DOM AF 12.11.2008 — SAG T-270/06
RETTENS DOM (Ottende Afdeling)
12. november 2008 *

I sag T-270/06,

Lego Juris A/S, Billund (Danmark), ved avocats V. von Bomhard, A. Renck og T. Dolde,

sagsoger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemeerker og Design) (KHIM)
ved D. Botis, som befuldmeegtiget,

sagsogt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre
Marked (Varemeerker og Design) og intervenient ved Retten:

Mega Brands, Inc., Montréal (Canada), ved avocats P. Cappuyns og C. De Meyer,

* Processprog: engelsk.
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angéende en pastand om annullation af afggrelsen truffet den 10. juli 2006 af Det
Udvidede Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked
(Varemeerker og Design) (sag R 856/2004-G) vedrerende en ugyldighedssag mellem
Mega Brand, Inc. og Lego Juris A/S,

har

DE EUROPZAISKE FALLESSKABERS
RET I FORSTE INSTANS (Ottende Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M.E. Martins Ribeiro, og dommerne S. Papasavvas
(refererende dommer) og A. Dittrich,

justitssekreteer: fuldmeegtig J. Plingers,

pé grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmeadet den 11. juni 2008,

afsagt folgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 1. april 1996 indgav Kirkbi A/S, som sagsegeren, Lego Juris A/S, efterfulgte, i
henhold til Rédets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemeerker
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(EFT 1994 L 11, s. 1), som eendret, en ansggning om et EF-varemeerke til Kontoret for
Harmonisering i det Indre Marked (Varemeerker og Design).

Det varemeerke, der er sogt registreret, er det tredimensionelle tegn, som er gengivet
herunder:

Der er ansegt om registrering for varer, som henhgrer under klasse 9 og 28 i
Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrerende international klassificering af varer og
tjenesteydelser til brug ved registrering af varemeerker, som revideret og eendret, og som
i hver enkelt af disse klasser svarer til faolgende beskrivelse:

— Klasse 9: »Videnskabelige, nautiske, geodeetiske, elektriske, fotografiske, kinema-
tografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til
vejning, maéling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, alle artikel
indeholdt i klasse 9; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og
billede; magnetiske databeerere, lydplader, optagne computerprogrammer og
software; mentautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner, data-
behandlingsudstyr og computere; ildslukningsapparater«.
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— Klasse 28: »Spil og legetej; gymnastik- og sportsartikler (indeholdt i klasse 28);
juletreespynt«.

Den 19. oktober 1999 blev det ansegte varemeerke registreret som EF-varemzerke.

Den 21. oktober 1999 fremsatte Ritvik Holdings Inc., nu Mega Brands Inc., begeering
om, at denne registrering blev erkleeret ugyldig i medfer af artikel 51, stk. 1, litra a), i
forordning nr. 40/94 for »byggelegetaj« i klasse 28 med den begrundelse, at
registreringen var i strid med de i forordningens artikel 7, stk. 1, litra a), litra e),
nr. ii) og iii), og litra f), fastsatte absolutte registreringshindringer.

Den 8. december 2000 udsatte Annullationsafdelingen sagen indtil afsigelsen af
Domstolens dom den 18. juni 2002, Philips (sag C-299/99, Sml. I, s. 5475, herefter
»Philips-dommen«). Annullationsafdelingen genoptog sagen den 31. juli 2002.

Ved afggrelse af 30. juli 2004 erkleerede Annullationsafdelingens registreringen for
»byggelegetoj« i klasse 28 ugyldigi henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning
nr. 40/94, da det omhandlede varemeerke udelukkende bestod af en udformning af
varerne, som var ngdvendig for at opna et teknisk resultat.
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Den 20. september 2004 indgav sagsegeren i henhold til artikel 57-62 i forordning
nr. 40/94 en klage over Indsigelsesafdelingens afggrelse til Harmoniseringskontoret.
Forste Appelkammer fik tildelt sagen.

Sagsogeren fremsatte den 15. november 2004 en inhabilitetsindsigelse i henhold til
artikel 132, stk. 3, i forordning nr. 40/94 mod formanden for Forste Appelkammer med
henvisning til, at den pageeldendes upartiskhed kunne drages i tvivl. Ved afgorelse
R 856/2004-1 fastslog Forste Appelkammer, at den oprindelige formands plads skulle
overtages af formandens forstesuppleant.

Ved fax af 30. september 2005 anmodede sagsegeren for det forste om, at der, henset til
sagens komplekse karakter, skulle aftholdes en mundtlig forhandling i henhold til
artikel 75, stk. 1, i forordning nr. 40/94, og for det andet, at sagen skulle henvises til Det
Udvidede Appelkammer i henhold til samme forordnings artikel 130, stk. 2 og 3.

Den 7. marts 2006 henviste appelkamrenes preesidium pa forslag fra preesidenten for
appelkamrene sagen til Det Udvidede Appelkammer i henhold til artikel 1 b, stk. 3, i
Kommissionens forordning (EF) nr. 216/96 af 5. februar 1996 om fastseettelse af
forretningsordenen for appelkamrene ved Harmoniseringskontoret for Det Indre
Marked (EFT L 28, s. 11).

Ved afggrelse af 10. juli 2006 (herefter »den anfegtede afgorelse«) afslog Det Udvidede
Appelkammer sagsggerens anmodning om mundtlig forhandling. Det Udvidede
Appelkammer afslog i ovrigt klagen som ubegrundet, idet det fandt, at det omhandlede
varemeerke ikke kunne registreres for »byggelegetoj« i klasse 28 i henhold til artikel 7,
stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94.
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Det Udvidede Appelkammer fandt séledes i den anfeegtede afgorelses punkt 32 og 33, at
opnéelse af forngdent seerpreeg i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 ikke
er til hinder for anvendelsen af forordningens artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii). Det
Udvidede Appelkammer udtalte endvidere i punkt 34, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i
forordning nr. 40/94 har til formal at forbyde registrering af udformninger, hvis
veesentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion, séledes at udformningerne frit skal
kunne anvendes af alle. Appelkammeret fandt i punkt 36, at en udformning ikke
undtages fra forbuddet, selv om den indeholder et vilkarligt element, der er af mindre
betydning, sdsom farven. Appelkammeret fastslog i punkt 58, at det ikke er relevant, at
der findes andre udformninger, som gor det muligt at opnd samme tekniske resultat.
Appelkammeret fandt i punkt 60, at ordet »udelukkende«, som anvendes i artikel 7,
stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, indebeerer, at udformningen kun har til
formal at opna et teknisk resultat, og at ordet »ngdvendig«, som anvendes i samme
bestemmelse, indebzeerer, at udformningen er en forudseetning for, at det tekniske
resultat kan opnas, uden at dette medforer, at der ikke findes andre udformninger, som
ogsa kan anvendes til at opfylde samme funktion. Appelkammeret fremheevede i ovrigt i
punkt 54 og 55 de kendetegn ved den omhandlede udformning, som det ansa for
veesentlige, og foretog i punkt 41-63 en vurdering af kendetegnenes funktionalitet.

Retsforhandlinger og parternes pastande

Ved stevning indleveret til Rettens Justitskontor den 25. september 2006 har
sagsogeren anlagt denne sag. Intervenienten og Harmoniseringskontoret har indleveret
deres svarskrifter henholdsvis den 29. og den 30. januar 2007.

Ved skrivelse af 11. juni 2007 anmodede intervenienten om, at en kendelse afsagt af den
tyske Bundespatentgericht (patent- og varemerkedomstol) den 2. maj 2007 blev
vedlagt sagens akter. Ved afggrelse af 25. juli 2007 imgdekom formanden for Rettens
Tredje Afdeling denne anmodning. Sagsegeren fremsatte bemeerkninger vedrerende
denne kendelse den 21. august 2007. Harmoniseringskontoret fremsatte ikke
bemaerkninger inden for den fastsatte frist.
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Da sammensetningen af Rettens afdelinger er blevet sendret med virkning fra den
25. september 2007, er den refererende dommer blevet tilknyttet Sjette Afdeling, og den
foreliggende sag er folgelig blevet henvist til denne afdeling.

Ved skrivelse af 12. november 2007 anmodede sagsoggeren om, at en kendelse afsagt af
retten for regionen Budapest den 12. juli 2007 blev vedlagt sagens akter. Ved afgarelse af
22. november 2007 imgdekom formanden for Rettens Sjette Afdeling denne
anmodning. Intervenienten fremsatte bemeerkninger vedrerende denne kendelse den
14. december 2007. Harmoniseringskontoret fremsatte ikke bemeerkninger inden for
den fastsatte frist.

Som folge af, at den oprindeligt udpegede refererende dommer havde forfald, udpegede
Rettens preesident ved beslutning af 9. januar 2008 en ny refererende dommer, som var
tilknyttet Ottende Afdeling, hvortil den foreliggende sag folgelig er blevet henvist.

Sagsegeren har nedlagt folgende pastande:

— Den anfzegtede afgorelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.
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Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt folgende péstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsegeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Formaliteten vedrorende dokumenter fremlagt for forste gang for Retten

Det bemeerkes indledningsvis, at de kendelser fra den tyske og den ungarske domstol,
som henholdsvis intervenienten og sagsegeren har indleveret (jf. preemis 15 og 17
ovenfor), paberabes for forste gang for Retten.

Det bemzerkes i denne henseende, at sigtet med den sag, der er indbragt for Retten, er at
fa efterprovet lovligheden af afgerelser fra Harmoniseringskontorets appelkamre i
henhold til artikel 63 i forordning nr. 40/94. Det er saledes ikke Rettens opgave at
foretage en ny undersogelse af de faktiske omsteendigheder i lyset af beviser, der forst
fremleegges for Retten. Endvidere ville det veere i strid med procesreglementets
artikel 135, stk. 4, hvorefter der ikke i parternes processkrifter ma foretages nogen
eendring af sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret, at tillade disse
beviser (Rettens dom af 6.3.2003, sag T-128/01, DaimlerChrysler mod KHIM
(kelergitter), Sml. II, s. 701, preemis 18).
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Det bemeerkes derfor, at intervenienten og sagsegeren ikke kan péberabe sig nevnte
kendelser som bevis vedrerende de faktiske omsteendigheder i den foreliggende sag.

Det bemeerkes imidlertid, at hverken parterne eller Retten forhindres i ved
fortolkningen af feellesskabsretten at lade sig inspirere af elementer fra fellesskabs-
retlig, national eller international retspraksis. En sddan mulighed for at henvise til
nationale domme er séledes ikke omhandlet i den retspraksis, der er neevnt i preemis 22
ovenfor, da der ikke er tale om, at appelkammeret kritiseres for ikke at have taget hensyn
til de faktiske omsteendigheder i en bestemt national dom, men om, at appelkammeret
kritiseres for at have tilsidesat en bestemmelse i forordning nr. 40/94, i hvilken
forbindelse der henvises til retspraksis til stotte for dette anbringende (Rettens dom af
24.11.2005, sag T-346/04, Sadas mod KHIM — LT] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
Sml. II, s. 4891, preemis 20, af 8.12.2005, sag T-29/04, Castellblanch mod KHIM —
Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), Sml. II, s. 5309, preemis 16, og
af 12.7.2006, sag T-277/04, Vitakraft-Werke Withrmann mod KHIM — Johnson’s
Veterinary Products (VITACOAT), Sml. II, s. 2211, preemis 71).

Det folger heraf, at kendelserne fra den tyske og den ungarske domstol, som er
indleveret af henholdsvis intervenienten og sagsegeren, kan indga i sagen, for sa vidt
som de i den foreliggende sag kan anvendes i forbindelse med af fortolkningen af
artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94.

Om realiteten

Sagsogeren har til stotte for segsmalet gjort et enkelt anbringende geeldende
vedrgrende tilsidesaettelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94.
Anbringendet bestar af to led, som vedrerer dels en fejlagtig fortolkning af artikel 7,
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stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, dels en urigtig vurdering af genstanden for
det omhandlede varemeerke.

Om det forste led vedrorende en fejlagtig fortolkning af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i
forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

Sagsegeren har for det forste anfort, at ordlyden af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i
forordning nr. 40/94 ikke som sadan har til formél at udelukke funktionelle
udformninger fra registrering som varemeerke, men alene de tegn, som »udelukkende«
bestar af en udformning af varen, som er ngdvendig for at opna et teknisk resultat. For
at bestemmelsen kan finde anvendelse kreeves saledes, at der er tale om en udformning,
som ikke har ikke-funktionelle kendetegn, og som mister sin funktion, safremt der
foretages en eendring af udformningens ydre, der bererer dens seerpreegede kendetegn.

Sags@geren har for det andet anfort, at det fremgar af den sammenheeng, som artikel 7,
stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 indgar i, at en udformning, der ikke er
omfattet af den absolutte registreringshindring, som er omhandlet i denne bestem-
melse, ogsa skal opfylde betingelserne i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b)-d). Det
folger af retspraksis, at varers udformninger kun kan registreres, hvis de har opnéet
fornedent seerpreeg, og denne betingelse vil kun sjeeldent veere opfyldt. Det er derfor
ikke ngdvendigt at foretage en udvidende fortolkning af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i
forordning nr. 40/94 for at sikre den almene interesse i at holde udformninger til
radighed eller for at hindre, at der opstar en eneret med hensyn til varernes kendetegn.
Det folger heraf, at bestemmelsen ikke har til formal at sikre den frie adgang til brug af
udformninger eller at hindre, at der opstar en eneret med hensyn til varernes
egenskaber. Bestemmelsen har alene til formal at gere de tekniske lgsninger
tilgeengelige for konkurrenterne.
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Sags@geren har for det tredje anfort, at det folger af Philips-dommen, at formalet med
artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 ikke i sig selv er at udelukke
funktionelle udformninger fra varemaerkebeskyttelsen, men alene at udelukke
funktionelle udformninger, hvis beskyttelsen heraf forer til, at indehaveren far eneret
til tekniske lgsninger eller en udformnings funktionelle kendetegn, som brugeren kan
teenkes at eftersperge ved konkurrenternes varer. Det fremgar i gvrigt af Philips-
dommen, atiforbindelse med vurderingen af, om der er opnaet forngdent seerpreeg, har
bestemmelsen ikke til formal at forhindre registreringen af udformninger, som ikke
indeholder en vilkarlig tilfgjelse uden praktisk funktion. Dette geelder ogsa i forbindelse
med vurderingen af funktionaliteten.

Sagsegeren har derfor anfort, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 ikke
er til hinder for, at der opnas varemeerkebeskyttelse for »industrielt design« som helhed.
Saddanne udformninger kan registreres som varemeerker, selv om de udelukkende
bestir af elementer, der har en funktion. Det afgorende sporgsmal er, om vare-
meerkebeskyttelsen forer til, at der opnés en eneret til tekniske lgsninger eller til den
omhandlede udformnings funktionelle kendetegn, eller om konkurrenterne har
tilstreekkelig handlefrihed til at kunne anvende de samme tekniske lgsninger eller de
samme egenskaber. Ifolge sagsageren var det den foreleeggende rets konstatering af, at
der bestod en risiko for, at der ville opsta en eneret som folge af manglen pa alternative
udformninger, som 1 til grund for Domstolens udtalelse i Philips-dommen om, at det
ikke var muligt at anvise konkurrenterne andre »tekniske lgsninger«.

Domstolen fastslog nemlig ikke i Philips-dommens preemis 84, at det er uden
betydning, om der findes alternative udformninger. Domstolen fandt, at selv om det
godtgores, at de veesentlige treek ved udformningen alene skyldes hensynet til det
»tekniske resultat«, indebeerer den omsteendighed, at det samme resultat ogsé kan
opnas ved andre udformninger, ikke, at udformningen kan antages til registrering.
Eksistensen af alternative funktionelt tilsvarende udformninger, der anvender samme
»tekniske lgsning«, er det eneste kriterium for fastleggelsen af, om der er opstaet en
eneret som folge af en tildelt varemeerkebeskyttelse, hvilket ogsa anerkendes i den
amerikanske funktionalitetsdoktrin.
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Sagsegeren har i denne henseende anfort, at Domstolen i Philips-dommen anvendte
udtrykket »teknisk lgsning«, nér den henviste til formalet om at hindre, at der opnas
eneret, mens den derimod anvendte udtrykket »teknisk resultat«, nar den henviste til
andre udformninger. Disse udtryk deekker over forskellige begreber, idet et »teknisk
resultat« kan opnas ved forskellige »tekniske lgsninger«. Domstolen udelukkede
saledes, at det var muligt at anvise konkurrenterne andre tekniske lgsninger, som kan
fore til samme resultat, mens eksistensen af alternative udformninger, der anvender
samme tekniske lgsning, derimod godtger, at der ikke er risiko for, at der opstar en
eneret.

Denne sondring svarer endvidere til terminologien inden for patentretten, hvor
angivelsen »teknisk lgsning« er synonym med udtrykket »den patenterede opfindelse«,
som bestemmer omfanget af patentbeskyttelsen og gor det muligt at opna et »teknisk
resultat«. Samme resultat kan ifglge sagsogeren lovligt opnéas ved hjelp af andre
patenterede opfindelser, hvorimod alternative udformninger, der anvender samme
»tekniske lgsning«, krenker patentet. Disse alternative udformninger kreenker
derimod ikke ifolge sagsogeren et varemeerke, som beskytter en bestemt udformning
af den samme »tekniske lgsning«, sdfremt forskellen mellem udformningerne gor det
muligt for forbrugerne at adskille varerne. Varemerkebeskyttelsen indebeerer siledes
ikke en permanent teknisk eneret, men gor det muligt for varemeerkeindehaverens
konkurrenter at anvende samme »tekniske lgsning«.

Ifolge sagsogeren folger det for det fjerde af en historisk fortolkning, at Radet indferte
ordene »udelukkende« og »nedvendig« i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning
nr.40/94 for at hindre konkurrenter i at drage fordel af det omdemme, som er knyttet til
en velkendt udformning, der kan anvendes for at opna et vesentligt teknisk resultat,
idet registreringen ikke er udelukket, hvis resultatet kan opnas ved hjelp af andre
udformninger.

Harmoniseringskontoret og intervenienten har anfort, at den af sagsegeren foreslaede
fortolkning er uforenelig med Philips-dommen, idet Domstolen fastslog, at fortolk-
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ningen af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 omfatter alle veesentlige
funktionelle udformninger, som skyldes hensynet til det tekniske resultat.

Rettens bemeerkninger

Det fremgér af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, at »[u]delukket fra
registreringer [...] tegn, som udelukkende bestar af [...] en udformning af varen, som er
nedvendig for at opna et teknisk resultat«. Det fremgar endvidere af artikel 3, stk. 1,
litra e), andet led, i Radets forste direktiv 89/104/EQF af 21. december 1988 om
indbyrdes tilneermelse af medlemsstaternes lovgivning om varemeerker (EFT 1989 L 40,
s. 1, herefter »direktivet«), at » [f]olgende tegn og varemeerker udelukkes fra registrering
eller kan erkleeres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret: [...] tegn, som
udelukkende bestar af [...] en udformning af varen, som er ngdvendig for at opna et
teknisk resultat«.

Det bemeerkes i det foreliggende tilfeelde, at sagsogeren neermere bestemt har kritiseret
Det Udvidede Appelkammer for at have taget fejl af reekkevidden af artikel 7, stk. 1,
litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 og navnlig reekkevidden af ordene »udelukkende«
og »nedvendig«, da det fastslog, at eksistensen af alternative funktionelt tilsvarende
udformninger, der anvender samme »tekniske lgsning«, ikke er relevante for
anvendelsen af denne bestemmelse.

Det bemaerkes i denne henseende for det forste, at ordet »udelukkende«, som er
indeholdt i bade artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 og i direktivets
artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, skal leeses i lyset af udtrykket »veesentlige kendetegn,
som svarer til en teknisk funktion«, der er anvendt i Philips-dommens preemis 79, 80
og 83. Det folger nemlig af dette udtryk, at tilfajelsen af ikke-veesentlige kendetegn, der
ikke har en teknisk funktion, ikke indebeerer, at en udformning ikke er omfattet af den
absolutte registreringshindring, hvis alle de veesentlige kendetegn ved udformningen
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svarer til en sddan funktion. Det var derfor med rette, at Det Udvidede Appelkammer
foretog en vurdering af den omhandlede udformnings funktionalitet i forhold til de
kendetegn, som det ansé for veesentlige. Det ma derfor fastslas, at Det Udvidede
Appelkammer fortolkede ordet »udelukkende« korrekt.

Det folger for det andet af Philips-dommens premis 81 og 83, at formuleringen
»nedvendig for at opnd et teknisk resultat«, som er anvendt béde i artikel 7, stk. 1,
litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 og i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led,
ikke indebeerer, at denne absolutte registreringshindring kun finder anvendelse,
safremt den omhandlede udformning er den eneste, som gor det muligt at opna det
onskede resultat. Domstolen fastslog séledes i preemis 81, at »andre udformninger, der
giver mulighed for at opnda det samme tekniske resultat, [ikke] medferer, at
registreringshindringen ikke finder anvendelse«, og at »registrering af et tegn, der
bestir af den [omhandlede] udformning [er udelukket], selv om det pageeldende
tekniske resultat kan opnas gennem andre udformninger«. Det er folgelig tilstreekkeligt,
for at denne absolutte registreringshindring finder anvendelse, at udformningens
veesentlige kendetegn har de tekniske egenskaber, der er nedvendige for opnaelsen af
det gnskede tekniske resultat, saledes at de skyldes hensynet til det tekniske resultat.
Heraf folger, at Det Udvidede Appelkammer ikke begik en fejl, da det anferte, at ordet
»ngdvendig« indebeerer, at udformningen er en betingelse for at opnd et teknisk
resultat, selv om det tekniske resultat kan opnés ved andre udformninger.

Det bemeerkes for det tredje, at i modseetning til, hvad sagsegeren har anfort, fastslog
Domstolen i Philips-dommens preemis 81 og 83 — uden at sondre mellem de
udformninger, der anvender en anden »teknisk lgsning«, og de udformninger, som
anvender samme »tekniske lasning« — at det ikke var relevant, om der fandtes »andre
udformninger, der giver mulighed for at opna det samme tekniske resultat«.

Ifolge Domstolen har direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), i @vrigt til formal, at det skal
»undgas, at varemeerkebeskyttelsen farer til, at varemeerkeindehaveren far monopol pa
[...] en vares funktionelle kendetegn« og at »undgd, at varemeerkebeskyttelsen [...]
virker som en hindring for, at konkurrenterne frit kan udbyde varer, der inkorporerer
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[...] de neevnte funktionelle kendetegn, i konkurrence med varemeerkeindehaveren«
(Philips-dommen, premis 78). Det kan imidlertid ikke udelukkes, at en vares
funktionelle kendetegn, som ifelge Domstolen skal veere tilgeengelige for konkurren-
terne, er knyttet til en bestemt udformning.

Domstolen fastslog endvidere i Philips-dommens preemis 80, at direktivets artikel 3,
stk. 1, litra e), »forfoelger [...] et mal af almen interesse, som kreever, at en udformning,
hvis veesentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion, [...] frit kan bruges af alle«.
Dette formal vedrorer saledes ikke kun den tekniske lgsning, som er inkorporeret i en
sadan udformning, men ogsa selve udformningen og dens veesentlige kendetegn.
Eftersom udformningen som sadan frit skal kunne bruges af alle, kan den af sagsegeren
fremforte sondring ikke accepteres.

Det folger af det ovenstiende, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 er
til hinder for registreringen af enhver udformning, hvis veesentlige kendetegn
udelukkende bestar af en udformning af varen, som teknisk set er nedvendig for at
opnd det enskede tekniske resultat, selv om dette resultat kan opnés ved andre
udformninger, som anvender den samme eller en anden teknisk lgsning.

Det ma derfor konstateres, at Det Udvidede Appelkammer ikke har foretaget en
fejlagtig fortolkning af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94.

Dette resultat anfegtes ikke af de ovrige af sagsogeren fremforte argumenter.
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For sa vidt som sagsegeren for det forste har gjort geeldende, at artikel 7, stk. 1, litra e),
nr. ii), i forordning nr. 40/94 ikke skal fortolkes udvidende, fordi en varers udformning
kun sjeeldent opfylder betingelserne i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7,
stk. 3, bemeerkes, at disse registreringshindringer forfolger forskellige mal, og at deres
anvendelse atheenger af, at forskellige betingelser er opfyldt. Felgelig skal hver enkelt
registreringshindring, som Domstolen har anfert i Philips-dommens premis 77,
fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger bag hver af dem, og ikke i forhold til
de eventuelle praktiske virkninger, som folger af anvendelsen af andre registrerings-
hindringer. Dette argument ma derfor forkastes.

Hvad for det andet angér sammenligningen mellem varemeerkeret og patentret
bemaerkes, at denne hviler pa sondringen mellem de udformninger, som inkorporerer
de samme tekniske lgsninger, og de udformninger, som inkorporerer andre tekniske
losninger (jf. preemis 33 ovenfor). Det er imidlertid ovenfor i preemis 40-44 blevet
fastsldet, at en sadan sondring ikke kan foretages. Dette argument mé derfor ogsa
forkastes.

For det tredje bemeerkes, at argumentet om tilblivelseshistorien for artikel 7, stk. 1,
litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 blev fremsat i den sag, som forte til Philips-
dommen, uden at det imidlertid pavirkede Domstolens bedemmelse. Argumentet blev i
ovrigt forkastet af generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer i punkt 41 i forslaget til
afgorelse i sagen (Sml. 2002 I, s. 5475). Dette argument ma saledes forkastes.

P4 grundlag af det ovenstaende ma anbringendets forste led forkastes.
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Om det andet led vedrorende en urigtig vurdering af det omhandlede varemcerkes
genstand

Sagsogeren har inden for rammerne af det andet led neermere bestemt anfort tre
klagepunkter. Det forste vedrgrer manglende identifikation af det omtvistede
varemaerkes veesentlige kendetegn. Det andet vedrerer en urigtig vurdering af
funktionaliteten af neevnte varemeerkes veesentlige kendetegn. Det tredje vedrorer en
fejlagtig hensyntagen til en afgorelse fra en national domstol. Det farste og andet
klagepunkt skal undersoges under ét.

Om det forste og det andet klagepunkt vedrerende manglende identifikation af det
omhandlede varemeerkes veesentlige kendetegn samt om en urigtig vurdering af
funktionaliteten af de neevnte veesentlige kendetegn

— DParternes argumenter

Sagsogeren har allerforst hvad angér klagepunktet om manglende identifikation af
varemeerkets veesentlige kendetegn for det forste kritiseret appelkammeret for at have
undladt at identificere den omhandlede udformnings veesentlige kendetegn, nemlig
knoppernes udformning og proportioner. Appelkammeret vurderede Lego-klodsens
funktionalitet i sin helhed, herunder de bestanddele, som ikke er omfattet af den
ansegte beskyttelse, saisom den udhulede underside og de indre rer, selv om sagsegeren
havde anfort, at det alene var den ydre overflades seerlige udformning, som var omfattet
af ansegningen om registrering. Det Udvidede Appelkammer tog saledes ikke hensyn til
den omsteendighed, at den enskede registrering ville give sagsegeren mulighed for at
gore indsigelse mod ansegninger om registreringer vedrerende byggeklodser med
samme udseende, men ikke mod ansggninger om registreringer vedrerende bygge-
klodser med et andet udseende, uatheengigt af spergsmélet om, hvorvidt der i klodserne
er anvendt samme tekniske lgsning.
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Sagsegeren har for det andet anfort, at det folger af Philips-dommen, at en udformnings
veesentlige kendetegn skal fastleegges ud fra den relevante forbrugers synspunkt og ikke
af eksperter pa grundlag af en rent teknisk vurdering, eftersom udformningens
veesentlige kendetegn logisk set mé identificeres, inden det underseges, om de opfylder
en teknisk funktion.

Sagsegeren har videre anfort, at hvis udformningens veesentlige kendetegn viser sig at
veere rent funktionelle, vil der opsta en ikke gnsket eneret til en teknisk funktion. Hvis
de veesentlige kendetegn derimod ikke er rent funktionelle, fordi de kan eendres, uden at
dette pavirker den tekniske lgsning, finder artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning
nr. 40/94 ikke anvendelse. Dog skal den omhandlede udformning for at kunne
registreres desuden have opnaet forngdent saerpreeg, hvilket ifolge sagsogeren er en
betingelse, som er vanskelig at opfylde.

Sagsogeren har for det tredje anfert, at der ved identifikationen af de veesentlige
kendetegn skal tages hensyn til de foreliggende beviser vedrerende forbrugernes
opfattelse. I det foreliggende tilfeelde har flere undersogelser vist, at en veesentlig del af
forbrugerne ved at betragte Lego-klodsens overside anser den for at have en serlig
oprindelse som folge af knoppernes udformning og proportioner. En undersegelse
gennemfort i Tyskland i 1991 paviste, at forbrugerne opfatter de funktionelle
bestanddele og anser Lego-klodsen for forskellig fra andre byggeklodser, der fungerer
pé samme made, som folge af knoppernes udformning og proportioner. En anden
undersagelse, som blev foretaget i 2003, bekreefter, at udformningen af knopperne er en
bestanddel med seerpreeg.

Sagsegeren har for det fijerde kritiseret Det Udvidede Appelkammer for ikke at have
taget hensyn til de beviser, som sagsegeren fremlagde, med henvisning til artikel 7,
stk. 3, i forordning nr. 40/94, selv om denne bestemmelse ikke pa noget tidspunkt blev
dreftet under sagen, som vedrorte forordningens artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii). Det
Udvidede Appelkammer tog ikke hensyn til, at de samme faktiske omsteendigheder og
beviser kan veere retligt relevante i forskellige sammenheenge.
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Hvad derneest angér klagepunktet om en fejlagtig vurdering af funktionaliteten af det
omhandlede varemeerkes veesentlige kendetegn har sagsegeren anfort, at appelkam-
meret ikke har undersegt funktionaliteten af den omhandlede udformnings veesentlige
kendetegn. Appelkammeret foretog en vurdering af Lego-klodsen i sin helhed alene pé
grundlag af de af intervenienten fremlagte sagkyndige erkleeringer, og afslog at tage
eksistensen af alternative udformninger, der anvender samme tekniske lgsning, i
betragtning samt tilsidesatte omfanget og betydningen af den tidligere beskyttelse pa
patentomradet for vurderingen af en udformnings funktionalitet.

Sagsegeren har som det forste punkt hvad angar de sagkyndige erkleringer for det
forste kritiseret Det Udvidede Appelkammer for at leegge M.’s erkleering — som er
fremlagt og finansieret af intervenienten — samt erkleeringerne fra P. og R. til grund,
uden at foretage en kritisk analyse deraf. Eftersom M.’s erkleering omhandler Lego-
klodsens funktionalitet i sin helhed, er denne ikke relevant for fastleeggelsen af
funktionaliteten af den omhandlede udformnings veesentlige kendetegn, nemlig
udformningen af knopperne. Dertil kommer, at P.’s erkleering ifolge sagsogeren ikke
er relevant i det foreliggende tilfeelde, fordi den vedrerer Duplo-patentet, og fordi den
udelukkende henviser til de »ror«, som fremtreeder pa klodsens underside. R.’s udtalelse
om, at den cylinderformede knop har flere anvendelsesmuligheder end den seks-
kantede knop, geelder for et uendeligt antal af cylinderformede udformninger, som har
meget forskellige udseender, og geelder ikke kun det omhandlede varemeerkes seerlige
udformning.

Sags@geren har for det andet anfort, at i modseetning til Det Udvidede Appelkammers
argument, gendrev sagseogeren M.s argumenter vedregrende funktionaliteten af
knoppernes udformning bl.a. i forskellige sagkyndige erkleeringer. Det Udvidede
Appelkammer neevnte ikke disse erkleeringer og begrundede ikke, hvorfor alene M.’s
erkleering var troveerdig og relevant. Appelkammeret afviste endvidere, at der skulle
foreligge nogen former for bevis vedrerende den manglende funktionalitet af Lego-
klodsens veesentlige kendetegn. Sagsegeren har anfert, at sagsegeren henviste til
retsafgorelser, hvorved det blev afvist, at udformningen af Lego-klodsen var betinget af
en funktion, og at sagsegeren fremlagde syv erkleringer, som bekreeftede, at
knoppernes udformning ikke opfyldte en teknisk funktion, nemlig erkleeringer fra H.,
B.-W., R. og B. Ifolge sagsogeren burde Det Udvidede Appelkammer have taget hensyn
til disse beviser, og ved ikke at gore dette tilsidesatte appelkammeret derfor sagsegerens
ret til forsvar, nemlig retten til at blive hort.
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Sagsogeren har for det tredje anfert, at den omstendighed, at Det Udvidede
Appelkammer afslog at tage hensyn til de sagkyndige erkleeringer, som sagsogeren
fremlagde, har fort til en ukorrekt vurdering af de faktiske omsteendigheder. Ifalge
sagsogeren fremgar det nemlig af B.-W.’s uafheengige sagkyndige erkleering, at den
udformning af knopperne, som Lego har valgt, ikke er teknisk ngdvendig, idet der kun
er tale om én af utallige muligheder, som skal sikre, at der mellem to nye klodser inden
for samme serie er en passende modstand, nar klodserne er samlet, og at der findes
alternative teknikker, som kan opfylde funktionen lige sa godt. Ifelge sagsegeren
fremheevede R. ligeledes, at der findes en lang reekke forskellige udformninger af
knopper, der funktionelt set, hvad angir produktionsomkostninger, kvalitet og
sikkerhed, svarer fuldsteendig til Lego-klodsen, og som endda kan veere kompatible
med Lego-klodsen. Det er sagsegerens opfattelse, at sagkyndige erkleeringer fra B. og H.
bekreefter, at der bestar en funktionel eekvivalens mellem de forskellige udformninger,
og at erkleeringerne godtger, at det seerlige billede af Lego-klodsens udformning
indeholder en steerk identitet, som forst og fremmest udgeres af de nemt genkendelige
knopper.

Som det andet punkt har sagsegeren kritiseret Det Udvidede Appelkammer for at have
lagt til grund, at de alternative funktionelt tilsvarende udformninger, som konkurren-
terne anvender, ikke er relevante, selv om de er veesentlige for fastleeggelsen af, hvorvidt
beskyttelsen af en udformning indebeerer, at der opstar en eneret til en teknisk lgsning.
Ifolge sagsegeren modsagde Det Udvidede Appelkammer sig selv, da det fastslog, at
alene de udformninger, som er ngdvendige for at opfylde en teknisk funktion, er
udelukket fra beskyttelse, idet det samtidig fandt, at dette ikke medforer, at andre
udformninger ikke ogsa kan opfylde samme tekniske funktion.

Ifolge sagsogeren findes der reelt ikke andre muligheder end at undersoge de alternative
udformninger for at fastlegge, om en udformnings vesentlige kendetegn er
funktionelle og kan indebzere en risiko for, at der opstar en eneret, hvis disse kendetegn
beskyttes. Alle de sagkyndige, herunder dem, hvis udtalelser 1a til grund for Det
Udvidede Appelkammers stillingtagen, har anvendt denne komparative fremgangs-
méde, navnlig hvad angdr alternativer til knoppernes udformning. Ifalge sagsegeren
folger det af en amerikansk appelrets praksis, at alternative udformninger er relevante
for vurderingen af en udformnings funktionalitet.
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Endelig har sagsegeren anfert, at argumentet om, at der kan opsté en eneret til en
teknisk lgsning, hvis alle funktionelt tilsvarende udformninger registreres, vidner om,
at Det Udvidede Appelkammer ikke var sikker p4, at det omhandlede varemeerke reelt
ville indebeere en eneret. Dette argument vil efter sagsogerens opfattelse endvidere
kunne fremseaettes som indsigelse mod enhver varemeerkeansggning, for hvilke der
alene findes et begreenset antal kombinationsmuligheder, saisom en ansegning om
registrering af to bogstaver, hvilket Harmoniseringskontoret imidlertid har imede-
kommet. Sagsegeren har i gvrigt anfort, at det ikke er realistisk at anfore, at det er »nemt
at registrere alle teenkelige udformninger«, idet en udformning skal overvinde de andre
absolutte registreringshindringer, hvilket kun ganske fa tredimensionelle varemeerker
har kunnet, idet de har opnéet fornedent seerpreeg.

Sagsegeren har som det tredje punkt anfert, at Det Udvidede Appelkammer ikke har
taget hensyn til den betydning, som en tidligere patentbeskyttelse har for vurderingen
af en udformnings funktionalitet. Sagsogeren har anfort, at et og samme formal kan
beskyttes ved forskellige intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ifolge sagsogeren har Det Udvidede Appelkammer for det forste ikke taget hensyn til, at
et tidligere patent efter amerikansk ret ikke udger et uafkreefteligt bevis for, at de
offentliggjorte egenskaber er funktionelle, men at der er tale om et bevis, som kan
forkastes, hvis det godtgores, at der findes andre funktionelt tilsvarende udformninger.
I denne retspraksis henvises i gvrigt til egenskaber, som er omfattet af et patentkrav, og
ikke til de offentliggjorte egenskaber, hvilket Det Udvidede Appelkammer ikke har taget
hensyn til. Endelig findes der inden for europeeisk varemeerkeret ikke en funktionali-
tetsdoktrin som den, der anvendes i De Forenede Stater.

Sagsegeren har for det andet anfort, at Det Udvidede Appelkammer ikke tog hensyn til,
at det omhandlede varemerkes veesentlige kendetegn, de runde cylinderformede
knopper, ikke er en patenterbar opfindelse og aldrig har veeret omfattet af et patent.
Ifolge sagsogeren var det en seerlig samlemetode for byggeklodser, som ikke var bestemt
af en seerlig udformning af knopper, der var omfattet af patentkravet. Dette viser dels, at
knoppernes udformning ikke er relevant for en byggeklods’ funktionalitet, dels at
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tidligere patenter aldrig har forhindret tredjemeend i at anvende en saerlig udformning
af knopperne. Det Udvidede Appelkammer undersggte imidlertid ikke de faktiske
omsteendigheder og de argumenter, som sagsggeren fremsatte i denne forbindelse.

Den omsteendighed, at det af patenterne fremgik, at de »cylinderformede« ror var den
foretrukne udformning af knopperne, indebeerer ifglge sagsegeren for det tredje ikke, at
den tekniske lgsning kun kan opnas ved sddanne ror, eller at knopperne er funktionelle.
Det tekniske udtryk »cylinderformet« henviser i gvrigt til et uendeligt antal
cylinderformede udformninger, som har meget forskellige udseender. Der har
saledes aldrig bestaet en eneret pa patentomradet vedrerende »cylinderformede« ror.

Det er for det fjerde sagsogerens opfattelse, at en byggeklods med en identisk visuel
fremtreeden kan kreenke varemeerkeretten, som er knyttet til Lego-klodsen, men ikke
det tidligere patent, hvis der i forbindelse med byggeklodsen anvendes en anden teknisk
lesning. Omvendt kan alternative udformninger kreenke de tidligere patenter, men ikke
det omhandlede varemeerke, hvis udformningerne er forskellige med hensyn til deres
ydre overflader. Det er sagsegerens opfattelse, at det folger heraf, at det omhandlede
varemeerke ikke giver eneret til en teknisk lgsning og ikke forleenger den beskyttelse,
som folger af de tidligere patenter. Den omsteendighed, at adskillige konkurrenter har
markedsfort klodser, som ser anderledes ud, men som anvender samme tekniske
lesning, godtger, at konkurrencen ikke begreaenses af sagsogerens eneret.

Sagsegeren har som det fjerde punkt anfert, at sagsegeren ikke opnar en eneret
vedrarende en teknisk lgsning som folge af, at den omhandlede udformning beskyttes
som varemeerke, idet den samme tekniske lgsning kan opnas ved et uendeligt antal
forskellige udformninger, som forbrugerne kan skelne imellem. Det er derfor ikke
ngdvendigt for konkurrenterne, for at de kan anvende samme tekniske lgsning, at
kopiere udformningen af Lego-klodsen, der er velkendt og derfor gkonomisk set
fordelagtig for de andre erhvervsdrivende. En sédan gkonomisk interesse er imidlertid
ifolge sagsogeren ikke beskyttet i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94,
som ikke finder anvendelse i det foreliggende tilfzelde, idet spargsmélet om eneret ikke
opstar.
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Harmoniseringskontoret og intervenienten har bestridt sagsegerens argumenter.

— Rettens bemeerkninger

For sa vidt som sagsegeren har gjort geeldende, at fastleeggelsen af den omhandlede
udformnings veesentlige kendetegn skal foretages ud fra forbrugerens synspunkt, og at
vurderingen skal tage hensyn til forbrugerundersogelser, bemeerkes for det forste, at
vurderingen skal foretages inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i
forordning nr. 40/94 med det bestemte formal at gere det muligt at undersege den
omhandlede udformnings funktionalitet. Den relevante forbrugers opfattelse er
imidlertid ikke relevant for vurderingen af funktionaliteten af en udformnings
veesentlige kendetegn. Det er nemlig muligt, at forbrugeren ikke besidder det tekniske
kendskab, som er ngdvendigt for at vurdere en udformnings veesentlige kendetegn,
saledes at visse egenskaber kan veere veesentlige fra forbrugernes synspunkt, men ikke
er det i forbindelse med vurderingen af funktionaliteten og omvendt. Det méa derfor
fastslas, at en udformnings veesentlige kendetegn i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e),
nr. ii), i forordning nr. 40/94 skal bestemmes pé objektiv vis pa grundlag af den grafiske
gengivelse og den eventuelle beskrivelse, som er indleveret i forbindelse med
varemaerkeansggningen.

Det folger i gvrigt af det i den foregdende preemis anforte, at sagsogeren med urette har
kritiseret Det Udvidede Appelkammer for at have taget fejl med hensyn til reekkevidden
af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii) (som omhandler udformningens funktionalitet), og
artikel 7, stk. 3 (som omhandler udformningens opnéede forngdne seerpreeg), i
forordning nr. 40/94, og at det ikke er velbegrundet at anfere, at forbrugerunder-
sogelser er relevante i de to neevnte tilfelde.
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Sagsegeren har for det andet kritiseret Det Udvidede Appelkammer for at have undladt
at identificere den omhandlede udformnings veesentlige kendetegn, og for at have
undersogt Lego-klodsen i sin helhed og ikke kun den omhandlede udformning, idet
kammeret i sin vurdering har taget hensyn til de usynlige bestanddele, sdsom den
udhulede underside og de indre ror.

Det bemeerkes i denne henseende, at det folger af retspraksis, at det alene er formen,
saledes som den er gengivet i preemis 2 ovenfor, der skal gores til genstand for vurdering
ved behandlingen af ansggningen om registrering (jf. i denne retning Rettens dom af
30.11.2005, sag T-12/04, Almdudler-Limonade mod KHIM (en limonadeflaskes form),
ikke trykt i Samling af Afggrelser, preemis 42-45, af 17.1.2006, sag T-398/04, Henkel
mod KHIM (red og hvid rektanguleer tablet med en oval, bla kerne), ikke trykt i Samling
af Afggrelser, preemis 25, og af 31.5.2006, sag T-15/05, De Waele mod KHIM (en polses
form), Sml. II, s. 1511, preemis 36). Den grafiske gengivelse har nemlig til formal at
definere varemeerket, den skal i sig selv veere fuldsteendig, for klart og preecist at
fastleegge den ngjagtige genstand for den beskyttelse, det registrerede varemeerke giver
indehaveren (jf. i denne retning analogt Domstolens dom af 12.12.2002, sag C-273/00,
Sieckmann, Sml. I, s. 11737, preemis 48 og 50-52). Eftersom sagsegeren i det
foreliggende tilfeelde for det forste kun har beskrevet den omhandlede udformning i
forbindelse med indgivelsen af ansggningen ved hjeelp af den grafiske gengivelse, som er
reproduceret ovenfor i praemis 2, og da der for det andet ikke kan tages hensyn til senere
beskrivelser (jf. i denne retning dommen i sagen om en limonadeflaskes form,
preemis 42), er det alene pa grundlag af denne gengivelse, at der skal foretages en
vurdering af de veesentlige kendetegn.

Det fremgar af den anfeegtede afgerelses punkt 38, 39, 42, 54, 55 og 61-63, at Det
Udvidede Appelkammer faktisk undersogte Lego-klodsen i sin helhed og bl.a. i den
anfeegtede afgorelses punkt 54 og 55 ud fra gengivelsen af det omhandlede varemeerke
identificerede den udhulede underside og de usynlige indre ror som de veesentlige
kendetegn, der var genstand for undersggelsen.
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Det bemeerkes imidlertid, at denne vurdering ogsé omfatter alle de synlige bestanddele,
som fremgér af den grafiske gengivelse, der er reproduceret ovenfor i preemis 2, og som
alle ifolge Det Udvidede Appelkammer opfylder seerlige tekniske funktioner, nemlig i
henhold til den anfegtede afgarelses punkt 54: De ydre knoppers hgjde og diameter
giver byggeklodserne evnen til at sidde sammen, antallet af knopper og knoppernes
fordeling giver forskellige mader at seette klodserne sammen pa, byggeklodsernes sider
kan forbindes med siderne pa andre klodser og derved skabe en mur, den overordnede
udformning af en byggeklods, og endelig gor dens storrelse det muligt for et barn at
holde den i handen. Det ma endvidere fastslas, at ingen af sagens akter gor det muligt at
anfeegte, at disse kendetegn korrekt er identificeret som den omhandlede udformnings
veesentlige kendetegn.

Eftersom Det Udvidede Appelkammer korrekt har identificeret alle den omhandlede
udformnings veesentlige kendetegn, er det uden betydning for lovligheden af den
anfegtede afgorelse, at appelkammeret ogsé tog hensyn til andre kendetegn.

Under disse omsteendigheder ma det forste klagepunkt forkastes.

Det bemeerkes hvad angér det andet klagepunkt, at intet er til hinder for, at Det
Udvidede Appelkammer inden for rammerne af den saledes foretagne vurdering af de
veesentlige kendetegns funktionalitet tager hensyn til Lego-klodsens usynlige
bestanddele, sdsom den udhulede underside og de indre rer, samt ethvert andet
relevant bevis. I det foreliggende tilfeelde henviste Det Udvidede Appelkammer i denne
henseende til sagsagerens tidligere patenter, til den omsteendighed, at sagsageren havde
anerkendt, at patenterne beskriver Lego-klodsens funktionelle bestanddele, og til de
sagkyndige erkleeringer fra M.
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Sags@geren har i denne henseende kritiseret Det Udvidede Appelkammer for uden at
foretage en kritisk analyse at have taget hensyn til M.s erkleering, som i evrigt
omhandler Lego-klodsen i sin helhed. Sagsegeren har endvidere fremheevet, at P.’s
udtalelser vedrerer Duplo-klodsen, og at R.’s udtalelser vedrgrer alle cylinderformede
knopper og ikke kun Lego-klodsens knopper. Det bemeerkes imidlertid, at P. og R. har
udtalt sig om funktionaliteten af cylinderformede knopper som sidan, og at Det
Udvidede Appelkammer netop henviste til disse erkleeringer for at understotte
appelkammerets vurdering af funktionaliteten af den omhandlede udformnings ydre
cylinderformede ror. M.’s erkleering er ganske vist blevet udarbejdet for og finansieret af
intervenienten, men de tidligere patenter understotter M.’s konstateringer hvad angar
funktionaliteten af Lego-klodsens udformning, saledes som det i gvrigt ogsa fremgar af
de af sagsogeren fremlagte sagkyndige erkleeringer. Dertil kommer, at den omsteen-
dighed, som sagsegeren har fremheevet, at M.’s vurdering omhandler Lego-klodsen i sin
helhed, er uden betydning, eftersom vurderingen omfatter en analyse af funktiona-
liteten af den omhandlede udformnings veesentlige kendetegn.

Det folger endvidere af det ovenstiende, at sagsegerens argument om, at den
manglende funktionalitet af den omhandlede udformnings veesentlige kendetegn blev
godtgjort ved sagsegerens egne sagkyndige erkleeringer, ma forkastes. Ekspertudtalel-
serne og de afgorelser fra de nationale domstole, som sagsegeren har paberabt sig til
statte for, at de alternative udformninger er relevante som dokumentation for, at tegnet
ikke er funktionelt, godtger nemlig ifolge sagsageren, at udformningen af Lego-klodsen
ikke er den eneste udformning, der gor det muligt at opna det gnskede resultat, og at
den derfor ikke er teknisk nadvendig. Det er imidlertid fastsldet ovenfor i preemis 42, at
vurderingen af udformningens funktionalitet skal foretages uatheengigt af, om der
findes andre udformninger, og ovenfor i praemis 39, at ordet »ngdvendig« indebzerer, at
udformningen skal besidde de egenskaber, der i teknisk henseende er tilstreekkelige for
at opna det gnskede resultat.

Som folge heraf ma argumentet om, at der er sket en tilsideseettelse af retten til at blive
hort, idet Det Udvidede Appelkammer ikke har taget hensyn til de af sagsegeren
fremlagte sagkyndige erkleeringer, ogsa forkastes. Eftersom det argument, som udledes
af disse erkleeringer, er baseret pa en urigtig sondring mellem de udformninger, der
inkorporerer samme tekniske lgsning, og de udformninger, der inkorporerer andre
tekniske lgsninger, var Det Udvidede Appelkammer ikke forpligtet til at henvise til disse
erkleeringer i den anfegtede afgerelse og har derfor under alle omstendigheder ikke
tilsidesat retten til at blive hert ved at undlade at gore dette.
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Af disse grunde ma det konstateres, at Det Udvidede Appelkammers konklusioner
vedregrende funktionaliteten af den omhandlede udformnings veesentlige kendetegn var
velbegrundede.

Sagsegerens argumenter anfeegter ikke de konstateringer, der er foretaget ovenfor.

Sagsegeren har for det forste anfort, at henset til kravet om fornedent seerpreeg er Det
Udvidede Appelkammers argument, hvorefter der kan opstd en eneret til en teknisk
lesning, hvis der foretages registrering af alle de udformninger, som anvender denne
lgsning, ikke realistisk. Selv om det antages, at Retten fastslar, at registreringen af
sadanne udformninger ikke er realistisk, vil dette imidlertid ikke anfsegte konklusionen
om, at den omhandlede udformning er funktionel. Sagsogerens argument ma derfor
forkastes.

For det andet er spegrgsmaélet om, hvorvidt et bevis i form af et patent i henhold til
amerikansk ret skal anses for et uafkreefteligt bevis eller ej, endvidere ikke relevant. Det
Udvidede Appelkammer har ikke ved i den anfeegtede afggrelses punkt 40 at henvise til
amerikansk retspraksis baseret sin vurdering af Lego-klodsens funktionalitet pa, at
dette er et uafkreefteligt bevis. Appelkammeret har baseret sin vurdering, der fremgér af
den anfeegtede afgorelses punkt 41-63, pa Philips-dommen og har i den anfaegtede
afgerelses punkt 42-48, 52 og 53 taget hensyn til de tidligere patenter, som et element
blandt andre, uden at fastsla, at der i den forbindelse var tale om et uafkreefteligt bevis.

Det bemeerkes for det tredje, at argumenterne, der stottes pd det forhold, at
patentbeskyttelse af en teknisk lgsning ikke er til hinder for, at der opnés
varemeerkeretlig beskyttelse af en udformning, der inkorporerer denne lgsning, og pa
det forhold, at der er forskel i omfanget af disse to former for beskyttelse, ikke er
relevante. Det Udvidede Appelkammer har anerkendt dette i den anfegtede afgorelses
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punkt 39 og har kun efterfolgende henvist til de tidligere patenter for at fremhaeve, at
Lego-klodsens veesentlige kendetegn er funktionelle.

Sagsegeren har for det fjerde anfort, at sagsegerens konkurrenter ikke har behov for at
kunne anvende samme tekniske lgsning for at kopiere Lego-klodsens udformning, og at
da der ikke foreligger risiko for, at der vil opsté en eneret, finder artikel 7, stk. 1, litra e),
nr. ii), i forordning nr. 40/94 ikke anvendelse. Dette argument hviler imidlertid pa en
fejlagtig antagelse om, at den omsteendighed, at der er adgang til andre udformninger,
som inkorporerer den samme tekniske lgsning, godtger, at den omhandlede
udformning ikke er funktionel, idet det ovenfor i preemis 42 er anfort, at det fremgar
af Philips-dommen, at det er selve den funktionelle udformning, der skal veere
tilgeengelig for alle. Dette argument ma derfor forkastes.

P& denne baggrund ma det konstateres, at det var med rette, at Det Udvidede
Appelkammer fastslog, at den omhandlede udformning var funktionel. Folgelig ma det
andet klagepunkt forkastes.

Om det tredje klagepunkt vedrerende en fejlagtig hensyntagen til en afgorelse fra en
national domstol og den anfegtede afgorelses pastaede partiskhed

— DParternes argumenter

Sagsegeren har kritiseret Det Udvidede Appelkammer for dels at have taget hensyn til
en afgorelse fra den canadiske hgjesteret, dels at have fastsléet, at en afggrelse fra
Rechtbank Breda (Nederlandene) ikke var relevant. Ifolge sagsogeren vedrorte disse
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afgorelser den pastaede funktionalitet af Lego-klodsens udformning. Afgerelserne blev
afsagt i forbindelse med et spergsmal om illoyal konkurrence og varemeerkekreenkelse
og vedrorte slavisk eftergorelse. Den eneste forskel er den omstendighed, at den
canadiske retsinstans néede til en anden afgerelse end den nederlandske retsinstans.
Sagsegeren har anfort, at den omsteendighed, at Det Udvidede Appelkammer selektivt
tog hensyn til afgerelsen fra den canadiske hgjesteret samt alene til de erkleeringer, der
understottede appelkammerets konklusion, viser, at kammerets fremgangsmade har
veeret partisk.

Harmoniseringskontoret og intervenienten har bestridt sagsegerens argumenter.

— Rettens bemeerkninger

Det er for det forste tilstreekkelig at bemeerke, at hvad angar Det Udvidede
Appelkammers henvisning til en afgerelse fra den canadiske hgjesteret og den
omstendighed, at appelkammeret ikke tog den nederlandske afgorelse i betragtning,
har sagsegeren selv anerkendt, at afgerelser fra de nationale retsinstanser ikke har
indvirkning pa appelkamrenes og Harmoniseringskontorets afgorelser. EF-vare-
meerkesystemet er nemlig et uafheengigt system, og lovligheden af appelkamrenes
afgorelser skal udelukkende vurderes pa grundlag af forordning nr. 40/94, som denne
fortolkes af Feellesskabets retsinstanser (jf. Rettens dom af 12.3.2008, sag T-128/07,
Suez mod KHIM (Delivering the essentials of life), ikke trykt i Samling af Afgerelser,
preemis 32 og den deri neevnte retspraksis). Det fremgar i evrigt af den anfeegtede
afgorelse, at Det Udvidede Appelkammer ikke baserede sin afgorelse pa den canadiske
afgorelse, men at appelkammeret, da det allerede havde fastsléet, at Lego-klodsen var
funktionel, fandt, at dets vurdering blev bekreeftet af retspraksis fra en lang reekke
nationale retsinstanser, herunder afgerelsen fra den canadiske hgjesteret.
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Det bemeerkes for det andet, at sagsogeren med urette har kritiseret Det Udvidede
Appelkammer for at veere partisk. Dels anforte Det Udvidede Appelkammer i den
anfeegtede afgorelses punkt 65 grundene til, at det fandt, at den nederlandske afgarelse
ikke var relevant. Dels folger det af vurderingen ovenfor i preemis 36-49, at Det
Udvidede Appelkammer med rette fastslog, at de af sagsegeren fremlagte sagkyndige
erkleeringer ikke var relevante, fordi de alle omhandlede adgangen til andre
udformninger, som inkorporerer den samme tekniske lgsning. Harmoniseringskon-
toret har i gvrigt med rette anfort, at sagen blev henvist til Det Udvidede Appelkammer,
at formanden for Forste Appelkammer overlod pladsen til sin suppleant, efter at
sagsegeren havde fremsat en inhabilitetsindsigelse mod formanden, og at Harmonise-
ringskontoret havde iveerksat forskellige andre tiltag for at sikre en upartisk procedure.

Dette klagepunkt ma derfor forkastes.

Henset til det foregédende i det hele ma segsmalet forkastes.

Sagens omkostninger

I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement paleegges det den tabende part
at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt pastand herom. Da sagsegeren har
tabt sagen, bor det paleegges denne at betale sagens omkostninger i overensstemmelse
med Harmoniseringskontorets og intervenientens pastande herom.
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P& grundlag af disse preemisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Ottende Afdeling)

1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemeerker og Design)
frifindes.

2) Lego Juris A/S betaler sagens omkostninger.

Martins Ribeiro Papasavvas Dittrich

Afsagt i offentligt retsmode i Luxembourg den 12. november 2008.
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