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1. Inledning

“Dagens nyheter. Nar du har tid”. Pa det har sattet marknadsfors i skrivande stund
gratistidningen Metro. Vad kan denna enkla slogan antyda? Jo, dels att Metro ar
Dagens Nyheter vilket nagon som inte ar klar éver agandefoérhallandena inom
mediesfaren skulle kunna anta. Den tolkning som emellertid ligger ndrmast till hands,
speciellt for mig som fore detta illvillig morgontidningsprenumerant, ar:

“Nu finns det inte langre nagon anledning for mig att prenumerera pa en tidning jag
aldrig hinner lasa om morgonen, bara for att fa upplysningar om vad som hander i
stan och tv-tablan. Jag kan ju lasa Metro gratis pa sparvagnen!”

Aven om namnet pa en av Sveriges morgontidningar bara &r infogat i texten, som
vanligt sprakbruk, gar det knappast nagon forbi att reklamtexten inte syftar pa de
nyheter som kommer under dagen utan pa tidningen Dagens Nyheter.

Hur reklamtexten an tolkas kan sékerligen alla vara 6verens om att DN: s varumarke
finns med i reklam for gratistidningen Metro, om an i “redaktionell text”. Men
dberopas det som varumarke? Ar det frdga om varumarkesanvandning? Utgor
handlandet varumarkesintrang?

Dessa fragestallningar utmynnar i en diskussion kring ensamréttens granser och
utvecklingen av den varumarkesratt vi har idag. Anvandningen av varuméarken gar
langt tillbaka i tiden och sedan dess har bruket av, och reglerna kring,
kanneteckensanvéandning praglats av den radande samhallssituationen. Forandringar
pa marknadsforingens omrade och skapandet av en gemensam marknad har paverkat
varumarkesratten och ar bland annat orsaker till de fragor som skall behandlas. For att
ge en bild av varumarkets utveckling fram till idag och foér att pavisa
samhéllsutvecklingens betydelse for utvecklingen av reglerna i den
varumarkesréttsliga lagstiftningen foljer héar en kort dversikt av vad ett varumaérke ar
och de regelverk som gallt fram till dags dato.

1.1. Kort historik

Redan i de &ldsta k&nda kulturerna, orienten och antikens Grekland och Rom, marktes
varor. Detta bruk minskade dock under medeltiden for att sedan aterkomma da
skrasamhallet utvecklades. Under den tiden skapades &ven detaljerade regler for
hantverkare och andra framstéllare att marka sina varor med stdmplar eller mérken. Detta
for att en varas ursprung skulle vara lattdefinierat.

Under industrialismen overgick intresset av att marka varor fran det allménna till det
privata. Staten stallde inte langre krav pa varors markning. Anvandningen av marken
var nodvandig anda for att kunna sarskilja de varor som fanns pa marknaden.

| Sverige anvandes varumarken redan under forntiden for att pavisa aganderdtt eller
besittningstagande, eller for att ange vem som tillverkat eller salt en viss vara. En plikt



att pa sin vara pafora marken vid forséljning av varor stadgades redan i Bjarkoratten
fran 1200-talet.

Skravasendet forde dven i Sverige med sig en plikt att marka sina varor for att pa sa
satt visa vem som tog pa sig ansvaret for en varas kvalitet. | och med avvecklingen av
skravasendet forsvann skyldigheten att anvanda varumarken. Det fanns dock ett
undantag dar skyldigheten kvarstod: jarnhanteringen.

Fore naringsfriheten nadde Sverige forelag en skyldighet att marka varor med méarken
eller stamplar. Det offentliga tillsag att sa gjordes. Endast den rattmatiga innehavaren
av ett marke fick anvanda det. Detta for att skydda den kontrollfunktion som
markestvanget innebar. | allméanhet betraktades markestvanget som en skyldighet och
inte en rattighet av tillverkaren, en syn som férandrades under industrialismen, da
marken primart anvandes for att vinna kunder, och plikten ansags vara sekundar. En
forskjutning fran den offentliga till den privata sektorn agde saledes rum.*

Vilka rattigheter genererade markningen av varor pa den tiden? Ensamratt till
varumarken diskuterades redan innan lagstiftning skapades pa omradet. En viss grad
av ensamratt kunde tillerkdnnas den som antagit och brukat ett visst marke. Da
skrasamhallet upplostes blev det svart att halla reda pa alla mérken. Pa grund av detta
borjade det allmanna att fora register. | samband med inférandet av ett register kunde
rattigheter knytas till inforandet av marken déri. Bland dessa réttigheter kunde
ensamratten ses.

Ensamratten grundas pa ett forvaxlingsbarhetskriterium. Skyddet for varumarken i
den dldre varumaérkeslagen, som tillkom 1884, tackte i princip alla varuslag. Det
vasentliga vid en intrangsbedémning var saledes markeslikheten. Fran och med 1897
gallde ensamratten endast inom det varuslag som varan registrerats. Detta kallas
specialitetsgrundsatsen. Pa sa satt fick aven varuslagslikheten betydelse vid
bedomningen huruvida tva varumarken var forvaxlingsbara eller inte. Skyddet utanfor
varuslagen forsvann helt.

Samspelet mellan mérkeslikheten och varuslagslikheten fick betydelse inom praxis.
Kravet pa markeslikhet minskade da varuslagslikheten var stor och vice versa (den sa
kallade produktregeln), vilket kom att pragla den lagstiftning som tillkom 1960 och
som till stor del &r géllande &n idag.

Huvudregeln om forvaxling praglades som sagt av den praxis som utvecklats under
arens lopp. Regeln togs in i varumarkeslagens (VmL, 1960:644) 6 § och é&r
fortfarande i stort sett oférdndrad. I och med denna bestdmmelse fick
varukénnetecken ett skydd mot anvéndningen av yngre identiska eller liknande
marken for varor av samma eller liknande slag.

Precis som pa manga andra omraden inom juridiken foregar numera
samhallsutvecklingen lagstiftandet. Da sa sker hamnar de som skall tillampa de
existerande reglerna i en avvagningssituation. Skall reglerna tillampas pa det sétt som
avseddes da de kom, fram till dess att ny lagstiftning uppréttats, eller skall de tolkas
extensivt, och pa ett satt som harmonierar med dagslaget?

150U 1958:10, s 29f.



1.2. Dagslaget

Den lagstiftning som rader pa varuméarkesrattens omrade idag skapades 1960 och é&r
saledes drygt 40 ar gammal. Under dessa ar har vart samhalle forandrats dramatiskt pa
handelns och néaringslivets omraden. Den marknad som vi idkar handel pa idag &r
global, vilket staller krav pa de bestammelser som skall reglera dessa forhallanden.

Det har blivit svarare att sla sig in pa marknaden och det kraver stora insatser, inte
minst pa marknadsforingens omrade. Detta har lett till att
marknadsfoéringskostnadernas andel av produkternas totalkostnad har dkat mycket.
Foretagens satt att utnyttja sina varumarken har ocksa férandrats.?

Att forska och utveckla nya produkter &r dyrt och for att finansiera detta kravs att
produkten produceras i stora volymer och att den sedan lanseras aven pa nya
marknader. Denna tendens &r ett av skélen till att marknadsféringens betydelse har
Okat. For att svenska foretag skall ha en chans mot stora transnationella féretag som
har medel att genomfora aggressiva markandsforingskampanjer kravs att det finns en
mojlighet att snabbt f& skydd for en ny produkts varumarke.’

Nar varumaérket val ar skyddat, &r det viktigt att de marknadsféringskampanjer som ett
foretag presenterar for att lansera sin produkt och for att forse varumérket med
onskade karaktarsdrag, inte undermineras av andra foretags anvandande av
k&nnetecknet. Naturligtvis kan gratis exponering i diverse sammanhang hjélpa ett
varumarke, men det kan ocksa stjdlpa dess popularitet.

| dagens lage da vi standigt matas med information av diverse slag ar det viktigt for
ett foretag att deras marknadsforing ar sa pass stark att den inte forsvinner i mangden,
nagot som kraver noggrann planering och utforande. Da detta lyckas kan varumarket
bli en sjalvstandig tillgang for naringsidkaren. Att sedan ett effektivt skydd kravs for
denna tillgangs fortlevnad &r sjalvklart.

De investeringar som en naringsidkare lagt ned pa sitt varumarke har pa senare tid
erkants som skyddsvarda. Saledes har den som investerat mer tillerkants ett mer
effektivt skydd. Exempelvis tas denna faktor med i bedémningen av ett varumarkes
sarskiljningsformaga och kanneteckenskvalitet.

Skyddet for val ansedda varuméarken, som kan betraktas som en sjalvstandig tillgang,
stracker sig langre &n till dess funktion som individualiseringsmedel eller
ursprungsbeteckning, vilket tyder pa ett skydd aven for ett varumarkes
reklamfunktion.

Det ar ovan namnda konstateranden som leder fram till fragan om dagens regler
racker till for att tillgodose naringsidkarnas intressen nér det galler skydd for deras
varumarken. Satten pa vilka en naringsidkare kan anvanda nagon annans varumarke i
reklam for den egna varan &r otaliga och skalen dartill likasa. For att exemplifiera en
sadan situation foljer en nyligen avkunnad dom fran hovréatten rérande ett fall som till
mangt och mycket inkorporerar de fragor som kommer att behandlas i den féljande

250U 2001:26, s 141.
Aa, s 142,



texten. Aven om fallet isig inte besvarar dem &r det 4nda en bra utgangspunkt for den
diskussion som kommer att folja. Bade tingsrattens och hovrattens domskal ger
upphov till funderingar. Omstandigheterna i fallet ar de foljande.

1.3. Gillettefallet

1.3.1. Bakgrund

Kooperativa Férbundet (KF) har pa forpackningen av Blavitt rakkassetter angett att de
aven passar till andra moderna raksystem. Med hjdlp av en asterisk kopplas detta
sedan samman med férklaringen “Passar dven till rakhyvlar av typ Personna och
Sensor” pa baksidan av paketet. Sensor ar Gillette Group Sverige Aktiebolags
(Gillette) hyvel.

Gillette menade att KF genom sitt handlande gjort intrang i Gillettes ensamratt till
varumarket Sensor. De havdade att anvandandet inte kan motiveras av nagot legitimt
eller lojalt syfte vilket gor det otillatet enligt 4 § andra stycket VmL. Som stéd for
detta papekade Gillette att andra forséljare av rakkassetter, till exempel Ahléns och
ICA, som saljer samma slags kassetter som KF, gor detta utan att hanvisa till Gillettes
varumarke.

KF, & andra sidan, bestred karomalet. Som stod for sin standpunkt aberopade de att
hanvisningen pa baksidan av férpackningarna med Blavitt Flexblad inte utgor
varumarkesanvandning i VmL: s mening varfor intrang i Gillettes ratt till varumarket
inte forelag.

1.3.2. Tingsrattens dom

Utgangspunkten for tingsrattens bedomning var att ensamratten, sa som den uttrycks i
VmL, har ansenlig bredd och att lagens bestammelser maste lasas mot bakgrund av
EG:s varuméarkesdirektiv.*

Tingsratten tog inte upp fragan, om huruvida KF: s anvandning av Gillettes
varumérke var varumdarkesanvandning enligt lagen, till diskussion. Domen
dominerades istallet av fragan om KF:s handlande kunde foranleda tillampning av ett
av ensamrattens fa undantag.

Det undantag som kom i fraga var reservdelsregeln som stadgas i 4 § 2 stycket VmL.
Kort sagt kan regeln sdgas innebéra att anvandningen av nagon annans varumérke &r
otillaten, om den utforts pa ett sadant satt att det kan ge sken av att vad som
tillhandahalls kommer fran kannetecknets innehavare eller att denne medgett tecknets
anvandning. Denna regel har en motsvarighet i EG: s varumarkesdirektiv. | direktivet
anges att en hanvisning till en annans varumarke maste vara nédvandig och gjord i
enlighet med god afféarssed for att accepteras. Det kan sédgas att artikel 6.1c i EG:s
varumarkesdirektiv preciserar innehallet i den svenska lagen.

* Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnarmningen av medlemsstaternas
varumarkeslagar.



Tingsréatten konstaterade att rakkassetterna inte utgjorde en reservdel eller ett tillbehor
eftersom den, och inte skaftet, utgér huvuddelen i den kompletta rakhyveln. Rétten
jamforde detta med att “en bil kan exempelvis inte vara ett tillbehor till ett takracke”.

Trots detta fanns det anda en chans att hanvisningen skulle kunna accepteras, om den
hade varit nodvandig for att ange rakkasetternas avsedda andamal. Det konstaterades
emellertid att anvandningen inte var nodvéandig eftersom antalet skaft pa marknaden
var begransat. Dessutom klarade sig andra utan att géra en dylik hanvisning. KF:s
forfarande innebar ett anvandande av det renommé som ar forknippat med Gillettes
varumarke och stred darfor mot huvudregeln i 4 § VmL.

1.3.3. Hovrattens dom

Sattet pa vilket KF hade infogat Gillettes varumarke i marknadsféringen for sina
rakkassetter ansags dven av Hovréatten utgora varumarkesanvandning. Undantaget for
marknadsforing av reservdelar, tillbehor och dylikt kunde emellertid tillampas trots att
rakkasetterna inte kunde betraktas som reservdelar. De kunde insorteras under samma
undantag men som en liknande produkt i stéllet.

Precis som i tingsratten blev den avgdrande fragan om KF:s hanvisning var nodvéandig
for att ange varans avsedda andamal. Hovratten konstaterade att hanvisningen inte var
"absolut nédvandig” och bedomde att: ”Pa samma satt som vid forséljning av
reservdelar och tillbehor, kan det anses angeldget att kunna informera kopare av
rakkassetter om att dessa passar till en viss rakhyvel eftersom alla rakblad inte passar
till alla rakhyvlar. Kunden far anses ha ett beréttigat intresse av en upplysning som
underlattar for honom att kdpa rakblad som passar till den rakhyvel han har.”

Da nodvandighetsrekvisitet ansags uppfyllt blev nasta fraga huruvida hanvisningen
uppfyllde kraven pa god affarssed. KF:s hanvisning till Gillettes rakkassetter var
placerad pa baksidan av paketet och stack inte ut grafiskt. Att rakkassetterna
tillverkades av American Safety Razor (ASR) i USA, tillika KF: s varumérke angavs
pa baksidan av paketen. Hovratten fann inget annat som skulle kunna tyda pa att det
forelag ett kommersiellt samband mellan de tva foretagen och bedémde darfor att
varumarkesintrang inte forelag.

1.3.4. Rattsfallets innebdrd

Detta rattsfall beror flera relevanta fragor som i sin tur beror bedémningen om vart
granserna gar for anvandning av nagon annans varumarke i reklam for den egna
varan.

KF hédvdade att deras anvandning av Gillettes varumarke inte utgjorde
varumérkesanvandning enligt varumarkeslagen, ett argument som inte
uppmarksammades av vare sig tingsratten eller hovratten. Just detta argument &r
nyckeln till huvudfragan eftersom varumarkesintrang bygger pa obehorigs
varuméarkesanvéandning. For att veta vad varumérkesanvéndning &ar kravs att
definitionen av varumarke ar klar. Nar bada dessa begrepp ar utredda, forst da kan en
klar bild av vad som ar tillatet och saledes faller utanfér varumarkesinnehavarens



ensamratt, och vad som utgdr varumarkesintrang avgoras. Aven da kan naturligtvis
gransfall som &r svara att bedoma uppsta, men da finns i alla fall klara riktlinjer for
hur bedomningen bor genomforas, nagot som é&r viktigt att veta vid bland annat
utformningen av reklamkampanjer.

Det kan tyckas vid forsta anblick att fragorna om vad ett varumarke ar och vad som
utgdr varumarkesanvandning ar tamligen oproblematiska, men under ytan finns mer
an en dimension pa saken. Utgangen i Gillettefallet kan sagas representera den
radande uppfattning som doktrinen ger uttryck for idag.



2. De forharskande rattskonstruktionerna och deras tillampning

2.1. Inledning

Precis som grunden till svaret pa en juridisk fraga oftast finns att finna i den
lagstiftning som finns pa omradet, ger lagstiftningen och dess utformning i sig dven
upphov till fragor och ifragasattanden. Detta ar fallet vid ett forsok att med VmL: s
hjalp svara pa fragan om hur och nar en naringsidkare far aberopa nagon annans
varumarke i reklam for den egna varan.

Vid forsta anblick verkar den systematik som varumarkesratten ger uttryck for, med
en huvudregel och ett antal klara undantag, logisk och lattforstaelig. Det ar den ocksa,
sa lange det foreliggande problemet platsar i den "mall” som redan existerar och dess
utformning inte behover ifragasattas.

Lagstiftningen har skapats genom en avvagning mellan diverse intressen som maste
tillgodoses for att skapa ett fungerande system. Tre skilda huvudintressen kan
urskiljas: varumarkesinnehavarens intresse av skydd, konsumenters eller utomstaende
naringsidkares intresse av att inte bli vilseledda, samt det allmdnna intresset av
effektiv konkurrens. Samtidigt som ett effektivt varumarkesskydd efterstravas maste
det existera ett visst spelrum vid marknadsforing.”

Detta spelrum har skapats genom undantag fran ensamratten och de regler som finns
kring utnyttjandet av dessa undantag. Forutom de tre situationer som representeras av
lagstadgade eller icke-lagstadgade inskrankningar finns ytterligare situationer da
annans varumarke syns i reklam for nagon annans vara. Hur hanteras dessa fall?

2.2. Kort om varumarkeslagen

Den nu gallande varumérkeslagen definierar i 1 §, varumérken som sarskilda tecken
for varor som tillhandahalls i en naringsverksamhet. Ett varuméarke kan besta av
tecken som kan aterges grafiskt, sarskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer,
bokstaver, siffror och formen pa en vara eller dess forpackning.

For att ett varumarke skall generera nagra rattigheter for dess innehavare kravs att det
registreras hos Patent- och registreringsverket (PRV) eller att det inarbetats inom en
kundkrets. Denna kundkrets kan vara lokal eller stracka sig land och rike runt. I det
hénseendet finns ingen begransning. Registreringar av varumérken &r nationella.
Numera kan dock varumarken &ven registreras for skydd inom hela EU.

Efter det att ett varumarke inarbetats eller registrerats har innehavaren ensamrétt till
detta marke. Ensamréatten beskrivs i 4 8§ VmL och innebér att ingen annan &n
innehavaren far i naringsverksamhet anvéanda ett med varumarket forvaxlingsbart
kannetecken for sina varor. Denne far inte anbringa ett sadant kannetecken pa sina

® Bernitz, Otillborlig konkurrens mellan naringsidkare, 1993, s 178.
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varor eller pa dess forpackningar. Market far heller inte anvandas i reklam eller
affarshandling eller pa annat sétt. Ensamréatten innebér aven ett forbud mot muntlig
anvandning av varumérket.

Som namnts ovan baseras ensamratten till ett varumarke pa ett
forvaxlingsbarhetskriterium. Det vill saga, att for att varumarkesintrang skall
foreligga, maste kannetecknen avse varor av samma eller liknande slag (6 § VmL).
Detta kriterium utvidgas dock till forman for varumarken vilka &r val ansedda. | ett
sadant fall ifragasatts istallet om anvandningen av det liknande varumarket skulle
innebéra en otillborlig fordel for dess anvéndare, eller om anvandningen skulle vara
till forfang for det val ansedda varumarkets sarskiljningsformaga eller anseende (6 § 2
stycket VmL).

2.3. Ensamraétten

Den till synes omfattande ensamrétten som uppstalls i VmL har en del begransningar.
For det forsta omfattas bara varumarkesanvandning som sker i naringsverksamhet.
Att en privatperson tillfogar ett mérke pa en vara for eget bruk kan saledes inte utgéra
varumarkesintrang.

Ensamratten skyddar ocksa endast varumarkets funktion som individualiseringsmedel,
det vill sdga som tecken for att skilja varor fran varandra. 1 NJA 1937 s 209
(Chalmersringen) hade Chalmers elevkar ingatt ett avtal med en guldsmed att denne
skulle tillverka ringar med ett sarskilt monster. Detta monster registrerade
guldsmeden sedan som sitt varumarke. Da Chalmers elevkar sedermera traffade avtal
med en annan guldsmed om tillverkning av ringar med det ifragavarande monstret
stamde en tredje guldsmed som forvarvat varumérkesratten till monstret denne for
varumarkesintrang. HD konstaterade emellertid att anvandningen av ett figurmarke
som prydnadsménster inte var att betrakta som varumarkesintrang.

| doktrin anges att varumarkesratten inom dessa ramar syftar till att skydda mot varje
anvandning i1 ndringsverksamhet, som inte har sarskilt stod i till exempel ett
licensavtal. Nordell skriver i en artikel att intrang i en kanneteckensratt vanligtvis
innebér att nagon i naringsverksamhet anvander ett kannetecken vars ensamratt
tillkommer en annan rattighetshavare. Nar det kan konstateras att ett aberopande har
agt rum uppkommer néasta fraga, om handlingen kan motiveras av ett legitimt eller
lojalt intresse. Om sa inte skulle vara fallet finns tva mojligheter. Antingen éar
anvandningen immaterialrattsligt otillaten eller otillborlig enligt
marknadsféringslagstiftningen.®

De fall da utnyttjandet av ndgon annans varuméarke kan motiveras av ett legitimt eller
lojalt intresse ses som, bade lagreglerade och icke-lagreglerade, inskrankningar i
ensamratten. De som ar relevanta i det har sammanhanget géller aberopanden av
annans varumarke vid marknadsforing av service, tillbehdr och reservdelar av icke-
original tillverkning som passar till markesprodukter, marknadsfoéring av
parallellimporterade varor och jamforelser i reklam. Detta eftersom en ndringsidkare

® Nordell, Att &beropa, anvanda, begagna, eller utnyttja annans varukannetecken, NIR 1992 s 482.

11



anvander en utomstaende naringsidkares varumarke i syfte att marknadsfora den egna
varan.

2.4. Konsumtionsprincipen

Den inskrankning som kan betraktas som mest omfattande fran
k&nneteckeninnehavarens ensamrétt, att i naringsverksamhet anvéanda sitt varumarke
som kannetecken for sina varor, ar konsumtionsprincipen. Denna princip innebar att
nar varumarkesinnehavaren en gang Overlatit en markt vara kan denna fritt dverlatas
vidare, uthyras, eller pa annat satt forfogas over utan innehavarens tillstand. Den som
forvarvat varan och som sedan vill 6verlata den vidare far ocksa anvanda varumarket i
sin marknadsforing av varorna for att han skall kunna informera om vad han séljer. En
naringsidkares ensamrétt att sélja en vara som bar hans varumarke ar saledes
begransad till den forsta dverlatelsen, efter vilken den ar konsumerad.’

Principen infogades i den svenska varumarkeslagen ar 2000 i paragraf 4 a.
Bestammelsen &r utformad med utgangspunkt i artikel 7.2 i EU: s varumarkesdirektiv,
med vilket svensk lagstiftning skall éverensstdmma sedan Sveriges intréade i EES. |
paragrafen stadgas dven ett undantag fran konsumtionsprincipen. Detta undantag &r
skalet till att denna paragraf tillkom efter Sveriges 6vriga harmoniseringsatgarder
betraffande detta direktiv.

Konsumtionsbestdammelsen skall inte gélla n&r varumarkseinnehavaren har skalig
grund att motsatta sig fortsatt marknadsforing av varorna, sarskilt nar varornas
beskaffenhet har forandrats eller forsamrats efter det att varorna har forts ut pa
marknaden. Pa grund av att det ansags oklart om de fall som artikeln omnamnde bara
var exempel pa vad som kunde utgora skalig grund, dndrades inte den svenska lagen
direkt, da den redan betraktades Gverensstamma med direktivet. | ett rattsfall (C-
337/95 Dior) uttalade emellertid EG-domstolen (EGD) att dven sattet pa vilket en vara
marknadsfors kan utgora skalig grund. Avgorandet klargjorde att artikel 7.2 endast
var exemplifierande, och den svenska lagstiftningen anpassades efter detta.?

Parterna i Dior-malet var parfums Christian Dior BV och Evora BV. Den senare
driver en butikskedja vilken bland annat saljer parallellimporterade varor. Dior ansag i
malet att Evora marknadsfort Diors produkter pa ett satt som inte motsvarade den lyx
och prestige som forknippas med varumarket. Aven om Evora inte falldes uttalade
EGD att vid marknadsforing av lyxiga och prestigefyllda produkter maste en
aterforséljare anstranga sig for att undvika att hans reklam paverkar varumarkets
varde, genom att skada produkternas dragningskraft, prestigefyllda framtoning och
aura av lyx.®

Konsumtionsprincipen utmynnar sedan i de regler som stallts upp for marknadsforing
av parallellimporterade varor.

" pehrsson, L., Varumarken fran konsumentsynpunkt, 1981, s 309.
® Prop. 1999/2000:93, s 17.
‘Aa.,s 4.
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2.5. Aberopandet av annans varumdirke vid marknadsféoring av
parallellimporterade varor

Innehavaren av ett varumarke har ensamrétt till sitt marke inom Sverige om det
registrerats hos PRV eller, om det inarbetats, inom det omrade dar sa skett. Detta
hindrar att varor som blivit mérkta utomlands, om &n lagligen, med ett forvaxlingsbart
varumarke fors in i Sverige eftersom det skulle utgéra varuméarkesintrang.

Detta &r dock en sanning med modifikation. Om, inom EU och EES, innehavaren av
ensamrétten ar densamma i export- och importlandet kan inte innehavaren av
ensamratten forhindra att nagon annan kdper upp hans varor och for in dem i Sverige.
Resultatet blir detsamma om nagon annan i exportlandet marknadsfért varorna med
varumarkesinnehavarens samtycke (se bland annat mal 16/74 Centrafarm v.
Winthrop). Detta foljer av EU:s varumarkesdirektiv, vilket baserats pa praxis ifran
EGD.

| artikel 7.1 konstateras att en varumérkesinnehavare inte har ratt att forbjuda
anvandningen av sitt varumarke for varor som antingen forts ut pa marknaden av
honom sjalv eller av nagon som haft hans samtycke. | det sa kallade Silhouette-malet
(C-355/96 Silhouette v. Hartlauer) framgick att denna bestdmmelse skall tolkas e
contrario (motsatsvis) sa att en varumarkesinnehavare i en medlemsstat skall kunna
motsatta sig import av varor som han sjalv eller nagon med hans samtycke
marknadsfort utanfor EU. | enlighet med principen om férdragskonform tolkning
skall VmL tillampas i ljuset av denna bestammelse.® I och med detta beslut fick
Sverige ge upp sin tillampning av global konsumtion. Numera géller regional
konsumtion i Sverige (4 a8 VmL)

Nar de lagligen parallellimporterade varorna val befinner sig i Sverige far de da
marknadsféras med hjalp av sitt varumarke, eller faller detta innanfér den forbudsrétt
som innehavaren besitter?

Som ndmndes under kapitlet om konsumtionsprincipen forlorar innehavaren
ensamrétten till den vara som marknadsforts antingen av innehavaren eller med
dennes samtycke, vilket innebar att varan far saljas vidare och varumarket far
anvandas for att meddela vilken sorts varor som saljs. Hur varumarket far anvandas
och i vilken utstrackning har utvecklats genom bade inhemska rattsfall och fall fran
EGD.

NJA 1967 s 458, Polycolor-maélet

Reglerna om hur ratten att marknadsfora parallellimporterade varor far utévas ha
genomgatt forandringar. Det forsta fallet som gav nagon végledning var Polycolor-
malet fran 1967 (NJA 1967 s 458). En naringsidkare hade sjalv importerat
harfargningsmedel efter att ha blivit vagrad leverans av producenten. Han hade
darefter salufort de importerade produkterna till detaljhandlare. | paketet hade han lagt
en egenhandigt gjord bruksanvisning som han forsett med varumaérket. Det senare
ansag HD utgora varumarkesintrang, medan sjalva saluféringen inte var det.

19 Bernitz, Karnell, Pehrsson, Sandgren, Immaterialratt, 1998, s 193.
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Domstolen menade att det féljde av varumarkesrattsliga grundsatser att den som séljer
varorna vidare har ratt att gora sa under det av fabrikanten asatta market. | fragan om i
vilken utstrackning vidareforséljaren hade ratt att anvanda mérket sade domstolen att
anvandningen fick ske pa ett "6vligt sétt” i reklam och annonser. Att sjalv forse varan
eller forpackningen med varumérket var dock, som sagt, inte tillatet. Hade importoren
emellertid pa bruksanvisningen endast angivit att denna avsag Polycolor
harfargningsmedel hade han troligtvis blivit frikand.

Termen ”6vligt satt” har sedan hanvisats till i andra senare svenska fall.

2.5.1. Anvandningen av skyddade logotyper e dy

Som konstaterats ovan far parallellimportorer i sin marknadsforing av importerade
produkter ange att han saljer varor av ett visst méarke. Av domen i Polycolor och
forarbetsuttalandena framgick dock att anvandningen av skyddade logotyper,
figurmarken, etc. inte kunde anses var “6vlig” anvéandning. Saledes var
naringsidkaren hanvisad till ett neutralt atergivande av varumérket i sin
marknadsforing. Detta kom till uttryck &ven i ett senare réattsfall, NJA 1988 s 543
(Levis).

Levis, NJA 1988 s 543

| detta rattsfall hade en parallellimportor skickat ut postkort, pa vilka Levis kanda
figurmérke for jeans fanns avbildat. | diskussionen om vad som kunde anses vara
"0vlig” anvandning angav HD att det bor vara tillatet att lata varumarket synas i
samband med att sjédlva varan exponeras i annonser, skyltfonster eller andra
reklamsammanhang. Detta innebar dock inte att han far anvanda produktens
varumarke i sin marknadsforing pa sadant satt att han tillgodogor sig markets
goodwill for sin egen rorelses del genom att denna sammankopplas med varumérket.

C-337/95 Dior

Tillatligheten av anvandningen av logotyper andrades emellertid genom en dom fran
EGD. Domstolen uttalade i C-337/95 (Dior) att nar markesskyddade varor har forts ut
pa den gemensamma marknaden med markesinnehavarens tillstand har aterforséljaren
inte bara ratt att sdlja varorna vidare, utan dven ratt att anvanda detta varumaérke i sin
marknadsforing av varorna. Ratten som tillerkdnns en varumarkesinnehavare i artikel
7.2 i varumérkesdirektivet hindrar inte en parallellimportor att anvanda det varumarke
som kannetecknar de parallellimporterade produkterna i 6verensstammelse med vad
som ar vedertaget i den ifragavarande branschen. Om det i den ifragavarande
branschen &r brukligt att anvanda logotyper i marknadsforingen far saledes éven en
parallellimportér gora det.

Det ar viktigt att papeka att logotypen inte far anvandas pa vilket satt som helst.
Aterforsiljaren har en plikt att agera lojalt gentemot innehavaren, vilket innebér att
han till exempel inte far anvanda varumarket pa ett sadant satt att det kan ge intryck
av att det finns ett ekonomiskt eller annat samband mellan den oberoende
aterforsaljaren och varumarkesinnehavaren. Detta resonemang fordes dven i det
senare malet, C-63/97 (BMW). (Se 2.6.1.) Vidare kan ségas att den utstrackning som
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en logotyp far anvandas delvis kan paverkas av den enskilde naringsidkaren. Det ar
trots allt bruket av logotyper i en bransch som styr. Tillatligheten kommer saledes i
viss utstrackning styras av vad som accepteras av aktorerna i den enskilda branschen.

2.6. Aberopandet av annans varumarke vid marknadsféring av reservdelar och
tillbehor

Om en néringsidkare salufor varor som kan anvandas tillsammans med varor av ett
visst fabrikat synes, det vara sjalvklart att denna vill omtala detta i sin marknadsforing
av produkten, for att pa sa satt beskriva dess egenskaper och anvéandningsomrade.
Utan den mojligheten skulle forséljningen av icke-originaldelar och dylikt vara
omdjlig. Eftermarknaden av sadana produkter skulle i princip domineras av
originaltillverkarna vilka innehar ratten att anvénda sig av varumarket. Detta &r inte
onskvart, varken ur ett privat- och samhallsekonomiskt perspektiv, eller ur
konkurrenshanseende. Resultatet av detta blir darfor ytterligare ett undantag fran
varumarkesinnehavarens ensamratt.

Ett monopol pa eftermarknaden skulle troligtvis leda till héga priser for
konsumenterna da det inte ar ovanligt att producenter kompenserar ett lagre pris pa
original varan med hogre priser pa reservdelar. Det finns ocksa en risk att
varukvaliteten kompromissas. Om huvudproducenten far ekonomiska problem eller
den radande samhallssituationen leder till att denne maste minska, eller helt avbryta,
sin produktion minskar utbudet av reservdelar vilket i htg grad skulle paverka
konsumenterna.**

Det faktum att andra an originalproducenterna far aberopa originalvarumarket i
reklam for sina varor &r emellertid en riskfylld situation foér huvudproducenterna,
vilka sa langt som mojligt vill forhindra eller bromsa utbudet av icke-original delar.
For det forsta paverkas han ekonomiskt pa grund av konkurrensen pa eftermarknaden.
Om sedan de icke-original delar som tillhandahalls pa markanden ar undermaliga
riskerar huvudproducentens varor att raka i vanrykte. Konsumenterna ser bara att
huvudprodukten inte fungerar, reparation till trots.*

Varumaérkesinnehavarens ratt till sitt varumarke kan emellertid inte hindra
marknadsforing av reservdelar, tillbehdr och dylikt. Det foreligger hér en risk for att
det aberopade varumérket skall misstas som beteckning for den annonserade varan,
samt att kanneteckensinnehavaren godkant varumarkets anvéndning. Detta skulle leda
till ett otillatet anvandande av nagon annans varumarke. For att markera denna risks
existens och praktiska betydelse har en bestimmelse hdrom infogats i lagtexten (4 § 2
stycket), inte som ytterligare en sjalvstandig bestdmmelse utan som en precisering av
ensamrattens ramar, samt ett uttryck for allmanna varumarkesrattsliga principer.

Enligt lagmotiven bor det, for att ett aberopande av annans kannetecken i reklam for
reservdelar och dylikt skall vara tillatet, foreligga ett befogat intresse av att meddela
att varan passar till ett visst fabrikat. Exempel som ges ar fargband till skrivmaskiner
och tandstift till bilar. Att daremot hanvisa till ett marke da produkten inte ar avpassad

1 Koktvedgaard och Levin, Larobok i immaterialratt, 2000, s 362f.
12 Koktvedgaard och Levin, a.a., s 363.
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for ett specifikt marke anses inte utgéra lojal anvandning.*® Att anvanda ett marke
som beteckning pa den egna varan &r sjalvfallet heller inte tillatet.

Efter Sveriges intrade i EES, och sedan i EU, skall den svenska lagstiftningen tolkas i
ljuset av den lagstiftning som finns pa omradet inom EG: s regelverk. Den svenska
regeln har en motsvarighet i EG: s varumarkesdirektiv artikel 6.1c. De krav som stalls
upp dar ar att hanvisningen skall vara nddvandig for att beskriva varans
anvandningsomrade och den skall vara gjord enligt god affarssed. Betydelsen av dessa
tva begrepp har diskuterats av EGD i ett rattsfall (C-63/97 BMW).

2.6.1. C-63/97 BMW

En bilreparator och forséljare av begagnade bilar, som inte ingick i BMW: s natverk
av auktoriserade aterforsaljare anvéande i sin marknadsforing for forséljning,
reparation och underhall av begagnade bilar, BMW-market. BMW héavdade att detta
utgjorde olovlig anvandning av mérket, och att de pastaenden aterforsaljaren anvande
I sin marknadsforing kunde ge intryck av att han hade rétt att anvanda varumarket och
att han ingick i BMW: s aterforsaljarorganisation.

EGD ansag att aterforsaljarens anvandning av varumarket utgjorde tva skilda fall:

(1) dels anvéandning av ett varumarke for att genom annonsering upplysa allménheten
om aterforsaljning av varor som bér det ifrdgavarande market,

(2) samt anvandningen av ett marke for att upplysa allménheten om att annonséren
reparerar och utfor underhall av varor som bar market.

Det forsta fallet utgor fortsatt marknadsforing enligt artikel 7 i direktivet. Den typen
av informativ marknadsféring ansags nodvandig for att sakerstalla den ratt till fortsatt
marknadsforing av markesskyddade varor som forts ut pa marknaden av innehavaren
av varumarket eller med dennes samtycke, vilket dven papekats i C-337/95 (Dior).
Det vill saga att handlingen foll under konsumtionsprincipens tillampningsomrade.

Det betonades sarkilt i domen att aterférsaljningen maste ske i enlighet med
branschpraxis. Aterférséljaren maste handla lojalt gentemot varumarkesinnehavaren
och anvéandningen far inte ske pa ett sadant satt att det kan ge intryck av att det
foreligger ett ekonomiskt eller annat samband mellan de tva.

Det senare fallet utgjorde anvandning som anger andamalet med en tjanst i den
mening som avses i artikel 6.1c. Denna typ av anvandning ar tillaten i den man
anvandningen av varumarket ar nodvandig “for att ange en varas eller tjinsts avsedda
andamal, sarskilt som tillbehor eller reservdel”. Anvéandningen i det foreliggande
fallet ansags nodvandig eftersom en oberoende naringsidkare inte kan formedla att
den utfor reparation och underhall pa till exempel BMW utan att anvanda varumarket.
Inte heller i detta fall far dock anvandningen ga till pa ett sadant satt att det verkar
som om det foreligger ett ekonomiskt eller annat samband mellan
varumarkesinnehavaren och den oberoende anvandaren.™

3 SOU 1958:10, s 243,
4 EUrospective, nr 2 april 1999, s 3.
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Domstolen fann det acceptabelt att den icke-auktoriserade aterforséljaren anforde att
han var "specialist pA BMW?”. Markas bor aven att aterforséljaren i detta fall anvande
sig av BMW: s logotyp i sin marknadsforing.

Anvindningen av annans logotyp har ansetts ga utanfor den anvandningsratt av
varumarken som ar tillaten i denna sortens marknadsforing. | VmL: s lagmotiv
stadgas att aberopandet skall ske helt neutralt, i samma typsnitt och storlek som resten
av texten, eller med annat vanligt typsnitt. Ratten att utnyttja varumaérket stracker sig
inte langre &n vad som &r nodvandigt.

| BMW-fallet slog emellertid EGD fast att tredje mans anvandning av ett varumaérke,
for att genom annonsering upplysa allménheten om att han utfor reparationer och
underhall av produkter som bar detta varuméarke skall vara tillaten pa samma villkor
som da varumarket anvands for att genom annonsering upplysa allmanheten om
aterforsaljning av produkter som bar detta varumarke.'® I enlighet med tidigare EGD
praxis innefattar detta &ven anvéndningen av logotyper. (Se 2.5.1. C-337/95 Dior)

2.6.2. Icke-originalklausuler

Pa grund av att naringsidkare som marknadsfor varor av den foreliggande sorten ofta
kan ha ett intresse av att forsoka dolja att deras produkter inte &r av
originaltillverkning och darfor speciellt betonar anknytningen till originalvaran ansags
risken for misstag i detta fall vara stor. Darfor namndes i lagmotiven anvandningen av
icke-originalklausuler. Behovet av dess anvandning ansags variera fran fall till fall.
Om det &r brukligt i branschen att sélja reservdelar som inte &r av originaltillverkning
och kunderna darmed ar inforstddda med detta forhallande, minskar behovet av
sadana klausuler och vice versa. | de situationer da det ar viktigt att kunden
tillhandahalls originaldelar, &r tydliga icke-original klausuler nodvéandiga, oavsett
bransch."’

Anvéandandet av icke-original klausuler har berorts i rattsfall som fortfarande ar
vagledande pa omradet.

Mc Cormick och Deering, NJA 1936 s 118

Ett bolag som tillverkade och salde icke-original delar till jordbruksmaskiner av
marken McCormick och Deering hade markt de lador som reservdelarna levererades i
med dessa foretags varumarken. Detta forfarande ansags utgora varumarkesintrang.
Forutom anvandningen pa kartongerna hade market dven infogats i prislistor och
kataloger. Da det i katalogerna angavs, i samma typsnitt som varumarkena, att alla
produkter i katalogen inte var av originaltillverkning foreldg inte varuméarkesintrang.
Dar det, daremot, saknades sadan information eller dar den angivits i mindre stil blev
utgangen den motsatta.’®

Volkswagen, NIR 1969 s 418 resp. 424

>SOU 1958:10, s 244

16 M4l C-63/97, p 63.

'SOU 1958:10, s 244,

18 pehrsson, L., Varumarken fran konsumentsynpunkt — en rattsvetenskaplig studie, 1981, s 339.
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Vid marknadsforingen av reservdelar till och service av Volkswagens bilar hade tva
naringsidkare anvant ordet Volkswagen och ett figurméarke vilket avbildade
bokstaverna VW omslutna av en cirkel, dels i kataloger vilka inneholl savél original
och icke-original reservdelar, dels pa skyltar pa affarslokalerna samt pa vissa
tillbehor.

Da icke-original delar hade markts betraktades detta som varumarkesintrang. En av
naringsidkarna hade i sina prislistor anvéant férkortningar for att ange vilka av
reservdelarna som var original och vilka som inte var det, han hade &ven anvént
uttrycket "Vasttyska Reservdelsindustrin” av samma skal. Vare sig forkortningarna
eller uttrycket godtogs som icke-original klausuler.™

2.7. Aberopandet av annans varumaérke i jamforande reklam

En situation dar anvandningen av annans varumarke ar viktig for att na fram med det
onskade budskapet ar jamforande reklam. Det ar till exempel omgjligt att konstatera
att den egna varan ar battre eller lika bra som en konkurrents men billigare om det
vore otillatet att anvanda dennes varumarke. Naturligtvis finns det otaliga varianter pa
jamforelser. De kan bade vara konkreta och mer flytande.

Att anvanda nagon annans varumarke i jamforande reklam for den egna varan har
varit kontroversiellt. Naringslivet var tidigare negativt installt till en sadan
anvandning, i synnerhet till direkta jamforelser med namngivna konkurrerande foretag
och av dem utbjudna varor och tjanster. Detta var emellertid ur marknadsréttslig
synvinkel

Betraktat ut varumarkesrattslig synvinkel har det sedan lange varit accepterat att ange
annans varumérke i jdmforande reklam. Redan 1907 konstaterade HD i NJA 1907
B350 och 351, de sa kallade Salubrinmalen, att en jamforelse utford av en lakare som
tryckts pa en flasketikett inte utgjorde varumarkesintrang. Enligt etiketten var Lazarol
3 a 4 ganger starkare antiseptiskt an Salubrin. Lazarol och Salubrin var konkurrerande
varumarken.?

Vid de &ndringar och den ombyggnad av Varumaérkeslagen som gjordes 1930
avvisades, av bade sakkunnig och departementschefen, att dberopandet av annans
varumarke i fullt sanningsenliga jamforelser, i sig, skulle utgéra varumarkesintrang.

| SOU 1958:10 anges att ett aberopande av annans varumarke i jamférande reklam
inte i sig innebar en krankning av ensamratten. For att ett sadant anvandande skall
anses vara tillatet ur varumarkessynpunkt, kréavs dock att den som tar del av reklamen
inte uppfattar kannetecknet som &syftande annonsérens varor.? | den proposition som
foljde 1960 (1960:167) anslot sig departementschefen till det resonemang som forts i
utredningarna, och gick emot en remissinstans genom att konstatera att anvandandet

¥ A, s 340.

2 prop. 1970:57, s 70.

2 Bernitz, U., a.a., s 191.
230U 1958:10, s 237.
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av texten, "Var tandkram XYZ har exakt samma sammansattning som Stomadont
men &r 25 ore billigare", i reklam inte kunde anses vara varuméarkesintrang.?

Dar det jamforande elementet ar det framtradande och det aberopade varumarket inte
kan misstas for annonsorens ar risken for varumarkesintrang saledes liten. Det ar forst
da de jamfoérande elementen i marknadsforingen blir uttunnade som risken for
varumarkesintrang Okar. Att till exempel dberopa annans varumarke for att ange
vilken sorts vara som tillhandahalles kan inte anses utgora godtagbar jamforande
reklam. (2.8.1. Rolls-malet)

| propositionen angavs att faran for att missforstand om det aberopade kannetecknet
asyftade annonsorens varor var forhallandevis stor. | och med att jamforande reklam
numera ar en tamligen utbredd marknadsforingsmetod har faran for att konsumenterna
uppfattar de jdmforda varorna som marken tillhdérande en och samma tillverkare
minskat. Om det emellertid dr sa att marknadsforingen faktiskt syftar till att
missforstand skall uppsta foreligger naturligtvis varumarkesintrang.?*

De begransningar som galler vid aberopande av annans varumérke vid
markandsforingen av reservdelar galler som synes aven vid aberopanden i jamforande
reklam.

2.8. Aberopandet av annans varumaérke for att beskriva den egna varan

Att i reklam aberopa ett varuméarke som folk kanner igen och forknippar med vissa
specifika egenskaper, vilka &ven den egna varan besitter ar ett bekvamt satt att
beskriva den egna varan. Denna metod anvénds inte bara i reklam utan &ven i vanliga
vardagssamtal. Vi har vant oss att beskriva varor genom dess varumarken, vi gor
liknelser och jamfor varor, allt med hjéalp av deras varumarken. Att gora detsamma i
reklam ligger darfor néra till hands.

Risken med detta ar att varumarket i fraga kan degenerera och till slut bli en allméan
beteckning for en viss sorts varor. Det finns flera exempel pa varumarken som
degenererat och som vi till vardags anvander som beteckningar for olika saker.
Termos, Jeep och Dynamit &r bara tre exempel. Aven varuméirket Glad Pak ligger pa
grénsen till att vara ett degenererat varumaérke for plastfolie.

Degeneration leder till varumarkets forlust av sarskiljningsformaga, vilken éar
nodvandig for att ett marke skall uppréatthalla status som varumérke och erhalla skydd
i VmL. Ytterligare en risk ar att de till vilka reklamen riktar sig, far en oriktig
uppfattning om varornas harkomst, vilket i sin tur mojligtvis kan leda till en forlust av
goodwill for det aktuella foretaget.

Ett exempel som anvants i motiven till VmL for att beskriva denna sorts aberopande
ar "likor av Benedictine-typ". En tankbar enkel reklamfras skulle kunna vara "Likdren
X: en likor av Benedictine-typ"”. Slutsatsen som kan dras av denna, ar att den
ifragavarande likoren ar en ortlikor med konjak som bas, méjligtvis fran Frankrike,

% prop 1960:167, s 70.
2 Bernitz, U., a.a., s 192f.
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liksom likéren Benedictine. Detta verkar vara en fullgod beskrivning av varan, men
for den som nagon gang har smakat likéren Benedictine ar beskrivningen med
varumarket mycket mer talande. Med den f6ljer en automatisk association till smaken
av Benedictine likdren och till de egenskaper som forknippas med det market.

Ett varumarke kan, som ovan, aberopas tillsammans med den annonserade varans
kannetecken och da fungera som en beskrivning av varan, eller ensamt, till exempel
Rolex-kopia eller likor av Benedictine-typ. | bada fallen kan det anvanda varumarket
utgdra en beteckning pa den annonserade varan.

Forutom associationen till eventuella positiva egenskaper det aberopade varumarket
besitter, foreligger en risk eller kanske snarare en chans att allmanheten antar att det
foreligger ett ekonomiskt eller annat samband mellan de tva foretagen. Det kan ocksa
tankas att det aberopade foretaget godkant anvandandet och pa sa satt "garanterar"
den annonserade varan.

Motiven till VmL anger att ett anvandande av den héar typen oftast inte grundas pa ett
legitimt eller lojalt intresse, och strider darfor, enligt forslaget, mot ensamratten. Det
gor aven anvandningen av nagon annans kannetecken som en allméan beteckning pa
en vara.”> Det foreligger dels en risk for att de utannonserade varorna sammankopplas
med det namnda varumarket och att det uppstar ett missforstand om varifran varan
harror, samt en risk for att det aberopade varumarket degenererar.

Anvandning av den hér typen ar oftast intressant vid marknadsforing av varor av
samma varuslag. 4 § VmL ar darfor tillamplig. Om sa inte skulle vara fallet utgor
anvandandet anda varumarkesintrang om forutsattningarna for tillampningen av
6 8 2 stycket VmL ar uppfyllda. Denna paragraf stadgar att ett val ansett varumarke
kan skyddas utdver varuslagsgranserna om annans anvandande av market "drar
otillborlig fordel av eller ar till forfang for det val ansedda kannetecknets
sarskiljningsformaga eller anseende™ (68 2 stycket VmL).

Ett varumarke som manga vill anvanda pa detta satt ar Rolls Royce. Det finns flera
exempel pa olika foretag som i sin marknadsforing anvant just detta méarke, for att pa
sa satt formedla att deras vara ar exklusiv pa ett eller annat satt. Nar det géller Rolls
Royce har anvandningen &ven skett utanfor varuslagets grénser. Det foljande &r
emellertid ett exempel dar en bilforséljare anvant sig av varumarket.

2.8.1. Rolls-malet

| det s& kallade Rolls-malet (Uppsala Tingsratt, dom 11 december, 1980%°) anvande
Olle Olson Bilimport AB (Olssonbolaget), i sin marknadsféring for Mazda 929
Legato, "Familjens nya Rolls” som slogan. Den syntes i broschyrer, tidningsannonser,
mobiler som hangde i taket i forsaljningslokaler samt pa dekaler. Malet med
reklamkampanjen var att framhédva de kvalitativa egenskaperna hos bilmodellen.
Reklamtexten kombinerades &ven med formuleringen: “Familjebil med
lyxbilskomfort till Mazdapris.”

50U 1958:10, s 237.
% Referat i NIR 1981 s 421f.

20



Rolls Royce aberopade att Olssonbolaget gjort sig skyldig till varumarkesintrang i det
registrerade varumarket Rolls. De menade att anvéndningen av Rolls, vilket ar en
kortform av Rolls Royce, skett pa ett sadant satt att allmanheten kunde fa
uppfattningen att det forelag ett kommersiellt samband mellan Rolls Royce Ltd och
Mazda, liknande samarbetet mellan British Leyland och det japanska bilforetaget
Honda. Rolls menade ocksa att market anvants som ett uttryck for hogsta lyx for
Mazda. Detta kunde skada markets goodwillvarde och innebar en risk for sa kallad
dilution (urvattning) och degeneration.

Vidare anforde Rolls Royce att bade varukannetecknet Rolls Royce och dess kortform
Rolls &r sa pass inarbetade i Sverige och kanda har i riket att de maste falla under
Kodakdoktrinens®” tillampningsomrade.

Olssonbolaget vitsordade de faktiska omstandigheterna. De hévdade ocksa att
formuleringen kunde beddémas vara tillaten jamforande reklam, vilket Konsultbyran i
Marknadsréatt, vilken de anlitat innan kampanjens bdrjan, angivit. Avsikten med
formuleringen var att framstalla bilen som en billig men lyxig Mazda. De menade
saledes att nagon forvaxlingsrisk aldrig funnits.

Tingsratten i Uppsala uttalade att Olssonbolagets forfarande utgjorde otillaten
anvandning av varukannetecknet och var att betrakta som varumarkesintrang. Till
stod harfor angav rétten att anvéndningen av ordet Rolls i sloganen utgjorde ett
aberopande av annans varumérke i avsikt att astadkomma en statushojande effekt for
det egna bilmérket, vilket innebar en risk for forlust av markets séarskiljningsformaga
och dess forvandling till en allmén beteckning for sarskilt hogklassiga lyxbilar.

28.2. SEB

| ett fall som avgjordes av Stockholms tingsratt den 15 juni 2000, ansags S E B
skyldig till varumarkesintrang.?® Under en reklamkampanj till presumtiva kunder for
finansiella tjanster erbjod banken kunderna en ficklampa av ”Maglitemodell”. Detta
trots att ficklampan inte var av market Maglite.

Banken menade att de inte begatt nagot varumarkesintrang eftersom Mags
varumérken Mag-Lite och Mini Maglite inte var registrerade for ficklampor. Den
ansag heller inte att varumarket var inarbetat och i vilket fall som helst skiljde sig det
anvanda uttrycket sa mycket fran varumarkena att nagon forvaxlingsrisk aldrig
forelegat. Den angav ocksa att Mags varumarken inte var att anse som speciellt vél
inarbetade. Vidare konstaterade banken att Mag och banken driver olika sorters
verksamheter och att uttrycket inte anvants som beskrivning av bankens varor eller
tjanster.

%" Kodakdoktrinen, som ersatts av 6 § 2 stycket VmL, var ett undantag fran specialitetsgrundsatsen, det
vill sdga att kdnnetecken anses ha skydd mot férvaxling endast om de avser varor av samma eller
liknande varuslag. Doktrinen innebar att anvandningen av ett varumarke, som var identiskt med eller
liknade ett annat varumarke som uppnatt en viss grad av kannedom, utesléts aven for varor av ett annat
varuslag an det som market traditionellt sett forknippades med.

% Referat i Lex Press, 17 augusti 2000.
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Tingsratten faststallde att bade Mag-Lite och Mini Maglite var att anse som
inarbetade varumarken. Det faktum att banken valt att marknadsféra sina lampor som
lampor av ”"Maglitemodell” talade for att varumérkena dven kunde anses vara val
inarbetade. Ratten papekade ocksa att anvandningen av annans varumarke i
kombination med uttryck som -typ, -modell, -slag etc. inte ar tillatna enligt
varumarkeslagen.

2.9. Aberopandet av annans varumarke som bakgrund eller i slogan

Skalen till att lata ndgon annans vara synas i reklam for den egna varan, utan att gora
en jamforelse eller marknadsfora reservdelar kan vara manga. Placeringen kan aven
den variera beroende pa syftet med reklamen. En del varor visas bast under
anvandning. Det ar da av vikt att varan syns i ett naturligt sammanhang eller i en
passande milj6 dar kanske andra varor och deras varumarken syns.

Det fraimmande varumarket kan ocksa anvéandas for att skapa en viss atmosfar i
reklamen. Vid marknadsforingen av en vara som vill framsta som exklusiv kan den
framstallas omgiven av andra varor som allmanheten redan betraktar som exklusiva.
Till exempel att vid markandsféring av ett fint armbandsur, placera det i bild
tillsammans med grillen p& en lyxbil.® | marknadsforing for ett kok har en lyxbét av
ett visst marke synts i bakgrunden. Att kombinera nagon annans varuméarke med en
slogan sa att de tillsammans utgor en forstaelig enhet ar ytterligare ett satt.

Det &r inte nédvandigt att de bada varorna ar av samma varuslag. Avsikten ar kanske
bara att dverfora en allmén egenskap pa den egna varan, till exempel styrka, intensitet,
eller som ndmnts ovan exklusivitet.

Den hér sortens anvandning &r inte att betrakta som varumarkesintrang eftersom det
inte ror sig om anvandning av det fraimmande varumarket. Om & andra sidan det
frammande varumarket skulle ta upp sa mycket plats, eller inta en sa framtradande
roll att den som annonserar verkar vara saljare av den andra produkten eller
varumarket verkar representera annonsorens varor foreligger intrang under
forutsattning att dvriga rekvisit for varumarkesintrang ar uppfylida.®

| reklam bade for Apple, Volvo och for Citroén har en flaska Tabasco anvants.
Flaskan ar i alla fallen framtradande, men det finns anda ingen risk att annonsoren
skulle kunna framsta som saljare av Tabasco. Nagot varumérkesintrang har saledes
inte skett men det kan ifragasattas om denna sorts anvandning borde vara tillaten.
Denna typ av anvandning kan s&gas ligga ndra varumérkesparodier.

2.10. Aberopandet av annans varumérke i varumarkesparodi

Den klassiska varumarkesparodin har tva karaktarsdrag. For det forsta besitter det
ursprungliga varumaérket, det som skall parodieras, igenk&nnbara egenskaper vilka

»'S0U 1966:71, s 246.
% pehrsson, L., Kodakregeln och renommésnyltning, NIR 1989 s 531.
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kombineras med ytterligare egenskaper som har som mal att driva med varumarket
och pa sa satt uppna en humoristisk och provokativ effekt. For att detta skall fungera
forutsatts aven varumarket vara nagorlunda kant i den krets till vilken den
parodierande reklamen vénder sig.

Om parodin ar utformad pa ett sadant sétt att ndgon annans varumarke, eller ett
varumarke som ar forvaxlingsbart darmed, anvéands kan det utgora varumarkesintrang.
Om det ror sig om skilda varuslag och det utnyttjade varumarket &r val ansett kan
6 § 2 stycket bli tillampligt, och parodin kan saledes, dven i det fallet, utgéra
varumarkesintrang.

| Sverige finns nagra exempel pa varumarkesparodi. Det mest valkanda ar kanske
Adamssons reklam for kondomer paketerade i forpackningar vilka till stor del
liknande forpackningar till kanda cigaretter sdsom Blend, Marlboro, Gitanes etc.*
Svenska Tobak AB, innehavaren till varumérket Blend valde att stimma Adamsson
for varumarkesintrang. De havdade att Blend kunde betraktas som ett Kodakmaérke.
Detta faktum kunde innebéra vilseledanden betréaffande varans kommersiella ursprung
samt ett avsiktligt utnyttjande av den position som arbetats upp kring Blendsymbolen
hos allménheten.

Tingsratten faststéllde att den bevisning Tobaksbolaget fort fram om markets
inarbetningsgrad pa marknaden med hjalp av en SIFO-undersokning, samt med
beaktande av vissa andra omstandigheter, rackte for att faststélla att Blend var ett
Kodakmarke. Likheten mellan utformningen av de tva produkternas forpackningar
kunde leda till ett antagande bland konsumenter att ett samband forelag mellan de tva
foretagen, trots att det rérde sig om varor fran tva helt olika varuslag. Att bada
produkterna saldes pa samma stallen 6kade sannolikheten for ett sadant oriktigt
antagande. Adamsson falldes for varumarkesintrang och Hovrétten faststéllde sedan
Tingsrattens dom.

Det finns aven exempel pa forfaranden som ligger nara varumarkesparodi. Till
exempel har NK i reklam for Wolfords strumpor hdvdat att de ar Strumpornas Rolls
Royce. Precis som Rolls Royce har varumarket Tabasco har varit populért att anvanda
for att overfora egenskaperna styrka och kvalitet pa den egna varan. Foretag som
Apple, Volvo och Citroén har alla utnyttjat detta pa olika satt vilket namnts ovan.

Syftet med varumarkesparodin &r naturligtvis att underhalla, men pa nagon annans
bekostnad. Den parodierande syftar ocksa till ekonomisk vinning for egen del.

For dessa fall galler naturligtvis ocksa reglerna om forvaxling enligt VmL 4 till 6 § 8.
Trots att ett mérke avser att vara humoristiskt kan det vara ett ”liknande mérke” enligt
VmL och det riskerar att utgora varumarkesintrang. Aven om mérket ar liknande kan
dock intrang undvikas om det sammanhang i vilket det anvéands inte kan betraktas
som varumarkesanvandning. Vart gransen till varumarkesanvandning gar ar
emellertid inte l4tt att avgora.™

* |evin, Varumarkesparodier och annan lek med andras kannetecken i ljuset av den nya Kodakregeln,
SvJT 1992 5 712.

%2 Referat i NIR 1989 s 82.

% Levin, SVJT 1992 s 720.
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2.11. Slutsatser

Doktrinen anger att anvandningen av ett varumarke i reklam for parallellimporterade
varor, for reservdelar och tillbehor, samt i jamforande reklam utgér undantag fran
ensamrétten. Som en konsekvens av detta kan antas att varumarkesanvandning utgor
anvandning av ett varuméarke inom naringsverksamhet, vare sig anvandningen
utmynnar i varumarkets anvandning som kénnetecken for annonsérens varor eller
inte. Jag finner dock denna tolkning kan foérbryllande efter att ha l&st lagtexten och de
utredningar som foregick den, och diverse ifragasattanden aktualiseras.

Endast om ensamréatten ar sa vid att dessa fall redan fran borjan faller inom dess
skyddsomrade kan det bli fraga om undantag och jag tvekar infor om ensamrétten
stracker sig sa langt. Ar undantag verkligen nodvandiga for dessa situationer eller &r
det sa att det kan bli fraga om varumarkesintrang da marknadsforingen i ovan namnda
situationer utfors pa ett olampligt vis sa att varumarkesinnehavarens ratt darfor
kranks? Svaret pa dessa fragor ligger i definitionen av varumarkesanvandning.

| 4 8 VmL anges att ratten till ett varukannetecken innebér att annan an innehavaren
inte i naringsverksamhet far anvanda ett darmed forvaxlingsbart kannetecken for sina
varor, vare sig pa varan eller dess forpackning, i reklam eller affarshandling eller pa
annat satt, dari inbegripet muntlig anvandning. | paragrafen preciseras inte vad som
menas med anvandning for sina varor. En mojlig betydelse skulle kunna vara att det
ar otillatet att i marknadsforing for sina egna varor aberopa annans varumérke jamte
det egna varumarket. Det anvénds trots allt i reklam for den egna varan.

I motiven anges emellertid att med uttrycket ”for sina varor” menas varor som
annonsoren tillhandahaller. Det spelar ingen roll om han tillverkat varorna sjélv, sa
lange de ar foremal for hans rorelse. Det ar saledes tillatet att satta sitt eget varumarke
pa andras varor, men inte tillatet att marka sina egna varor med nagon annans
varumarke. Detta galler vare sig vare sig varorna harror fran egen produktion eller om
det & omarkta varor harrérande fran varuméarkesinnehavaren. Motiveringen till denna
ordning &r att skydda varumarkets funktion som individualiseringsmedel och
ursprungsangivelse.

Som forklaring till vad som kan utgbéra “anvandning som k&nnetecken for
innehavarens varor” angavs i motiven, att ett marke i regel anvands som kannetecken
for en vara da det ar anbragt pa en vara eller dar market aberopas i reklamen for
varan. Det vill sdga att sa inte alltid ar fallet. Detta konstaterande efterfoljdes av ett
exempel.

Om en naringsidkare i jamférande reklam aberopar annans varumérke innebéar detta
inte, i och for sig, att ensamrétten till det aberopade varumarket kranks. For att det ur
varumarkessynpunkt skall vara tillatet att i en jamforelse hanfora sig till annans
varukannetecken maste det emellertid ske pa sadant satt att inte den som tar del av
reklamen uppfattar det som kannetecknande annonsérens varor.>* Det patalas saledes
att det ar nodvéndigt att det foreligger en forvéxlingsrisk betrdffande varumarkets
tillhorighet for att varumarkesanvandning skall vara i fraga.

¥ SOU 1958:10, s 237, Prop. 1960:167 s 62.
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| 4 § 2 stycket exemplifieras en situation dar gransdragningen mellan tillaten och
otillaten anvandning av annans varumarke kan vara problematisk. P& grund av att
tillhandahallandet av reservdelar och dylikt till ndgon annans vara och
marknadsforingen déarav betraktades som praktiskt intressant valde lagstiftaren att i
lagen infoga en bestammelse darom. Syftet var inte att skapa en fristaende
bestammelse utan en bestammelse som fortydligade huvudregeln i 4 § 1 stycket, det
vill séga den paragraf som drar gransen for ensamrattens omfattning. Samtidigt som
paragrafen preciserar innehallet i forsta stycket uttrycker den aven allménna
varumarkesrattsliga principer.

Otillaten varumarkesanvéandning foreligger inte bara nar en naringsidkare pa ett
oriktigt satt ger sken av att en vara harror fran varumérkets innehavare. Aven da han
vilseleder konsumenterna om att varumérkesinnehavaren har lamnat sitt samtycke till
varumarkets anvandande eller att det foreligger ett samband mellan
kanneteckeninnehavaren och den som aberopat varuméarket foreligger
varumarkesintrang. Det &r saledes det oriktiga angivandet eller antydandet om ett
kommersiellt samband med varuméarkesinnehavaren som &r det mest centrala.®

| samband med forklaringen av denna paragraf anges att den som tillhandahaller
reservdelar och dylikt &r berattigad att omtala att delarna lampar sig for ett visst
originalfabrikat, och att detta inte utgor varumarkesanvandning om det sker pa ett
sadant sdtt att misstag om huruvida varan ar av originaltillverkning eller ej ar
uteslutet.®® | ett remissvar dnskades att regeln i 4 § 2 stycket skulle skarpas s att
intrang skulle presumeras foreligga sa snart ett kannetecken aberopades i en sadan héar
situation. Detta avvisade emellertid departementschefen.*’

De regler som stéllts upp for registrering av varumarken, som féljer i 14 § VmL,
syftar till att forhindra anvandningen av just forvaxlingsbara varumarken for att pa sa
satt aven forhindra varumarkesintrang. Exempel pa registreringshinder ar till exempel
att ett varumarke ar agnat att uppfattas som nagon annans firma, slaktnamn etc., att
market ar forvaxlingsbart med ett namn eller firma som nagon annan anvander i en
naringsverksamhet, eller med ndagon annans varumarke som dr registrerat efter
tidigare ansokan eller med ett inarbetat varumarke.

Jag har funnit att ett av skalen till att det &r sa komplicerat att utrona vad som
egentligen galler ar att de forklaringar av ensamrétten som ges inte ar stringenta. |
vissa fall uttalas att ensamratten ar begransad till att galla ett visst omrade, eller till en
viss grans. | andra fall havdas att undantag gors fran ensamratten. Detta nar
forklaringarna galler samma situation. Detsamma galler da uttalanden som antyder att
det foreligger ett undantag fran ensamratten foregas av ett konstaterande att det som
foljer utgor ytterligare en begransning i ensamratten. Sasom jag ser det kan undantag
endast goras da nagot redan omfattas av en regel, medan en begransning innebar att
en regel fran borjan inte tacker ett visst omrade.

Alla dessa ovanstaende uttalanden i motiven till VmL och lagtextens utformning
anser jag peka i den riktningen att varumérkesanvéndning, i dess “renaste”

% Bernitz, a.a., s 177.
% 50U 1958:10, s 243.
% Prop. 1960:167, s 72.
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ursprungsform, enligt 4 8 VmL foreligger da ett varumarke anvands som beteckning
for den egna varan.

Om ensamrétten och begreppet varumérkesanvéndning enligt lagens bokstav
verkligen ar sa snav blir dess tillampningsomrade foljaktligen ocksa snavt. Da
kommer lagens syfte in i bilden. Om den skall kunna erbjuda ett adekvat skydd till
naringsidkare maste den skada en handling kan asamka ett varumarke tas in i bilden.
Fragan ar hur langt lagen bor tanjas och om de utsvavningar som gors alltid gar i
samma riktning.
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3. Tva nyckelbestammelser

3.1. Inledning

Som redan namnts finns det otaliga satt pa vilka en naringsidkare skulle kunna
anvénda en annan naringsidkares varumarke. Under VmL.: s livslangd har risken for
exponering och det antal personer som kommer i kontakt med dylik reklam okat
avsevart. Nya medier har skapats och tiden da manniskor kan nas och ar mottagliga
har utokats till, i princip 24 timmar om dygnet. Samhéllet har &ven blivit mer
“imagekansligt”.

Detta bor innebédra att det som visas har en chans att fa avsevart stérre
genomslagskraft och i vissa fall orsaka skada, detta trots att mé&nniskor dverlag
samtidigt &ven blivit mer eller mindre avtrubbade av alla “superlativer” som standigt
nar dem overallt.

Lagstiftningens hansynstagande till uppkomsten av sadana tendenser anser jag visas i
tva klara fall. Det ena ar i skyddet for val ansedda kénnetecken i 6 § 2 stycket och det
andra i bestdammelsen i 4 § 2 stycket angaende befogat intresse att anvanda nagon
annans varumarke i reklam for reservdelar och tillbehor. De har emellertid avgrénsats
till att galla, enligt mig, relativt snava omraden, allt medan de idéer som
bestammelserna representerar borde kunna tillampas &ven i andra fall for att
undanréja olyckliga konsekvenser av den gallande lagstiftningen, nagot som fran
borjan var och fortfarande ar ett av deras ursprungliga syften.

3.2. Kravet pa befogat intresse, 4 § 2 stycket

Att varumarkesanvéandning inte foreligger da nagon annans varumarke har aberopats i
reklam for en reservdel och denna utformats pa ett sadant satt att det inte foreligger
nagon risk for att missforstand skall uppsta betraffande vems varumarke det ar, har
konstaterats i motiven till VYmL. Ett anvdndande kan emellertid utgora
varumarkesintrang i alla fall om det inte foreligger nagot befogat intresse fran
annonsorens sida att aberopa varumarket i sin annons. Denna regel finns bade i svensk
lagstiftning och i varumarkesdirektivet.

De tva aktuella reglerna ar utformade pa olika satt. Pa de omraden dar EU
medlemsstaternas lagstiftningar harmoniserats skall de lagregler som harror fran
EU: s direktiv tolkas pa samma satt for att sakra rattssakerheten och férutsebarheten
inom unionen. Overensstammer den svenska lagregeln och varumarkesdirektivets
artikel med varandra trots diskrepansen i ordalydelsen och, framfor allt, tolkas de pa
samma satt i den inhemska och internationella domstolen?

Som angetts ovan skall den svenska bestdmmelsen tolkas i ljuset av EG-ratten enligt
principen om fordragskonform tolkning. De tva reglerna har utformats olika, vilket
innebar att artikeln i varumarkesdirektivet skall precisera innehallet i den svenska
lagbestammelsen.
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De tva bestammelserna har foljande lydelser:
4 § 2 stycket

Som otillaten anvandning enligt forsta stycket anses, att nagon vid tillhandahallande
av reservdel, tilloehor eller liknande, som lampar sig for annans vara, aberopar
dennes kannetecken pa sadant séatt, att det kan ge sken av att vad som tillhandahalls
kommer fran kannetecknets innehavare eller av att denne medgett kannetecknets
anvandning.

Varumarkesdirektivet 89/104 Artikel 6

1. Varumarket ger inte innehavaren ratt att forhindra tredje man att i
naringsverksamhet anvanda (...)

c) varumarket om det ar nédvandigt for att ange en varas eller tjansts avsedda

andamal, sarskilt som tilloehor eller reservdel, forutsatt att tredje man handlar i

enlighet med god affarssed.

Vid implementeringen av varumarkesdirektivet i svensk lag ansags att lagen inte
behdvde forandras med avseende pa artikel 6.1c eftersom den existerande svenska
lagregeln ansdgs motsvara direktivets regel om den tolkades e contrario.® Till
skillnad fran de flesta andra EU-lander Overensstammer saledes inte den svenska
regeln ordagrant med direktivets.

Den svenska regeln har formen av ett forbud mot anvédndande av annans varumarke
om anvandningen av market kan ge sken av att vad som tillhandahalls kommer fran
kénnetecknets innehavare eller av att denna medgett kdnnetecknets anvandning.
Tolkad e contrario tillater regeln en naringsidkare att aberopa annans varumérke vid
tillhandahallande av reservdel, tillbehor eller liknande under den forutsattningen att
det inte verkar som markseinnehavaren till det aberopade varumarket aven star for
den marknadsforda varan. Detta géller dven, da en naringsidkare i sin information om
att han utfor service och dylikt, ndmner annans varumarke (1 § 3 stycket VmL).

Andra stycket stadgar att otillaten anvandning ar att ge sken av att varumarket galler
for den marknadsforda varan eller att varumarkesinnehavaren har lamnat tillstand till
kannetecknets anvandning, det vill sdga som beteckning pa den egna varan. Att det
foreligger en risk for sadana missuppfattningar verkar vara tillrackligt for att
forfarandet skall vara otillatet, vilket kan anses framga av anvandningen av uttrycket

" kan ge sken av".*

Det krav pa befogat intresse som stéllts upp i Sverige ar inte inkorporerat i lagregeln
utan beskrivs i lagens forarbeten. Dar anges att for att aberopande av annans
kannetecken i reservdelsfallet skall vara tillatet bor fordras att det foreligger ett
befogat intresse av att omtala att varan passar till ett visst fabrikat.

Direktivregeln, som tillerkanner tredje man en positiv ratt, uttrycker kravet pa befogat
intresse, fast i formen av ett krav pa att anvandandet skall vara nodvéandigt. Artikeln
utelamnar emellertid en precisering av de krav som stélls pa ett aberopande av annans

% Prop. 1992/93:48, s 86.
¥ Bernitz, U., a.a., s 180.
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varumarke. | stdllet utgor begreppet "god affarssed” riktmarke. Den ndrmare
definitionen pa detta begrepp skall faststdllas av EGD. | BMW-fallet behandlades
begreppet och dar angavs att det har féljande innebdrd.

"Villkoret att varumarket skall anvandas i enlighet med god afférssed innebér i
huvudsak en lojalitetsplikt gentemot varumérkesinnehavarens berattigade intressen
och dverensstimmer med dem som aterforsaljaren ar underkastad da han anvéander
nagon annans varumarke for att annonsera om aterforséljning av varor som bér detta
varumarke.”*

Den som aberopar varumarket far inte utforma det pa ett sadant satt att:

(1) det kan forefalla som om det foreligger ett ekonomiskt samband med mellan det
tredje foretaget och varumarkesinnehavaren,

(2) och sarskilt att aterforsaljarforetaget ingar i varumarkesinnehavarens
aterforsaljarorganisation

(3) eller att det foreligger ett sarskilt samband mellan de tvé foretagen.”**

Vid en Overskadning av de bada bestammelserna synes de ha i princip samma
komponenter, trots skillnaden i formulering. Innehallet i reglerna har behandlats bade
i svensk domstol och i EGD i tva réattsfall med liknande innehall. De fall som det ror
sig om ar NJA 1998 s 474 (Volvo) och C-63/97 (BMW).

Det svenska réttsfallet kom efter Sveriges implementering av varumarkesdirektivet
men innan EGD: s dom i BMW-fallet.

Volvo-fallet, NJA 1998 s 474

En verkstad som utforde service, underhall och reparation av framst Volvobilar, men
som inte var sarskilt auktoriserad av AB Volvo, hade i sin marknadsféring anvant
Volvos varumarke. Pa byggnadens fasad satt tva skyltar, en med kénnetecknet Volvo
och en med ordet service. Bolaget svarade dven "Volvo-service” i telefon.

HD ansag att besvarandet av inkommande samtal med “Volvo-service” var en
bendamning pa verksamheten och menade darfor att verkstaden gjort intrang i Volvos
firmaratt. Skyltarna med orden Volvo och service betraktades som ett kdnnetecken for
de tjnster som verkstaden tillhandahdll och inte som en bendmning under vilken
verksamheten bedrevs.

Fragan om verkstadens handlande kunde falla under 4 § 2 stycket och artikel 6.1c: s
tillamplighet provades ocksa. Det konstaterades att enligt 4 § 2 stycket far en icke-
auktoriserad verkstad anvanda varumérket VVolvo som mérke for att upplysa om att de
utfor service pa Volvobilar. Anvandningen é&r inte otillaten om den sker sa att varije
misstag om kommersiellt samband med innehavaren &r uteslutet. Anvandandet far
inte ge sken av att ett sadant samband foreligger. Eftersom domstolen ansag att
verkstaden hade anvént VVolvos varumarke som kannetecken for sina egna tjanster

“0 Mal C-63/97 BMW, p 61.
“A.a., p 64.
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kunde 4 § 2 stycket inte tillampas och marknadsféringen betraktades saledes utgora
ett intrang i Volvos ensamrétt.

| det snarlika BMW-fallet falldes inte aterforsaljaren/reparatoren, trots att han angett
att han var specialist pA BMW och anvant BMW: s logotyper i sin marknadsforing
och EGD Kklargjorde till viss del begreppet ”god affarssed”.

Volvoreparatdrens forsvarsadvokat har i en artikel i Brand News* uttryckt kritik mot
HD for den inte fann nagot skal att begara ett forhandsavgorande betraffande
tolkningen av begreppet ”god afféarssed”. I domen s&ger HD att
varumarkesdirektivets artikel har ansetts kunna motsatsvis utldsas av 4 § 2 stycket,
vilket delvis ar sant. Det som uttrycks i den svenska lagen motsvaras till viss del av
det i artikeln anvanda begreppet, men hur detta skulle tolkas var &nnu oklart.

Vid avkunnandet av domen i BMW-fallet anser jag att det stod klart att direktivets
regel har en bredare omfattning &n den svenska lagregeln eftersom begreppet "god
affarssed” far tolkas fran fall till fall och hansyn skall tas till de omstandigheter som
foreligger i varje enskilt fall. Eftersom den EG-réttsliga regeln skall precisera
innehallet i den nationella lagstiftningen och det ar vasentligt for harmoniseringen
inom EU att alla medlemslander tillampar direktivets regler pa samma sétt vore
ytterligare ett fortydligande av begreppet fran EGD, av intresse.

3.3. Skyddet for val ansedda varumarken, 6 § 2 VmL

Aven om &beropandet av ett varuméarke i reklam for en reservdel eller ett tillbehor ar
utformad i enlighet med god affarssed kan den innebéra ett varumarkesintrang om
anvandningen inte ar nddvandig. Som konsekvens av detta forhindras anvandningen av ett
varumarke som skulle kunna dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det
aberopade kannetecknets sérskiljningsformaga eller anseende, en effekt som aven asyftas
av en annan paragraf i VmL, 6 8 2 stycket.

Det finns varuméarken som kraver ett mer langtgaende skydd &n det som garanteras i
4 8. Reglerna for dessa varumarken andrades i och med Sveriges intrade i EES, da
svensk lagstiftning skulle harmoniseras med EU: s varumérkesdirektiv 104/98/EEG. |
direktivets 5: e artikel punkt 2 finns sérskilda regler om det skydd ett k&nnetecken kan
ha gentemot anvandningen av ett identiskt eller liknande k&nnetecken som beteckning
pa en vara utanfor det varuslag som varumarket ar registrerat eller anvéands. For att
detta skydd skall kunna tillampas krévs att:

(1) varumarket ar kant i medlemsstaten och
(2) att anvandningen av tecknet drar otillborlig fordel av eller
(3) ar till forfang for varumarkets sarskiljningsférmaga eller renommeé.

Detta skydd &r inte generellt utan utvidgningen av réttigheten &r beroende av de
omstandigheter som rader i det specifika fallet. Kravet pa att anvandningen skall leda

%2 Bjorkenfeldt, M., Brand News 7-8/98, s 38-41.
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till en otillborlig fordel for anvandaren eller vara till forfang for rattighetsinnehavaren
kan saledes uppfyllas pa manga olika satt. Bland annat kan ett varumarkes goodwill
urvattnas och allméanheten kan missledas om en varas ursprung.*®

Vad vl ansett” egentligen har for innebord har lamnats till EGD att avgora. | fallet
C-375/97 (Chevy) uttalade sig domstolen i denna fraga. Varumarket Chevy var i
Beneluxlanderna registrerat for motorfordon. Parallellt anvandes varumarket av ett
annat foretag for diverse rengoringsprodukter samt deodorant och dylikt. General
Motors, dgarna till varumérket Chevy motsatte sig denna anvandning och hévdade att
deras varumarke var att betrakta som kant. Av detta sk&l skulle det faktum att det
rorde sig om olika varuslag inte ha nagon inverkan pa intrangsbedémningen.

Domstolen konstaterade att for att ett varumarke skall tillerkdnnas utvidgat skydd &r
det nddvandigt att varumarket ar kant for de som kommer att komma i kontakt med
det yngre varumarket, dven om det ror sig om varor fran olika varuslag. Det ar i denna
situation som ett samband kan antagas foreligga mellan de tva produkterna och
resultera i en negativ effekt for det &ldre varumarket.

Till skillnad fran den ursprungliga svenska regeln, vars krav i siffror i praktiken
inneburit att 80-90 % av omsattningskretsen skulle k&nna till market, som dartill
skulle ha en generell notorietet om 20-25 %™, stalls det i direktivet inte upp nagot
krav pa att en viss procentandel av allméanheten skall kanna till méarket. Istallet skall
det vara kant for den krets till vilken market riktar sig, vare sig det rér sig om
allménheten 1 dess helhet eller endast en viss intressegrupp. Det nya rattslaget
uppmarksammar i storre utstrackning kvalitativa hansyn. Det vill séga att sattet pa
vilket ett liknande eller identiskt kannetecken kan paverka det ursprungliga
varumarket star i fokus.*

Det aldre varumarket betraktas som tillrackligt k&nt nar det &r kant for en betydande
andel av den allmanhet som ber6rs av de varor eller tjanster som tacks av varumarket.
Vid denna bedémning skall den nationella domstolen ta i beaktande alla de i fallet
foreliggande omsténdigheterna, som marknadsandel, i vilken utstrackning foretaget
marknadsfort market, bade geografiskt och i vilken omfattning, hur lange varumarket
varit i bruk samt hur stora investeringar som foretaget gjort for att marknadsfora
varumarket.

Vad &r da en betydande andel av den allmdnhet som berors? | artikel 5.2 i
varumarkesdirektivet sags att méarket skall vara k&nt ”i den medlemsstaten”.
Domstolen menar att det inte &r nddvandigt att market &r kant i medlemsstaten i dess
helhet, utan att det ar kant i en vésentlig del av medlemsstaten”, &r tillrackligt®.

| och med koncentrationen pa kvalitativa hansyn borde det inte vara omdjligt att
tillampa denna regel dven vid anvandningen av varumérken som ar lokalt val ansedda.
Den skada som bestdmmelsen avser att forhindra ar densamma for den drabbade
néringsidkaren om &n i mindre skala.

* Koktvedgaard och Levin, a.a., s 358.

“ Levin, M., SVJT 1992, s 707.

* Wessman, R., Kodakdoktrinen under férandring, NIR 1992 s 211.
% Koktvedgaard och Levin, a.a., s 358f.
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Precis som 4 § 2 stycket VmL stdmmer inte 6 8§ 2 stycket ordagrant 6verens med sin EG-
rattsliga motsvarighet. En naringsidkare far inte anvanda ett liknande eller identiskt
varumarke for en vara av skilt varuslag om:

”...detta &r k&nt i medlemsstaten och om anvandningen av tecknet utan skélig anledning
drar otillborlig fordel av eller ar till forfang for varumarkets sarskiljnings formaga eller
renomme.”

Forutom att bestdmmelsen har omformulerats har, i den svenska versionen, rekvisitet “utan
skalig anledning” tagits bort. Detta pa grund av att sa gott som samtliga remissinstanser
ifrdgasatte om det fanns nagon situation i vilken en naringsidkare kan ha skalig anledning
att dra otillborlig fordel av ett kant kannetecken.*’

”Utan skélig anledning” och otillb6rlig” har emellertid inte samma innebord i artikeln.
”Utan skélig anledning” leder till en intresseavvagning, en chans for ratten att ta hansyn till
de i det foreliggande fallet unika omstandigheterna. Kanneteckensinnehavarens intresse av
att fortsatta sin anvandning av det liknande eller identiska varumérket vags mot
varumarkesinnehavarens intresse av att hindra denna anvéndning. Intresseavvagningen
paverkar bada de efterfoljande rekvisiten.

Enligt den svenska lagregeln far en varumarkesinnehavare forbjuda anvandningen av ett
liknande varumérke om den "skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara till forfang for
det val ansedda kannetecknets sarskiljningsformaga eller anseende”. "Otillborlig™ till
skillnad frén “utan skalig anledning” galler endast rekvisitet “fordel” och inte “férfang”.*
Vad som skulle kunna liknas vid den ”nédvandighetsbedomning” som foretas i
reservdelsfallen har saledes gjorts osynlig i den svenska lagstiftningen i och med

uteslutandet av "utan skalig anledning”.

6 § 2 stycket resulterar i att forvaxlingsbedémningen kommer i skymundan till férdel for
andra bedomningsgrunder vilka &r lika vasentliga for ett varuméarkes dverlevnad. Om ett
liknande eller identiskt marke anvands som beteckning pa en vara men ingen risk for
forvaxling foreligger kan aberopandet anda utgora varumarkesintrang om det skulle dra
otillborlig fordel av eller skulle vara till forfang for det vél ansedda kannetecknets
sarskiljningsformaga eller anseende.

Detta kommer till uttryck i Rolls-malet dér tingsratten i Uppsala uttalade att anvandningen
av ordet "Rolls” i reklamtexten utgjorde ett aberopande av annans varumarke i avsikt att
astadkomma en statushjande effekt for det egna bilmarket, vilket innebar en risk for
forlust av markets sarskiljningsformaga och dess forvandling till en allmén beteckning for
hogklassiga lyxbilar. Ratten valde alltsa inte att koncentrera sig pa risken for forvaxling
utan bevarandet av det som gor Rolls Royce till ett starkt varumérke.

| Gillettefallet, vilket redogjordes for i bdrjan av arbetet, skrev tingsratten i sin dom att
anvandningen av Gillettes varumarke pa forpackningen av Blavitts rakkasetter inte var
nodvandig pa grund av att antalet skaft pa markanden ar starkt begransat. KF: s énskemal
att upplysa konsumenten om den mojliga kombinationen med konkurrentens skaft gjorde
darfor inte anvandningen godtagbar. Tingsratten angav att: "Vad KF gjort innebdr i stallet
att for sin produkt anvanda det renommé som &r forenat med Gillettes varumarke. Vid

" Prop. 1992/93, s 84.
8 \Wessman, R., NIR 1993 s 216.
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denna beddémning innebdr KF:s anvandning av varumarket Sensor, enligt huvudregeln i
4 § forsta stycket varumarkeslagen, intrang i Gillettes ensamrétt till varumérket.”

Bada dessa avgoranden kan sagas ha erbjudit skydd mot anvandning som skulle ha
dragit otillborlig fordel av eller som skulle ha varit till forfang for kannetecknets
sarskiljningsformaga eller anseende. Detta utan att de varumarken som var ifraga
anvants av annonsoren som beteckning pa den egna varan och utan att nagon
forvaxlingsrisk forelegat betraffande varornas ursprung.
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4. Kort om Marknadsfoéringslagen

4.1. Inledning

Aven om det inte &r det skydd som marknadsforingslagen (1995:450, MFL) erbjuder
naringsidkare och deras varumarken som denna uppsats skall behandla sa &r det anda
viktigt att papeka denna lagstiftnings existens och forhallande till det som stadgas i
varumarkeslagstiftningen. Exempelvis for att uppskatta problematiken kring uppdelningen
av ett problemomrade mellan tva olika, men beslaktade, rattsomraden.

Det finns lika manga incitament till att aberopa nagon annans varumarke i sin egen reklam
som det finns satt att gora det pa, och det har flerfaldiga effekter. Det paverkar forhallandet
till konsumenter och andra naringsidkare, det paverkar konkurrensen pa marknaden och
det paverkar varumarket som sadant. Lagstiftningen har utformats for att tdcka och reglera
alla dessa effekter for att sa langt det ar mojligt begréansa eventuella negativa effekter. Det
skydd dessa lagstiftningar, framst varumarkeslagen och marknadsféringslagen, erbjuder
Overlappar i flera fall. Samtidigt faller andra fall i genom lagstiftningens nat. Det kan
ifrdgasattas om aberopandet av annans varumarke i reklam for den egna varan utgor ett
sadant fall.

4.2. MFL: s syn pa renommésnyltning

Syftet med marknadsféringslagen &r att framja konsumenternas och néringslivets intressen
I samband med marknadsforing av produkter och att motverka marknadsforing som ar
otillborlig mot konsumenter och néringsidkare. Vid en tillbakablick kan emellertid
konstateras att i fall av renommésnyltning, det vill siga utnyttjandet av nagon annans goda,
kommersiella anseende har naringsidkarens intressen i flera fall kommit i skymundan.

| proposition 1970:57, som féljde utredningen om otillborlig konkurrens (SOU 1966:71),
behandlades de slutsatser som utredningen dragit om det otillbdrliga i1 att avbilda en
hogklassig frammande produkt i reklam for den egna varan, for att pa sa sétt skapa en
gynnsam atmosfar at den. Departementschefen uttalade att det kunde forekomma vissa
fall av renommeésnyltning som inte kunde beivras med hjalp av varumérkeslagen och som
foljaktligen borde kunna angripas med hjélp av lagstiftningen om otillbérlig konkurrens.
Detta skulle bli mojligt genom inférandet av den generalklausul som utredningen foreslog.
Han framholl dock att bedémningen i forsta hand borde bygga pa intresset att skydda
konsumenterna. “Om forfarandet ar agnat att pa ett forkastligt sétt suggerera allménheten
bor det salunda kunna betraktas som otilloorligt i den av mig foreslagna
generalklausulen.”*

Vid tilldmpningen av generalklausulen togs det som departementschefen uttalat till hjarta.
Parallellt med Svenska Tobak AB: s stamning av Adamsson for varuméarkesintrang,
stdmde Philip Morris Nils Adamsson for otillborlig marknadsforing (MD 1985:11). Philip

* prop. 1970:57, s 71f.
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Morris menade att Adamssons marknadsforing inneburit ett utnyttjande av
varukénnetecknet Marlboro och dess goda anseende.

Med departementschefens uttalande i minne uttalade domstolen att vad som férekommit
inte kunde likstallas med den situation som anforts falla inom generalklausulens
tillampning. Bada de ifragavarande produkterna ansags vara vélkénda och det var inte bara
Marlboro som Adamsson aberopade i sin marknadsforing. Anvéandningen ansags darfor
inte vara klandervérd och antogs inte ha inneburit nagon risk for skada for Philip Morris.

Marknadsdomstolens (MD) syn pa generalklausulens tillampning i forhallande till
renommésnyltning andrades i viss man i MD 1988:19, Globen. Den framholl att d&ven om
konsumentskyddet skall sattas framst hindrar detta emellertid inte "att ingrepp kan ske
dven mot sadan renommésnyltning som kan anses otillbérlig mot en néringsidkare”.
Dessutom uttalade domstolen att for att renommeésnyltning skall vara otillborlig i MFL: s
mening kravs att det &r fraga om anvandning av ett kommersiellt renommé. Ett anseende
som &r forknippat med ett visst kommersiellt saimmanhang.

Detta har efterfoljts av nagra rattsfall dar annonséren har fallts for renommésnyltning. |
den utredning som genomfordes infor skapandet av en ny marknadsforingslag foreslogs att
en uttrycklig regel skulle inforas “om att naringsidkare inte far dra fordel av nadgon annans
verksamhet, varor eller tjanster, s& att han snyltar pd dennes kommersiella anseende.”®
Detta forslag gick emellertid inte i genom. | den man utnyttjande av annans renommé
betraktas som otillbdrligt bor det kunna angripas med hjalp av generalklausulen.®

| kontrast till Marknadsdomstolens tidiga installning kan Rolls Royce-malet (NIR 1981 s
421f) stallas. Dar uttalade domstolen, som redogjorts for ovan, att varumarket Rolls Royce
aberopades med avsikt att astadkomma en statushojande effekt for det egna varumarket.
Detta handlade lag da narmare definitionen av renommésnyltning an varumarkesintrang
men domstolen tolkade den tillampliga lagstiftningen till férdel for kdranden.

Forutsebarheten betraffande hur de tva lagarna kommer att tillampas och vad som kommer
att falla innanfor och utanfor deras respektive tillampningsomraden ar begransad. Detta
blev synligt vid Marknadsdomstolens dom i Gillettefallet. Gillette stdmde inte bara KF for
varumarkesintrang utan aven for renommeésnyltning och vilseledande reklam enligt MFL.

Efter tingsrattens fallande dom kom, i kontrast, en friande dom fran MD. Resultatet blev
tva krockande domar. Tingsratten dom andrades sedan av hovrétten i detta fall. Att
samstammighet kommer att rada mellan domar rorande varumérkesintrang och
renommésnyltning ar emellertid inte sakert. Detta kan forklaras av att varumarkesmalet,
till skillnad fran marknadsféringsmalet, paverkas mycket av EG-rétten och EGD: s domar.
En enhetlig svensk syn &r darfor inte ensam prioritet for de allmanna domstolarna.

Renommésnyltningsfallen och andra liknande fall kommer inte kategoriskt i klam mellan
de tva lagarnas tillampningsomraden, men om ett foretag inte, som Gillette, har rad att fora
tva processer, galler det att valja ratt forum.

% 50U 1993:59, s 329.
*! prop. 1994/95:123, s 76f.
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5. Raéttskonstruktionerna under omvandling?

5.1. Inledning

| manga situationer erbjuder varumarkeslagstiftningen ett adekvat skydd mot annans
anvandning av ett varumérke. | takt med att samhallet har utvecklats har emellertid
satten pa vilka ett varumarke kan utnyttjas dkat och de regler som redan finns ar inte
avpassade att hantera dessa fall. Detta innebar emellertid inte att det faktiskt inte gar
att finna en l6sning pa dessa problem i den reda existerande lagstiftningen. Idéerna
finns dar redan, inkorporerade i diverse bestdmmelser. Naturligtvis vore det battre om
bestammelserna anpassades till den nya situationen, men tills dess far tolkningar av
det som finns att tillga racka.

5.2. Skydd for ett varumarkes olika funktioner

Med utgangspunkt i det som har anforts hittills anser jag att det finns tva syner pa
varumarkesanvéandning. Kortfattat, all anvdndning som individualiseringsmedel inom
en ndringsverksamhet eller endast anvédndning som eget varumérke inom en
naringsverksamhet. Den forra har varit den forharskande. Anda betraktas inte
anvandningen av nagon annans varumarke i till exempel bakgrunden i reklam for den
egna varan eller aberopandet av nagon annans varumarke i en reklamtext eller slogan
som varumarkesanvandning om inte det aberopade varumarket intar en sa
framtradande roll i annonsen att annonsoren framstar som varumarkets innehavare.
Detta kan ske antingen genom att annonsdren verkar vara séljare av den andre
naringsidkarens produkt eller genom att varumarket uppfattas som beteckning pa
annonsdrens varor.>?

Eftersom det fortfarande roér sig om anvéandning av ett varumarke inom
naringsverksamhet maste skalet till detta vara att dessa fall brister i det avseendet att
ensamratten endast skyddar ett varumarkes individualiseringsfunktion och att
anvandningen av ett varumarke i dessa fall inte syftar till dess funktion som
beteckning pa specifika varor, vilket det gor i alla tre "undantagsfallen”. | jamforande
reklam anvands det andra varumaérket for att utpeka den vara som den annonserade
varan jamfors med; i reklam for reservdelar, det fabrikat som reservdelen eller
tillbehoret passar till; och vid marknadsforingen av parallellimporterade varor, den
vara som det ar fraga om.

| stallet kanske det ror sig om ett varuméarke vilket bestar av vanliga ord som ar
infogat i en text eller slogan, eller utgér den bara bakgrund, det vill sdga att den
anvands som en sorts rekvisita. Ar begransningen avseende varumarkets
individualiseringsfunktion i sa fall for snav? Ett varuméarke har trots allt fler
anvandbara funktioner &n endast som individualiseringsmedel.

52 pehrsson, NIR 1989 s 531.
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5.2.1. Varumarkets syften

Varumarkets primara funktion &r att identifiera var en vara kommer ifran, det vill sdga
skapa en forbindelselank mellan ett foretag och dess kundkrets. Varumérket
symboliserar foretaget och far en betydelse forst da den anvands i en kommersiell
miljo. Utanfor denna miljo har den ingen sjalvstandig betydelse till skillnad fran andra
immateriella rattigheter som upphovsratten och patentratten. >

Den funktion som varumaérket har som lank mellan ett foretag och dess kundkrets har
manga dimensioner. Om ett varumarke redan ar kant pa marknaden ses market som en
ursprungsangivelse. Om varan inte ar kand pa marknaden skiljer varuméarket helt
enkelt varan fran andra varor av samma slag. Market kan sdgas ha en
individualiseringsfunktion.® Det &r denna funktion som VmL framst kan sigas
skydda.

Det faktum att varumarket anger var en vara harror ifran innebar att den som éar
ansvarig for varan och dess kvalitet &r synlig for konsumenten. Om varan ar bra kan
detta leda till goodwill for foretaget och tvartom. Nar konsumenter kdper en vara av
ett visst marke har de vissa forvantningar pa varan. Om varan inte skulle leva upp till
dessa forvantningar innebar det en eventuell forlust av goodwill for foretaget. Detta
vill foretag naturligtvis undvika vilket leder till en jamn produktkvalitet. Varumarket
kan da sagas fa en garantifunktion. Det anses aven vara brukligt att i marknadsforing
uppméarksamma konsumenter pa eventuella kvalitetsforandringar, vilket ocksa bidrar
till en minskad risk for forlust av goodwill for foretaget. *°

Efter en tid ute pa marknaden kan ett varumarke fa ett egenvarde. Det vill sdga att
varumarket dven utanfor den kommersiella miljén har ett varde. Det kan anvandas
sjalvstandigt dven i andra sammanhang. | lagtexten beskrivs ett varumérke som
uppnatt sadan status med orden “kannetecken som ar val ansett”.

Varumarkesratten har traditionellt sett inte ansets inte skydda goodwill i
foretagsekonomisk mening utan istéllet det varde som ligger i varumarket och dess
upparbetning pa marknaden. | och med mediernas utveckling har antalet satt att
bedriva markandsféring pa okat och i den moderna marknadsforingen representerar
varumarket ofta ett foretags totala goodwillvéarde och relationer pa marknaden. Detta
kan sagas innebéra en ny och sammanfallande relation mellan det foretagsekonomiska
goodwillbegreppet och det varumarkesréattsliga. Forutom varumarkets goodwill bor
aven de kénslor och associationer som varumarket framkallar respekteras i det
varumarkesrattsliga sammanhanget.>®

Aven om ett varumarke i reklam inte anvands med syfte att verka som
individualiseringsmedel kan &nda andra av varumarkets attribut, som dess
associationsskapande effekt eller de varden som maérket representerar, utnyttjas av
nagon annan. | dagens samhélle ar det just de egenskaperna som gor ett varuméarke
framgéngsrikt. Aberopandet av ett varumarke fér att komma &t dessa attribut, anser
jag vara “varumarkesanvandning” i lika hog grad som dess aberopande som

%% Koktvedgard och Levin, a.a., s 318.
*Aa,s318.

A, s 319.

% S0U 2001:26, s 153.
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individualiseringsmedel. Dessa egenskaper utgor sa att saga ett varumarkes “karna”
eftersom de mojliggor kannetecknets anvandning som framgangsrikt varumarke. Som
jag ser pa saken riskerar inte anvandningen av ett varumarke som
individualiseringsmedel i, till exempel, jamforande reklam i lika hog grad att paverka
ett varumarkes karaktar om den utfors pa ett korrekt och vederhaftigt vis. | stéllet ar
den istallet en reflektion av produkten pa vilken varumarket anvands.

Om en vara marks med ett, med originalvaran, identiskt eller liknande varumérke och
sedan inte Gverensstaimmer med de egenskaper som det aberopade varumérket
forknippas med kan den effekt det har pa varumarket jamforas med den effekt som
uppstar om varumarket syns i ett olampligt sammanhang. En parallell kan dras mellan
denna situation och den sa kallade rattgiftsregeln.

Innan tillkomsten av den nya 6 § 2 stycket géllde den sa kallade Kodakdoktrinen for
val ansedda varumarken. Forutom Kodakdokrinen fanns &ven ytterligare ett undantag
fran specialitetsgrundsatsen, den sa kallade rattgiftsregeln. Precis som
Kodakdoktrinen var denna avsedd att anvandas undantagsvis. Den skyddade
kannetecken for varor som kunde betraktas som speciellt omtaliga ur
goodwillsynpunkt, till exempel vissa livsmedel, parfymer och skonhetsmedel. Om
samma eller ett liknande varumarke anvandes for varor som sammankopplades med
exempelvis obehag kunde det skada varuméarkets renommé. Rattgift var en av de
varor som gavs som exempel, darav namnet rattgiftsregeln. Skalet till regelns
tillkomst var naturligtvis att forhindra olyckliga associationer. Denna regel
inkorporerades sedan i det nya, andra stycket, i sjatte paragrafen.

Precis pa samma satt kan ett varumarkes placering i reklam for nagon annans vara fa
en associationsskapande effekt. Dessutom kan sattet pa vilket marknadsforingen ar
utformad vara direkt dgnad att framkalla just sadana associationer.

Det skydd som erbjéds denna genre av varor kan jamféras med det integritetsskydd
som uppréttats for privatpersoner i lagen om namn och bild i reklam (1978:800).
Integritetsskyddet innebér ett forbud fér naringsidkare att anvanda privatpersoners
namn och bild i reklam utan att forst inhamtat personens samtycke. Syftet ar att tillata
en person att sjalv vélja var den vill synas och med vad den vill forknippas. En kénd
person kan och har jamforts med ett varumarke.

Lagstiftat skydd for varumérken utanfor deras funktion som individualiseringsmedel
finns i Beneluxlandernas lagstiftning. Enligt denna lagstiftning kan innehavaren av ett
varumarke hindra att ndgon annan i naringsverksamhet anvander dennes mérke eller
ett liknande méarke for nagot annat andamal &an att sérskilja varor, om anvéandningen
utan skalig anledning innebar ett otillborligt utnyttjande av, eller ar till forfang for,
markets sarskiljningsformaga eller anseende.®” Denna bestammelse motsvaras ocksa
av varumarkesdirektivets artikel 5.5 vilken inte &r obligatorisk for medlemslanderna
att implementera. Samtidigt har &ven den beneluxiska lagstiftningen utgjort
inspirationskalla for artikel 5.2 i varumarkesdirektivet, och som ndmnts motsvaras den
i sintur av 6 8 2 stycket i den svenska VmL.

50U 2001:26, s 262.
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5.2.2. Hur langt bor skyddet ga?

| Beneluxlanderna har skyddet mot skada pa varumarken fatt en langtgaende
rackvidd. Den beneluxiska varumadrkesratten skyddar inte bara varumarken med
utgangspunkt i dess ursprungsangivelsefunktion. Skyddet tacker dven markets
reklamfunktion. Lagen gor heller inte nagon skillnad mellan normala marken och
valkanda mérken, aven om ett varumarkes kdnnedomsgrad kan komma att spela en
roll da det skall avgoras om originalmarkets saljkraft minskat. Detta eftersom det
foreligger ett samband mellan saljkraften och bekanthetsgraden.*®

Det har i ett fall bedomts att anvandandet av en Coca Cola flaska som "verktyg” i en
porrfilm utgjorde en for innehavaren skadlig anvandning av varumérket och
producenten domdes for varumarkesintrang. Detta kan inte pa nagot satt anses utgora
“traditionell” varumérkesanvéndning och utan att kénna till fallets alla detaljer antar
jag att betydelsen av varumarket pa flaskan troligtvis inte hade avgorande betydelse i
det foreliggande fallet. Syftet med anvandandet var formodligen inte att tillgodogéra
sig nagon av varumarkets funktioner, vare sig som individualiseringsmedel eller
annat. Efter en 6verblick av omstandigheterna i ett enskilt fall bor kunna avgdras om
syftet ar att tillgodogora sig varumérket pa nagot satt eller om varumarkets existens i
marknadsféringen inte ar avgorande for dess budskap.

Jag anser att en grans bor dras mellan de fall da ett varumarke aberopas just pa grund
av att det ar ett varuméarke med alla dess funktioner och de fall da detta inte ligger i
forgrunden till motiveringen till varfér varumarket syns i annonsen.

5.3. Nodvandig anvandning av nagon annans varumarke?

Atergéende till den dom som falldes i Gillettefallet i tingsratten. KF ansags ha gjort
sig skyldig till varuméarkesintrang pa grund av att det inte varit nodvandigt for
angivandet av varans andamal, att pa forpackningen hanvisa till Gillettes varumarke,
Sensor. Vid en objektiv bedémning kan nog de flesta komma 6éverens om att det satt
pa vilket varuméarket aberopats inte pa nagot satt skulle kunna antyda att det forelag
ett kommersiellt samband mellan KF och Gillette.

Det har tidigare papekats att en producent av reservdelar, tilloehor och dylikt &r
berattigad att omtala att delarna som han tillverkat lampar sig for ndmnda
originalfabrikat och att detta inte ar kanneteckensanvandning savida det sker pa
sadant satt att misstag ar uteslutet.” Detta faktum till trots, kunde KF i detta fallet
domas for varumarkesintrang med hanvisning till att deras aberopande av Gillettes
varumarke inte var nédvandigt i enlighet med artikel 6.1c i varumérkesdirektivet.

Da ett varumarke anvands i bakgrunden i reklam for nagon annans vara eller da
varumarket aberopats i en reklamtext eller slogan har detta inte heller betraktats som
varumarkesanvandning, men nagon extra bedomning utifran ett
”nodvandighetsperspektiv” utfors inte i de hér fallen.

% Levin, M., Noveller i immaterialratt, 1990, s 98f.
¥ 50U 1958:10, s 243.
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Skillnaden mellan aberopandet av ett varumérke i reklam for en reservdel som inte
bedéms vara missvisande och aberopandet av ett varumarke dar dess karaktarsdrag
och “innebdrd” utnyttjas av nagon annan utan att for den sakens skull kunna misstas
for annonsorens varumarke anser inte jag vara stor. Anda foretas i det forra fallet
ytterligare en beddomning dar annonséren kan fallas for varumarkesintrang om
aberopandet inte ar nodvandigt for att ange varans anvandningsomrade.

Bor det inte vara mojligt att skapa en viss atmosfar kring den egna varan eller utrusta
den med en viss karaktar utan att anvanda nagon annans varuméarke och dess
upparbetade karaktarsdrag? Naturligtvis maste det vara mojligt att skapa en naturlig
miljo for anvandandet av en vara inom ramen for dess marknadsforing, men detta bor
vara fullt mojligt utan att exponera nagon annans kannetecken pa ett satt som syftar
till att dra nytta av detta.

| Dior-malet uttalade EGD att aterforséljare av parallellimporterade varor &r skyldiga
att anstranga sig for att undvika att hans reklam paverkar varumarkets varde genom
att skada produkternas dragningskraft, prestigefyllda framtoning och aura av lyx. En
sorts skada som kan uppsta aven i andra fall da ett dylikt krav inte finns uppstallt.

| 6 § 2 stycket, vilket ar den paragraf som utOkar det varumarkesréattsliga skyddet for
varumarken som ar "vél ansedda”, anges att varumarkesanvandning kan patalas, trots
att varuslagslikhet inte foreligger, om anvandningen skulle dra otillborlig fordel av
eller skulle vara till forfang for det val ansedda kannetecknets sarskiljningsformaga
eller anseende. Dessa effekter kan emellertid uppsta dven i en situation da varumarket
inte anvands som individualiseringsmedel utan pa grund av att det utgor ett
individualiseringsmedel, det vill sdga dar en av varumarkets andra egenskaper
utnyttjas. | dessa fall medges dock inget skydd.

| inledningen ndmndes marknadsfdéringen av gratistidningen Metro. Reklamen, som
visas i TV, ar utformad pa foljande vis. En vackarklocka ringer och en man stiger upp
ur sangen. Han gar in i badrummet och foretar vanliga morgonbestyr. Han lamnar
sedan lagenheten trampandes pa en olast morgontidning. En gron bild foljer med
orden: ”Dagens nyheter. N&r du har tid.”. Efter foljer Metros logotyp ensam i bild.

Det ar troligtvis valdigt fa svenskar som inte skulle associera till tidningen Dagens
Nyheter vid en konfrontation med Metros reklam. Naturligtvis har orden en innebdrd
forutom som namnet pa en av Sveriges morgontidningar, och i den kontext som orden
anvands ar anvandningen av orden naturlig; i tidningen Metro presenteras dagens
nyheter. Att denna innebord skulle vara den som reklammakarna asyftade ar foga
troligt. Speciellt inte som TV-reklamen foljer upp en tidningsannonskampanj dar
Dagens Nyheters typsnitt anvénts till foljande slogan: "Hann du verkligen l&sa
tidningen i morse?”

Som namndes i inledningen kan reklamen tolkas pa tva olika satt. Dels att Metro ar
kopplat till DN och att den information som presenteras i Metro ar densamma som i
DN, bara i ett annat, och forkortat format. Den andra, och mer troliga tolkningen &r att
en prenumeration pa en morgontidning ar éverflodig nu nar Metro existerar.

Orden anvénds inte som individualiseringsmedel, men har infogats just pa grund av
att de faktiskt utgor ett individualiseringsmedel. Anvandningen av orden ar inte
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nodvandig for att forklara syftet med produkten och den kan underminera DN:s
eventuella reklamkampanjer genom att antyda att prenumerering av en morgontidning
ar onodigt.

Till Metros forsvar kan sdgas att orden ”dagens nyheter” anvéands i en
meningsbyggnad och inte sasom ett varumérke, vilket i och for sig ar sant. Men syftet
med ordens placering i Metros reklam ar inte som generiska ord utan som varumérke,
oberoende av valt typsnitt.

Ytterligare ett exempel, som uppmarksammats i Brand News 02/2000, &r en Porsche
till halften nedtryckt i en portmonna. Som papekats i tidningen ger bilden de
kopplingar som annonsoérerna, bland annat SEB och DN, efterstravar, samtidigt som
den utgor ett bra blickfang. Det anmarks aven att Porsche troligtvis inte givit sitt
tillstand till anvandningen av sitt "flaggskepp” i annonsen eftersom det skulle kunna
leda till att Porsche forlorar kontroll 6ver hur market exponeras for allmanheten. De
associationer som bilden ger bor heller inte vara efterstravansvarda ur Porsches
synvinkel.*

5.3.1. Kan VmL anvandas for att angripa Metroreklamen?

De forsta kraven som maste vara uppfyllda for att varumarkesintrang skall foreligga
ar att varumarket anvants i naringsverksamhet och att varumarket anvants som
individualiseringsmedel. Att det ar fraga om anvandning i naringsverksamhet rader
ingen tvekan om. Féljande den argumentation som forts ovan kan aven kravet pa
anvandning som individualiseringsmedel betraktas som uppfyllt eftersom orden
"dagens nyheter” har aberopats just pa grund av deras status som varumérke.

Nasta fraga blir om Metros aberopande av Dagens Nyheter ar att betrakta som
varumarkesanvandning. Att det inte ar frdga om varumarkesanvandning i
"traditionell” mening, det vill séga anvandning som beteckning pa den egna varan ar
sjalvklart. Den tidning som annonseras har ett eget namn: Metro. A andra sidan har
ensamrétten utvidgats att gélla i dven i andra fall, d&r handlingarna anses kranka de
rattigheter som varumarkesratten upprattats for att skydda. Detta kan tyda pa att
gransen for vad som egentligen omfattas av ensamrétten, och darmed ocksa kan
utgdéra varuméarkesanvandning ar flytande, och kan utvidgas for att &ven omfatta andra
fall.

Om Metrofallet ses ur det forstnamnda perspektivet, namligen att Metro utgor en
forkortad version av tidningen Dagens Nyheter bor det kunna angripas. Metro kan da
sagas anvanda Dagens Nyheters varumarke pa ett sadant sétt att det antyder att det
foreligger ett kommersiellt samband med varumarkesinnehavaren, vilket strider mot
varumarkesrattsliga principer.

Nu ar det inte den tolkning som ligger ndrmast till hands och det blir mer tveksamt om
reklamen kan angripas med hjélp av VmL. Stracker sig ensamréatten sa langt?

% Brand News, 02/2000, s 7.
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5.3.2. Ar VmL: s skyddsomrade redan utvidgat?

Ensamrattens karna och egentliga syfte ar att forhindra att ett och samma varumarke
anvands for tva varor fran samma varuslag da detta skulle innebéra risk for forvaxling
av de tva varorna. Skyddet har emellertid utvidgats att gélla d&ven utanfor varuslagens
grénser, for varor som &r att betrakta som vél ansedda.

| ensamréattens grénsland befinner sig situationer som inte i sig utgor
varumarkesanvandning och darmed inte heller faller inom ensamrattens skyddsram,
men som anda anses kranka de rattigheter som varumarkesratten upprattats for att
skydda. | den hér gruppen befinner sig reservdelsfallen, parallellimportsfallen och
jamforandereklamfallen. Gransen for ensamratten har saledes blivit suddig.

Om ensamratten &r begransad till att galla anvidndningen av ett varumarke som
beteckning for den egna varan har ensamratten och darmed ocksa begreppet
varumarkesanvandning utstrackts till att galla i fall dar sddan anvandning inte ar i
fraga. Motiveringen till detta &r, som sagt, att andra forfaranden kan vara lika skadliga
for en naringsidkares varumarke som anvéndning som beteckning for den egna varan
och det ar dessa skadliga effekter som varumérkesratten avser att begrénsa. Kan det
ifragavarande fallet, och andra liknande fall, placeras inom denna grazon eller ej?

Det ar, som ovan papekats, knappast en sjalvklarhet att till exempel Metroreklamen
skall omfattas av VmL: s skyddsomrade. Ytterligare en utvag ar att aberopa
generalklausulen i MFL avseende otillborlig marknadsféring. Da det éar
naringsidkarens varumarke och dess syfte att verka som sadant som stélls i fokus och
annans mojlighet att aberopa en naringsidkares varumarke direkt beror
naringsidkarens kontroll dver sitt marke tycker jag det ligger ndra till hands att
skyddet borde finnas i den varumarkesrattsliga lagstiftningen.

Det faktum att ensamréatten inte har begransats till att géalla endast i fall da det
foreligger en risk for forvéxling betraffande den annonserade varans hérkomst utan
aven till fall da ett varuméarke aberopats i onodan eller utan skélig anledning tyder pa
att andra av varumarkets funktioner &r skyddsvérda och anses vara det av lagstiftaren.

| artikel 5.2 i varumarkes direktivet, vilken skall motsvaras av den svenska lagens
6 § 2 stycke anges att en varumarkesinnehavare skall ha ratt att hindra nagon som inte
har hans tillstdnd fran att anvanda ett tecken som &r identiskt med eller liknar
varumarket med avseende pa varor och tjanster av annan art &n dem for vilka
varumarket ar registrerat, om detta &r k&nt i den medlemsstaten och om anvéandningen
av tecknet utan skalig anledning drar otillborlig fordel av eller ar till forfang for
varumarkets sarskiljningsformaga eller renommeé.

Detta leder automatiskt till ett skydd som strécker sig langre an till varumarkets funktion
som individualiseringsmedel. Den nddvandighetsbeddmning som foretas i enlighet med
4 § 2 stycket och artikel 6.1c gar, dven den, dver denna grans.

De mojligheter som finns att tolka befintliga regler extensivt har ocksa utnyttjats i domstol.
| till exempel Rolls-malet anvandes Rolls Royce varumarke, inte for att beteckna den bil
som bar market, utan som representant for den lyx och kvalitet som market sar for.
Handlandet ledde, som papekats ovan, till en fallande dom.
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5.4. Egna tankar

Utifran det som anforts ovan anser jag det vara klarlagt att varumarkesanvandning i
varumarkeslagens mening utgér anvandning av nagon annans varumarke sasom
beteckning pa den egna varan. Detta innebér att lagen har tolkats extensivt for att
inkorporera fall som inte 6verensstdmmer med de kriterier som lagen stallt upp men som
anda betraktas strida mot lagens syfte, att skydda en naringsidkares varuméarke. Denna
extensiva tolkning har lett till skapandet av en grazon vars granser inte ar klart definierade.

Ensamréttens ursprungliga “kdrna”, anvandningen av annans varumérke som
beteckning pa den egna varan eller risken for missforstand om en varas ursprung,
kommer allt mer i skymundan. Till exempel aktualiserar det nddvandighetsrekvisit
som stéllts upp i artikel 6.1c i varuméarkesdirektivet och i 4 § 2 stycket VmL ett skydd
for varumarken utanfor denna ratt och vidgar saledes begreppet
"varumarkesanvandning”: s omfang.

| den offentliga utredning som foregick lagen om otillborlig marknadsforing 1966 uttalade
departementschefen att ett exempel pa snyltning pa nagon annans renommé som inte &r
atkomlig med hjalp av kénneteckenslagstiftningen ar att anvanda en hogklassig
frammande produkt i sin reklam for att skapa en gynnsam atmosfar at den egna varan.
Vidare konstaterade han att endast stétande fall av denna sort borde kunna angripas med
stod av en lagstiftning mot otillborlig konkurrens.

Nagon riktigt klar grans mellan de fall som lyder under MFL: s respektive VmL: s
tillampningsomrade finns inte. Detta har orsakat att naringsidkare varit tvungna att valja
mellan att fora sin process antingen infor marknadsdomstolen och aberopa sig pa MFL,
eller infor allméan domstol och aberopa sig pa VmL. | Gillettefallet kan ses att en
néringsidkare till och med valt att fora parallella processer, vilket & mycket kostsamt.

Resultatet av detta, som jag ser det, ar att den domstol som blivit konfronterad med ett fall
som kanske inte direkt uppfyller de kriterier som uppstélls av den lag som domstolen &r
skyldig att tillampa, men som anda &r sapass stotande att det skulle upplevas som orimligt
att lata det passera, har blivit tvungen att tolka lagen extensivt. Pa sa satt har lagarnas
tillampningsomraden narmat sig varandra. Ett exempel pa da sa har skett ar Rolls-malet.
De konkreta kriterierna som stélls upp i VmL har lamnats dérhén och den fallande domen
har motiverats pa ett satt som, enligt min mening, ligger narmare MFL an VmL.

Det skydd som den utvidgade ensamrétten erbjuder varumarkesinnehavare ar emellertid
inte orimligt. Varuméarkeslagens uppgift ar att skydda varumarken sa att de dven
fortséttningsvis kommer att besitta de egenskaper som kréavs for att utgora ett varumarke
och pa sa satt erhalla skydd.

Numera har varumarket en stor ekonomisk betydelse for dess innehavare, speciellt da
det uppnatt sadan kannedomsgrad att det har ett varde aven utanfor kommersiella
sammanhang. Detta varde har erhallit skydd i och med artikel 5.2
varumarkesdirektivet och 6 § 2 VmL, men &ven i fall dar market inte nédvéandigtvis &r
val kant. Jag tanker da pa reglerna for marknadsforing av reservdelar.
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Da kravet pa att ett varumarke skall anvandas som beteckning pa den egna varan i dessa
fall i princip lamnats darhan och det faktum att aberopandet av ett varumarke inte &r
nodvandigt for att ange den annonserade varans andamal kan leda till varumérkesintrang
utmynnar detta i ett skydd for ett varumarkes renommeé.

Denna sorts skydd anser jag vara pakallad aven i andra fall. Till exempel da en
naringsidkare uppenbarligen drar nytta av en annan naringsidkares varumarke for att na
fram med ett budskap som kan formedlas lika val utan aberopande av nagon annans
varumarke, eller for att slippa att sjalva arbeta upp sitt egna varumarkes karaktar. Foljden
blir att varumarket till exempel betraktas som “cool by association”. For att forhindra
Overexponering, urvattning och for att skydda ett varumaérkes upparbetade image ar en
nddvandighetsbeddmning en smidig ldsning, speciellt sedan den redan existerar fast i
andra fall. For att en sadan bedémning 6ver huvud taget skall komma i fraga bor
aberopandet emellertid, pa ett tydligt satt, utnyttja nagon av det anvanda varumarkets
funktioner.

Aven om det finns ett behov av att se dver de existerande reglerna anser jag anda att de
innehaller idéer att ta vara pa. Jag tanker da framst pa den nodvéandighetsbeddmning som
foretas i fall som faller under 4 8 2 stycket och dven till viss del i fall av val ansedda
varumarken. Andra inspirationskallor” skulle kunna vara den beneluxiska lagstiftningen
dar val ansedda och normala varumarken behandlas pa samma sétt. En liknande tendens
kan ses inom EG-ratten sedan den beddémning som foretas i enlighet med artikel 5.2 har
intagit en mer kvalitativ standpunkt, déar den skada som ett varumarke asamkats ligger i
forgrunden. Det &r trots allt sadan skada som lagstiftningen skall syfta till att forhindra.
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