Varumairkesrittsligt skydd for
sa kallad trade dress

PER JONAS NORDELL*

"Det varumirket utpekar ir varor och tjinster. Detta innebir emellertid inte att endast
sddana mirken som ir anbringade pa varor eller férpackningar 4r varumirken. Om sé
skulle vara fallet skulle ju servicemirken ej vara varumirken. Ett varumirke kan fore-
komma p4 alla tinkbara objekt, men ocksa som ett sjilvstindigt féremal. Det avgérande
ir inte var varumirket upptrider, utan vad det sérskiljer.”!

Enligt varumirkeslagen (2010:1877) (VmL) bestar ett varumirke av alla
tecken som kan dterges grafiskt, sarskilt ord, inbegripet personnamn, samt
figurer, bokstaver, siffror och formen eller utstyrseln pa en vara eller dess
forpackning, forutsatt att tecknen har sirskiljningsférméga. Av bestim-
melsen, som motsvarar art. 2 i EU:s forsta varumirkesdirektiv? och varu-
mirkesférordningens® art. 4. framgar att upprikningen endast ir exempli-
fierande, men en central friga for den fortsatta framstillningen 4r ind4 om
formen eller utstyrseln pd en vara eller dess forpackning kan utstrickas till att
omfatta dven utformningar av byggnader eller intericrer.

Kravet pé grafisk dtergivning har kritiserats, eftersom det har haft for-
mella grunder kopplade till registraturen snarare in grunder i den mate-
riella kdnneteckensritten. Genom den omfattande reform som &r 2015
genomfordes av det europeiska varumirkessystemet med antagande av
sdvil ett nytt varumirkesdirektiv* som en ny férordning®, har kravet pa
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! Pehrson, Varumirken frén konsumentsynpunkt. En rittsvetenskaplig studie, 1981 5. 31 f.

2 R&dets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnarmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar. Direktivet har sedermera ersatts av Europaparla-
mentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnirmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar (kodifierad version).

3 Rédets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993. Férordningen har seder-
mera ersatts av Rddets férordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemen-
skapsvarumirken (kodifierad version).

*  Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 for
tillnirmning av medlemsstaternas varumirkeslagstiftning.

> Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015

om éndring av radets forordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumirken och av

kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 om genomférande av rddets forordning
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grafisk dtergivning ersatts av ett nytt och mer nyanserat krav pa att ett
varumirke ska kunna dterges i registret pa ett séitt som gor det majligt for de
behiriga myndigheterna och allménheten att klart och tydligt avgira foremd-
let for det skydd som beviljats innehavaren.® I preambeln (p. 13) till direk-
tivet” anfordes syftet vara att sikerstilla rittssikerhet och god forvaltning.
Det var viktigt att tecknet kunde aterges pa ett sitt som var klart, precist,
fullstandigt i sig sjalvt, lattillgiangligt, tydligt, bestindigt och objektivt. Ett
tecken borde fa aterges i valfri limplig form med anvindning av allmint
tillganglig teknik, och séledes inte nédvindigtvis grafiskt, sd linge som
dtergivningen gav tillrickliga garantier i detta syfte.®

Férindringarna i den europeiska lagstiftningen har i och for sig princi-
piell betydelse for alla slags kinnetecken, men fér sirskild biring pa varu-
mirken som inte med litthet har kunnat iterges grafiskt. Denna artikel
riktar fokus mot vad som med en engelsk term kan anges som trade dress.
Sadana kiannetecken har hittills inte uppmirksammats i nimvird grad,’
men har pd senare tid fitt savil internationell som europeisk och natio-
nell aktualitet i rattspraxis genom en rad avgoranden som har gallt fragan
om registrering av utformningen av Apples s& kallade Flagship Stores (eller
Retail Stores). Med utgangspunkt i dessa avgoramden fokuserar den fort-
satta framstillningen pd om — och i sa fall under vilka forutsattningar —
trade dress kan skyddas som varumairke enligt gillande svensk ritt.

Vad ir en trade dress?

Som utgdngspunkt kan en trade dress antas avse nirmast utstyrslar av
skilda slag, sdsom firger, inredningar, marknadsféringskoncept med mera,
vilka vanligen avser att kommunicera ett komersiellt ursprung, men som
vanligen ir mer eller mindre sjilvstindigt i forhdllande till foretagets i
friga mer traditionella kinnetecken, sdsom ord- och figurkinnetecken.
Skyddet for trade dresses uppmirksammades av International Trademark

(EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirke samt om upphivande av kommissionens for-

ordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrdn for harmonisering

inom den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller).

Direktivets art. 3 och férordningens art. 4.

Jfr férordningens preambel p. 9.

8 Kravet kan emellertid hirledas till dldre praxis frain EU-domstolen, jfr t.ex. mal C-104/01
(Libertel) och mal C-273/00 (Siekmann).

% Se dock Lunell, Okonventionella varumirken — form, firg, doft, ljud, 2007 (cit. Lunell).
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Association (INTA) och presenterades i en rapport ar 2007.1° I den gjordes
ett forsok till definition:

"Trade dress’ refers to the features of the visual appearance of a product or its packaging.
It is generally accepted both within the EU and outside the EU that trade dress can be
divided into different categories of features of the visual appearance of a product, for
instance the shape of a product, the shape of a packaging of a product, the colour of a
product and even the visual appearance of a shop front or the decor of a restaurant.”!!

Fenomenet gor sig sirskilt tydligt gillande i forhallande till tjinster och
produkter som ir svira att individualisera, sdsom till exempel bensin, men
ocksi i friga om varor som madste siljas forpackade, sisom gryn, pulver
eller vitskor, eller som vanligen inte kan siljas forpackade, sisom frukt.
Inom detta omride har traditionellt darfor savil firger som slagord (slo-
gans) utvecklats for att 6ka marknadsforingsbudskapet, men — sett dver tid
— har de varit svara att registrera som varumirken, eftersom de har ansetts
inte utgora varumairken i sig, utan ett slags tillagg till ett ord eller figur-
varumirke och argumenten har ibland nirmat sig de klassiska argumen-
ten att man inte far appropriera spraket eller det si kallade gemensamma
form- eller fargforradet.

I friga om tjinster kan erinras om de gula uniformerna pé personalen i
paketreseforetaget Ving. En annan observation kan vara logistikforetaget
United Parcel Service (UPS), som har valt att utforma sina bilar som ame-
rikanska virdetransportbilar for att ge en signal om sikerhet och trygg-
het, dven om tjinsten i sig huvudsakligen avser traditionell budservice. En
uppmirksammad tvist — vilken sedermera ledde till forlikning — uppstod
nir Deutsche Post gick in pi den svenska logistikmarknaden och bérjade
konkurrera med den svenska Posten med gula bilar och tdgvagnar.

Forhallandet mellan varumirken och tjanstemirken provades av EU-
domstolen i registreringsavgorandet Deutsche Bahn'?, som gillde ansckan
om registrering av ett figurmirke bestiende av en vagrit kombination av
fiargerna gratt och rott. Till saken hor att Deutsche Bahns tigvagnar vanli-
gen ar mélade i grtt, med en rod linje (se bild nedan). Avgorandet bekraf-
tar antagandet att férmégan att sirskilja tjdnster kan forkroppsligas genom
dtergivning av féremal som anvinds vid tillhandahéllande av sidana tjins-
ter. Deutsche Bahn dverklagade tribunalens beslut om avslag pa grund av
bristande sirskiljningsforméga. EU-domstolen uttalade att eftersom tjins-
ter var firglosa, var konsumentens uppfattning av firger i samband med
tianster helt annorlunda in vad som gillde for varor. Foljaktligen skulle

10" Trade Dress Protection in Europe, Report prepared by the Europe Subcommittee of the
Trade Dress Committee 2004-2005 and by the Europe Subcommittee of the Non-Tra-
ditional Marks Committee 2006-2007, 2007 (cit. Trade Dress Protection in Europe).

" Op. cit. s. 6.

12 M3l C-45/11 P.
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man, vid bedémningen av sirskiljningsférmagan hos firger, skilja mellan
varor och tjinster.

Sasom framgar ovan, var en central friga i Deutsche Bahn-avgorandet for-
héllandet mellan tjinster och firger. I fraga sirskilt om firger och firgkom-
binationer kan hir ocksa erinras om EU-domstolens s kallade Heidelberger
Bauchemie-avgorande.'® I det slog domstolen fast att kinnetecken som kan
utgora ett varumairke — firgkombinationerna bltt och gult f6r vissa bygg-
produkter — generellt sett inte i sig hade skydd som sidant."* EU-domsto-
len konstaterade att iven om en firgkombination uppfyllde rekvisiten,
maste registreringsmyndigheten prova alla relevanta omstindigheter i det
enskilda fallet, diribland det bruk som hade gjorts av kidnnetecknet.

Bensin ir svért att individualisera. Dirfor ar det av betydelse bade for
bensinbolagen och fér konsumenterna att redan pa ldngt avstdnd kunna
identifiera det kommersiella ursprunget pa en bensinstation, varfor det
finns intresse hos bensinbolagen att marknadsfora sig sdvil med fiarger som
med slagord. Bdda nedan avbildade mirken ar registrerade som gemen-
skapsvarumirken i klass'® 35.1

13 Mal C-49/02 (Heidelberger Bauchemie) p. 22.

Domstolen hinvisade i ssmmanfattningen till p. 34, 37, 42 och domslutet.
Niceéverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjinster vid varu-
mirkesregistrering, antagen under den diplomatiska konferensen i Nice den 15 juni
1957.

16 Jfr adven CTM nr 2871994 och CTM nr 4334199 (BP).
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CTM nr 4211348 (Avanti) CTM nr 6822233 (Express Neste Oil)

En internationell registrering (nr 880245) har avsett exteriéren av en ben-
sinstation for tjanster i klass 39, (delivery, transportation and storage of fuel
(including motor spirits) and lubricants; fuelling of motor vehicles) (registre-
rad i Europa i Osterrike, Bulgarien och Kroatien) (se bild nedan).

Aven om forpackningar ofta utformas med ett funktionellt syfte, blir vari-
ationsformerna for dem typiskt sett storre dn for rena varor, eftersom
varorna antingen ir bestimda av deras egna egenskaper, eller utformade
med funktionen som huvudsyfte. Frain EU-domstolens praxis kan som
utgdngspunkt anges att dess tolkningsprinciper ir s& gott som enahanda
for varu- och forpackningsutstyrslar.'”

[ fraga om slagord eller slogans kan erinras om ett relativt nyligen avgjort
registreringavgorande dir EU-domstolen'® slog fast att slagordet "WIR
MACHEN DAS BESONDERE EINFACH” inte hade tillracklig sirskilj-
ningsférmaga. En jimforelse kan géras med den gamla traditionen att férse
apelsiner med papper eller bananer med etiketter, eftersom det ir det enda
sittet att sirskilja ett kommersiella ursprungen i detaljhandlen. Slagord
och firger har séldes varit ett sitt att stirka det kommersiella ursprunget
for tjanster, men som traditionellt inte har uppmarksammats av det euro-
peiska varumirkesrittsliga systemet.!

17" Se de forenade mélen C-456/01 P och C-457/01 P (Henkel I).

18 M&l C-311/11 P.

19 Se Nordell, Varumirkesrittens skyddsobjekt, 2004 s. 242; jfr Holmqvist i NIR 1987
s. 329 ff. och dens., Varumirkens sirskiljningsforméga, 1999 s. 429 ff.
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Forenta staterna

I Forenta staterna har det sedan linge varit mojligt att skydda tredimensio-
nella mirken sisom trade dress. I rittspraxis har angivits att en trade dress:

"involves the total image of a product and may include features such as size, shape, color
or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques.”?

En sddan kan registreras enligt 45 § Lanham Act. Registrerbara varumirken
inkluderar:

"any word, name, symbol, or device, or any combination thereof (used or intended to be
used) to identify and distinguish (a producer’s goods) ... from those manufactured or
sold by others and to indicate the source of the goods ..."”?!

Det finns &tskilliga amerikanska varumirkesregistreringar som avser spe-
ciella exteridrer hos byggnader, till exempel MacDonald’s restauranger
och den si kallade Space Needle i Seattle.?”> Trade dress kan ocksa skyd-
das genom bestimmelsen om otillbirlig efterbildning i 43(a) § Lanham
Act. Ett uppmirksammat avgérande av Supreme Court gillde interioren
i en TexMex-restaurang.”® Den férsta Taco Cabana-restaurangen dppna-
des i San Antonio i september 1978. I december 1985 6ppnades en Two
Pesos-restaurang i Houston med en utformning som var vildigt snarlik Taco
Cabana-restaurangerna. Ar 1986 oppnades en Taco Cabana-restaurang i
Houston och Austin och sedermera dven i Dallas och El Paso dir det ocksa
fanns Two Pesos-restauranger. Supreme Court slog fast att "Taco Cabana’s
inherently distinctive trade dress was entitled to protection despite the
lack of proof of secondary meaning.”*

Internationella varumairkesregistreringar

Varumirken kan registreras internationellt enligt den si kallade Madrid-
overenskommelsen.? Enligt den finns nigra uppmirksammade registre-

20 John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc., 711 F. 2d 966, 980 (CA11 1983); jfr Lunell
s. 61.

2l 15 USC § 1127, jfr Wal-Mart Stories, Inc v. Samara Brothers, Inc. (99-150) 529 U.S. 205
(2000). 165 E3d 120.

22 Se Lunell s. 61.

2 Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. (91-971), 505 U.S. 763 (1992).

24 Se om avgorandet Harmon Cooley i 22/Vol.18/Southern Law Journal 2008 s. 19 ff.

? Madridéverenskommelsen om internationell registrering av varumirken av den 14 april
1891.
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ringar for affirslokaler och -interidrer. Forutom den ovan redan nimnda
registreringen (nr 880245) for en bensinstation, kan nimnas den interna-
tionella registreringen nr 761532, som gillde avbildning av en restaurang-
inredning for tjinster i klass 42, (provision of food and drink in restaurants;
bar services; coffee shops, restaurants, brasseries) (registrerad i Europa i Tysk-
land, Benelux och Spanien) (se bild nedan).

Den internationella registreringen nr 74949 avsig en butikskassa for tjins-
ter i klass 42, (photography services) (registrerad i Europa i Benelux, Spa-
nien och Italien) (se bild nedan).

Den internationella registreringen nr 648333 och 648332 avsig framsida
av butik for tjinster i klass 52, inkluderande (counselling for perfumes and
cosmetics) (registrerad i Europa i Benelux, Tyskland, Spanien, Italien och
Portugal) (se bilder nedan).
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Sverige

Enligt forarbetena till 1960 ars varumirkeslag (1960:644) omfattade
begreppet registrerbar varuutstyrsel endast sidan utstyrsel som anvindes "i
omedelbar forbindelse med egentliga varor eller deras forpackning.” Andra
utstyrslar, sdsom utstyrsel av affirslokaler, affarsinredningar, personaluni-
former, dekor pé varubilar med mera ansdgs inte ingd i begreppet varu-
mirke, utan betraktades som “annat i niringen anvint sarskilt varukin-
netecken”, till vilka ensamritt kunde uppnés endast genom inarbetning.?
Svenska domstolar ar emellertid erkint att varumirkesbegreppet skulle
kunna tolkas mer vidstrickt till att i och for sig omfatta ett tredimensio-
nellt mirke i form av en entrébyggnad.?’ lett avgorande fran Patentbe-
svirsritten (PBR) var friga om registrering av taket pé entréer till Bau-
haus’ varuhuslokaler (se bilden nedan).

%6 SOU 1958:10 s. 218; vist, Varumirkens sérskiljningsférmaga s. 530; jfr Lunell s. 62.
27 PBR dom den 7 december 2005 (nr 04-049) (Bauhaus); jfr Lunell s. 62.
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Domstolen uttalade bland annat att det inte hade nagon sjilvstindig betydelse att ett
tredimensionellt mirke kunde anvindas pa flera sitt, till exempel vidhingande en vara.
Av utredningen framgick att ett stort antal konsumenter kommit i kontakt med entré-
ernas utformning genom besdk i Bauhaus’ varuhus. Att konsumenter pa detta sitt hade
kommit i kontakt med deras utformning kunde i sig inte liggas till grund for slutsatsen
att de uppfattat dem som kinnetecken. Nigon sirskild utredning som visade pi hur
konsumenterna uppfattade utformningen hade inte forebringats, varfor det inte var visat
att mirket genom anvindning erhillit tillracklig sarskiljningsformaga.

Apple-avgorandena

Den 10 november 2010 fick Apple Inc. (Apple) bifall hos United States
Patent and Trademark Office (USPTO), pa sin ansdkan om registrering
av ett tredimensionellt varumirke bestdende av en &tergivning i form av
en ritning, av sina s kallade flaggskeppsbutiker, i klass 35 for detaljhan-
delstjinster avseende datorer, programvara, kringutrustning fér datorer,
mobiltelefoner, hemelektronik och tillbehér dirtill samt demonstration av
relaterade produkter.

Apple lamnade direfter in ansokningar i syfte att utvidga skyddet for
varumirket internationellt genom internationella varumirkesregistre-
ringar. | Europa har internationella registreringar meddelats i Italien, Spa-
nien och Polen. Mot ansdékninarna meddelade det svenska Patent- och
registreringsverket (PRV) den 17 februari 2012 en provisional refusal pé
grund av bristande sirskiljningsforméaga. Med anledning dirav inkom den
24 september 2012 fran Apple ett yttrande med innehll att Apple bestred
PRV:s beslut att preliminart avsld ansokan om registrering av de aktuella
mirkena:

[ yttrandet anférdes bland annat att Apple var ett virldsledande bolag inom tillverkning
och forsiljning av datorer och hemelektronik. Apple hade funnits i Sverige sedan bérjan
av 1980-talet. Apple dgde och drev en global kedja av butiker. En Apple-butik skilde sig
fran andra och var utformad i enlighet med Apples butiksdesign. Mirkena utgjordes av
den sirskiljande design och layout som var typisk fér en Apple-butik. De hade skapats
av Apple och det fanns inget allmint intresse som krivde att de skulle héllas fria for
andra niringsidkare att anvinda. Tillgdngen till den design och layout som &terfanns hos
varumirkena var ingen nédvindighet f6r andra detaljhandlare som avsig att séka skydd
for utformningen av sina egna butiker. Det fanns siledes inget frihallningsbehov. Bland
annat under dessa foérutsittningar ansigs den anférda grunden for att avsla registreringen
av varumirkena inte foreligga, eftersom mirkena hade den sirskiljningsférmiga som
krivdes for att kunna registreras.

I ett foreliggande fran PRV av den 2 november 2012 vidholl verket att den
sokta utstyrseln saknade erforderlig sirskiljningsférméga. P4 det sitt som
mirkena atergavs, var de dgnade att uppfatta som en avbildning (skiss)
av en forsiljningslokal. Det kunde vara svarare att visa sirskiljningsfor-
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méga hos andra typer av varumirken in ord- och figurmirken. Det gillde
inte minst tredimensionella mirken. Det torde sdlunda knappast falla sig
naturligt for omsittningskretsen att uppfatta forsiljningslokalens utform-
ning som en upplysning om varornas kommersiella ursprung i vidare man
in forsiljningslokalens utseende som helhet. Utseendet i sig bedomdes
dven vara ett naturligt sitt for hur en normal forsiljningslokal kunde se
ut. PRV:s stindpunkter upprepades i huvudsak sedan i dess avslagsbeslut
som meddelades den 5 juni 2013. Apple dverklagade beslutet till Patent-
besvirsritten (PBR).

[ Tyskland hade Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA) redan den
24 januari 2013 beslutat att registreringen av varumirke (IR 1060321)
inte skulle gilla dir. I skilen till beslutet anférde DPMA:

”Atergivandet av lokaler avsedda fér forsilining av ett féretags produkter utgdr inte
ndgot annat dn 4tergivandet av en visentlig aspekt av det foretagets tillhandahéllande av
handelstjanster. En konsument kan visserligen forstd inredningen i en sddan forsiljnings-
lokal som en upplysning om varornas kvalitet och prisklass, men inte som en upplysning
om varornas kommersiella ursprung. Dessutom skiljer sig den nu avbildade forsiljnings-
lokalen inte tillrickligt frin andra elektronikhandlares butiker.”?

Apple 6verklagade DPMA:s beslut till Bundespatentgericht (BPatG), som
ansdg att den inredning som avbildats uppvisade vissa sirdrag som gjorde
att den skilde sig frdn den gingse inredningen i forsiljningslokaler inom
branschen. Med hinvisning till att mélet gav upphov till grundliggande
frigor inom varumirkesritten, beslutade BPatG emellertid att vilandefor-
klara mélet och stilla fyra tolkningsfragor till EU-domstolen:

1) Ska artikel 2 i varumirkesdirektivet tolkas s, att méojligheten att skydda ’en varas
forpackning’ dven omfattar en utstyrsel som forkroppsligar en tjinst?

2) Ska artiklarna 2 och 3.1 i varumarkesdirektivet tolkas s8, att det ar méjligt att sdsom
varumirke registrera ett tecken som iterger en utstyrsel som férkroppsligar en tjinst?

3) Ska artikel 2 i varumirkesdirektivet tolkas s, att kravet pa att varumirket ska kunna
aterges grafiskt dr uppfyllt enbart genom en ritning, eller med kompletteringar som
till exempel en beskrivning av utstyrseln eller absoluta uppgifter om storleken i meter
eller relativa uppgifter om storleken med angivande av proportionerna?

4) Ska artikel 2 i varumirkesdirektivet tolkas s4, att skyddet for ett varumirke avseende
tillhandahéllande av detaljhandelstjinster dven omfattar varor som detaljhandlaren
sjilv producerar?”®

EU-domstolen besvarade frégorna i sin dom av den 10 juli 2014:

I friga om de tre forsta frigorna papekade domstolen att den hinskjutande domstolen
ville f4 klarhet i om artiklarna 2 och 3 i direktiv 2008/95 skulle tolkas s att atergivandet
av en forsiljningslokal, i form av en enkel ritning utan ndgra upplysningar om vare sig

28 Hir enligt mal C-421/13 (Apple) p. 11.
2 Se mal C-421/13 (Apple) p. 14.
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storlek eller proportioner, kunde registreras som varumirke for tjinster som bestod i
olika prestationer som var avsedda att fi konsumenterna att kopa varumirkessokandens
varor, och, om s var fallet, huruvida en sidan utstyrsel som férkroppsligade en tjinst
kunde likstillas med en forpackning. Det féljde av direktivets art. 2 att det som en
registreringsansdkan avsig maste uppfylla tre krav fér att kunna utgéra ett varumirke.
For det forsta skulle det utgora ett tecken. For det andra méste det kunna 4terges grafiskt
och for det tredje skulle det vara dgnat att sirskilja ett foretags varor eller tjinster fran
andra foretags (p. 17).3° Det framgick av direktivet att ritningar kunde aterges grafiskt.
Dirav foljde att ett itergivande av linjer, konturer och former kunde &skadliggéra en
butiksinredning och utgéra ett varumirke (p. 18). Ett atergivande, i form av en ritning
av en butiksinredning kunde ocks vara dgnad att sirskilja ett foretags varor eller tjanster
fran ett annat foretags och sdledes uppfylla det tredje villkoret. S& kunde vara fallet nir
den avbildade inredningen i betydande mdn avvek frin normen eller fran vad som var
sedvanligt i branschen (p. 20).3! Ett varumirkes sirskiljningsformaga skulle bedémas dels
utifrdn de varor eller tjinster som ansdkan avsig, dels utifrin hur omsittningskretsen,
som skulle anses bestd av en normalt informerad och skiligen uppmirksam och medve-
ten genomsnittskonsument av dessa varor eller tjinster, uppfattade varumirket (p. 22).%?
Av detta foljde att bedomningskriterierna inte skilde sig frin dem som anvindes for
andra typer av tecken (p. 24).
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PBR meddelade dom den 12 december 2014.3* Domstolen — vars relativt
omfattande skil i hog grad bygger pd EU-domstolens forhandsavgorande
— slog inledningsvis fast att en butiksinredning i och for sig kunde utgora
ett varumirke under forutsittning att den var dgnad att sirskilja sokan-

30

31

32

33

Domstolen dberopade hir mal C-104/01 (Libertel) p. 23, mal C-49/02 (Heidelberger
Bauchemie) p. 22 och mal C-321/03 (Dyson) p. 28.

Detta krav ger uttryck it ndgot som liknar det s.k. Henkel-testet (jfr de forenade malen
C-456/01 P och C-457/01 P (Henkel I) dir domstolen uttalade att endast ett varumirke
som "kraftigt avviker frdn normen eller frdn vad som ir sedvanligt i branschen, och
siledes uppfyller sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse, har sirskilj-
ningsférmaga”; jfr Lunell s. 115. Domstolen dberopade hir emellertid analogt vad gillde
tecken som utgdrs av en varas utseende, mal C-25/05 P (August Storck) p. 28 och mél
C-97/12 P (Vuitton Malletier) p. 52.

Domstolen &beropade bl.a. de forenade mélen C-53/01-C-55/01 (Linde) p. 41, mél
C-363 /99 och (Koninklijke KPN Nederland) p. 34.

Patentbesvirsrittens dom den 12 december 1214 (mal nr 13-097 och 13-098).
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dens tjinster fran andra foretags och att inget av de registreringshinder
som angavs i varumirkeslagen uteslot registrering. S8 kunde vara fallet
om den i betydande man avvek frdn normen eller frdn vad som var sed-
vanligt i branschen.?* Det kravet hade betriffande tecken som utgjordes
av en varas utseende motiverats med att genomsnittskonsumenten inte
var van vid att gora antaganden om en varas ursprung utifrdn varans eller
varuforpackningens form utan grafik eller text och att det darfér kunde
vara svérare att visa att ett tredimensionellt varumirke hade sarskiljnings-
forméga dn vad som var fallet betriffande ett ord- eller figurmirke.?® Ett
mirkes sirskiljningsformaga skulle bedémas utifrén de varor och tjinster
som registreringen avsig och hur omsittningskretsen uppfattade det.3

Enligt PBR kunde omsittningskretsens uppmirksamhet variera i bero-
ende av vilket varu- eller tjinsteslag det rorde sig om. Omsittningskretsen
for de tjanster som de aktuella mirkena avsig bestod av konsumenter i
allminhet. Med hinsyn till tjinsternas nira anknytning till kapitalvaror
av teknisk karaktir kunde det antas att genomsnittskonsumenten var sir-
skilt uppmirksam. Denna hogre grad av uppmirksamhet kunde emeller-
tid inte utan vidare anses omfatta dven inredningen i lokalen dér varorna
och tjinsterna tillhandahélls. Sarskiljningsformégan skulle darfor bedomas
med utgdngspunkt i hur en genomsnittskonsument som var skiligen upp-
mirksam uppfattade butiksinredningen. Domstolen skulle alltsd bedoma
om den i mirkena avbildade inredningen, enligt en sddan konsuments
uppfattning, avvek i betydande mén frin normen eller vad som var sed-
vanligt for tjanster i elektronikbranschen:

Enligt PBR uppvisade utformningen av butiksinredningar inom elektronikbranschen en
stor variation betriffande formsprak, méblering och produktexponering. Den butiks-
inredning som mirkena &tergav bestod av en fasad bestdende av rektangulira genom-
skinliga skivor, rektangulir takbelysning placerad i tva rader i butikens lingdriktning,
frdn viggen utskjutande hyllor, hyllor i flera rader lings viggarna, rektangulira bord
uppstillda mitt i butiken i dess lingdriktning och ett avlangt bord med stolar placerat
i tvirgdende riktning i butikens bakre del. De element som bildade den aktuella inred-
ningen ingick i det som fick anses utgéra traditionell utrustning for butiker inom elek-
tronikbranschen. Sittet p4 vilket dessa element hade kombinerats och placerats i lokalen
formedlade visserligen ett stramt och minimalistiskt intryck. Det var emellertid inte
tillrickligt for att inredningen skulle anses avvika i betydande mén fran vad som kunde
anses vara sedvanligt i elektronikbranschen. Den méjliggjorde dirfoér inte fér en genom-
snittskonsument att skilja Apples tjinster som de aktuella mirkena avsdg frén tjénster
med ett annat kommersiellt ursprung. For att tergivandet av butiksinredningen i de
aktuella internationella registreringarna skulle medges giltighet i Sverige, méste dirfor
butiksinredningen till f6ljd av anvindning ha forvirvat erforderlig sirskiljningsférm3aga.

3 Domstolen hinvisade hir till mél C-421/13 (Apple) p. 20.

3 Domstolen dberopade hir EU-domstolens domar i mal C-136/02 P (Mag Instrument)
p. 30, mél C-173/04 P (Deutsche SiSi-Werke) p. 28 och mal C-25/05 P (August Storck)
p. 25, vilka gér tillbaka pa Henkel I-avgérandet.

% Domstolen dberopade hir de férenade mélen C-53/01-C-55/01 (Linde) p. 41.
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For att ett kiannetecken skulle anses ha forvirvat sirskiljningsformaga krivdes att en
betydande del av omsittningskretsen — vilken i detta fall bestod av genomsnittskonsu-
menter i hela landet — med hjilp av kinnetecknet kunde ange att tjinsterna kom frin ett
visst foretag och det sdledes hade blivit méjligt att skilja dem fran andra foretags tjanster.
I detta fall innebar det att de berérda personerna kunde uppfatta butiksinredningen i
den form som den var atergiven som en uppgift om tjinsternas kommersiella ursprung.
Prévningen skulle goras genom en helhetsbedémning dir hinsyn kunde tas till olika
omstindigheter, sdsom till exempel tjinstens marknadsandel, hur ofta, hur linge och
inom hur stort geografiskt omride varumirket hade anvints och hur stora investeringar
som hade gjorts vid marknadsféring med anvindning av mirket.

Domstolen gjorde sedan en utforlig analys av den marknadsundersékning
som Apple hade dberopat. Vid en helhetsbedémning fann PBR att Apple
inte hade visat att mirkena genom den anvindning som &gt rum hade
forvarvat erforderlig scrskiljiningsformdga for att medges giltighet i Sverige.
Domen 6verklagades till Hogsta forvaltningsdomstolen, som — kanske
bland annat med den nya domstolsordningen fér immaterialrittsmal med
Patent- och marknadsdomstolarna i sikte — inte meddelade prévningstill-
stdnd. Frigan ir di om avgorandet ir avslutat i Europa. Anmirkningsvirt
dr att BPatG hittills inte har fattat sitt slutliga beslut i fragan, trots att
EU-domstolen gav sitt besked redan ar 2014. Enligt uppgift har den bene-
luxiska immaterialrittsyndigheten dragit tillbaka sitt interimistiska beslut
om avslag efter EU-domstolens dom, vilket ger en indikation om att marke
kan registreras i Benelux.’” Om s3, och om BPatG skulle komma fram till
att mirkena kan registreras nationellt i Tyskland, ligger vil en europeisk
varumirkesansékning nira till hands, inte minst med de sinkta kraven
enlig den nya varumirkesférordningen, vilket kanske skulle kunna leda
till en giltig varumirkesregistrering for hela EU, ndgot som ju har varit ett
huvudmal med hela den harmoniserade varumairkesritten.

Avslutande reflektioner

Eftersom det inte finns ndgra sirskilda bestimmelser i vare sig europe-
isk®® eller svensk ritt om trade dress sisom utformningar av byggnader,
lokaler och inredningar, forefaller den allminna uppfattningen vara att
nagot hinder for ett sidant skydd inte foreligger i och for sig.3® Det foljer
av EU-domstolens forhandsavgorande, de ovan &beropade gemenskaps-

37 Jfr http://www.ehp.lu/legal-topics/newsletters-and-alerts/newsletter-detail/article/
three-dimensional-trademarks-and-flagship-stores-the-european-court-of-justices-posi-
tion/.

38 Jfr Trade Dress Protection in Europe s. 7.

3 Jfr Lunell s. 62.
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varumirkena, ett flertal internationella varumirken med giltighet i flera
gemenskapslinder och fér svensk del ocksa av det ovan dberopade s kal-
lade Bauhaus-avgorandet,** diar PBR av allt att doma inte uteslot utform-
ningen av en del av en fasad som sédan frdn det skyddade omradet. Varfor
kunde da Apples mirken inte registreras?

Svaret pé frdgan finns vil i de kriterier som maste vara uppfyllda och
hur domstolarna tolkar dem. Om man ser till EU-domstolen och den dis-
kurs som har férts i Europa och nationellt, forefaller utgdngspunkten vara
att vigledning ska ges inom omradet for tredimensionella varumirken av
mer traditionellt slag. Det leder saledes till antagandet att allminna varu-
mirkesrittsliga principer och sirskilt EU-domstolens avgéranden inom
dessa kategorier av mirken ska vara vigledande. Jag ir inte helt overtygad
om att det dr den ritta vigen.

I friga om domstolens utgdngspunkt for vem som ska vara mottagare
av varumirket ir det hittills den normalt informerade samt skdligen upp-
mdrksamme och upplyste genomsnittskonsumenten.*' Sdsom redogjorts for
ovan tenderar denna fiktiva figur att kunna dndra skepnad utifran vilken
marknadsforingsdtgiard som det dr friga om. I friga om datoranvindning
har man en traffbild p& mellan 80 och 90 procent av Sveriges befolkning.
sd fall skulle huvuddelen av Sveriges befolkning ha haft anledning att fatta
beslut om att kopa en dator. Nar man stér infor ett beslut att kopa en dator
sa ar det kanske inte samma sillankopssituation som for sextio &r sedan
maélades upp av Heiding, det vill sidga att frigan stdr mellan godis och en
bil, men fortfarande nigot ganska nirliggande. Aven om priser har sjunkit,
innebir ett kop av dator eller telefon — nu p& grund av andra aspekter —
inte ndgon vardagsképsvara. Tvirt om ir konsumenter som stir i begrepp
att fatta kopbeslut om inkdp av till exempel datorer eller mobiltelefoner
vanligen inriktad pa sdvil siljstille som pa produkt och mirke, ndgot som
borde tala for en hogre grad av sirskiljningsforméga. Apple borde dirfor
kunnat registreara utformningen av sin butiks inredning redan pa grunden
ursprunglig sirskiljningsforméga och dirmed uppfylla kraven for skydd
som nationellt varumarke i Sverige.*?

EU-domstolen har redan i Henkel I-avgorandet (ovan) tagit stallning till
situationen att varor méste individualiseras for att kunna forpackas. Nir
s& var fallet skulle forpackningen jimstdllas med varans form. S& var fallet
till exempel med varor som bestod av gryn, pulver eller vitska, vilka till
sin natur saknade egentlig form (p. 33). Nir tredimensionella varumdrken
bestod av forpackningen for en vara som till foljd av dess art sdldes forpackad

40 PBR dom den 7 december 2005 (nr 04-049) (Bauhaus).

4 Se i forsta hand mal C-210/96 (Gut Springenheide und Tusky).

42 1 frdga om argumentet frdn PRV att de i dag existerande svenska Apple-butikerna inte
skulle omfattas av bedémningen, ir det naturligtvis helt irrelevant, eftersom det finns ett
nira samband mellan butikerna och Apple.
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skulle varans forpackning jémstdllas med varans form, vilket innebar att for-
packningen utgjorde formen pd varan i den mening som avségs i art. 3.1 e
i direktivet.® Om samma bedomningsgrunder ska gilla for varor som
for tjanster, betyder det att en medveten och kommersiellt sirpriglande
presentation eller tillhandahallande av tjanst ska likstillas med tjansten i
fraga. Detta borde i s fall kunna ge antaganden om hur EU-domstolen
besvarar den forsta frigan i mal C-421/13. Med utgingspunkt i att det ar
in svarare att individualisera tjinster dn varor av de slag som angavs som
exempel i Henkel [-avgorandet, borde art. 2 i varumirkesdirektivet tolkas
sd, att med "en varas forpackning” ocksa kan avse marknadsféringen av en
forpackning som inbegriper en tjinst. Stod for det ges dven i det ovan abe-
ropade Deutsche Bahn-avgorandet.** Det rider dirmed inte heller tvivel
om att ett i tvd dimensioner uttryckt varumirke kan omfatta tredimensio-
nella foreteelser.

Domstolen borde ha haft anledning att verviga huruvida en viss affirs-
inredning dr en vanlig standardform, om den ar unik eller ovanlig inom det
aktuella omridet, eller om den endast dr en forbattring eller i dvrigt en
variant av redan kianda former for en viss typ av varor eller tjanster. Exem-
pelvis finns det s& manga affirsinredningar som endast skiljer sig nigot
fran den mest troliga formen pa en sddan, att detta generellt talar emot att
konsumenterna uppfattar en affirsinredning som en ursprungsangivelse.
Ju mer den form som registreringsansokan avser att nirma sig en form som
reflekterar en standardisering pd marknaden, desto mindre sannolikt ir det
att den avviker frdn mingden. Det blir siledes inte moijligt att registrera en
viss affirsinredning som varumirke endast for att den skiljer sig frin vad
som redan forekommer p&d marknaden om skillnaden #r av mindre slag.*
Mot bakgrund av att utformningen av affarsinredningar ofta bygger vidare
pa vad som redan forekommer pad marknaden, utesluts dessa saledes fran
ett omedelbart varumirkesskydd, om det inte kan visas att konsumenterna
uppfattar formerna som ett individualiseringsmedel.*®

PRV antog i sitt beslut att forsdljningslokalens utseende kan uppfattas som
ett naturligt sctt for hur en normal forsdliningslokal kan se ut i sin uppbyggnad
och inredning, det vill sciga med bord, hyllor, binkar etc. Den beskrivningen
iar knappast korrekt. Om man forsoker bilda sig en uppfattning om hur en
typisk forsiljningslokal for snart sagt vilken som helst vara eller tjinst ser
ut i Sverige i dag, finns det ingen som har utformat sin férsiljningslokal
pa motsvarande sitt som den som presenteras i Apples mirken. Exempel
pa att presentera varor pa bord som stir uppstillda i en affirslokal kan i
och for sig forekomma inom vissa sektorer, sdsom bruksvaror och klider.

3 Jfr Lunell s. 68.

4 Mal C-45/11 P (Deutsche Bahn).
4 Jfr Lunell s. 94 f.

4 Jfr op. cit.s. 98 f.
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Att kunder fir sitta vid ett bord féorekommer exempelvis inom bank- och
forsikringsbranschen. Denna bild blir an klarare om man begrinsar den
till tjanster. Det finns mig veterligt inget foretag i Sverige som tidigare har
utformat sin forsiljningslokal pd det sitt som framgar av Apples registre-
ringsansokningerar och det giller siledes dn mindre i friga om tjanster.
Apples mirken avser den grafiska dtergivning som framgir av ansok-
ningarna. De avser siledes endast det visuella uttrycket av en forsiljnings-
lokal.#” Det rader siledes ingen tvekan om att det har varit just den visu-
ella manifestationen i ansékan som ska ligga till grund fér bedémningen.
Med detta taget som utgdngspunkt bor hir sirskilt pdpekas den patagliga
konsekvens med vilken Apple har valt att utforma sina affirslokaler runt
om i virlden. Aven om vissa avvikelser kan ses i férhallande till de fysiska
forutsittningar som ges av lokaliteter pa skilda platser och som forutsit-
ter anpassningar till lokala férhillanden, har Apple — framfor allt genom
det konsevent utforda rektangulira och det lingsgdende formspraket till-
sammans med den enahanda uppbyggda formen av en forsiljningslokal
som visentligen skiljer sig frdn alla andra férsiljningslokaler fér motsva-
rande produkter och tjinster — dstadkommit ett uttryck som enligt min
mening ger ursprunglig eller inneboende sirskiljningsforméga 4t sina kin-
netecken, vilket definitivt bor kunna ge skydd i sig i Sverige. Det finns
saledes inte ndgot beaktansvirt frihdllningsbehov kring dessa varumirken,
eftersom vem som helst annan kan utforma sin afférslokal p4 sitt sitt och
en affirslokal for liknande varor traditionellt har utformats p& helt andra
sitt. Daremot finns det en risk att konkurrenter nu vill borja utforma sina
affarslokaler pa samma sitt som Apple, vilket skapar ett kinneteckens-
rittsligt sirskiljningsproblem, namligen att under den tid som Apple skulle
behova for att visa pa forvirvad sirskiljningsféormaga, kan konkurrenterna
appropriera Apples mirkeskoncept, si att den vid ett senare registrerings-
tillfille framstir nirmast som en standard och siledes som generisk.

47 Jfr op. cit. s. 63.





