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OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och marknadsdomstolens beslut 2017-02-24 i mal nr PMA 14230-16

J.J. ansOkte hos Patent- och registreringsverket (PRV) om registrering av ett
varumarke, som bestod av formen pa en tavelkrok, for varuslaget “justerbara tavel-
krokar i plast” i klass 20. PRV avslog ansokan av det skalet att varumarket inte kunde
anses visa sadana sardrag att det i betydande man avviker fran normen eller fran vad
som forekommer pa den aktuella marknaden. Enligt PRV:s bedémning hade tavel-
kroken inte formagan att fungera som ett kannetecken for en specifik naringsidkare

och saknade sarskiljningsformaga.

J.J. 6verklagade beslutet till Patent- och marknadsdomstolen samt yrkade bifall till
sin anstkan om registrering och, sa som domstolen uppfattade honom, att domstolen

skulle faststalla att tavelkroken utgdr upphovsréttsligt skyddad brukskonst.
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Patent- och marknadsdomstolen avvisade yrkandet avseende upphovsréttsligt skydd
eftersom ett sadant yrkande, enligt domstolen, inte kunde prévas inom ramen for ett
registreringsarende. Vidare avslog domstolen dverklagandet, sedan den funnit att varu-
market saknade inneboende sarskiljningsformaga och att det inte heller var visat att

varumarket genom anvandning hade forvarvat sarskiljningsformaga.

J.J. har dverklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut och vidhallit sina yrkanden.
Han har dessutom begért att Patent- och marknadsdverdomstolen ska foreldgga PRV
att ge in utredning till stéd for myndighetens bedémning att formen pa hans tavelkrok

inte i betydande man avviker fran vad som &r normen eller sedvanligt i branschen.

PRV har motsatt sig andring.

Parterna har vidhallit vad de tidigare anfort nar det galler fragan om sarskiljningsfor-
maga. | fragan om vilken utredning som PRV maste lagga fram, har myndigheten
anfort att det inte bor kravas bevisning for att faststélla vilka former av tavelkrokar
som i allmanhet forekommer pa marknaden utan att det ar notoriskt kant att tavel-
krokar ofta bestar av en rund eller rektangular platta pa vilken det finns en krok eller

knopp.

Parterna har darutover getts tillfalle att yttra sig i fragan om varumarket endast bestar
av en form som foljer av varans art eller en form som ar nodvandig for att uppna ett
tekniskt resultat. J.J. har i denna del anfort i huvudsak att hans tavelkrok kan varieras
och att varumarket darmed inte utgor ett hinder for andra foretag att tillverka varianter
pa hans tavelkrok. PRV har anfort i huvudsak att den aktuella formen inte svarar mot
nagon funktionell egenskap eller teknisk l6sning hos en tavelkrok som an-vandare kan
komma att efterfraga. Enligt PRV finns vidare inte nagot i utredningen som leder till
slutsatsen att utformningen i det aktuella avseendet skulle tillgodose endast det med

varan avsedda tekniska resultatet.
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Efter foéredragning fattar Patent- och marknadséverdomstolen féljande

BESLUT (att meddelas 2017-12-15)

1. Patent- och marknadsoverdomstolen avslar J.J.:s begaran om att Patent- och
registeringsverket ska forelaggas att ge in utredning.

2. Patent- och marknadséverdomstolen avslar 6verklagandet.

Skalen for beslutet

Forelaggande att ge in utredning

J.J. har begért att PRV ska uppmanas att ge in utredning till stod for den bedémning
som myndigheten gjort i frigan om varumarket saknar sarskiljningsformaga. Varken i
PRV:s eller Patent- och marknadsdomstolens akt finns nagon sadan utredning som J.J.
har efterfragat och PRV har i Patent- och marknads6ver-domstolen hanvisat till att det
ar notoriskt kant hur tavelkrokar i allmanhet ser ut. Av vad PRV har anfort far
slutsatsen dras att PRV inte har nagon sadan utredning som J.J. avser. Patent- och
marknadsdverdomstolen konstaterar att det da saknas lagstod for att alagga PRV att ge

in en utredning. Redan av detta skal ska J.J.:s begéaran avslas.

Provning enligt varumarkeslagen

Rattsliga utgdngspunkter

Enligt 1 kap. 4 § varumarkeslagen (2010:1877) kan ett varumarke besta av t.ex. form-
en eller utstyrseln pa en vara, forutsatt att tecknet har sarskiljningsférmaga. Narmare
bestammelser om det grundlaggande kravet pa sarskiljningsformaga anges i 1 kap. 5 §

och 2 kap. 5 8 varumarkeslagen.
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For varumarken som endast bestar av formen pa en vara finns dessutom specifika
registreringshinder angivna i 1 kap. 9 § och 2 kap. 4 § varumarkeslagen, vilka har sin
motsvarighet i artikel 3.1 e i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av
den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (varu-
markesdirektivet). Av bestdmmelserna foljer att ett varumarke inte kan registreras om
det endast bestar av en form som foljer av varans art, en form som ar nédvandig for att

uppna ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande vérde.

De registreringshinder som specifikt avser formen pa en vara ska prévas fore en
eventuell beddmning av varumarkets sarskiljningsférmaga (se t.ex. EU-domstolens
domar den 12 februari 2004, Henkel, C-218/01, EU:C:2004:88, punkten 36 och den
16 september 2015, Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, punkten 40). Detta beror bl.a.
pa att om nagot av dessa hinder foreligger kan varumarket aldrig forvérva sarskilj-
ningsformaga genom anvandning (jfr artikel 3.3 i direktivet och t.ex. EU-domstolens
dom den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkterna 74-76). Om
inget av de specifika registreringshindren foreligger ska det emellertid ocksa provas
om hinder mot registrering foreligger darfor att varuméarket saknar sérskiljnings-
formaga (se t.ex. EU-domstolens dom den 8 april 2003, Linde, C-53/01-C-55/01,
EU:C:2003:206, punkterna 45 och 66-68).

Syftet med de registreringshinder som avser en varas form &r att forhindra att skyddet
for varuméarken ger dess innehavare ensamratt pa tekniska losningar eller anvandbara
egenskaper hos en vara som anvandare sannolikt skulle efterfraga hos konkurrenternas
varor (se t.ex. Philips, punkten 78, och EU-domstolens dom den 18 september 2014,
Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punkten 18). Bakgrunden till detta &r att skyddet
for varumarken — till skillnad fran skyddet for andra immateriella rattigheter — galler

utan tidsbegréansning (jfr t.ex. Hauck, punkten 19, och Nestlé, punkten 45).

Mot ovan angivna bakgrund provar Patent- och marknadsoverdomstolen forst fragan
om det foreligger nagot hinder mot registrering pa grund av att formen pa det sokta

varumarket endast svarar mot varans tekniska funktion. Detta &r en rattslig bedémning
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som far goras trots att ingen av parterna ansett att registreringshindret i fraga ar
tillampligt i detta fall. Nagra nya sakomstandigheter har inte dberopats har (jfr 3 kap.
9 8 tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar jamford med
50 kap. 25 § tredje stycket rattegangsbalken). Om det inte foreligger nagot hinder mot
registrering enligt 2 kap. 4 8 varumarkeslagen ska domstolen préva om varumarket

saknar sarskiljningsférmaga.

Ar formen nddvéndig for att uppna ett tekniskt resultat?

For att beddma om ett varumarke endast bestar av en form pa en vara som kravs for att
uppna ett tekniskt resultat ska forst varumarkets vasentliga sardrag identifieras (se t.ex.
EU-domstolens domar den 14 september 2010, Lego Juris, C-48/09 P, EU:C:2010:516,
punkten 68, och den 10 november 2016, Simba Toys, C-30/15 P, EU:C:2016:849,
punkten 40). Det narmare tillvagagangssattet avgors fran fall till fall; antingen kan
bedémningen grunda sig pa helhetsintrycket av varumarket, eller sa kan det forst goras
en successiv genomgang av de olika bestandsdelar som varumérket utgors av (se t.ex.
Lego Juris, punkten 70). Kannetecknets viktigaste bestandsdelar utgor har de vasent-
liga sérdragen (se Lego Juris, punkten 69). N&r varumarkets véasentliga sérdrag har
identifierats ska det gdras en prévning av om dessa svarar mot varans tekniska funk-
tion. Med teknisk funktion avses hur varan fungerar och inte hur den tillverkas (se t.ex.
Nestlé, punkten 56). Vid provningen saknar det betydelse att det kan finnas alternativa
former med hjalp av vilka samma tekniska resultat kan uppnas. Registeringshindret ar
alltsa tillampligt om varan har en form som inte har nagra betydande icke-funktionella
bestandsdelar och som endast ger uttryck for en teknisk funktion, oavsett férekomsten
av alternativa losningar. (Se t.ex. Philips, punkterna 81-83 och Lego Juris, punkterna
53-59).

Patent- och marknadsdverdomstolen gor i denna del féljande bedémning.
Nér det galler de vasentliga sérdragen hos det sokta varumarket ansluter sig Patent-

och marknadséverdomstolen i huvudsak till underinstansernas bedémning. Varumarket

karakteriseras alltsa av en avsmalnande platt oval med tva runda knoppar. Mitt emellan
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knopparna léper en skara genom ovalen. Sjélva plattan har den grundlaggande
funktionen att utgora ett faste for knopparna och for den skruv som ska anbringas
genom skaran nar kroken fasts i vaggen. Samma tekniska resultat kan uppnas med en
annan form an en avsmalnande oval. Detta saknar emellertid betydelse i frdgan om
registreringshinder, eftersom plattan i sig ar en bestandsdel av funktionell art. Patent-
och marknads6verdomstolen bedémer att det primara &ndamalet med savéal skaran som
knopparna ar att en vél fungerande och justerbar hanganordning for tavlor uppnas. Av
handlingarna i drendet framgar namligen att tavelkrokens rackvidd mojliggors just
genom att en skara loper langs mitten av bottenplattan och genom att tva knoppar &r
placerade symmetriskt pa var sin sida om skaran. Enligt Patent- och marknadsover-
domstolens bedémning svarar samtliga av varumaérkets vasentliga sdrdrag mot en

teknisk funktion hos varan.

Att varumarket, sasom J.J. framhallit, som helhet kan ge intryck av en stiliserad
uggla ar ett resultat av de funktionella bestandsdelarna hos varumarket. Och det
forhallandet att de tekniskt betingade bestandsdelarna sedda tillsammans, som en
helhet, skapar en dekorativ effekt saknar betydelse for fragan om registreringshinder
enligt nu aktuella bestdimmelser (se Tribunalens dom den 19 september 2012,
Reddig, T-164/11, EU:T:2012:443, punkten 40).

Patent- och marknadsdverdomstolens beddmning innebar att det foreligger hinder mot
registrering darfor att varumarket endast bestar av en form som kravs for att uppna ett
tekniskt resultat. Overklagandet i denna del ska alltsa avslas redan av detta skal och det

saknas darmed anledning att préva om varumarket har sérskiljningsformaga.

Provning enligt upphovsréttslagen

J.J. har yrkat faststallelse av att tavelkroken har skydd enligt lagen

(1960:729) om upphovsratt till litterdra och konstnarliga verk. Patent- och marknads-
Overdomstolen instdmmer i denna del i Patent- och marknadsdomstolens bedémning
att ett sadant yrkande inte kan prévas inom ramen for ett a&rende om varumarkes-

registrering. Overklagandet ska darfor avslas dven i denna del.
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Sammanfattning

Patent- och marknadsdverdomstolen har gjort beddmningen att varumérket endast
bestar av en form som kravs for att uppna ett tekniskt resultat och att detta utgor hinder
for registrering av varumarket. Domstolen har darfor inte prévat om varumarket har
sarskiljningsformaga. Vidare har domstolen bedomt att det inom ramen for detta
arende inte kan provas om tavelkroken ar skyddad genom upphovsrétt. Patent- och

marknadsdverdomstolens bedomning innebar att dverklagandet ska avslas i sin helhet.
Overklagande
Det saknas skal att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknadséverdom-

stolens beslut inte far 6verklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen om patent- och
marknadsdomstolar). Detta beslut far darfor inte éverklagas.

Mirjam Gordan

Protokollet uppvisat/





