forenlig med domen i mélet Philips.
Framfor allt har forstainstansritten provat
Lego Juris argument ingédende och gett dem
juridiskt oklanderliga svar. Eftersom min be-
domning visar att sjdlva kdrnan i Lego Juris

57 — Dom av den 11 juni 2009 i mal C-542/07 P, Imagina-
tion Technologies mot harmoniseringsbyran (REG 2009,
s. 1-4937), punkt 44.
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invindningar inte kan godtas ska jag bara up-
pehalla mig vid den centrala delen av dem, vil-
ket inte pa nagot sitt forsvagar giltigheten av
mitt tillbakavisande av klagandens argument.

1. Den forsta invindningen om en felaktig
tolkning av artikel 7.1 e ii i forordning nr 40/94

79. Klaganden har i sitt 6verklagande, som
ar nagot rorigt, gjort gillande att den Gver-
klagade domen innebir att inga funktionella
former kan komma i atnjutande av varu-
mairkesskydd, oavsett om de uppfyller krite-
rierna i den omtvistade bestimmelsen eller
inte. Klaganden hévdar att forstainstansrét-
ten frangick domen i malet Philips, som en-
ligt klaganden innebér att sédana former far
registreras om det finns andra, likvérdiga,
former. I det hir sammanhanget menar kla-
ganden att det &r fel att hdvda att det &r den
funktionella formen som sddan som maste
vara tillganglig for alla, eftersom domstolen
i domen i malet Philips fastslog att det bara
ar formens funktionella sdrdrag som ska vara
tillgédngliga.

80. Jag delar inte denna uppfattning om den
overklagade domen.

81. Klaganden misstar sig, men tolkar sam-
tidigt savdl domen i mélet Philips som den
omtvistade bestammelsen pa ett kreativt sitt.

82. Dels finns det, saisom MEGA Brands
har papekat, inte nigot stod for de langa ut-
laggningarna om skillnader mellan begrep-
pen “teknisk 16sning” och ”tekniskt resul-
tat’, vare sig i den ovanndmnda domen eller
i artikel 7.1 e ii i forordning nr 40/94. Detta
har forstainstansratten med ratta bekréftat i
punkt 40 i den 6verklagade domen, med hin-
visning till punkterna 81 och 83 i domen i ma-
let Philips, i vilka det inte gors nagon atskill-
nad mellan “teknisk 16sning” och “tekniskt
resultat”.

83. Dels framgar det av punkterna 80 och 83
i domen i mélet Philips att det syfte av all-
mént intresse som bestimmelsen &r avsedd
att skydda kréver att funktionella former far
anvindas fritt av alla och att forefintligheten
av eventuella alternativ inte paverkar be-
domningen av deras funktionalitet. Det finns
dérfor inget som visar att forstainstansrétten
skulle ha gjort sig skyldig till felaktig rattstil-
lampning i den 6verklagade domen.

84. Jag ska nu atervénda till den tolkning av
artikel 7.1 e ii i forordning nr 40/94 som jag
foresprakade i foregdende avsnitt.
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85. Jag har tidigare visat att domstolen i
malet Philips begréinsade sig till de faktiska
omstédndigheterna i det malet, vilket gjorde
att domstolen intog en tdmligen kategorisk
standpunkt. Aven i forevarande mal har de
faktiska omstdndigheterna dock en avgoran-
de betydelse.

86. I punkt 75 i den 6verklagade domen kon-
staterade forstainstansritten att harmonise-
ringsbyréns storndamnd hade gjort en inga-
ende undersokning av Legoklossen och dragit
slutsatsen att alla bestindsdelar i klossens
form fyller en funktion. Mot denna bakgrund,
vilken motsvarar det forsta steget i mina tolk-
ningsriktlinjer, var det i sin ordning att har-
moniseringsbyran avslog Lego Juris ans6kan
om registrering av det aktuella tecknet. Det
var ndmligen inte bara dess visentliga sardrag
som var funktionella, utan klossen som hel-
het, och man kan dé inte gé vidare till det an-
dra steget i min tolkning (fall A).*®

87. Mot bakgrund av att domen i malet Phi-
lips ar sa tydlig, atminstone i de delar som
héir har beaktats, och att stornimnden fann
att Legoklossen i forsta hand har en teknisk
funktion, vilket forstainstansriatten bekréf-
tade i den overklagade domen och klagan-
den inte har ifragasatt i sitt 6verklagande, da
denne har hivdat att forstainstansrdtten har
missuppfattat de faktiska omstédndigheterna
och bevisningen, kan jag bara instimma med
forstainstansrittens tolkning av artikel 7.1 e ii

58 — Punkt 68 i detta forslag till avgorande.
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i forordning nr 40/94 och konstatera att in-
véndningen inte kan godtas.

2. Den andra invindningen om felaktigt fast-
stillande av de vdsentliga sdrdragen hos ett
tredimensionellt varumairke

88. Denna invdndning frdn Lego Juris sida
gar i stora drag ut pa att de visentliga sar-
dragen ska faststdllas ur konsumentens syn-
vinkel, vilket forstainstansritten inte gjorde.
Den fastslog tvartom uttryckligen i punkt 70
i domen att konsumentens synvinkel inte ska
beaktas.

89. Med den tolkning jag foreslar ar det latt
att tillbakavisa denna invéndning. Enligt de
beskrivna metodologiska riktlinjerna ar det
forst i det tredje steget som det ska provas
huruvida ett funktionellt varumérke har sar-
skiljningsférméga.* Som jag redan klargjort
i samband med bedémningen av den foregé-
ende invindningen hade varken harmonise-
ringsbyrans storndmnd eller forstainstansrét-
ten anledning att ga vidare till de efterfoljande
stegen, eftersom de hade konstaterat att Le-
goklossen i sin helhet var funktionell.

90. Aven om man inte delar min standpunkt,
anser jag att Lego Juris invdndning inte kan

59 — Punkt 75 ovan.
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godtas i nagot avseende. I punkt 76 i domen
i malet Philips angav domstolen att det abso-
luta registreringshinder som var foremal for
provning i det malet utgjorde ett "preliminart
hinder”. Prévningen av detta gors inte pa sam-
ma sétt som en provning av dominerande och
sdrskiljande bestandsdelar, vilken avser fra-
gan huruvida kdnnetecknet fyller funktionen
att ange varornas ursprung for konsumenten.
Det dr inte samma sak som att faststélla en
forms vésentliga bestdndsdelar.

91. Skulle Lego Juris argument dras till sin
spets skulle kriteriet avseende genomsnitts-
konsumentens uppfattning, som det brukar
formuleras i domstolens rdttspraxis, &ven
tillampas i forhéllande till artikel 7.1 f i for-
ordning nr 40/94. Det skulle innebdra att
den "allmidnna moralen” eller den "allménna
ordningen” bedomdes ur konsumentens
synvinkel.

92. Denna konsekvens dr helt orimlig, ef-
tersom man da bortser fran det faktum att
de olika registreringshinder som éaterfinns
i artikel 7.1 i forordning nr 40/94 avspeg-
lar olika hénsynstaganden fran lagstiftarens
sida. Var och en av dessa har saledes sin
egen lagstiftningskraft, vilken bygger pa kri-
terier som kan vara gemensamma for alla
registreringshinder/ogiltighetsgrunder, men
inte nodvandigtvis maste vara det. Efter-
som syftet med artikel 7.1 e i den aktuella
forordningen, till skillnad fran artikel 7.1 b

(sarskiljningsformagan), har sa lite att gora
med varumirkets grundlaggande funktion,
kan genomsnittskonsumentens uppfattning
inte beaktas i forevarande mal.

93. Klaganden forsoker séledes att, vid prov-
ningen av huruvida en form é&r funktionell,
felaktigt tillampa samma parametrar som
normalt anvdnds vid provning av sdrskilj-
ningsformaga vid faststillandet av en forms
visentliga sdrdrag. Dessa maste emellertid
faststallas pa ett objektivt sitt, vilket forsta-
instansritten ocksd med ritta fastslog i den
overklagade domen. Saledes kan inte heller
den andra invdndningen godtas.

3. Den tredje invindningen om att felaktiga
funktionalitetskriterier har tillimpats

94. Genom sin tredje invdndning har Lego
Juris gjort gillande att en komparativ me-
tod bor anvéndas for att avgora om en forms
sdrdrag &dr funktionella. Foretaget anser att
sirdragen bor dndras vid denna prévning.
Om éndringen péaverkar funktionen ér for-
men funktionell. I det hdar sammanhanget
pekar Lego Juris pa betydelsen av alternativa
former, vilka enligt foretaget indikerar att ett
varumérkesskydd foér en konkret form inte
skulle ge upphov till ett monopol och att
det absoluta registreringshinder som éar i
fraga i forevarande mal inte ska tillimpas i
sadana fall.
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95. Inte heller detta argument fran klagan-
dens sida kan godtas.

96. Enligt min metodologiska tolkning av ar-
tikel 7.1 e ii i forordning nr 40/94 ar denna
invindning mot den o6verklagade domen
inte relevant. Jag har visserligen godtagit att
en jamforelse av alternativa former kan vara
relevant for att klarligga konkurrenssituatio-
nen, men denna jamforande analys ska goras
inom ramen for det andra steget. Dér blir den
meningsfull nir det géller att avgora huruvida
den ensamritt som ett varumarke medfor for
en vara med vissa funktionella sirdrag kan
forhindra konkurrens pa marknaden. Efter-
som det har faststillts att hela Legoklossen
ar funktionell, bor man som jag tidigare har
papekat emellertid inte g vidare till de fol-
jande stegen.

97. Att Lego Juris invindning mot den 6ver-
klagade domen éar grundlos foljer dven av
domen i malet Philips och av den omtvis-
tade bestimmelsen. I nimnda dom fastslog
domstolen mycket tydligt i punkterna 81-84
att ”[den omstdndigheten att] det kan visas
att det finns andra former med hjilp av vilka
samma tekniska resultat kan uppnas [hindrar
inte en tillimpning av registreringshindret
eller ogiltighetsgrunden i [den omtvistade]
bestammelsen]”, Sistnamnda bestammelse ir,
med hénsyn till att den utesluter registrering
av kdnnetecken som endast bestér av en form
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pd en vara som krivs for att uppni ett tek-
niskt resultat, fullt tillamplig i fallet med Le-
goklossen, eftersom det har visats att denna
ar funktionell i sin helhet. Lego Juris kunde
saledes inte hdnvisa till att domstolen i malet
Philips begrinsade sig till de vdsentliga sar-
dragen, eftersom samtliga sédrdrag hos klos-
sen, savil de visentliga som de andra, forefoll
vara funktionella. I detta fall behover det inte
provas huruvida det finns alternativ, eftersom
ett varumirkesskydd alltid skulle ge upphov
till ett monopol pa formen.

98. Mot bakgrund av detta anser jag att den
tredje invindningen saknar grund och att den
bor bedémas pé samma sétt som de vriga.
I och med att samtliga invdndningar har av-
fardats kan 6verklagandet inte vinna bifall pa
den enda grund som klaganden har anfort.

VII — Rittegangskostnader

99. Eftersom Lego Juris har tappat malet pa
alla punkter ska foretaget forpliktas att ersitta
rattegdngskostnaderna i det nu aktuella mé-
let enligt artikel 122 forsta stycket, jamford
med artikel 69.2 forsta stycket, i domstolens
rattegangsregler.
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VIII — Forslag till avgorande

100. Mot bakgrund av ovanstdende 6verviganden foreslar jag att domstolen

1) ogillar det 6verklagande som Lego Juris har limnat in mot den dom som for-
stainstansritten (attonde avdelningen) meddelade den 12 november 2008 i
mal T-270/06, och

2) forpliktar klaganden att ersitta rattegingskostnaderna.
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