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Forkortningar

Besv avd Besvarsavdelningen
Ds Departementsserien
EG Europeiska Gemenskapen

EG-domstolen Europeiska Gemenskapens domstol

EU Europeiska Unionen

HD Hogsta domstolen

MD Marknadsdomstolen

NIR Nordiskt Immateriellt Rattsskydd, Stockholm

NJA Nytt Juridiskt Arkiv, avd |, Hogsta domstolens domar
PBR Patentbesvérsratten

Prop Regeringens proposition



PRV Patent- och registreringsverket

RegR Regeringsratten

RA Regeringsrattens Arsbok

SOou Statens Offentliga Utredningar
TR Tingsratten

VmL Varumarkeslagen (1960:644)
1. Inledning

1.1 Syfte och disposition

| Sverige kan en varumarkesrattighet uppkomma saval genom inarbetning som genom
registrering. Pa senare ar har omradet av marken som kan registreras expanderat. Detta
har lett till att inarbetning av varumarken delvis har kommit i skymundan. Syftet med
denna uppsats &r att redogora for de situationer dér inarbetning fortfarande &ar aktuellt
och undersbka vad inarbetning egentligen &r, vilken betydelse den spelar och hur
inarbetningsprocessen ser ut.

Uppsatsen inleds med ett inledande kapitel som Oversiktligt behandlar
varumarkesskyddet, frdmst inarbetning. Har redogdrs dven for den bevisproblematik
som uppkommer betréffande inarbetade varumarken.

| de tre foljande kapitlen tas sedan de situationer dér inarbetningsprocessen
aktualiseras upp en i varje kapitel. Situationerna &r inarbetning som alternativ till
registrering, inarbetning utanfor det registrerbara omradet samt inarbetning som
forstarkning av registrerbarhet och registrering.

| det darefter foljande kapitlet behandlas problematiken med degeneration. Har tas
bland annat fragan om en aktiv inarbetningsprocess i slutindan kan leda till
degeneration upp.

Arbetet avslutas sedan med en sammanfattande och utvecklande analys av vad

inarbetning egentligen ar.

1.2 Definitioner och terminologi



Varumérket beskrivs i 1 8 VmL som ett kdnnetecken med funktion att symbolisera de
varor och tjanster som varumarkes innehavaren tillhandahaller i sin
naringsverksamhet. Fér varumarken som endast kannetecknar tjanster anvands ocksa
beteckningen service marken, dessa kommer dock inte att behandlas ndrmare.

I VmL anvénds inte bara beteckningen varumdarke utan &ven beteckningen
varukannetecken. Beteckningen varumarke anvands for sadana tecken som kan
registreras oavsett om registrering faktiskt skett. Termen varuk&nnetecken anvands nér
bade registrerbara och icke registrerbara typer av tecken avses. Nu nar nastan alla
typer av tecken kan registreras och inarbetade och registrerade marken erhaller samma
skydd har skillnaden mellan dessa tva begrepp inte ndgon storre praktisk betydelse." |
det foljande kommer jag att anvanda dessa begrepp synonymt med varandra nér inget
annat framgar av omstandigheterna.

Som framgar ovan avses med beteckningen varumérke saval varor som tjanster. For
enkelhetens skull kommer jag i det foljande normalt sett endast anvanda termerna
varor eller produkter. N&r dessa termer fortsattningsvis anvands inkluderar de dock

aven tjanster om ingenting annat framgar av sammanhanget.

1.3 Problemstallning

Temat for denna uppsats &r att se pa den inverkan anvandning eller narmare bestamt
inarbetning har pa ett varumarkes "liv”. Till skillnad fran registrering, som bygger pa
ett statiskt system, innebér inarbetning en dynamisk process med glidande granser for
skydd. Genom att anvéanda sitt varumarke pa olika satt kan markesinnehavaren paverka
markets skyddsomfang. Denna paverkan kan i vissa fall vara saval kvalitativ som
kvantitativ. Problematiken betraffande inarbetning ar att veta vilka faktorer det ar som
paverkar inarbetningsprocessen i positiv riktning och far ett marke att ga fran att inte
vara skyddat alls till att, vid en viss tidpunkt, besitta fullvardigt varumarkesréttsligt

skydd eller att ga fran vanligt till utokat skydd.

2. Varumarkesskydd

! Bernitz m fl, Immaterialratt s 168



2.1 Allméant om varumarkesskydd

Ensamratt till ett varuméarke kan, som framgar av 1 och 2 8§ VmL, uppkomma
antingen genom registrering eller genom inarbetning av ett marke. Internationellt sett
finns tre system for varumarkesskydd. Det ar det deklarativa, det konstitutiva och det
kombinerade systemet. Det vanligaste systemet ar det kombinerade, som vi har i
Sverige, dar ensamratt kan byggas pa inarbetning saval som registrering. Det
deklarativa systemet tar endast hansyn till inarbetningskriteriet medan det konstitutiva
systemet bygger pa registrering.?

Varumarkesskyddet ar i princip lika omfattande oavsett om det baserar sig pa
registrering eller inarbetning. | praktiken kan det emellertid i vissa avseenden vara mer
fordelaktigt for varumarkesinnehavaren att ha market registrerat an att enbart forlita
sig pa inarbetning. Se mer i kap 2.3 samt 3. Varumarkesskyddet innebér i stora drag att
ingen annan an markesinnehavaren, i naringsverksamhet, far anvanda det skyddade
kannetecknet eller ndgot som &r forvaxlingsbart med detta. Aven muntlig anvandning
omfattas av skyddet. Som huvudregel ar skyddet begrénsat till varor av samma eller
liknande slag som de varor varumarket ar registrerat eller inarbetat for.?

Utgangspunkten for varumarkesskydd &r att alla former av symboler och objekt som
kan fungera sarskiljande ocksa kan utgéra varukannetecken. Alla kannetecken kan
dock inte registreras. Enligt 1 8 VmL krdvs for att ett varumérke ska kunna registreras
att det kan aterges grafiskt och att det har sarskiljningsformaga. Detta innebar att
symboler som enbart véander sig till luktsinnet eller hérseln normalt sett inte &ar
registrerbara.” | de fall d& ett varumarke inte kan registreras f&r man istallet forlita sig

pa inarbetning.

2.2 Inarbetning

Enligt 2 8 VmL kan man genom inarbetning forvarva ensamratt inte bara till ett
varumarke utan ocksa till andra sarskilda varukannetecken som anvands i
naringsverksamhet. Ett kdnnetecken anses inarbetat, om det har i landet inom en

betydande del av den krets till vilken det riktar sig ar kant som beteckning for de varor

2 Urde och Melin, Varumarket — en hotad tillgéng s 74 f
¥4 och 688 VmL
* Koktvedgaard och Levin, L4robok i immaterialrétt s 309



som tillhandahalls under kannetecknet. Som framgar av lagtexten ar alltsa det
avgorande for inarbetning hur kant market &r inom en viss personkrets. Av den ovan
givna definitionen framgar indirekt att inarbetning astadkoms genom att, inom ett visst
geografiskt omrade, anvanda en bestamd benamning eller symbol med adress till vissa
personer eller grupper som ett kénnetecken pa eller i samband med en vara.’
Anvandningen bestar vanligen i att market anvands saval pa de varor man séljer som i
reklam for dessa. | teorin &r det i och for sig mojligt att inarbeta ett marke enbart
genom anvéndning i reklam men i praktiken &r det ovanligt.®

For en ordentlig forstaelse av inarbetningsskyddet foljer har en genomgang av de
forutsattningar som enligt 2 8§ VmL maste vara uppfyllda for att en giltig
varumaérkesrétt ska uppkomma. For det forsta krévs enligt lagtexten att ett marke ar
kant har i landet. Detta innebar dock inte att det behdver vara kant i hela Sverige utan
det racker att mérket &r ként lokalt inom en del av landet.” Har bor ocksé observeras att
uttrycket kant inte nédvandigtvis innebér att market har anvénts i landet utan det
rdécker med att det faktiskt blivit k&nt hér, t ex genom anvéndning i reklam som
forberedelse for lansering av en viss produkt. Det kan ocksa handa att en produkt ar sa
kand utomlands att den dven blivit kdnd hér. Det senare torde dock endast ske i rena
undantagsfall.®

For det andra ska mérket vara ként inom den krets till vilken det riktar sig. Denna
krets bendmns vanligtvis omsattningskrets och behandlas nedan.

For det tredje ska market vara kant inom en betydande del av omsattningskretsen.
Detta ar en liberalisering i forhallande till vad som géllde innan lagandringen den 1
januari 1995 da det kravdes att market skulle vara allmant kant. Da t ex Stockholms
Handelskammares varumarkesnamnd som regel satte minimikravet for allmant kant pa
50 %° ansdg ménga att detta var ett alltfor hogt stallt krav som fick till foljd att manga
oregistrerade varumarken som uppnatt ett betydande ekonomiskt varde inte atnjot

ndgon form av skydd™. Bestammelsen i sin nya lydelse innebér alltsé ett lagre krav pa

® Holmqvist, Om inarbetning av varukannetecken s 266

® Bernitz m fl, Immaterialratt s 173

’SOU 1958: 10's 221

® Koktvedgaard och Levin, Larobok i Immaterialratt s 304 f

® Synnerstad, Marknadsundersokningar som bevismedel i varumérkesrattsliga mél och arenden s 18
10 Kummelsten och Lautmann i Praktisk varumarkesrtt s 197



kdnnedom &n tidigare. | forarbetena framhaller man att det inte gar att generellt
faststalla nagot visst procenttal som krav for inarbetning utan att det istallet far bero av
omstandigheterna i det enskilda fallet.™ Av doktrin framgér dock att gransen for
inarbetning ligger vid ungefar en tredjedel av omsattningskretsen.> Om det rér sig om
varor som riktar sig till i stort sett hela befolkningen kan en tredjedel déaremot vara i
mesta laget likaval som det kan vara i minsta laget om det rér sig om specialiserade
produkter som riktar sig till en begréansad anvéndargrupp.® Vid bedémningen av om
ett varumarke ar inarbetat eller inte maste hansyn &ven tas till andra aspekter som t ex
hur lange ett varumérke varit i bruk. Generellt kan man sdga att ju langre ett
varumarke anvénts desto lagre kannedomsfrekvens kravs och tvartom.'* Daremot
kravs inte att omsattningskretsen vet vem som ar innehavare till mérket.

Slutligen &r det en forutsattning for inarbetningsskydd att omsattningskretsen
uppfattar market som just ett varumarke, d v s som en symbol for de varor som en
viss naringsidkare tillhandahaller och inte som en allméan beteckning for varans art
eller egenskaper, oberoende av varans ursprung. Kannetecknet ska alltsa uppfattas som
ett individualiseringsmedel. Detta innebar att kannetecknet maste ha
sarskiljningsférméga, distinktivitet.™ Bernitz m fl uttrycker kritik mot lagtextens
lydelse i detta fall och havdar att ordalydelsen kan ge upphov till problem. For att
illustrera detta anvéander de sig av foljande exempel: "Antag att 85 % av
omsattningskretsen kénner till ett ordmarke, att 40 % uppfattar ordmarket just som ett
sadant men att dvriga 45 % uppfattar ordet som en generisk beteckning, d v s som en
beteckning fér varuslaget i frdga.”*® Av detta foljer att ordmarket ar tillrackligt kant for
att anses inarbetat. Men som Bernitz m fl papekar kan man av saval
kanneteckensrattsliga som konkurrensréttsliga skél rimligtvis inte ge ensamratt till ord
som de flesta som kanner till det uppfattar som en generisk beteckning. Bernitz m fl
anser vidare att inarbetningsregeln darfor maste tolkas sa att det alltid maste vara fler

som uppfattar en beteckning som ett varukannetecken &n som en beskrivande

1 prop 1994/95: 59 s 43 ff

12 Se bl a Koktvedgaard och Levin, Larobok i immaterialratt s 305 samt Bernitz m fl, Immaterialrétt s 173
3 evin, Immaterialratten. En introduktion s 46

 Norén Roeck Hansen och Hyltner i Praktisk varuméarkesrtt s 23

1> Sou 1958 :10 s 223

18 Bernitz m fl, Immaterialratt s 174



beteckning for att kdnnetecknet ska vara inarbetat och att lagtexten borde kompletteras

med en uttrycklig regel med denna innebérd."’

2.2.1 Omsattningskretsen
Sammansattningen av omséattningskretsen, som kan definieras som varumarkets
malgrupp, varierar beroende pa det eller de varuslag kannetecknet galler. Vanligtvis
kan omséattningskretsen dock delas in i tva huvudgrupper: forbrukargrupp och
branschgrupp.

| forbrukargruppen ingar de personer som skulle kunna tankas kopa den aktuella
varan, ofta konsumenter. Det ror sig har alltsa om bade faktiska och potentiella kopare.
Om madrket t ex anvénds for forsaljning av rengdringsmedel utgors forbrukargruppen
inte bara av de personer som anvander det aktuella market utan &ven av de som
anvander konkurerande marken. Som exempel pa detta kan nadmnas att
forbrukarkretsen for kannetecknet LJUNGLOFS for snus har ansetts bestd av

»18

”konsumenter av snus och for kooperativa forbundets firmaforkortning KF av

"stora delar av befolkningen™.*®

Branschgruppen bestar av alla personer som ar verksamma inom den bransch som
handlar med den aktuella produkten. Detta oavsett om de ar tillverkare, distributorer,
agenter, expediter o s v.% Bristande kannedom hos en av grupperna kan uppvégas av
hégre kannedom hos den andra gruppen.?* Vart att namna ar ocksa att all kdnnedom
inom omsattningskretsen véger lika tungt. Kénnedom hos en storforbrukare vager
allts& lika tungt som kannedom hos en person som séllan anvander produkten.??

Nar man i undersokningstekniska sammanhang talar om omséttningskretsen
anvander man i stallet termen malpopulation. Eftersom det i praktiken kan vara relativt
svart att faststalla vilka personer som ingar i omsattningskretsen och det i slutandan ar
registreringsmyndigheten och domstolarna som fattar det avgérande beslutet i fragan

ar det oerhort viktigt att man vid en varumarkesrattslig marknadsundersokning riktar

17 Se #ven Koktvedgaard och Levin, Larobok i immaterialratt s 305 som instimmer i denna tolkning.
8 RA 19705 74 (NIR 1971 s 328)

9 NJA 1941 5 672 (NIR 1942 5 91)

0S0U 1958: 10 s 222

2K ummelsten och Lautmann i Praktisk varumérkesrtt s 198

22 pehrson, Varumérken frén konsument synpunkt s 162
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sig till den mélpopulation som senare kommer att utgdra omsattningskretsen.?® Ett for
stort glapp mellan malpopulationen och omsattningskretsen innebar att
undersokningen saknar réttslig relevans och registreringsmyndigheten eller domstolen
bortser da fran undersokningen.

2.3 Bevis problematiken

En av de svagheter som inarbetade méarken har i forhallande till registrerade marken ar
att det i manga avseenden ar svarare att bevisa att man har en rattighet som blivit
krankt eller som utgor ett hinder for registrering av ett liknande varumarke.

Eftersom ett inarbetat varumarke skyddar det anseende som markets innehavare
byggt upp maste han, innan han Overhuvudtaget kan héavda intrang i sin ratt till
varumarket, visa att varumarket verkligen ar inarbetat. Eller rattare sagt att market, vid
tiden for intranget, var inarbetat som symbol for hans varor. Om ett varuméarke
daremot ar registrerat behover innehavaren, vid en eventuell intrangstalan, enbart visa
att intrangsgoraren verkligen anvant market och hanvisa till sin registrering.

Under senare ar har marknadsundersokningar fatt allt storre betydelse for
avgorandet av om ett kannetecken ar inarbetat. Pehrson tycker att da huruvida
inarbetning foreligger eller inte ar ett faktiskt forhallande bevisas detta bast genom
direkt bevisning som marknadsundersokningar.*

Av uppenbara skél &r det dock uteslutet att anvanda marknadsundersokningar for att
visa att ett kdnnetecken var inarbetat vid ett tidigare datum. Detta begransar i viss
utstrackning betydelsen av marknadsundersokningar i denna typ av mal. Detta, men
dven kostnadsskal, gor att indirekt bevisning far mycket stor betydelse for
inarbetningsbedémningen.? Vid varderingen av indirekt bevisning ar det viktigt att
tanka pa att olika kannetecken kan behova olika omfattande anvéandning for att bli
inarbetade.?® Enligt Holmqvist?’ &r de bevisfakta som méste vérderas féljande:

| fraga om anvandningen:

- omsattningen (antalet forsalda enheter, pris per enhet, total forséaljningssumma)

2% Synnerstad, Marknadsundersokningar som bevismedel i varuméarkesrattsliga mél och arenden s 50
24 pehrson, Varumarken fran konsumentsynpunkt s 159

2> Synnerstad, Marknadsundersokningar som bevismedel i varuméarkesrattsliga mél och arenden s 9
26 Bernitz m fl , Immaterialratt s 174 f

2" Holmgvist, Om inarbetning av varukannetecken, NIR 1975 s 277 f

11



- den tid market varit i bruk
- intensiteten (omfattningen i forhallande till tiden och dven kontinuiteten)
- sattet for kannetecknets spridning (pa annat satt an genom reklam)

- den geografiska tackningen (som beror pa forekomsten i media)

| fraga om reklamen:

anvandningen av olika typer av reklam

intensiteten

kostnaderna

inriktning pa viss demografisk malgrupp (t ex alder eller kon)

Ovriga bevisfakta som kan beaktas ar:
- malgruppens satt att uppfatta kannetecknet
- mérkets presentation och marknadsforing
- konsumenternas markesmedvetenhet och perceptionsformaga
- sattet for kOp av varan
- varans forekomst i stader respektive pa landsbygden

- anvandningen av samma marke genom flera néringsidkare

2.3.1 Marknadsandel
Eftersom det finns ett samband mellan markeskannedom och marknadsandel kan ett
méarkes marknadsandel anvandas som indirekt bevisning for inarbetning. Det
vanligaste ar att marknadsandel méts som forsaljning av mérket i procent av den totala
forsaljningen av varuslaget, sk overall market share.?®

Vissa typer av marken, framst exklusiva sadana, kan emellertid ha en liten
marknadsandel men en mycket h6g mérkeskdnnedom. For denna typ av marken kan
det vara lampligare att mata marknadsandelen pa den del av marknaden som utgor

foretagets malgrupp, sk served market share.?

28 Kotler, Marketing Management s 747
2 Kotler, Marketing Management s 747
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Att anvéanda sig av marknadsandel som bevis for inarbetning ar mindre kostsamt &n
att bestédlla en marknadsundersokning. Liksom 6vrig indirekt bevisning finns
marknadsandel och andra marknadsdata ofta ocksd dokumenterade for forfluten tid.*

Ett kanneteckens marknadsandel s&ger dock inget om hur omséttningskretsen
uppfattar market, d v s om detta uppfattas som ett varumérke eller en generisk
beteckning. Detta innebdr att marknadsandel som bevisning bér kompletteras med
bevisning om sarskiljningsformaga. Sadan bevisning kan t ex vara reklambroschyrer

som visar hur ett marke anvants.*

2.3.2 Marknadsundersokningar
| de situationer som tas upp i detta arbete anvdnds framst den typ av
marknadsundersokning som kallas inarbetningsstudie. Med hjalp av denna typ av
studie kan registrerbarhet, inarbetning, degeneration och i viss utstrdckning dven
Kodak-status visas. Nar det géller inarbetningsstudier grundar sig det rattsliga
avgorandet, att ett kannetecken &r inarbetat, pa ett faktiskt forhallande,
méarkeskannedom. Det juridiska inarbetningsbegreppet korresponderar darfor val med
vad som kan matas genom inarbetningsstudier.*

Problemet med varumarkesréattsliga marknadsundersokningar &r annars att det som
ar tekniskt matbart inte alltid ar detsamma som det som ska bevisas juridiskt.*®

Kritiken mot marknadsundersokningar gar i allméanhet ut pa att resultatet av dessa
inte ar tillforlitligt. Aven en korrekt utférd undersokning har begransningar nar det
galler att spegla verkligheten. Till detta kommer risken att man styr verkligheten
genom de fragor man staller och hur dessa stalls.**

Marknadsundersokningar medfor ocksa hoga kostnader for bestéllaren. Detta leder
till att den finansiellt starkare parten i varumarkesmal sannolikt kommer att gynnas av
en 6kad betydelse av marknadsundersokningar som bevismedel.®* Principen om fri

bevisprovning och fri bevisvéardering &ar emellertid grundldggande for svensk

% Synnerstad, Marknadsundersokningar som bevismedel i varumarkesrattsliga mal och drenden s 11f
% RA 1971 H 27, Borrhackan, RA 1971 H 94, Thermoservice

% Synnerstad, Marknadsundersdkningar som bevismedel i varumérkesrattsliga mél och arenden s 47
¥ Synnerstad, Marknadsundersokningar som bevismedel i varumérkesréttsliga méal och drenden s 46
* Synnerstad, Marknadsundersokningar som bevismedel i varumarkesrttsliga mal och drenden s 141f
* MD 1977:25, NIR 1978 s 243 FISKARS

13



processrétt. Detta gor att det i slutdndan blir domstolarna som avgér hur utbredd
anvandningen av marknadsundersokningar kommer att vara genom den vikt de

tillskriver dessa i sina avgoranden.

3. Inarbetning som alternativ till registrering

Ensamratt till ett varukannetecken kan som ovan namnts uppsta utan registrering da
varukannetecknet har inarbetats. Denna majlighet till skydd ar viktig inte minst da
manga varuméarken uppkommer mer eller mindre slumpartat. Det kan t ex réra sig om
varumarken som fran borjan inte alls var tankta att fungera sarskiljande som
arbetsnamn pé& produkter eller bestallningsnummer i kataloger®®. Nya mérken kan
ocksa uppkomma genom att konsumenterna ger produkterna smeknamn eller anvander
forkortningar av produktnamn. Ett exempel pa detta ar det nu registrerade varumarket
COKE for COCA-COLA.*" Att det finns ett behov av inarbetningsskydd framgar
enligt min mening sarskilt klart néar det galler tredimensionella varumarken. Typiskt
for varu- och forpackningsutstyrslar ar att dessa normalt sett inte fran borjan varit
avsedda att fungera som kannetecken for néringsidkarens produkter, utan senare blivit
det p g a inarbetning. Aven om det ror sig om en speciell design har naringsidkaren
troligtvis da inte brytt sig om att soka monsterskydd for produkten eller forpackningen
redan vid dess lansering och varumarkesratten kan da vara hans enda mojlighet till
skydd.®® Utan inarbetningsskyddet skulle det st& var och en fritt att utnyttja det
kdnnetecken ett annat foretag har arbetat upp och darmed snylta pa foretagets
goodwill.

En stor frdga nar det galler ensamratt genom inarbetning blir da i vilken
utstrackning man kan forlita sig pa det skydd som uppkommer déarigenom. En viktig
skillnad mellan ett registrerat och ett inarbetat varumarke &r att registrering ger
nationellt skydd. Inarbetning ger daremot endast lokalt skydd. Detta innebér att man
genom registrering forvarvar ensamratt till mérket i hela landet. Denna ensamratt
skyddar da bade mot nya registreringar och mot att nagon annan borjar anvanda

mérket. Om man istéllet har férvarvat ensamratten genom inarbetning skyddar denna i

% Koktvedgaard och Levin, L4robok i immaterialratt s 300 (toalettvattnet 4711)
3" Kummelsten och Lautmann i Praktisk varumérkesratt s 196
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och for sig mot registrering av market. Men man kan aldrig forhindra att nagon annan
borjar anvanda market inom ett annat geografiskt omrade an det man sjalv har
inarbetat market i. En ensamratt som grundar sig pa inarbetning skyddar alltsa bara
market i det omrdde t ex den stad eller region dar market &r inarbetat. Om
markesinnehavaren senare vill lansera sitt marke i en annan del av landet kan han t ex
vara forhindrad att gora sa p g a att ndgon annan innehar ratten till samma marke i den
delen av landet.

Nar det géller skydd mot registrering av EG-varumérke ser situationen lite
annorlunda ut. Enligt artikel 8, 4* kan innehavaren av ett oregistrerat varumarke som
anvands i mer an bara lokal omfattning, invdnda mot och hindra registrering av ett
EG-varumarke som &r forvéaxlingsbart med det aldre oregistrerade varumaérket. Enligt
artikel 52 och 53 har innehavaren till ett marke som uppfyller kraven i artikel 8, 4 &ven
ratt att inom fem ar krava att en registrering som strider mot artikel 8, 4
ogiltigférklaras.*

De varuméarken som endast ar lokalt inarbetade kan daremot inte hindra registrering
av ett EG-varumarke. Detta betyder daremot inte att lokalt inarbetade varumarken &r
helt oskyddade mot EG-varumarken. Lokalt inarbetade varumérken skyddas istéllet av
speciella regler i artikel 107*". Rattigheter till dessa marken ger allts& varken rétt att
invanda eller fora ogiltighetstalan, men innehavaren far ratt att motsatta sig bruket av
EG-varumarket inom det geografiska omrade dar han har skydd for varumarket. Detta
galler i den méan den nationella lagstiftningen tilliter det. Aven har forlorar
innehavaren sin ratt om han inte invént mot anvandningen inom fem &r.*

En annan viktig skillnad mellan inarbetning och registrering ar att det i praktiken
kravs mer for att forhindra registrering av ett forvaxlingsbart varumérke nér man
grundar sin ensamratt pa inarbetning an nar den grundas pa registrering. En av
anledningarna till detta &r att den som pastar att hans marke &r skyddat har bevisbordan

for att sa ar fallet och det ar svarare och mer kostsamt att styrka inarbetning &n att

% |evin, Noveller i varumérkesratt s 159 f

% 89/104 EEG

0 Sturevold Lassen, Krav for skydd av oregistrerade kénnetecken och oregistrerade kénnetecken som
registreringshinder, nationellt och enligt varumérkes férordningen, NIR 1996 s 41

*1 89/104 EEG

*2 Sturevold Lassen, Krav for skydd av oregistrerade kannetecken och oregistrerade kannetecken som
registreringshinder, nationellt och enligt varumérkes férordningen, NIR 1996 s 41
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hanvisa till en registrering.* En annan orsak ar att PRV vid en varumarkesansokan ex
officio provar att det sokta market inte ar for likt ett tidigare registrerat marke.** Denna
forprovning skyddar det egna market utan att man sjalv behover vidtaga nagra
atgarder.

Ett ibland lite bortglomt omrade dar inarbetning kan skydda ett varumérke &r efter
det att registrering upphort. Ett starkt varumarke kan fortsatta att vara skyddat manga
ar efter det upphort att vara registrerat eller efter det slutat anvandas. Ett exempel pa
det senare ar varumarket Ljunglofs for snus som ansags inarbetat trots att det inte

anvants pa 50 &r.*

3.1 Att forhindra registrering eller anvandning av forvaxlingsbara varumarken.
For att skydda ett inarbetat varumérke mot registrering av ett forvaxlingsbart méarke
kravs noggrann bevakning publiceringen av registrerade marken. Att som innehavare
sjalv skota bevakningen dar tidskrdvande och det &r dessutom latt att missa ett
forvaxlingsbart marke bland den stora mangd marken som publiceras. Om man inte
sjalv vill std for bevakningen finns det numera foretag som erbjuder
bevakningstjanster. Man kan da valja vilka klasser man vill ha bevakade och hur
omfattande bevakningen i 6vrigt ska vara.

Om man finner en registrering som man vill invanda emot har man en frist pa tva
manader fran publiceringsdagen. Om PRV bortser fran invandningen och registrerar
market trots denna kan man Overklaga beslutet till PBR inom tva manader fran
beslutsdagen. I sa gott som alla invandningsarenden fattar PRV trots invandning beslut
om registrering.”® Anledningen till detta kan vara att PRV staller héga krav pa
inarbetning eller att de garna overlater den definitiva bedomningen till PBR, men
troligtvis ar det sa att invandaren i manga fall inte tillhanda haller lika starka bevis pa
inarbetning redan i PRV som i PBR. Om man far ett negativt beslut i RegR eller inte
far prévningstillstand ar den sista mgjligheten att ansdka om havning i allman domstol.

Detta forfarande kan dock medfora stora kostnader vid forlust.

* Bernitz m fl , Immaterialratt s 172

* Norén Roeck Hansen och Hyltner i Praktisk varumérkesratt s 24
® RA 1970 s 74, NIR 1971 s 328, Ljungléfs snus

% Kummelsten och Lautmann i Praktisk varumarkesratt s 199
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Om ett forvaxlingsbart méarke redan &r registrerat far man vanda sig till allman
domstol for att hava registreringen. Aven vid anvandning av ett forvaxlingsbart marke
far man véanda sig till allméan domstol med en intrangstalan.

Problemet med att anvénda ett inarbetat méarke som invandningsgrund mot en
registrering ar, som papekats ovan i kap 2.3, att man maste visa att market var
inarbetat vid tiden fér anstkan om registrering av det forvaxlingsbara market. Detta
innebér t ex att man inte kan gora en marknadsundersokning eftersom den inte visar

om mérket var inarbetat vid den aktuella tidpunkten.

4. Inarbetning utanfor det registrerbara omradet

Som jag namnt ovan ar utgangspunkten for varumarkesskydd att alla typer av tecken
som kan fungera sarskiljande ocksa kan atnjuta varumarkesrattsligt skydd. Det skydd
som baseras pa registrering ar emellertid begransat till vissa typer av tecken. | detta
kapitel ska jag behandla dessa begransningar och hur inarbetning av kannetecken
paverkar och kompletterar dessa. Jag ska dessutom ta upp kravet pa

sarskiljningsformaga och huruvida inarbetning kan bota brister i detta avseende.

4.1 Tecken som inte kan aterges grafiskt
Enligt 1 § VmL kan ett tecken registreras som varumarke om det kan aterges grafiskt
och kan séarskilja ett foretags varor eller tjanster fran andra foretags varor eller tjanster.
Denna bestammelse bygger p& EG direktivet*” och innebar en betydande utvidgning av
de typer av tecken som kan registreras. Innan lagandringen kunde t ex slogans och
liknande Overhuvudtaget inte registreras. Vidare kunde bokstavs- och siffermérken
endast registreras efter inarbetning®® och varu- och forpackningsutstyrslar endast
registreras om de var saregna. Detta medfor att aldre registreringspraxis pa omradet
inte langre ar aktuell.

Ett varumarke kan numera besta av alla typer av tecken som uppfyller de ovan
stallda kraven. Enligt propositionen ska ordet tecken uppfattas i vid betydelse och

inget slag av tecken kan darmed av sig sjalv anses vara uteslutet fran registrering som

47 89/104/EEG
8 Bernitz m fl, Immaterialratt s 170
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varumérke. Enligt propositionen torde VmL inte utesluta att farger, lukter, ljud och
annat ska kunna utgora varumarken och ocksa registreras, forutsatt att 6vriga krav ar
uppfyllda.

Ett krav for att ett tecken ska kunna vara ett registrerbart varumérke ar dock att det
kan aterges grafiskt. Har anfors i propositionen att ett varumarke, for att vara
registrerbart, maste kunna aterges i synlig form pa ett satt som mojliggor att det kan
avbildas pa papper och publiceras. Det racker inte att det kan aterges pa ett icke
bestandigt satt. Hur detta rekvisit ska tolkas har i dvrigt lamnats at de rattstillampande
myndigheterna att tolka.*® | lagtexten ndmns som registrerbart sarskilt “ord, inbegripet
personnamn, samt figurer, bokstaver, siffror och formen eller utstyrseln pa en vara
eller dess forpackning”! Fransett dessa typer av tecken kan &ven t ex utformningen av
plastkassar samt utstyrslar av affarslokaler och skyltfénster registreras.® Levin havdar,
liksom man gor i propositionen, att rekvisitet "kunna aterges grafiskt” innebar att
kénnetecknet ska kunna uppfattas med synsinnet och kunna &terges pé papper.>® Hon
sager daremot att sadana symboler som enbart vander sig till luktsinnet eller horseln
darmed normalt sett inte ar registrerbara. Levin sager vidare att noter i och for sig kan
framstéllas grafiskt och i princip registreras men hon forefaller tveksam till hur langt
skyddet egentligen stréacker sig, om notbilden verkligen omfattar ljudbilden? Denna
tveksamhet om skyddets rackvidd omfattar ocksa te x kemiska formler som anger hur
en parfym eller négot annat luktar. Aven om en viss osikerhet kan rdda om
utstrackningen av skyddet for ljudmarken star det nu i alla fall klart att melodislingor
kan registreras. Se Hemglass nedan.

Vissa kannetecken ar alltsa uteslutna fran registrering for att de inte kan aterges
grafiskt. Om man vill skydda dessa kannetecken far man istallet forlita sig pa
inarbetning. Detta géller da framst de marken som riktar sig till andra sinnen &n
synsinnet i och med att registrering numera ska beviljas for alla typer av tecken som
kan aterges grafiskt. | mina 6gon forefaller det dock svarare att saval inarbeta som

bevisa inarbetning av ljud och framfor allt lukter &n ord och figurer.

*° Prop. 1992/93:48 s 71

*0 Prop 1992/93:48 s 71

*LvmL 1§ 2 st

52 Bernitz m fl, Immaterialrétt s 170

%% Koktvedgaard och Levin, Larobok i immaterialratt s 309
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4.1.1 Hemglass

Som sagts ovan &r huvudregeln nér det géller registrering av varumérken att alla
kdnnetecken som kan aterges grafiskt ocksa kan registreras som varuméarken. Detta
forutsatter naturligtvis att de uppfyller ovriga krav sa som att de har
sarskiljningsformaga. Nar det galler ljudvarumarken var Hemglass forst med att
ansoka om registrering. Market atergavs grafiskt i ansékan genom en notrad. Som
komplement till denna Idmnades daven ett kassettband med melodislingan.

= e Ao - e e ksl P, P AP, A0 el y i k
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PRV avslog ansokan sedan man konstaterat att ljud i sig inte ar uteslutet fran
registrering men att en notrad inte innebar att market uppfyller kravet pa att kunna
aterges grafiskt. Anledningen till detta var bl a att marken maste uppfattas pa samma
satt av alla betraktare och att ljudatergivningen blir olika beroende pa vem och vad
som aterger notraden. PRV namnde ocksa att alla manniskor inte klarar av att
transformera en notrad till ljud.

PRV ansdg inte heller att melodislingan hade tillracklig sarskiljningsformaga. Detta
berodde pa att notraden kunde tolkas olika av olika personer. Det inldmnade
kassettbandet innebar ingen annan bedomning. Slutsatsen i PRV blev alltsa att
melodislingan inte kunde registreras.

PBR gjorde dock en annan beddmning och tog i plenum ett principbeslut som
innebar att ljud kan registreras genom atergivning i notskrift. PBR gjorde
bedémningen att eftersom ljud inte kan uteslutas fran registrering och det & genom
notskrift ljud identifieras, sa innebar notskrift ett grafiskt atergivande av ljud som i sig
uppfyller kraven pa registrerbarhet. PBR tog upp de olika delarna i notbilden som
utgor ramarna for och individualiserar melodin sa som t ex tonhojd och takt och sa att
ju mer detaljerade anvisningarna ar desto mer individualiseras melodin. Enligt PBR

torde dock dven en tdmligen enkel notskrift normalt med tillracklig precision kunna
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aterge market. Det kravs inte att man lamnar in ett kassettband tillsammans med
notbilden men det skadar inte heller enligt PBR.

Nar det galler sarskiljningsformaga blir synintrycket av notbilden av underordnad
betydelse eftersom relativt fA manniskor kan lasa noter. Det blir istallet horselintrycket
och i viss man forestallningsinnehallet som far ligga till grund for bedomningen av
sarskiljningsformaga. PBR papekade ocksa att det ju faktiskt inte & som notrad
varumarket kommer att anvéndas.

Vidare sager PBR att det inte ska stallas strangare krav pa ljudméarkens inneboende
sarpragel an pa andra markens och att det i princip inte ska kravas att ljudmarken kan
visa pa sarskiljningsformaga genom andvandning.

Bedoémningen av Hemglass melodislinga blev att ”melodin ger ett pregnant
fonetiskt intryck av signalkaraktar och ar latt att minnas. Melodin far darfor anses ha
en tamligen tydlig inneboende séarpragel”. PBR namnde ocksa att melodin dessutom ar

val kand.>*

4.2 Sarskiljningsformaga

En av de situationer dar inarbetning &r mest betydelsefull ar nér ett mérke saknar den
sarskiljningsformaga, distinktivitet som kravs for registrering. Inom varumarkesratten
ar det en grundlaggande forutsattning att ett kannetecken ager sarskiljningsformaga
och kan skilja olika naringsidkares varor fran varandra. Detta galler for saval
registrerade som inarbetade varumérken. Om ett kannetecken inte har
sarskiljningsformaga skyddas det inte. Ett kannetecken som inte har tillracklig
ursprunglig sarskiljningsférmaga kan nastan alltid forvarva sadan genom inarbetning.
Genom inarbetning kan man séga att det faktiskt har visats att ett marke har
sarskiljningsformaga. Om kannetecknet inte hade fungerat sarskiljande hade ju
omsattningsgruppen inte kant till det och uppfattat det som ett k&nnetecken. Nar ett
kdannetecken genom inarbetning val har forvérvat sarskiljningsformaga, kan det ocksa

registreras. Att sa ar fallet foljer av 13 § 1 st VmL. Av varumarkesratten foljer att ju

% Brand News nr 1/1999, s 24 f
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starkare ett marke inarbetats, desto starkare blir ocksa det varumarkesrattsliga
skyddet.>

| kravet pa sarskiljningsférmaga ligger for det forsta ett krav pa att kannetecknet
maste ha ett inneboende eller forvarvat sardrag. Kannetecknet maste kunna skilja ut
sig, det vill séga ha distinktivitet for att skyddet éverhuvudtaget ska vara meningsfulit.
| kravet pa sarskiljningsformaga ligger ocksa en stravan efter att behalla vardagliga ord
och symboler allmént tillgdngliga. Dessa ord och symboler behdver vara fria att
anvandas av var och en och kan darfér inte forbehallas en viss naringsidkare, sa att han
far monopol pa ett visst ord eller en viss symbol och darmed avskarmar andra ifran att
anvanda dessa.”® Nar det galler varumarkesratt, som ju inte &r tidsbegransad utan i
princip kan vara for evigt, ar det speciellt viktigt att inte andra hindras att beskriva sina
varor.

| 13 8 VmL ges exempel pa marken som omfattas av frihallningsbehovet och
darmed ar uteslutna fran registrering. Det ror sig om marken som “uteslutande eller
med endast mindre &ndring eller tillagg anger varans art, beskaffenhet, mangd,
anvandning, pris eller geografiska ursprung eller tiden for dess framstallande”’.
Market far med andra ord inte vara deskriptivt for nadgon av de varor som ska
registreras. Marken av denna typ kan dock pa sikt inarbetas och nar de val har
inarbetats aven registreras. Skyddsomfanget for dessa marken ar dock vanligtvis snavt.
Ett exempel pa inarbetning av ett i sig inte sarskiljande kannetecken &r varumarket
KARLSSONS KLISTER, ett namn utan sarskiljningsformaga atfoljt av en
varubeskrivning. Efter ett halvt sekel av inarbetning erholls ocksa registrering. Men
skyddsomfanget for KARLSSONS KLISTER &r snavt. Innehavaren av varumarket far
inte ensamratt till ordet klister utan endast till ordet klister i kombination med namnet
Karlsson.™

Om ett marke &r deskriptivt galler det att avgéra om market &r k&nt som en
typbeskrivning eller om det om det verkligen uppfattas som varuké&nnetecken. Det ar

endast i det senare fallet som market kan skyddas med hjalp av varumarkesratten. En

% Levin, Immaterialratten. En introduktion s 43
% Levin, Immaterialratten. En introduktion s 43
vmL 13§ 1 st

%8 Bernitz m fl, Immaterialratt s 176
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tankevackande illustration &r varukannetecknet KEXCHOKLAD. Kravet pa
sarskiljningsformaga ar rimligt och bra i teorin. | praktiken ar bedéomningen emellertid
svar att gora.> P& omrédet finns en omfattande praxis som jag kommer g in pd mer
nedan.

For att kunna beddma ett ords sarskiljningsformaga maste ordet betraktas i samband
med den vara som ordet &r tankt att anvandas som varumarke for. Detta hanger ihop
med att varumarken registreras i klasser och att skydd dven genom inarbetning normalt
endast uppstar for varor av samma eller liknande slag som den aktuella varan. Detta
innebar att ord som &r generiska eller deskriptiva inom vissa omraden kan ha hog
sarskiljningsformaga inom andra omraden. Det viktiga ar att den aktuella
omséttningskretsen uppfattar ordet som ett kdnnetecken och inte ett varuslag.
Varumarket APPLE ar t ex pa sin hojd associativt for kunskap i samband med datorer

men beskrivande och darmed oregistrerbart for frukt.*

4.3 Frihallningsbehov

Nar det galler sarskiljningsformagans tva kriterier, distinkvitet och franvaro av
frihallningsbehov har lagtextens formulering sin tyngdpunkt i det forsta kriteriet. Detta
har lett till att perspektivet vid prévning av ett mérkes registrerbarhet overvagande &r
inriktat pa det forsta kriteriet. Av forarbetena till 13 § VmL kan emellertid utlasas att
de bada kriterierna &r lika betydelsefulla och kumulativa, det vill sdga bada maste vara
uppfyllda for att ett marke ska vara registrerbart.” Nar det galler inarbetade
varuméarken ar det viktigt att observera att dessa kriterier ocksa ar sjalvstandiga i
forhallande till varandra och att uppfyllandet av det ena kriteriet inte oundvikligen
ocksa innebéar att det andra ar uppfyllt. Storst betydelse torde detta ha vad galler
frihdliningsbehovet. 13 &8 VVmL reglerar i och for sig inte inarbetning direkt, utan
registrering, men da dessa tva krav ar de enda som ar uppstallda for nar ett marke har
sarskiljningsformaga finns det god grund att ocksa tillimpa dem vid prévning om

ensamratt p& grund av inarbetning.®?

> Koktvedgaard och Levin, Larobok i immaterialratt s 315

% |_evin, Immaterialratten. En introduktion s 44

®L SOU 1958:10 s ff

%2 Holmqvist, Varumarkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frih&llningsbehov s 9
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Enligt Holmquist®® &r uppdelningen pa distinktivitet och frihallningsbehov praktiskt
anvandbar nar man stalls infor ett marke som ligger i gransomradet mellan generisk
beteckning och ordmarke med mycket ringa distinktivitet. Detta eftersom det kan vara
svart att avgora om ordet ar en generisk beteckning eller ett deskriptivt ordmarke och
det bara &r generiska beteckningar som har ett verkligt frihaliningsbehov.

Holmgquvist anfor vidare att det ur lingvistisk-semantisk synpunkt forvisso endast ar
generiska beteckningar som har ett verkligt frihallningsbehov men att verkan av
lagreglerna anses gora det nodvandigt att lata gransen mellan det som maste hallas fritt
tillgangligt och det som kan innehas med ensamrétt ha en bred frihallningsmarginal.
Holmgquvist forefaller skeptisk till denna ”buffertzon” och séger att anledningen till att
man valt en sékerhetsmarginal mellan det registrerbara och det oregistrerbara "torde
vara att man inte har ansett sig kunna eller behéva skilja mellan begreppen generisk
karaktar och deskriptivitet, sannolikt darfér att man inte har insett att dessa grupper
representerar tva olika sprékliga kategorier”®.

Nér det galler inarbetning av varumarken tar Holmqvist upp en intressant teori. Han
havdar att det finns tva typer av frihallningsbehov, ett absolut och ett icke absolut.
Skillnaden mellan dessa &r att varumérken som omfattas av ett icke absolut
frihdllningsbehov kan inarbetas medan de marken som omfattas av ett absolut
frihallningsbehov aldrig ska kunna skyddas. Sakerhet mot att ett varumarke som har
ett absolut frihallningsbehov felaktigt registreras uppnas enligt Holmqvist genom att
varumérken som mer eller mindre indirekt betecknar vissa begrepp inte anses
tillrackligt distinktiva for att kunna registreras forran de har inarbetats. Dessa marken
anses bli registrerbara da de anvants och blivit kinda genom att man da visat att inget
akta frihallningsbehov foreligger. Denna typ av marken har alltsa ett icke absolut
frihallningsbehov.

Att varken lagtext, forarbeten eller rattspraxis gor nagon skillnad mellan verkligt
och endast formodat frihallningsbehov leder latt till uppfattningen att det endast finns
ett formodat frihallningsbehov och att detta kan avhjalpas genom inarbetning. Enligt
Holmgquvist &r detta antagande dock ogrundat. En 6kad anvandning och kdnnedom om

en generisk beteckning forvandlar inte denna till ett varumérke utan forstarker bara

% Holmquvist, Varumérkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frih&liningsbehov s 10
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kannedomen om den generiska beteckningen som just sddan.®® Den slutsats som
Holmaquvist drar har ar alltsa att ingen aldrig sa omfattande anvandning av en generisk
beteckning som varumarke, t ex i visst figurutférande, ger nagon grund for ensamratt
till denna beteckning, om ensamrétten skulle std i strid med det andra
registrerbarhetskriteriet.  Generiska  beteckningar, som har ett absolut
frihallningsbehov, kan alltsa aldrig forvarva sarskiljningsformaga genom inarbetning
medan andra beteckningar, som bara har ett férmodat frihallningsbehov, mycket vél
kan forvarva sarskiljningsformaga genom inarbetning.

Det absoluta frihallningsbehovets inverkan pa distinktiviteten kommer nog tydligast
till uttryck genom fenomenet degeneration, det vill siga omvandlingen fran varumérke
till generisk beteckning pa vissa produkter av visst slag darfor att egenskaperna hos
denna produkt ar gemensamma for alla produkter av detta slag, oavsett deras
kommersiella ursprung. Den starkaste degenerations kraften borde da komma fran det
absoluta behovet av en generisk beteckning. Omfanget pa degenerationen kan variera
beroende pa hur omfattande behovet av en generisk beteckning &r. Den generiska
beteckningen kan efter degenerationen antingen utgora ett appellativ i allmanspraket,
som t ex dynamit, nylon eller termos, eller vara en beteckning pa en viss vara i en viss
bransch, som t ex Earl Grey’s for te, Marie for kex eller Boxer for shorts. Dessa
"branschbeteckningar” ar da fria att anvandas av alla naringsidkare i den speciella
branschen.®® For mer om degeneration se kap 6.

For att kunna registreras far ett varumarke inte vara deskriptivt. Aven om det &r
deskriptivt kan det dock skyddas genom inarbetning och darefter dven registreras. For
att ett marke Overhuvudtaget ska kunna skyddas krévs dock enligt Holmqvist att
market inte &r foremal for ett absolut frihallningsbehov.®” D v s att de inte &r t ex ett
ordmarke som har karaktar av generisk beteckning och darmed behdéver hallas fritt
tillganglig for alla naringsidkare. Enligt Pehrson finns inget krav pa
sarskiljningsformaga som forutsattning for skydd genom inarbetning. Han havdar

istallet att inarbetning med nédvandighet har sdan férmaga.®® Forarbetenas krav pé

* Holmquvist, Varumérkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frih&liningsbehov s 12
% Holmquvist, Varumérkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frih&liningsbehov s 12
% Holmaquvist, Varumérkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frih&liningsbehov s14
%7 Holmqvist, Varumarkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frih&llningsbehov s 8 ff
% pehrson, Varumérken frén konsument synpunkt s 163 f
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sarskiljningsformaga tar enligt Pehrson bara sikte pa oanvanda méarken. Om ett marke
genom inarbetning forvarvat sarskiljningsformaga kan det ocksa registreras. Ovriga
naringsidkares intresse av att kunna anvanda market far da vika. Detta kréaver dock att
market fatt en ny innebdrd vid sidan av sin ursprungliga och det ar bara den nya

betydelsen som innehavaren far ensamratt till.

4.4 Séarskiljningsformaga — praktiskt

4.4.1 Allmant

Som framgatt ovan kan ett marke som saknar sarskiljningsformaga inte registreras
utan endast skyddas genom inarbetning.

Man kan séga att inarbetning faktiskt visar att ett marke har sarskiljningsformaga.
Enligt 13 § 1 st VmL, som behandlar registrering av varumérken, anses varumarken
som uteslutande eller endast med mindre andring eller tilldgg anger varans art,
beskaffenhet, méngd, anvandning, pris, geografiska ursprung eller tiden for dess
framstéllande inte i sig aga sarskiljningsformaga. Vid denna bedomning ska sérskild
hansyn tas till den omfattning och den tid market varit i bruk. Man kan saledes saga att

inarbetning kan "bota” bristande sarskiljningsférmaga.

4.4.2 Ordmarken

Nar det galler ordmérken kan man rent allmént s&ga att rena fantasiord som inte har
nagon betydelse i spraket, t ex IKEA, och ord som visserligen har en betydelse men
som inte ar beskrivande for wvaran, t ex GRANIT for forvaring, har
sarskiljningsformaga. Denna typ av ord behdver alltsa inte inarbetas for att kunna
registreras. Daremot saknar vérdeladdade ord, t ex prima och extra, som kan tankas
vara beskrivande for manga olika typer av varor sarskiljningsformaga.

Suggestiva marken, d v s marken som antyder nagon egenskap hos varan, kan ha
sarskiljningsformaga genom att, utan att vara beskrivande, leda tanken till den vara det
ar fragan om eller till en egenskap hos denna vara. Som exempel kan namnas
SMOKELESS® for snus och LATT OCH LAGOM fér bordsmargarin. Ordmarken

som ar suggestiva anses vara val dgnade som varumarken. Det kan dock vara svart att

% RA 1974:21, SMOKELESS
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faststalla var gransen mellan suggestivitet och deskriptivitet gar. HIMLAGOTT for bl
a brod, konditorvaror, godsaker och glass ansags av PRV betyda att nagot smakar
valdigt gott medan PBR ansag att det avser nagot gott som emanerar fran himlen och
sdledes enbart ar suggestivt.”

Market MARANGCUP for bl a glassprodukter som anger varans art och
beskaffenhet ar ett utmarkt exempel pa ett deskriptivt méarke som saknar
sarskiljningsférméaga.” Andra exempel pd mérken som vagrats registrering pa grund
av att de ansetts deskriptiva ar MAT FOR ALLA for livsmedel, SKOLABBET for bl a
sportklader och DUNKA DUNKA for musikgruppsverksamhet.’® Ocksa marken som
bestar av ord som ingar i andra sprak dn svenskan anses deskriptiva om ordens
betydelse kan anses vara kand i Sverige. Som exempel pa marken som vagrats
registrering kan namnas NICE CHANGE for harfargningspreparat och CHAPS for
klader.”® Nar det galler marken bestende av franska ord har Regeringsratten dock
intagit en mer liberal stindpunkt.” Varuméarket PEAUDOUCE ansdgs kunna
registreras for bl a tval och hudvardsmedel, da Regeringsratten ansag att endast en
obetydlig del av den svenska kundkretsen kunde antas kanna till att peau som regel
betyder hud eller skinn och douce bl a mjuk, len eller mild.” Daremot avslogs market
PRET A PORTER for damklader eftersom detta franska uttryck utgor en i

modebranschen vedertagen beteckning pé fardigsydd konfektion.”

4.4.3 Figurmarken

Det klassiska varumarket, som funnits &nda sedan antiken, dar figurmarket.
Figurmarken ar fortfarande vanliga men ses nu framforallt i kombination med ett eller
flera ord. Det &r t ex vanligt att ett ord skrivs med ett visst typsnitt och anvénds som

logo eller utsmyckas med ornament. Det &r helhetsintrycket av figurmérket som

" pPBR 95/732, HIMLAGOTT

™ Norén Roeck Hansen och Hyltner i Praktisk varumarkesrétt s 30

2 RA 1986 not 118 MAT FOR ALLA, RA ref 85 =NIR 1992 s 135 SKOLABBET samt NIR 1993s 643
DUNKA DUNKA

3 Besv.avd 59/1965 NICE CHANGE och PBR 94/419 CHAPS

* Bernitz m fl, Immaterialratt s 177

> RA 1997 not 17 PEAUDOUCE

7 PBR 94/411 PRET A PORTER,
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bedoms, d v s hela kombinationen, inte de enskilda elementen. Vid bedémningen laggs
dock ofta stor vikt vid ord- eller bokstavsdominanterna.”’

For att ett figurmarke ska anses ha sarskiljningsformaga kravs antingen att det ar
utfort pa ett sarpraglat satt eller att det har atminstone en bestandsdel, t ex ett ord, som
i sig 4r agnad att sérskilja varan ifrén andra varor.”

Figurmarken som ar av mycket enkel beskaffenhet sa som enkla geometriska
figurer, cirklar, rektanglar och kvadrater ingar i det som de administrativa
myndigheterna kallar det allménna formforradet. Dessa saknar ursprunglig
sarskiljningsformaga. Figurmarken som bestar av rena avbildningar av den vara de
kannetecknar anses ocksa sakna sarskiljningsférmaga. Daremot kan en stiliserad bild
av varan ha sarskiljningsformaga.”

Nar det galler figurmérken som enbart bestar av mer eller mindre stiliserade ord
eller bokstavskombinationer &r det svart att avgora nar de har tillracklig
sarskiljningsformaga. Har kan man t ex jamféra YOUNG LINE, som ansags sakna
sarskiljningsformaga, och QUICK NEWS-LINK som ansags ha
sarskiljningsforméaga.® Kravet pé sarskiljningsforméga verkar dock vara lagre nar det
galler figurmarken som innehaller bokstavskombinationer &n for figurmérken som
bestar av ord. Jamfor SFT och SHG som bada ansags ha sérskiljningsférmaga med
YOUNG LINE.*

SIHIE  ~SF«T-

4.4.4 Bokstavs- och siffermarken

" Koktvedgaard och Levin, Larobok i immaterialratt s 309 f

’8 Norén Roeck Hansen och Hyltner i Praktisk varuméarkesrtt s 33

" Bernitz m fl, Immaterialratt s 178

8 pBR 94/751 YOUNG LINE samt PBR 94/618 QUICK NEWS-LINK
8! PBR 93/602 SFT samt PBR 94/203 SHG
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Varumarkeslagstiftningen i Sverige har traditionellt sett intagit en restriktiv attityd till
registrering av bokstavs- och siffermarken. Fore 1993 ars lagandring kunde dessa
marken endast skyddas efter inarbetning. Bokstavs- och sifferméarken ansags vara
mindre distinktiva och lattare att forvéxla an ord- och figurméarken och darmed mindre
onskvarda. Dessa marken ansags darfor generellt sakna sarskiljningsformaga och
kunde da inte registreras forran de inarbetats och darmed visats é&ga
sarskiljningsférméaga.®

| och med lagandringen behandlas bokstavs- och siffermarken pa samma satt som
ordmarken.®® | forarbetena till 1993 &rs lag sags dock att det nar det géller just siffror
eller bokstaver “torde kravas vissa sarskilda omstandigheter for att de i sig skall anses
aga sarskiljningsformaga”.®* Négot exempel pa vad dessa sarskilda omstandigheter
skulle kunna besta i ges inte.

Klart ar i alla fall att de administrativa myndigheterna successivt andrat sin
bedomning av bokstavs- och siffermarkens sarskiljningsformaga. PBR har i ett
pleniavgorande anfort att en huvudregel bor vara att méarken som bestar av minst tre
bokstaver eller siffror i och for sig ska anses ha sarskiljningsformaga.> Numera krévs
inte heller inarbetning, utan det racker med en mer eller mindre omfattande

anvandning.®

4.4.5 Slagord eller slogan

Fore 1993 kunde slagord eller slogans endast skyddas genom inarbetning som s k
sérskilt varukannetecken. 1 och med lagandringen ska varumdarken av denna typ
bedémas pa samma satt som Gvriga marken vad géller sarskiljningsformaga, och kan
nu dven registreras. Registreringsmyndigheten staller dock sarskilda krav pa denna typ
av varumarken. En slogan ska, for att vara registrerbar, vara slagkraftig och ha nagon
form av "knorr”.®” Ett exempel p& en slogan som ansetts dga sarskiljningsformaga och
kunnat registreras utan inarbetning a&r TRYCKTA TROJOR BEHOVER INTE

%2S0U 1958:10 s 274 f

& Bernitz m fl, Immaterialrétt s 177

& Prop 1992/93:48 s 72

% PBR 96/02650 RSL

% PBR 95/098 ACD och PBR 95/728501

8 Norén Roeck Hansen och Hyltner i Praktisk varumarkesratt s 31
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KOSTA SKJORTAN for annons- och reklamverksamhet.®® Anstkan for slogan
WORKS OF ART YOU CAN WALK ON for bl a tegel och golvbeldaggningsmaterial
avslogs daremot av bade PRV och PBR.% Fallen ovan visar att det ar svért att avgora

om en slogan har sarskiljningsférmaga eller inte.

4.4.6 Varu- och forpackningsutstyrslar
Varu- och forpackningsutstyrslar har blivit mer och mer betydelsefulla vid forsaljning
av varor och utgér numera ofta ett av de viktigaste elementen for att sarskilja en viss
vara fran andra varor. Redan i motiven till 1960 ars VmL konstaterades att den
moderna varudistributionen och dess forskjutning mot sjélvbetjaning medforde att
varornas utstyrsel i allt storre utstrackning skulle kunna utnyttjas som
individualiseringsmedel och att mycket omsorg och stora kostnader lades ner pa att
skapa varu- och foérpackningsutstyrslar som kunde tilltala konsumenterna. I motiven
konstaterades vidare att kOparen i en sjalvbetjaningsaffar torde kanna igen den
onskade varan lika mycket, om inte mer, genom utseendet pd varan eller dess
forpackning som genom det varuméarke under vilket varan saldes.*

| atskilliga lander ser man fortfarande varu- och férpackningsutstyrslar som
tillnérande en slags lagre skyddskategori, som inte kan registreras. | och med EG-
direktivet® har utstyrslar daremot fétt ett fullvardigt skydd i Europa. Som namnts ovan
ar kravet for registrering att kdnnetecknet kan aterges grafiskt, och det ar oomtvistat att

en tvadimensionell avbild av ett tredimensionellt foremal tillfredstéller detta krav.

4.5 1960 ars VmL och praxis fore 1993

Fore lagandringen 1993 skulle en vara eller dess forpackning vara sdregen for att
kunna registreras. Aven tredimensionella varukannetecken kunde dock inarbetas.
Genom att uppstélla ett krav pa saregenhet ville lagstiftaren speciellt accentuera kravet
pa distinktivitet och markera att strangare krav stills pa tredimensionella

varukannetecken an pé& ovriga registrerbara varumarken.® Enligt forarbetena kunde

% PBR 95/424 TRYCKTA TROJOR BEHOVER INTE KOSTA SKJORTAN
8 PBR 95/021 WORKS OF ART YOU CAN WALK ON

% 50U 1958:10 5 104 f

%1 89/104/EEG

230U 1958:10 s 106 och 218 samt Levin, Noveller i varumarkesratt s 171
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varuutstyrsel utgoras av den saregna form man givit varan eller dess farg eller
dekoration, dess saregna inpackning eller pa annat satt av forpackningens form, farg
eller dekoration. Aven olika kombinationer av dessa element kunde anses utgéra
varuutstyrsel.*

| administrativ praxis stalldes hogre krav pa distinktivitet for egentliga
varuutstyrslar &n for férpackningsutstyrslar. Dessa vérderingar av distinktivitet géllde
bara vid prévningen av k&nnetecknets registrerbarhet. Mojligheten till skydd genom
inarbetning var darfor viktig eftersom det i och for sig var mojligt att registrera
egentliga varuutstyrslar utan inarbetning, men enligt administrativ praxis tycks detta
forutsatta en formgivning som var helt associationsfri.*

En varuutstyrsel kan aven innehalla vissa tekniska eller funktionella element. |
forarbetena betonades att varumarkesratten inte far anvandas for att skapa oberéattigade
monopol p& dessa.” For element av detta slag finns ju andra, tidsbegransade,
immaterialrattsliga skyddsmajligheter. For att forhindra varumarkesrattsligt skydd for
tekniska och funktionella element infordes en regel som begransar skyddet till sadan
del av kénnetecknet som inte huvudsakligen tjanar till att goéra varan mera

andamalsenlig eller har en annan funktion &n att vara kannetecken.®

4.5.1 Praxis fore 1993
Pa grund av de hoga krav som stalldes pa saregenhet for forpackningsutstyrslar har
endast ett fatal registreringar beviljats enligt VmL é&ldre lydelse. Gemensamt for de fall
da registrering beviljats ar att utstyrseln inte hade nagot samband med produktens
tekniska och funktionella egenskaper samt att registrering i samtliga fall beviljats forst
i PBR.”

Som exempel pa utstyrslar som kunnat registreras utan foregaende inarbetning kan t
ex namnas tandkramen SIGNAL, en behallare uppbyggd av upp och nedvéanda A:n,

monster av DIOR pa bl a vaskor samt telefonen DIABELLE.*® Aven flaskan for

% SOU 1958:10 s 218

* Holmaqvist, Varans form som kannetecken s 46 f

%S0U 1958:10 s 248 f

%58 1960 &rs VmL

7 Levin, Noveller i varumérkesratt s 175 ff

% Signal (reg nr 104 178), Behdllare (reg nr 174 735), Dior (reg nr 167 999) och Diabelle (reg nr 196 972)
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vodkan ABSOLUT beviljades registrering efter att man visat viss anvandning.”
Ansokan om registrering av de tre randerna pa sportskon ADIDAS beviljades forst
sedan sokanden begrénsat ansokan till en farg och visat inarbetning.® Aven
betraffande det pilformade fickclipset pa pennor frain PARKER kravdes omfattande
inarbetning."™ Exempel pa utstyrslar som inte beviljats registrering enligt tidigare
praxis ar flaskan for rengéringsmedlet AJAX, en fyrkantig konservburk samt flaskan
for schampot CLERASIL.*%?

Det mest kidnda och omtalade fallet angaende registreringsansokan for
varuutstyrslar ar det s k PHILISHAVE-fallet som avgjordes av regeringsratten 1966.'%
Philips, som sokte registrering for utstyrseln av rakapparaten PHILISHAVE, anforde
att utstyrseln, &ven om den tidigare varit huvudsakligen funktionellt betingad, blivit
inarbetad. Samtliga instanser avslog Philips ansOkan. Regeringsratten anforde att
rakapparatens form inte kunde anses utgora sadan saregen utstyrsel av vara som avses
i 18 VmL, och darfor inte, oavsett vilken sarskiljningsformaga rakapparaten kunde ha
vunnit under marknadsforingen, kunde registreras som varumaérke.

Regeringsrattens mycket knapphandiga motivering har l&mnat  stort
tolkningsutrymme at doktrinen. Enligt Pehrson tyder regeringsrattens motivering pa att
regeringsratten ansag att i vart fall en mer pataglig brist i ursprunglig
sarskiljningsformaga hos en egentlig varuutstyrsel i princip aldrig gar att avhjélpa
oavsett 1 hur stor utstrdckning utstyrseln har anvants. Enligt Pehrson &r detta
forvanande eftersom han menar att bristande ursprunglig sarskiljningsformaga i
princip alltid &r majlig att avhjalpa. Pehrson anser vidare att det inte finns nagot som
tyder pa att 5 § VmL tillmats nagon vikt och att det ocksad ar korrekt att i ett
registreringsarende i princip bortse fran 5 § VmL, eftersom stadgandet for sin
tillampning forutsatter att en giltig varumarkesratt finns. Lagrummet ar alltsa inte
nagot registreringshinder. Besvarsratten har daremot enligt Pehrson felakigt grundat

sitt avslag p& 5 § VmL. '™

% Absolut Vodka-flaskan (reg nr 243 192)

100 Adidas (reg nr 137 460)

101 parker (reg nr 189 666)

102 Ajax (V-ans 2352/69), konservburk (V-ans 4268/80) och Clerasil (V-ans 7399/83)
103 philishave (RA 1966 s 35), se dven NIR 1966 s 165.

104 pehrson, Lego-fallet, Nir 1988 s 387 f
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Levin har daremot presenterat ett annat tolkningsforslag enligt vilket
departementschefens uttalande om egenskaper hos en skyddsvard utstyrsel i
propositionen under 1 8 2 st VmL, vilket primért anslot sig till begreppet saregen,
tillméts stor betydelse. Enligt Levin skulle séregenhetsbegreppet blivit ytterligare
definierat av departementschefen. En tolkning som enligt Levin ocksa skulle stimma
val dverens med regeringsrattens uttalande i vilket 1 § VmL aberopades. Fragan i det
aktuella fallet komplicerades som sagts ovan av att besvérsavdelningen aberopade 5 §
VmL och inte 1 8 2 st VmL for att vagra skydd. Regeringsratten berdrde daremot
Overhuvudtaget inte 5 8§ VmL. Enligt Levins tolkningsforslag skulle
departementschefen alltsa ha preciserat kravet pa saregenhet i 1 § 2 st VmL mot
bakgrund av undantagen i 5 § VmL, vilket skulle innebéra att bestandsdelar som
huvudsakligen var tekniskt eller funktionellt betingade inte uppfyllde de sérskilda
distinktivitetskraven for utstyrslar enligt 1 § 2 st VmL. Forklaringen skulle da enligt
Levin kunna vara att distinktivitet inte kunde forvarvas till vad som i sig inte var just
saregen utstyrsel, eftersom detta i utstyrselfallet var sjalva grundbegreppet jamfort
med 6vriga uppraknade maojliga varumarkes objekt sa som figurer, ord, bokstaver eller
siffror.'®

Gemensamt for den praxis jag redogjort for ovan &r att den ror registrering av
utstyrslar. Nar det galler avgéranden fran allman domstol betraffande skydd for
inarbetade varuutstyrslar finns det egentligen bara ett prejudicerande avgoérande att
presentera — Lego-mélet'®. Frigan i malet var om byggklotsen Lego, en plastklots
med rektanguldra sidor och atta s k nabbar pa ovansidan, utgjorde ett for Lego
inarbetat varumarke. Klotsen hade varit foremal for patentskydd men sedan detta 16pt
ut borjade en enskild naringsidkare marknadsfora en klots som var i det nadrmaste
identisk med Legos. Om klotsen ansags utgora ett inarbetat varumarke kunde
svarandes forséljning anses utgdéra varumarkesintrang. Tillampningen och tolkningen
av 5 8 VmL var hér av avgorande betydelse. HD bdrjade med att konstatera att om en
varuutstyrsel bade medfor en teknisk fordel och fungerar som kéannetecken for varan,
maste dessa funktioner vagas mot varandra. Delar som huvudsakligen fyller en teknisk

funktion omfattas da inte av en ensamrétt till varuutstyrsel. Att en teknisk utformning

105 evin, Noveller i varumérkesritt s 176 ff
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kan varieras utan att den avsedda funktionen gar forlorad ansag HD sakna betydelse.
En teknisk funktion, som inte &ar foremal for patentskydd, maste vara allmant
tillganglig &ven om alternativa tekniska l6sningar finns. HD fann att klotsen i skydd av
det beviljade patentet kommit att bli alilmént kdnd som en s k ”lego-klots” men att en
varuutstyrsel, som ar huvudsakligen funktionellt betingad, i enlighet med ovan ndmnda
dom i Philishave-malet, inte kan bli foremal for ensamratt oavsett om utstyrseln blivit
inarbetad. HD konstaterade att Legos klots har samma form som en tegelsten och att
den i sig utgor ett funktionellt betingat byggelement. De atta nabbarna fungerar som
fastelement och fyller darfor enligt HD en teknisk funktion. Enligt HD var det enda
som inte var funktionellt betingat fargsattningen. Denna ansags dock sakna
sarskiljningsformaga och klotsen ansags inte kunna tillerkannas ensamratt som
varumérke.

Enligt Pehrson medforde Lego-avgorandet ett fortydligande av rattslaget for
egentliga varuutstyrslar bade nar det galler forutsattningarna for att en egentlig
varuutstyrsel ska kunna inarbetas och hur 5 § VmL ska tolkas. **’

Nar det galler forutsattningarna for inarbetning av egentliga varuutstyrslar tyder
HDs motivering enligt Pehrson klart pa att nagot krav pa att en utstyrsel ska vara
saregen for att kunna inarbetas inte uppstalls. HD gor visserligen inte nagot uttryckligt
uttalande i fragan men enligt Pehrson forefaller det osannolikt att HD efter
konstaterandet att klotsen ”blivit allmant k&nd som en ’legoklots’ i skydd av det patent
som tidigare hade gallt for klotsen” inte skulle ha uttalat att klotsen &ven ansetts
séregen om detta hade uppstéllts som en forutsattning for inarbetningsskydd. Enligt
Pehrson &r denna tolkning ocksa rimlig fran rattspolitisk standpunkt. Vid registrering
av ett oanvant varumarke maste ju registreringsmyndigheten géra en prognos av i
vilken utstrackning det anstkta market verkligen kan fungera som ett varumarke.
Kravet pa saregenhet gor da att risken for att bevilja registrering at varumarken som
sedan inte har tillracklig sarskiljningsformaga for att fungera som varumarken
minskar. Detta géller dock inte vid inarbetning. Varumarken kan ju endast inarbetas

om de har tillracklig sarskiljningsférmaga.'®®

105 ego NJA 1987 5 92, NIR 1988 s 321
197 pehrson, Lego-fallet s 390 ff
198 pehrson, Lego-fallet s 391
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Pehrson havdar vidare att HDs motivering innebér att det star helt klart att utstyrslar
som vid sidan av att vara kdnnetecken &ven fyller andra funktioner kan omfattas av
varumarkesskydd sa snart kanneteckensfunktionen ar den huvudsakliga och att man
darmed kan ldgga mindre vikt vid departementschefens ovan angivna uttalande i
forarbetena om att endast utstyrslar som uteslutande fungerar som kénnetecken kan

vara foremal for ensamratt.*®

Denna slutsats har dock i viss utstrdckning kritiserats av
Levin, som anser att man inte kan dra ett e contrario-slut av domstolens motivering.
Levin instammer i och for sig i att det inte kravs nagon uttalad sdregenhet for
inarbetningsskydd av utstyrsel. Hon menar daremot att departementschefens uttalande
enbart avsag registrering av utstyrsel. Vad galler den praktiska avvéagningen mellan en
utstyrsels kanneteckenrattsliga funktion och dess tekniska funktion verkar Levin vara
av den uppfattningen att de konkurrensbegransande aspekterna avgér om ensamratt
kan tillerkannas eller inte. Hon anser att HDs motivering tyder pa att bedémningen
kommer att vara strang &aven i inarbetningsfallen. Inarbetning skulle darfor endast
kunna aberopas med reparerande verkan i den man utstyrseln inte é&r
funktionsbetingad, men &nda saknar ursprunglig sarskiljningsformaga. | 6vriga fall

kommer frih&liningsbehovet att ta éver. **°

4.6 VmL efter lagandringen 1993
VmL har som namnts ovan andrats 1993 pa grund av EGs varumarkesdirektiv. Den
forsta lagandringen som ber6r skyddet for utstyrsel ar att man i 1 8 VmL tagit bort
kravet pa saregenhet for att utstyrslar ska kunna registreras. Numera géller endast det
allmanna kravet pa sarskiljningsformaga for utstyrslar likaval som for dvriga
kannetecken. Den andra andringen &r det registreringshinder som inforts i 13 § 2 st
VmL. Registreringshindret i 13 § 2 st VmL har inforts framst for att hindra
tillverkningsmonopol och liknar det generella undantaget i 5 § VmL. Férhallandet
mellan dessa lagrum har gett upphov till tolkningssvarigheter.

Enligt motiven till 1993 ars andringar i VmL skulle den nya lydelsen av 13 § 2 st
VmL i sak motsvara 5 § VmL."" Det &r dock sé att lydelsen i 5 § VmL uppstaller

109 pehrson, Lego-fallet s 392 ff
119 evin, Noveller i varumarkesratt s 180 f
11 3fr Ds 1992:13 s 94
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strangare krav for skydd an kraven for registrering i 13 8 2 st VmL. Enligt 13 § 2 st
VmL é&r det inte mojligt att registrera ett kannetecken som “uteslutande bestar av en
form som foljer av varans art eller en form som kravs for att uppna ett tekniskt resultat
eller en form som ger varan ett betydande vérde”.*® Enligt 5 § VmL omfattar
ensamratten emellertid inte sadan del av kannetecknet, som huvudsakligen tjanar att
gora varan eller dess forpackning mera andamalsenlig eller eljest fylla annan uppgift
an att vara kdannetecken”. En tolkning av de bada bestammelserna utifran deras lydelse,
ger att registrering kan beviljas i enlighet med 13 § 2 st VmL for sadant som
overhuvudtaget inte kan erkdnnas som kannetecken enligt 5 § VmL. Eftersom
andringen i 13 § 2 st VmL foranletts av EG direktivet finns det en obligatorisk
begransning av vad som kan utgora eller far uteslutas fran ett registrerat varumarke i
EU landerna. Detta innebér att 5 8 VmL inte kan tillaggas nagon sjalvstandig betydelse
for registrerade kannetecken. Da lagens utgangspunkt ar skydd pa lika villkor framstar
det som det enda tdnkbara att 5 § VmL ska tolkas mot bakgrund av 13 § 2 st VmL
dven nar det galler inarbetade varumarken.'*® Denna tolkning forefaller rimlig da

foljden annars skulle bli att en utstyrsel skulle kunna registreras men inte inarbetas.

4.6.1 Praxis efter 1993

Andringarna i VmL har i praxis inneburit en betydande lattnad i mojligheten att fa
varumarkesskydd for utstyrslar och det registreras ocksa fler utstyrslar an fore
lagandringen. Det verkar ovanligt att utstyrslar nekas registrering med hanvisning till
att utstyrseln uteslutande bestar av en form som kravs for att uppna ett visst tekniskt
resultat eller som ger varan ett betydande varde. Men sadana utstyrslar torde ocksa
vara relativt ovanliga. Det som diskuteras i registreringsarenden éar istallet fragan om
ursprunglig och forvarvad sarskiljningsformaga. Nar det galler denna beddémning
verkar det som om en del utstyrslar som sannolikt inte skulle kunnat registreras fore
lagandringen faktiskt registrerats.™*

Fran registreringspraxis kan t ex namnas att registrering beviljats dels for godis i

form av en sportbil och dels for en halvcylindrisk chokladkaka, vars monster uppgavs

11213 § 2 st VmL. Obs min kursivering.
3| evin, Varumarkesrattsligt “designskydd” ur ett svenskt perspektiv, NIR 1996 s 304
114 Berggren, Hogman och Wallstrém i Praktisk varumérkesratt s 94
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efterlikna stensattningen pa ett inkatempel. Namnas bor ocksa att viss anvandning
visades for godisbilen. Dessa bada fall kan jamféras med att, i ett avgorande fran PBR
strax fore ikrafttradandet av de nya reglerna, registreringshinder ansags foreligga for
en relativt saregen chokladbit med randig ytstruktur som givits formen av en stiliserad
anka.'™

Nér det galler skydd for varuutstyrsel vill jag avsluta med att ndmna att Philips efter
lagandringen pa nytt ansokt om och beviljats registrering for en del av rakapparatens
form, narmare bestamt kapan med skarhuvuden. Philips kunde da pavisa femton ars
anvandning.*® Vidare har Stockholms TR den 25 april 1997 tillerkant PHILISHAVES
rakhuvud skydd mot ett liknande japanskt rakhuvud. I motiven till domen ségs att
utstyrseln kan varieras och anda uppna samma tekniska funktion d v s att den av

Philips registrerade utstyrseln inte kravs for att uppna det tekniska resultatet.**’

4.7 Disclaimer

En disclaimer &r ett uttryckligt undantag i visst fall fran varumarkesskydd. Undantaget
kan avse antingen visst element i sjalva market eller vissa varuslag som pa grund av
varuuppgiften annars skulle ha omfattats av skyddet.’® | det senare fallet anges alltsa
uttryckligen i varuforteckningen att registreringen inte avser visst eller vissa varuslag.
Denna typ av disclaimer har alltsa inget med distinktivitetsfragan att gora, varfor jag
endast kommer att behandla den forra typen av disclaimer.

Termen disclaimer forekommer inte i lagtexten till "disclaimerregeln” i 15 8 VmL.
Har stadgas att om market innehaller oregistrerbar bestandsdel och sarskild anledning
finns att antaga, att mérkets registrering kan foranleda ovisshet om ensamrattens
omfattning, ma vid registreringen denna bestandsdel uttryckligen undantagas fran
skyddet. For att disclaimer ska inforas kravs alltsa att tva rekvisit ar uppfyllda.

Narmare bestamt att market innehaller en oregistrerbar bestandsdel samt att det finns

15 Godishil PBR 16 mars 1993 (v ans nr 91-10973), Inkachoklad PBR 22 mars 1995 (v ans nr 92-5416) och
Chokladanka PBR 7 december 1992 (v ans nr 90-2688) se Nordell, Skyddet for kommersiellt sarpraglade
utstyrslar i svensk kanneteckens- och marknadsrétt i NIR 1998 s 214 f

118 philishave (v ans nr 92-05425)

7 Berggren, Hogman och Wallstrém i Praktisk varumérkesrétt s 95

18 SOU 1958:10 s 290
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sérskild anledning att antaga att maérkets registrering kan foranleda ovisshet om
ensamrattens omfattning.

Syftet med disclaimerregeln &r att klargbra gréanserna for det beviljade
registreringsskyddet. Med hjalp av disclaimern ska eventuell ovisshet om ensamrattens

omfattning undanrojas.**®

Genom att disclaimern antecknas i varumarkesregistret och
pa bevis som utfardas dver registreringen blir den ocksa kand for tredje man.'?

De moment i ett marke som kan bli foremal for disclaimer &r ord och utstyrslar.
Figurmoment kan alltsa aldrig, hur beskrivande de an ma vara, bli foremal for
disclaimer.'®* Enligt lagtexten kan s&dan bestandsdel av market, som ej ensam for sig
kan registreras goras till foremal for disclaimer. Som namnts ovan kravs emellertid
aven att registreringen kan foranleda ovisshet om ensamréttens omfattning. Av detta
framgar att disclaimer inte ska begaras i uppenbara fall som vid t ex generiska ord.
Denna bestammelse upprétthélls dock inte alltid i PRVs handlaggning.?* Disclaimer
kan ocksa behdva inforas till foljd av degeneration.

Accept av en disclaimer innebér att sékanden fransager sig ensamrétten till en eller
flera delar av sitt marke. Detta innebér i sin tur att delen i fraga utan hinder av
registreringen kan anvéandas av envar. Market ar daremot skyddat i sin helhet, &ven dar

helhetsintrycket i vasentlig grad ar beroende av den oregistrerbara delen.'®

4.7.1 Majlighet att 6vervinna disclaimer genom inarbetning.

Aven om bestammelsen om disclaimer endast avser ensamritt som vinnes genom
registrering spelar inarbetning en avgorande roll ndr det galler att undvika PRVs krav
pa disclaimer. Man kan har tanka sig tva situationer. Den forsta &r nér
maérkesinnehavaren har ett registrerat marke som han accepterat disclaimer for och
senare Vvill fa en registrering utan disclaimer. Den andra situationen &r att PRV vid
anstkan om registrering av ett nytt marke vill att sbkanden ska acceptera disclaimer.
Det aktuella méarket har alltsa inte tidigare varit foremal for disclaimer. Dessa tva

situationer kommer nedan behandlas var for sig.

19 Holmaquist, Varumérkens sérskiljningsformaga s 598
120S0U 1958:10 s 292

121 Alm och Starell i Praktisk varumarkesratt s 108

122 Holmquist, Varumarkens sérskiljningsférméaga s 598
123 Melin, Varumarkets sarskiljningsférmaga s 40
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Innan dessa situationer behandlas vill jag dock papeka att den del av ett marke som
varit foremal for disclaimer naturligtvis ocksa kan ha blivit skyddad genom
inarbetning utan att markesinnehavaren forsokt fa till stand en registrering utan

disclaimer. Detta situation kan t ex aktualiseras vid en intrangshedémning.

4.7.1.2 Nar disclaimer tidigare accepterats

Ord som anses oregistrerbara och varit foremal for disclaimer kan, efter inarbetning bli
registrerbara da market blivit sd kant att det forknippas med och har
sarskiljningsformaga for de produkter market anvands for. Denna mojlighet framgar
av lagtexten i 15 § 3 st VmL.

PRV stiller hoga krav pa inarbetning for att franfalla en disclaimer som en
markesinnehavare forst accepterat. Det ar i stort sett omojligt att fa PRV att acceptera
att ord som tidigare varit foremal for disclaimer forvandlats fran t ex beskrivande ord
till varumarken som sjalvstandigt tjanar som kannetecken for vissa varor.'**

Ett exempel pa inarbetning av disclaimer & dock varumarket KINDER for
chokladvaror.*”® Ordet Kinder hade ingétt som del i ett flertal registreringar dar
sokanden i samtliga fall fatt acceptera disclaimer for ordet KINDER. Sa smaningom
ansdg innehavaren av market att ordet KINDER borde vara inarbetat och sokte darfor
registrering for ordet ensamt. For att mérket skulle anses registrerbart krdvde PRV en
omfattande marknadsundersokning med minst 400 intervjuer. PRV sade ocksa redan
fran borjan att man kravde en mycket hog igenkanningsgrad for att market skulle anses
registrerbart. Efter genomford marknadsundersokning, dar det visade sig att 70 procent
av omsattningskretsen forknippade ordet KINDER med chokladprodukter fran en
sarskild tillverkare, godkande PRV registreringen for varumarket KINDER for
chokladvaror. S6kanden innehar numera ytterligare varumarkesregistreringar dar ordet

KINDER ingar utan disclaimer.

4.7.1.2 Nar disclaimer inte tidigare accepterats
Det dr nagot enklare att undvika disclaimer for ord som i princip inte anses

registrerbara, men som inte tidigare varit foremal for disclaimer i tidigare

124 Alm och Starell i Praktisk varumarkesrtt s 132
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registreringar, an att fa en tidigare disclaimer registrerad. Hur stark inarbetningen
maste vara varierar naturligtvis fran fall till fall, beroende av varfor ordet inte anses
registrerbart.'?®

Nar det ord som Onskas registreras utan disclaimer &r ett beskrivande ord &r
omfattningen av det material som maste lamnas in for att visa inarbetning beroende av
hur pass beskrivande ordet ar. Ett exempel pa ett ord som ansetts beskrivande men
som godkants efter visad inarbetning ar WINDOWS.'? Fér att fi ansokan registrerad
visade sokanden pa en i det narmaste “"madrdande inarbetning”, inte bara i Sverige utan
dven internationellt. Aven om PRV faster storst vikt vid inarbetning hér i landet kan

det &ven l6na sig att visa internationell inarbetning.

5. Inarbetning som forstarkning av registrerbarhet och registrering

5.1 Forvaxlingsprincipen
Sjélva kadrnan i varumérkesskyddet ar att ingen annan &n rattsinnehavaren, utan dennes
tillstand, far utnyttja ett med varumarket forvaxlingsbart kannetecken, 4 § 1 st VmL.
Forvaxlingsprincipen aktualiseras i tva fall. Det forsta ar i intrangsbedémningen. Det
ar bara forvaxlingsbara marken som kan gora intrang. Den andra situationen &r i
registreringsarenden. 1 14 § 1 st 6 p VmL stadgas namligen att ett varumérke inte far
registreras om det ar forvaxlingsbart med nagon annans varumarke.
Forvaxlingsbeddmningen ska vara densamma i intrangsavgoranden respektive vid
registreringsprévningen.'?

Aven om forvaxlingsbeddmningen ar uppdelad i tvd huvudkomponenter, som nedan
forklaras var for sig, ska en helhetsbedomning goras vid varderingen av huruvida tva
mérken &r forvaxlingsbara.'” | denna bedémning ingér alla moment som rér mérkena

bl a sarskiljningsformaga, inarbetning, faktisk anvandning, likhet i tal och skrift,

125 Kinder (reg nr 248 791)

126 Alm och Starell i Praktisk varumérkesrétt s 133

27 Windows (reg nr 266 475 och 263 519)

128 Bonthron m fl, Sveriges Rikes Lag kommentarer immaterialrétt s 562
129 5e RA 1991 ref 10 (NIR 1992 s 136 MTV)

39



varornas beskaffenhet, koparkretsens sammansattning o s v. De viktigaste
komponenterna ar 4nd& markeslikhet och varuslagslikhet."*

Beddmningen av dessa tva huvudkomponenter gérs inte isolerade ifran varandra,
utan forvaxling anses vara en produkt av likhet i dessa bada hanseenden. Kravet pa
markeslikhet & mindre, om varorna &r i stort sett desamma. Omvant ar kravet pa
varuslagslikhet mindre om markena &r i det ndrmaste identiska. Detta enligt den s k
produktregeln. Ett betydande matt av likhet maste dock som huvudregel alltid
foreligga i dessa bada hanseenden.™

Utrymmet for skonsmassiga bedoémningar ar relativt stort nar det géller att avgora
om tva varumarken ar forvaxlingsbara eller inte och bedomningen far darmed en viss
subjektiv pragel. Men det finns en omfattande praxis pd omradet som verkar
normerande och objektiviserande.

Kravet pa att forvéaxlingsbara marken ska réra samma eller liknande varuslag ar som
namnts ovan en huvudregel. Da vissa varumarken har ett séarskilt skyddsbehov som gar
utanfor konkurrensrelationen p g a att de har ett sérskilt anseende pa marknaden kan
det bli tal om att avvika fran huvudregeln. Dessa méarken har en igenkannandekvalitet
som frestar till illojalt utnyttjande av maérket. En anvdndning som kan skada
markesinnehavaren genom att det urvattnar hans marke. Se mer om skydd for vl

ansedda kannetecken nedan i kap 5.3.

5.1.1 Markeslikhetsbeddomningen

Vid beddmning av méarkeslikhet &r det avgérande inte om markena ar lika utan om de
har en likhet som ar forvaxlingsbar. Denna grans ar naturligtvis svar att dra och det
finns inte nagon schablonregel for hur markeslikhet faststlls.

Né&r det géller att avgora huruvida forvéaxlingsbar markeslikhet foreligger ska de
utseendemadssiga, uttalsméssiga och associationsmassiga intrycken jamforas for
respektive mérke. Detta galler oavsett om det galler rena ordmarken, kombinerade ord-
och figurmarken, bokstavsmarken eller slogans. Trots att ordmarket ar den viktigaste

maérkestypen Overvéager normalt sett det utseendemaéssiga intrycket. Men uttalet spelar

130 Koktvedgaard och Levin, Larobok i immaterialratt s 332
131 Bonthron m fl, Sveriges Rikes Lag kommentarer immaterialrétt s 562 samt SOU 1958:10 s 251ff
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ocksa en viktig roll. Det associationsmassiga intrycket, d v s markets
forestallningsbild, aktualiseras daremot mera sallan.'®

Beddmningen av forvéxlingsbarhet ska géras mot bakgrund av méarkenas antagliga
skydd och hur de uppfattas i den dagliga handeln. Av detta foljer tre principer:
principen om helhetsbilden, principen om den bleknande minneshilden och principen
om att likhetsbeddmningen inte ska vara densamma fér alla varuméarken.'®

Principen om helhetsbilden grundar sig pa att konsumenterna normalt sett ser ett
marke som en helhet och inte gor nagon noggrann granskning av markets detaljer.
Denna princip har kommit till uttryck i ett flertal fall men principen ger ingen I6sning
pa vad som ska anses vasentligt eller ovasentligt.***

Principen om den bleknande minnesbilden bygger pa att allménheten normalt sett
inte ser de bada méarkena samtidigt. Det avgorande blir darfor om det yngre market kan
forvaxlas med minnesbilden av det aldre méarket. Detta kan dock bli svart i praktiken
da domstolen eller registreringsmyndigheten sitter med bada markena framfor sig. Det
reella resultatet av denna bedémning verkar da bli ganska likt helhetsbedomningens, d
v s man ska inte vara for nograknad med detaljskillnader.

Principen om att likhetsbedémningen inte ska vara densamma for alla slags marken
redovisas ofta i praxis. Man ska inte anvanda samma mattstock for olika marken. Néar
det ar fraga om varor dar allméanheten forvantas vara sarskilt méarkesmedveten tillats
mer lika kannetecken an annars. Exempel pad varor dar koparna antas ha hdg
markesmedvetenhet ar skénhetsprodukter, tobak och alkohol.*®

Savitt galler ordmarken (och kombinerade figur-ordméarken, dar figurdelen ar av
underordnad betydelse) tas framfor allt hansyn till likhet i utseende och uttal.**®
Huvudvikten laggs vid den del av market som har sarskiljningsformaga och dominans
och man bortser ofta ifran allméanna ord och stavelser. Som exempel kan namnas att
PBR fann att varumérket COMBIVIT inte var forvaxlingsbart med market
COMBIVENT pa grund av att de bada markenas forled Combi- har ringa distinktivitet

132 K oktvedgaard och Levin, Larobok i immaterialratt s 335 f

133 |_evin, Immaterialratten En introduktion s 47 f

B34 SeblaNJA1979s 121 (NIR 1979 s 382 BI/BiC) samt NJA 1977 s 415 (NIR 1978 s 230 QVINNY)

135 5e RA 1967 s 32 (NIR 1968 s 240) Dar Valentine for vin inte ansdgs forvéxlingsbart med Ballentine’s whisky
samt RA 1970 H 24 ELISABETH OF SWEDEN e¢j forvéxlingsbart med ELISABETH ARDEN.

136 T ex RA 1972 H 51 (NIR 1973 s 110 ENCO forvéaxlingsbart med NK) samt PBR 5.6.1997 nr 94-10279
1IZUMO forvéxlingsbart med MIZUNO
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och att efterleden -vent respektive —vit bade uttals- och associationsmassigt skiljer sig
betydligt frn varandra.*®’

Av varumarkeslagens forarbeten framgar att "I allménhet bér ord, som icke bestar
av annat &n en karaktdristisk del av ett &ldre marke, anses forvaxlingsbart med
detta.”™® T ex har regeringsratten funnit CERALUX forvaxlingsbart med LUX och
PBR funnit KRONETTE forvaxlingsbart med KRON. Déremot har varken
MAGNETMAN funnits forvaxlingsbart med MAN eller YOGOLINE med YOGGI.™*

Vid beddmningen av den uttalsmassiga forvaxlingsrisken laggs vikten normalt sett
vid det svenska uttalet. T ex har TENDERELLE ansetts forvéxlingsbart med TEND
och BiC med BI trots att det franska uttalet gor ljudskillnaden mellan markena
pataglig.**°

Att oversatta ord till ett frammande sprak brukar normalt sett inte heller hjalpa.
SOLSTRALEN har t ex ansetts forvaxlingsbart med SUNBEAM och COUGAR med
PUMA. Ddremot ansags WEISSES ROSSL for vin inte forvaxlingsbart med WHITE
HORSE for whisky.'*" Det senare kan eventuellt bero p& att det rér sig om
alkoholprodukter och tyska.

For figurmarken ar det naturligtvis i forsta hand synintrycket som ar avgérande for
forvaxlingsbedémningen. For figurmarken, som i hog utstrackning maste bedémas
fran fall till fall, ar bedémningen ganska strang. Ocksa vid figurmarken ska vikt laggas
vid de delar av market som har dominans och sarskiljningsformaga aven om man till
sist alltid gor en helhetsbeddmning av market.

Det finns ingen regel som sdger att méarken som har samma motiv automatiskt ar
forvaxlingsbara. Det finns i och for sig ett visst utrymme fér motivskydd i
varumarkesratten men detta maste alltid avgransas ganska snavt. Annars skulle andras
lojala markesanvandning hindras i alltfor stor utstrackning. Normalt sett ar det ocksa

vid maérkens rent konkreta utformning och inte dess begreppslikhet som tyngdpunkten

laggs.

37 PBR 95/429 COMBIVIT, se dven RA 1972 A 68 TEAMIX ej forvaxlingsbart med TRIMIX

138 50U 1958:10 s 253

139 RA 1984 2:2 (NIR 1985 s 622), PBR (NIR 1993 s 645), RA 1983 2:29 (NIR1985 s 491) och PBR (NIR1993 s
638)

140 Besy avd 153/69 resp NJA 1979 s 121 (NIR 1979 s 382)

11 RA 1911 not Ju 46, RA 1984 Ab 141 samt Besv avd 72/74
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Markets farger kan ocksa spela en viktig roll. I allméanhet kan man saga att marken i
svart/vit tacker alla farger och fargsammansattningar. Detta innebar alltsa att en
fargangivelse vid registrering innebar en inskrankning i varumérkesskyddet. | vissa
fall kan denna inskrankning dock vara nédvandig.'*?

Forvaxling kan ocksa forekomma mellan olika typer av marken, t ex mellan ord och
figurmérken. Exempelvis har ordet ENCO ansetts forvéxlingsbart med Nordiska
Kompaniets figurmarke, forkortningen NK i en ring, och dess bokstavsmérke NK.
Vidare har ett figurmarke innehdllande bl a bilden en elefant ansetts forvéaxlingsbart
med ordmérket HIAB ELEFANT liksom ett figurmérke bestaende av en tiger ansetts
forvaxlingsbart med ett kombinerat ord och figurméarke bestaende av ordet TIGER
jamte bilden av en tiger.**®

Gemensamt for ord- och figurmérken &ar att vikt laggs vid markenas
sarskiljningsformaga. Starka marken har ett stérre skyddsomfang &n svaga. Denna
styrka kan vara ursprunglig men den kan ocksa forvarvas genom inarbetning av
market. Som exempel pa ett marke som blivit starkt och fatt ett stort skyddsomfang pa
grund av att det anvants och fatt stor uppmarksamhet kan namnas varumarket THE
BODY SHOP.

THE BODY SHOP séljer parfymerivaror och kosmetika som har karaktéren av
naturprodukter som inte ar allergitestade genom djurforsok. Affarsidén har ront stor
internationell framgang och foretaget har blivit ként bland allméanheten genom bl a
artiklar i media. Den stora anvandningen av varumérket och dess starka inarbetning
gjorde att foretaget kunde hindra en registrering av mérket BODY BOUTIQUE.
Ansokan godkandes forst av PRV men efter invandning fann PBR att mérkena var
forvaxlingsbara. Som motivering sa PBR att de bada markena hade samma betydelse,
var uppbyggda kring ordet body och avsag samma varor. Detta tillsammans med det
faktum att méarket THE BODY SHOP hade anvénts i stor utstrackning gjorde att PBR
avvisade BODY BOUTIQUES ansékan.'*

5.1.2 Varuslagslikhetsbeddmningen

142 Koktvedgaard och Levin, Larobok i immaterialratt s 339
13 RA 1972 H 51 (NIR 1973 s 110), RA 1974 A 318 (NIR 1974 s 323) samt RA 1980 Ab 97
144 Body Boutique (ans nr 91/03591)
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Som namnt ovan ar inte mérkeslikhet det enda huvudkriteriet for att faststalla om
forvaxlingsrisk foreligger eller inte. Sa snart man konstaterat att det foreligger en viss
maérkeslikhet, det vill sdga viss utseende-, uttals- eller associationsmaéssig likhet mellan
tva marken finns det all anledning att undersoka om de aktuella markena avser varor

av samma eller liknande slag.

5.2 Huvudregeln

Enligt 6 8§ 1 st VmL ska varukannetecken anses forvéxlingsbara endast om de avser
varor av samma eller liknande slag. Varuslagslikhet ar ett vidstrackt begrepp. Varor
som i andra sammanhang inte skulle anses likartade kan mycket val anses vara det
varumarkesréttsligt. Avgorande for om varuslagslikhet ska anses foreligga &r om det
finns en sadan ber6ring mellan varuslagen att omsattningskretsen kan fa uppfattningen
att tva varor som kannetecknas av forvaxlingsbara varumarken harstammar fran
samma foretag eller foretag som har ett ekonomiskt samband. Har bor ocksa
observeras att forvaxling dven kan uppkomma mellan varor och tjanster om dessa har
ett samband.

Vid prévning av varuslagslikhet &r den rent tekniska likheten mellan varorna av
underordnad betydelse. Viktiga faktorer ar istallet vilka varor som normalt ingar i ett
visst sortiment, distributioneras av samma foretag, ar framstéllda av samma ramaterial,
ar avsedda fér samma andamal eller som anvands inom samma verksamhetsomréde.'*

Det finns ocksa en promemoria om varuslagslikhet fran 1949 som kan ge visst stod
for bedomningen. Enligt Koktvedgaard och Levin ar det dock viktigt att tonvikten i
modern varumarkesratt laggs p& helhetsbedémningen.'*® Fr&n promemorian kan man
dock inhamta att varor som anvands for samma eller praktiskt taget samma andamal ar
likartade. Som exempel ndmns bland annat att preventivmedel av gummi ar likartade
med kemiska preventivmedel, risgryn med havregryn och skolvaskor med portféljer.
Vidare framgar att likhetsforhallandet mellan ravaror och halvfabrikat & ena sidan och
den fardiga produkten & andra sidan ar beroende av den grad av bearbetning av
ravaran/halvfabrikatet som kravs for att framstalla den fardiga produkten samt i vilken

utstrackning omsattningskretsen, med hénsyn till den fardiga produktens kvalitet och

145 50U 1958:10 5 254 f
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varde, faster avseende vid ravaran/halvfabrikatet. Med beaktande av detta har t ex jarn
beddmts vara likartat med spik och balkar men inte med maskiner.**’

Promemorian slar ocksa fast att delar och tillbehdr borde anses likartade med
huvudféremalet i de fall dar tilloehéren uppfattas som osjélvstandiga pa grund av att
de normalt sett endast anvéands tillsammans med huvudféremalet. Gummiklackar -
skor namns som exempel pa osjalvstandiga delar som uppvisar varuslagslikhet medan
radioapparater - bilar ses som mer sjalvstandiga och alltsd inte uppvisar
varuslagslikhet. Det som efterstravas ar en praktisk och naturlig syn pa de samband
som finns mellan olika varor. Detta innebdr att dven varor som anvénds for praktiskt
taget motsatta &ndamal, t ex farger och fargborttagningsmedel, anses likartade.'*

Det forhallande att tva varuméarken ar registrerade for varor i samma klass medfor
inte automatiskt att varuslagslikhet foreligger. A andra sidan kan varuslagslikhet
foreligga trots att varorna tillhor olika klasser. Som exempel kan ndmnas att en
registrering i klass 9 av market KRISTALL for datorprogram normalt sett inte hindrar
en senare registrering av samma marke for glasogon, som &ven de tillhor klass 9.
Déaremot kan den ursprungliga registreringen for datorer sannolikt hindra en senare
registrering av samma marke for skrivmaskiner i klass 16. Det naturliga sambandet i

praktiken och inte klassindelningen &r allts& avgérande for varuslagslikheten.'*

5.3 Vél ansedda varumarken

Fran kravet pa varuslagslikhet finns ett viktigt undantag till forman for val ansedda
varukannetecken. Detta undantag aterfinns i 6 § 2 st VmL och ersatte fran och med
den 1 januari 1993 de tidigare géllande s k kodak- och rattgiftsreglerna. For att ett
marke ska fa detta utvidgade skydd kravs att det anvands och inarbetas i sa hog grad
att det nar upp till att vara val ansett. Den narmare inneborden av detta stadgande
kommer jag ga djupare in pa nedan. Forst ska jag dock kort ta upp vad kodak- och

rattgiftsreglerna innebar.

146 K oktvedgaard och Levin, Larobok i immaterialratt s 341
Y7 promemoria s 1, citerad i SOU 1958:10 s 255

148 Bernitz m fl, Immaterialratt s 188

149 Nygren och Willquist i Praktisk varumarkesratt s 223 f
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5.3.1 Skyddet for val ansedda varumarken enligt tidigare ratt

Huvudregeln i 6 8§ 1 st VmL var som sagts ovan tidigare forsedda med tva undantag.
Det forsta undantaget kallades Kodakregeln pa grund av ett engelskt rattsfall som
fastslog att varumérket KODAK for cyklar var forvaxlingsbart med samma mérke for
fotoartiklar och att cykelmarket darmed riskerade att vilseleda konsumenterna att tro
att det hade samma kommersiella ursprung som fotovarumarket KODAK.™ Reglerna
om skydd for vélkanda varumérken over varuslagsgranserna har allt sedan dess
allméant kommit att kallas for Kodakregler.

Den tidigare Kodakregeln kravde att kdnnetecknet skulle vara synnerligen starkt
inarbetat och kant inom vida kretsar av allménheten har i riket. Dessutom skulle
anvandandet av ett annat liknande k&nnetecken uppenbarligen forringa det forra
mérkets goodwill.

Det andra undantaget var den s k rattgiftsregeln som gick ut pa att skydda ett
varumarke dven utanfor varuslagslikhet om det, med hé&nsyn till den séarskilda arten av
de varor market fungerade som k&nnetecken for, skulle ta skada genom att dess
goodwill uppenbarligen skulle forringas om nagon annan an markesinnehavaren tillats
anvanda ett liknande varumarke. For att det dldre market skulle skyddas av regeln
kravdes det dock att market var inarbetat.

Som dessa regler kom att anvandas av domstolarna fick de dock ringa praktisk
betydelse. De krav som uppstélldes av domstolarna var i praktiken sa svara att uppfylla
att skydd 6ver varuslagsgranserna séllan medgavs. For det forsta kravdes att det yngre
market var i stort sett identiskt med det &ldre. FOr att ett marke skulle anses
synnerligen starkt inarbetat och kant inom vida kretsar av allménheten krévdes
dessutom i praxis att det var kant av 80 procent av aktdrerna i omséttningskretsen och
av 20 — 25 procent av allméanheten.™" Fér att rattgiftsregeln skulle bli tillamplig rackte
det daremot att inarbetningskravet pa 50 procent i omsattningskretsen uppfylldes. Nar
det galler rattgiftsregeln lag svarigheten istallet i att bevisa att anvandningen av det
yngre market uppenbarligen forringade det &ldre markets goodwill, som ndr t ex ett

varumarke for parfym kom att anvandas for rattgift.*

150 Eastman Photographic Materials Co Ltd v John Griffiths Cycle Corp Ltd [1898] 15 RPC
131 evin, Skyddet utanfér varuslagslikhetsgranserna i EU, NIR 1995 s 464-476
152 |_evin, Skyddet utanfor varuslagslikhetsgranserna i EU, NIR 1995 s 473
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5.3.2 Skyddet for val ansedda varumarken enligt gallande ratt

Efter skarp kritik i doktrin, for att kodak- och rattgiftsreglerna inte gav tillrackligt
skydd till val ansedda varumérken, och i och med EG-anpassningen det mycket
restriktiva kodak- och rattgiftsreglerna ersatts med ett skydd for vél ansedda
marken.”® Den nu gallande regeln innebér att forvéxling foreligger trots avsaknad av
varuslagslikhet om :

- det &ldre kannetecknet ar val ansett hér i landet och

- anvandningen av ett annat liknande kénnetecken

- skulle dra otillborlig fordel eller vara till forfang for det val ansedda kénnetecknets

sarskiljningsformaga eller anseende.

De krav som stilldes pa den tidigare kodakregeln hade, dven om det var svara att
uppfylla, den praktiska fordel att de var krav pa matbara egenskaper. Man hade en viss
standardprocent vid vilkens uppnaende lagens krav ansags uppfyllda och market atnjot
kodakskydd.

| och med lagandringen har ett nytt uttryck inforts. Namligen att ett mérke ska vara
”vél ansett har i landet”. Detta uttryck préaglas av en forradisk sjalvklarhet men vad
innebdr det egentligen? Vilka egenskaper eller funktioner doljer sig bakom dessa ord
och vilka mer patagliga egenskaper maste ett marke besitta for att anses "val ansett”?

Ur de svenska forarbetena kan utlésas att med uttrycket avses “ett lagre stallt krav
an det i VmL anvénda ’synnerligen starkt inarbetat och ként inom vida kretsar av

allmanheten™”**

samt att det skyddsbara kommersiella vdrde som omfattas av 6 § 2 st
VmL kan foreligga oberoende av om inarbetning i den mening som avses i 2 § VmL
foreligger.™

| doktrin har framforts olika asikter om hur ként ett marke maste vara for att vara
val ansett. Bernitz m fl anser att det ar oklart hur kant market maste vara men tror att
det kanske ar tillrackligt om maérket &r ként av 50% av omséttningskretsen, forutsatt att

det ar kdnnedom inom omsattningskretsen som ar avgdérande. | annat fall ar kravet pa

1536 § 2st VmL
>4 prop 1992/93:48 s 84
155 Prop 1994/95:59 s 44
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kdnnedom sannolikt annu lagre. Bernitz m fl ar ocksa oppna for mojligheten att
rekvisitet inte heller &r begransat till ett krav pa viss kdnnedomsniva utan att ett marke
som inte ar sa kant kanske anda kan anses val ansett, om kannetecknet representerar
varor av sarskilt hog kvalitet.'®

Grundén drar den slutsats att det ar rimligt att tolka 6 § 2 st sa att ett kannetecken
atminstone i regel ar vél ansett da det blivit ként inom en betydande del av den
relevanta personkretsen och a andra sidan att detta krav i allmanhet inte ar uppfyllt da
sé inte &r fallet.™’

Enligt Levin ar kravet pa att ett marke ska vara vél ansett inte ett krav pa en viss
grad av inarbetning utan framst ett kvalitativt rekvisit. Liksom Grundén har hon dock
svart att forestalla sig ett gott anseende som skulle riskera att utnyttjas eller
skadas/urvattnas utan att den relativt laga grad av kdnnedom som kravs for inarbetning
ar uppnadd.™®

Av den nya lagregeln framgar att det aldre market maste vara val ansett. Vad som
inte framgar ar inom vilken grupp av personer som det aldre market ska vara val ansett
for att regeln ska bli tillamplig. Enligt Bernitz m fl star valet i praktiken mellan det
aldre markets omséttningskrets och det liknande yngre maérkets omséattningskrets.
Aven om Bernitz m fl sager att fragan ar svarbedémd och ytterst far avgoras av EG-
domstolen tycker de anda att Gvervagande skal talar for att det &r kdnnedomen inom

det aldre markets omsattningskrets som ar avgorande.™®

5.4 Varumarkets egenvarde
Liksom lagstiftaren med uttrycket goodwill i gamla kodakregeln medgav att ett
varumérke kan ha mer an en sarskiljande funktion bér dven uttrycket ”val ansett”
anses medge att sa ar fallet. Bade “goodwill” och "val ansett” hanvisar till de
kvalitativa véarden ett varuméarke kan vara barare av.

Uttrycket "val ansett” &r ett forsok till Oversattning av engelskans “reputation” och

just “reputation” illustrerar kdrnan i varumarkets funktion. Ett anseende ar egentligen

1% Bernitz m fl, Immaterialratt s 189

7 Grundén, Skyddet fér kinda och ansedda kéannetecken, NIR 1995 s 236

158 Koktvedgaard och Levin, Larobok i immaterialratt s 343 samt Levin, Skyddet utanfér
varuslagslikhetsgrénserna i EU, NIR 1995 s 471

159 Bernitz m fl, Immaterialratt s 189
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en sammanfattning av de egenskaper som ett foremal eller en person anses
representera for en viss grupp. | detta sammanhang, da det rér sig om ett varumarke
som ska anses sérskilt skyddsvart, har “reputation” &ven en inbygd positiv klang.

Det finns ett samband mellan det faktum att det &r nédvandigt att i vissa fall géra
undantag fran specialitetsgrundsatsen och det faktum att ett varumarke kan ha ett annat
varde an endast det som dess sarskiljande formaga betingar. De egenskaper som
skapar detta andra varde kan till viss del vara oberoende av de varor och varutyper
som varumarket for tillfallet representerar. Det kan d&arfor bendmnas varumarkets

fristdende varde eller egenvarde.'®

5.4.1 Egenvardets bestandsdelar

Som framgatt ovan kan ett varumarke ibland 6verskrida sin priméara funktion, att tjana
som symbol for en vara, och fa ett innehall som inte ar direkt kopplat till den
betecknade varan. Market far da ett egenvérde.

Ett varumarke som é&r slagkraftigt, latt fangar konsumentens uppméarksamhet och
drojer sig kvar i dennes minne har tack vare sin andamalsenliga utformning ett starkt
ursprungligt egenvarde. Detta skiljer sig fran det forvarvade egenvérde eller mervarde
som ett mérke kan erhélla genom inarbetning.'®* Detta férvarvade mervérde ékar tack
vare varumarkets exponering och spridning pa marknaden.

Fran att ha varit symbol for en viss vara blir det varumarke som forvarvar ett
egenvarde symbol for vissa, allméanna egenskaper. Varumarket frigor sig fran den vara
det betecknar och antager ett sjalvstandigt varde i den betydelse att adressaterna
medvetet eller omedvetet forknippar market med nagot gott, eller i alla fall valbekant,
oavsett de omstandigheter under vilka market foérekommer. Varumarket, det

betecknande, blir en vara i sig sjalv.'®?

5.4.2 Férhallandet mellan egenvardets tva bestandsdelar

160 \Wessman, Kodakdoktrinen under forandring, NIR 1993 s 204 f
181 Medghoul, Den "nya Kodakregeln”, Aktuell varumarkesratt s 5 Se aven Koktvedgaard, s 161 ff
162 | evin, Noveller i varumérkesratt s 9
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| artikeln "Kodakdoktrinen under férandring”®

analyserar Wessman rekvisitet "val
ansett”. Wessman framhaller att ett varumarke kan komma att besitta ett ”annat varde
4n endast det som dess sérskiljande férmaga betingar™® Det &r detta sarskilda varde
som ska varnas av det utokade skyddet utanfor varuslagslikhetsomradet. Man kan har
kdnna igen tankarna om egenvardet. Wessman har dock valt termen fristaende varde.

Wessmans fristaende varde bildas av betraktarens associationer och reaktioner.
Dessa ar i sin tur uppbyggda av tva bestandsdelar, namligen erfarenhetsbaserad,
representativ association (reaktion av typ 1) och direkt estetisk reaktion (reaktion av
typ 2).1% Dessa tva bestdndsdelar utgér tillsammans det fristdende vérdet. ”Typ 1 +
Typ 2 = varumérkets fristdende varde”'®® Har aterfinns tanken om férvérvat respektive
ursprungligt egenvarde. Fordelen med Wessmans terminologi ar att den paminner oss
att varumarkets varde endast aterfinns i konsumentens 6ga i den bemarkelsen att
markets varde inte ar nagot annat an dess formaga att framkalla vissa reaktioner hos
betraktaren. Wessman papekar dven att alla varumarken dger nagot matt av fristaende
vérde, vilket kan variera i betydelse.'®’

Foljdfragan blir har da om det ur rekvisitet "val ansett” ska utlasas ett krav pa att ett
marke ska aga fristaende varde i ndgon sarskild grad for att erhalla skydd enligt 6 § 2
st VmL? Eller réattare sagt vilka krav som stélls pa ett varumarke for att det ska vara
val ansett? Till detta har Wessman inget tydligt svar. Han menar dock att rekvisitet
inte kan begransas till ett enkelt notoritetskrav. Han framhaller vidare att bedémningen
om ett marke ar val ansett inte ska goras separat utan att det riktiga ar att géra en
samlad bedémning.'®® Nar det géller betydelsen av de olika bestindsdelarna av
fristdende varde skriver Wessman i alla fall att: ”Det kan konstateras att ett *val ansett’
kannetecken normalt b6ér ha hdga vérden (...)av typ 1. Véardena (...)av typ 2 kan
daremot vara lagre. Det ar tveksamt om ett kannetecken med den motsatta

konstellationen t ex ett i sig mycket slagkraftigt ord som inte véacker nagra starkare

163 Wessman, Kodakdoktrinen under férandring, NIR 1992 s 202 ff
164 \Wessman, Kodakdoktrinen under forandring, NIR 1992 s 205
165 \Wessman, Kodakdoktrinen under forandring, NIR 1992 s 206
166 \Wessman, Kodakdoktrinen under forandring, NIR 1992 s 206
167 \Wessman, Kodakdoktrinen under férandring, NIR 1992 s 206
168 \Wessman, Kodakdoktrinen under férandring, NIR 1992 s 211
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associationer vad galler produktionsbakgrund mm, kan anses som ’val ansett’ och

darmed &tnjuta skydd enligt nya 6§ 2 st”.**

5.5 Beddémning av ett varumarkes anseende och fragan om notoritet

Vid en forsta lasning av 68 2 st VmL kan det tyckas att beddmningen av om ett
varumaérke &r val ansett eller inte ska goras separat. Vid en ndrmare granskning verkar
sa dock ej vara fallet utan rekvisiten i 68 2 st paverkar i viss man varandra och detta
gor en samlad beddomning nodvandig.

Vid bedomningen av ett varumarkes anseende maste nastan den storsta fragan anda
vara vilka patagliga egenskaper ett "val ansett” varumarke ska ha. Har kan man ha
anvandning av att snegla pa stadgandets andra led. Man kan da anta att ett varumarke
for att kunna lida forfang av annans anvandning av samma eller liknande kannetecken
atminstone maste besitta ett visst matt av egenvéarde och ha en viss spridning.

| departementspromemorian uttalar juridiska fakultetsndmden vid Stockholms
universitet att det avgorande rekvisitet i EU-stadgandet skulle vara “risken for skada
eller forfang antingen med avseende pa market i form av urvattning eller for
konsumenterna i form av vilseledande™ " Fakultetsndmnden ansdg vidare att det ligger
I sakens natur att ett varumarke knappast kan vare sig urvattnas eller vilseleda

betraffande kommersiellt ursprung om det inte &r inarbetat."

Medghoul pastar i "Den ’nya Kodakregeln’” att man trots den oklarhet som idag

speglar begreppet ”vél ansett” trots allt kan stélla upp féljande absoluta minimikrav for

att ett mérke ska vara "vél ansett”:

- Market far inte vara helt oként. Inga krav pa notoritetsgrad stalls, men det ligger i
sakens natur att ett marke inte kan ha ett anseende om ingen kanner till det.*?

- Market far inte heller véacka negativa eller obehagliga associationer hos

betraktaren.!”

169 \Wessman, Kodakdoktrinen under férandring, NIR 1992 s 212
170 prop 1992/93:48 s 83

71 prop 1992/93:48 s 83

172 Medghoul, Den "nya Kodakregeln”, Aktuell varuméarkesratt s 29
1% Medghoul, Den "nya Kodakregeln”, Aktuell varumarkesratt s 39
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Varje uttalande om det vél ansedda varumérkets beskaffenhet maste goras med
forsiktighet. Detta oklara stadgande kommer sa smaningom fa ett mer precist innehall
genom praxis. | och med att direktivets regler maste ges en enhetlig europeisk
betydelse kommer EG domstolen i sista hand ha ett avgérande inflytande Gver den
narmare inneborden av stadgandet. Som papekats ovan forutsatter nog en riktig
tolkning av 6 § 2 st VmL att val ansett”- rekvisitet l&ses i forening med stadgandets

andra led: ”...om anvandningen av ett annat liknande ké&nnetecken skulle dra
otillborlig fordel av eller skulle vara till forfang for det val ansedda kannetecknets

sarskiljningsformaga”.

5.5.1 Andra ledet

6 § 2 st andra ledet ar uppbyggt av tva sjalvstandiga rekvisit, av vilka ett maste vara
uppfyllt for att annans anvandning av ett val ansett varumarke ska kunna foérbjudas.
Denna anvandning maste antingen dra otillborlig fordel av det val ansedda
kdnnetecknets sarskiljningsformaga eller anseende eller vara till forfang for det val

ansedda kannetecknets sarskiljningsformaga eller anseende.

5.5.1.1 Forfang

Anvéndning av ett kdnnetecken som &r liknande eller identiskt med ett val ansett
marke kan paverka det val ansedda markets egenvérde i negativ riktning. Enligt
Wessman bor man har skilja pa forfang for market och skada for maérkets
innehavare.'™ Forfang beskriver han som ett slags negativ pdverkan pa ett varumérkes
associations- och reaktionsskapande egenskaper medan den fdljande ekonomiska
skadan for varumarkets innehavare bara &r en effekt av forfanget.

Att tolka stadgandet sa att forfang kan foreligga dven utan att nagon pataglig,
materiell skada uppstatt verkar ocksa riktigt med beaktande av de uttalanden som
gjorts i forarbetena om sénkta krav for Kodakskydd. Att tolka forfangsrekvisitet som
ett krav pa att faktisk skada uppstatt skulle innebara en skarpning av vad som gallde

under den aldre Kodakregeln.'”

7% \Wessman, Kodakdoktrinen under férandring, NIR 1992 s 211
1> Medghoul, Den ”nya Kodakregeln”, Aktuell varumérkesratt s 32
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Aven om det i grund och botten &r rattighetsinnehavarens intressen som ar
skyddsforemal i varumarkesratten, forfanget ar ju egentligen det samma som den
negativa forandring av betraktarens reaktioner som leder till forsamrad kommers for
innehavaren, har "forfangsrekvisitet” den fordelen att det betonar egenvérdet som
skyddsobjekt. Detta uppléagg tillater ingripande mot typiskt skadliga forfaranden redan

innan pavisbar skada intraffat.

5.5.1.2 Fordel

Anvéandningen av ett kdnnetecken som &r liknande eller identiskt med ett vél ansett
marke kan inte bara forbjudas om det ar till forfang for det val ansedda market utan
aven i de fall anvandandet av ett liknande marke skulle “dra otillborlig fordel av” det
val ansedda kannetecknets sarskiljningsformaga eller anseende.

Fordel enligt 6 § 2 st VmL uppkommer nar betraktarens erfarenheter fran tidigare
kontakter med originalet flyttas Gver till det liknande eller identiska kannetecknet och
en fiktiv erfarenhetsbas darmed skapas.'™® For att detta ska vara till fordel for det nya
mérket kravs det troligtvis att det val ansedda market forknippas med goda
egenskaper. Liksom vid forfangsrekvisitet anser Wessman att den ekonomiska vinning
som spridaren av efterbildningen sedan alstrar ur denna anvandning endast bor ses som
en effekt av fordelen.'”’

Forfang och fordel ar onekligen ofta tva sidor av samma mynt. Férdelarna som star
att vinna genom anvandningen av ett marke liknande ett annat, val ansett sadant, ar att
man kommer i atnjutande av det val ansedda markets fordelaktiga
associationsvackande formaga och eventuella ursprungliga egenvarden i form av
slagkraftighet. Som visats ovan medfor just detta forfang for det val ansedda market
genom urvattning av det samma.'™

Det ar svart att 6verhuvudtaget tanka sig ett fall av praktisk betydelse dar man
skulle kunna pasta att nadgon dragit fordel av ett val ansett marke utan att detta dven

varit till forfang for detta marke.

176 \Wessman, Kodakdoktrinen under férandring, NIR 1992 s 212
7 \Wessman, Kodakdoktrinen under férandring, NIR 1992 s 212
178 Medghoul, Den "nya Kodakregeln”, Aktuell varumarkesratt s 33
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5.5.1.3 Otillboérlighetsrekvisitet (och det saknade ”utan skalig anledning™)

6 § 2 st andra ledet kvalificeras genom ytterligare ett krav. Narmare bestamt kravet pa
att den fordel som utnyttjandet av ett val ansett varumérke ger ska vara otillborlig.
Kravet pa oftilloorligt utnyttjande syftar, pa grund av andra ledets alternativa
uppbyggnad, endast pa fordels- inte forfangsrekvisitet. Denna alternativa stallning gor
att rekvisitet “otillborligt utnyttjande” tycks sakna sjalvstandig betydelse. Det ar som
sagts ovan svart att tanka sig en situation av praktisk betydelse, i vilken ett utnyttjande
av ett val ansett méarke (dven om utnyttjandet inte skulle vara otillborligt) inte skulle
vara till forfang for detta.

Da forfang i form av forlust av sérskiljningsférmaga nastan alltid uppstar i samband
med att det liknande eller identiska kannetecknet drar fordel av det val ansedda
markets stallning pa marknaden blir rekvisitet "otillborligt” i praktiken ofta latt att
neutralisera. Istallet for att hdvda att det liknande/identiska méarket drar otillborlig
fordel véljer innehavaren av det ursprungliga mérket att havda vad som att sdga finns
pa andra sidan myntet— forfang.

| direktivet finns ett annat rekvisit, "without due cause”. Detta motsvarades av
promemorieforslagets “utan skélig anledning”. Genom uteslutning av detta rekvisit,
som asyftade bade fordel- och férfangsrekvisiten beskars mojligheterna till individuell
skalighetsbedomning. Har har alltsd skett en avvikelse fran konventionstextens
materiella innehall trots att direktivets fakultativa bestimmelse inte tillater avvikelser.

Jfr Claeryn/Klarein

6. Degeneration

6.1 Allméant om degeneration

Den rattighet till ett varukdnnetecken som uppkommer till foljd av inarbetning boér
jamforas med den forlust av en rattighet som uppstar till foljd av degeneration.
Degeneration innebdr att ett varumarke fran att ha varit ett séarskiljande kannetecken

utvecklats till en allméan eller generisk beteckning for det varuslag som market varit
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skyddat for. Genom degeneration forlorar varumarket sin sarskiljningsforméga.”
Detta kan drabba saval registrerade som inarbetade marken.

Varumarkesdegeneration &r i Sverige en relativt ovanlig foreteelse. Detta hindrar
dock inte att den da den intraffar for med sig allvarliga konsekvenser for
markesinnehavaren.'® Resultatet av degeneration r att méarkesinnehavaren férlorar sin
exklusiva ratt till mérket. Ensamratten upphor och varumarket blir en generisk term
som det star var och en fritt att anvanda. Valkanda exempel pa varumarken som
degenererat ar dynamit, grammofon och nylon. De har alla ursprungligen varit
varumérken, men uppfattas nu allmént som helt vanliga varubeteckningar. Ordmaérken
ar den typ av mérke som &r mest utsatt for degeneration. Degeneration drabbar normalt

mycket starkt inarbetade och darmed mycket vardefulla varumarken.'®*

6.2 Orsaker till degeneration
Majoriteten av alla varuméarken lyckas behalla och forstarka sin sarpragel genom det
satt pa vilket de anvdnds. Det &r valdigt fa varumarken som forlorar sin
individualkaraktar och forvandlas till allménna varubeteckningar till foljd av
anvandning. Detta &r i sig bevis for att ett varumarkes liv inte ar linjart dar borjan ar
okdand och sedan blir det mer och mer vélkant tills det degenererar.’® Redan
lingvistiskt foreligger en uppenbar skillnad mellan skapande av egennamn och
appellativisering. Kanneteckensrattsligt ar det fraga om tva klart motsatta begrepp.*®
Klart &r dock att degeneration ar en realitet . Man kan da fraga sig om anvandning inte
leder till degeneration, vad ar det da som gor det? Vilka faktorer paverkar ett
varumérkes degeneration?

Till att borja med maste har papekas att det finns en skillnad mellan
varumérkesbruk och generiskt bruk. Medan anvéandning av ett varumérke i dess

varumarkes karaktér resulterar i forvarv av sekundarbetydelse, d v s i en forstarkning

179 Koktvedgaard och Levin, Larobok i immaterialratt s 352

180 Melin och Urde, Varumarket — en hotad tillgdng s 9

181 Koktvedgaard och Levin, Larobok i immaterialratt s 352

182 Holmqvist, Degeneration of Trade Marks s 166

183 Holmgvist, Om inarbetning av varukannetecken, NIR 1975 s 277
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av markets egennamnskaraktar, resulterar det generiska bruket i forlust av

sarskiljningsférméga, d v s degeneration.™®

6.2.1 Behov av en generisk term
Den ojamforbart starkaste degenerationsfaktorn torde komma fran behovet av en

185 Allméanheten behéver en beteckning pa

generisk beteckning for ett visst varuslag.
varan. Om det inte finns ndgon lamplig generisk term foér varuslaget i fraga ar det
naturligt att varan i brist pa annat gar under varumarkets beteckning.

Orsakerna till att det finns ett behov av en generisk term varierar, men degeneration
drabbar vanligen nya, unika produkter. Faran for degeneration forstarks ytterligare nar
produkten skyddas av patent. Sa lange monopolstallningen foreligger marks inte
degenerationsfaran. N&r ensamrétten I6per ut och “kopierande” produkter bendmns
likadant blir den daremot uppenbar.'®®

En orsak till att allmanheten borjar anvanda ett varumarke som varubeteckning kan
vara att foretaget som lanserar produkten vid lanseringen underlater att introducera en
generisk term for varuslaget. Detta misstag gjorde DuPont da foretaget marknadsforde
"cellophane” i USA.’ DuPont undlat inte bara att anvanda en generisk term i
kombination med cellophane man anvénde dessutom varumérket som generisk term i
marknadsforingen. Resultatet av detta blev att varuméarket degenererade till en
generisk term.*®

En annan orsak kan vara att foretaget visserligen introducerar en generisk term men
sedan underlater att anvanda denna. Ett exempel p& detta &r varumarket Asprin.'®® Nar
lakemedelsforetaget Bayers introducerade det smartstillande medlet Asprin hade detta
aven en generisk term, acetylsalicylsyra. Denna substans patenterades i USA ar 1900
och patentet upphorde 1917. Mellan 1905 och 1915 marknadsférde Bayer Asprin pa
olika sétt till den professionella marknaden respektive till konsumenterna. Till den

professionella marknaden lanserades Asprin som ett varumarke fran Bayer

184 Holmquist, Degeneration of Trade Marks s 163

185 Holmquist, Varumérkeslagens regisrerbarhetskriterier och begreppet frihliningsbehov, NIR 1992 s 14
186 Melin, Varumérkets sérskiljningsformaga s 33

187 |_eavenworth, Lost Monopolies, The Trademark Reporter, Vol. 61, s 28

188 Holmquist, Degeneration of Trade Marks s 272

189 Holmqvist, Degeneration of Trade Marks s 271f
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tillsammans med den generiska beteckningen, acetylsalicylsyra. Till konsumenterna
marknadsfordes Asprin daremot som ett medel mot huvudvark, utan koppling till den
generiska beteckningen.

1915 da Bayer upptackte sitt misstag och forsokte radda sitt varumarke var det for
sent. Asprin hade redan blivit integrerat i det allméanna sprakbruket som en generisk
term for huvudvarkstabletter. 1917 da Bayers patent 16pt ut forlorade foretaget, i en
process, ensamratten till market p g a att market forlorat sin sarskiljningsformaga och
utvecklats till en produktbeteckning istéllet for ett varumarke.

Slutligen kan orsaken till att allmanheten borjar anvénda ett varumérke som en
generisk beteckning vara att ett foretag visserligen introducerar en generisk term men
att allmanheten forkastar denna till forman for varumarket. Ett varumarke verkar
ibland rent lingvistiskt vara mer tilltalande i allmanhetens 6gon. Det faller sig da helt
naturligt for allméanheten att anvanda sig av varumarket som generisk term.**® Som

exempel pé detta kan ndmnas Parker Brothers varumarke Monopoly.™*

Den generiska
termen var “real estate trading game”. Trots att foretaget i sin marknadsféring flitigt
anvénde sig av den generiska termen ratades denna av allmanheten som tyckte mycket
béttre om Monopoly. Det hela resulterade i att varumérket blev en produkt beteckning

och Monopoly ar saledes idag en generisk term i USA.

6.2.2.Varumarkets ordklass
De flesta ord som anvands som varumarken &r substantiv, men aven ord fran andra
ordklasser anvands. Exempelvis kan namnas HENNES (pronomen), TILL
(preposition) och HEJ (interjektion). Denna typ av varumarken kan sdgas vara
suggestiva, da HENNES antyder varor av intresse for kvinnor, TILL som representerar
6l antyder "ta en till” och HEJ som é&r ett varumarke for alkoholfria drycker antyder
ungdomlig gemenskap. Att dessa ord inte &r substantiv hindrar inte att de kan fungera
som varumarken.*®?

Betraffande adjektiv kan ségas att de i allménhet anses oldmpliga som varumarken

eftersom de anses deskriptiva. Detta ska dock inte tas for givet. | varje enskilt fall

%9 Holmaqvist, Degeneration of Trade Marks s 100
191 Melin och Urde, Varumarket — en hotad tillgang s 94
192 Holmqvist, Degeneration of Trade Marks s 93 f
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maste hansyn tas till den vara varumarket representerar. Aven om t ex mjuk kan anses
deskriptivt for skoljmedel, schampo, balsam m fl kan det knappast anses vara
deskriptivt for t ex maskiner.*

Verb anses dock generellt sett mindre lampliga som varumarken. Detta beror pa att
det torde vara semantiskt obekvamt att lata ett ord som betecknar en aktivitet
symbolisera en produkt. Det ar ocksa svart att utveckla en sekundar betydelse for ett
verb. Olika typer av fantasi verb som skulle kunna vara lampliga som varumarken har
den nackdelen att de latt uppfattas som tekniska termer. Tekniska termer har
regelmaéssigt inga individualiserande egenskaper. Detta resulterar i att de verb som kan
fungera som varumarken har relativt ltt att degenerera.'**

Vid studier av de varumarken som faktiskt har degenererat finner man att de flesta
faktiskt ar substantiv men att det dven finns vissa verb. En naturlig fraga blir da om
aven ord fran andra ordklasser kan degenerera. Har kan papekas att i de fall ord
utanfor substantiv klassen valts som varumarken sa har ordet i fraga oftast gjorts om
till ett substantiv. Det finns ocksa ord som inte verkar fungera som generiska termer.
Adverb, prepositioner och interjektioner ar exempel pa ordklasser som verkar vara i
det nérmaste degenerationssakra. Anledningen till detta &r att ord ur dessa klasser
verkar fungera mycket daligt som generiska termer. Om ett varumarke inte kan dverga

till en generisk term kan det ju inte heller degenerera.'®

6.3 Att motverka degeneration
Som framgatt ovan ar degeneration nagot hogst beklagligt for varuméarkesinnehavaren.
Varumarket ar inte minst ekonomiskt en mycket viktig tillgang for innehavaren. Det
finns dock vissa atgarder varuméarkesinnehavaren kan vidta for att motverka
degeneration.

Vid varumarkesinnehavarens egen anvandning av market ar det viktigt att han inte
anvander ordet som varubeteckning utan enbart som beteckning for den egna
produkten. Att aldrig boja market eller pa annat satt behandla det som ett vanligt ord

samt att se till att det finns en generisk beteckning tillgdnglig som anvands

1% Holmquist, Degeneration of Trade Marks s 94 f
19 Holmqvist, Degeneration of Trade Marks s 95
1% Holmqvist, Degeneration of Trade Marks s 96
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tillsammans med varubeteckningen i t ex marknadsforing ar ocksa viktigt. Det senare
ar sarskilt viktigt i en eventuell monopolsituation. Méarkesinnehavaren bor ocksa alltid
anvanda ett sarskilt typsnitt (logo), alternativt alltid skriva market med versaler.
Markesinnehavaren har dock ingen mojlighet att alagga andra exempelvis journalister
att respektera hans satt att skriva varumarket.*®

Det finns ocksa en lagregel till skydd mot degeneration i 118 VmL. Dér stadgas att
forfattare, utgivare och forlaggare av lexikon, handbok, eller annan liknande tryckt
skrift ar skyldiga att, pa begaran av den som innehar registrerat varumarke, tillse att
varumarket inte aterges i skriften utan att det framgar, att det ar fraga om ett registrerat
varumarke.®” Rent praktiskt kan maérkets kanneteckensfunktion visas genom att det
forses med tecknet & eller "reg. VM” eller genom att det alltid skrivs med versaler.
Man kan naturligtvis &ven anvénda den internationella forkortningen for varumérke,

TM (trade mark).

6.4 Regeneration

Regeneration innebdr att ett varumarke aterfar den sarskiljningsformaga och
individualiseringsformaga som det haft innan det en gang degenererade. Likaval som
en generisk term eller ett diskriprivt ord kan forvérva en sekundar betydelse och dar
med fungera som ett varumarke kan ett ord som degenererat dven regenerera, d v s ater
f3 en individualiserande betydelse.'® Ett varumarke som lyckats regenerera efter 1ang

tid av degeneration &r OLGA som kannetecken for matbestick.'*

7. Avslutning — sammanfattning

Syftet med uppsatsen ar att beskriva den paverkan som anvandning eller inarbetning
har pa ett varumarkes liv samt att illustrera hur inarbetningsprocessen ser ut och
fungerar. En tanke har ocksa varit att redogora for de situationer dar inarbetning

aktualiseras.

19 Koktvedgaard och Levin, Larobok i immaterialratt s 353

97 Koktvedgaard och Levin, Larobok i immaterialratt s 353

1% Holmqvist, Degeneration of Trade Marks s 233

199 Norén Roeck Hansen och Hyltner, Registrerbara varumarken, Praktisk varumarkesratt s 25
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Ett varumarke &r ett k&nnetecken med funktion att symbolisera de varor och tjanster
som varumarkets innehavare tillhandahaller i sin naringsverksamhet. Utgangspunkten i
varumarkesratten ar att alla symboler och objekt som kan fungera sarskiljande ocksa
kan utgora varukannetecken. Varumarkesskydd kan uppkomma saval genom
inarbetning som registrering. Skyddet &r i princip lika omfattande oavsett vilket system
det baserar sig pa.

Det finns alltsa tva separata system for den som vill skydda sitt varumarke. Trots att
dessa system i princip ger likvardigt skydd ar det mycket som skiljer dem at.

Registrering bygger pa ett statiskt system dar ett varumarke antingen ar registrerat
och darmed skyddat eller inte registrerat och darmed star utan skydd. I detta system ar
det sjalva registreringen som ar den kritiska skyddspunkten.

Nar det géller inarbetning ser bilden lite annorlunda ut. Inarbetning ar inget statiskt
system utan snarare en dynamisk process dar det &r svarare att peka pa en bestamd
tidpunkt dar ett kannetecken far varumarkesrattsligt skydd. Rent lagtekniskt ar ett
kdnnetecken inarbetat och darmed skyddat da det "har i landet inom en betydande del
av den krets till vilken det riktar sig ar kant som beteckning for de varor som
tillhandah&lls under kannetecknet”®®. | praktiken &r det dock i stort sett omdjligt att
avgora exakt nér ett varumérke blir inarbetat. Omséttningskretsens kdnnedom om
market kan dessutom variera t ex pa grund av markets exponering i media.
Inarbetningsprocessen ar med andra ord kénslig for varumarkesinnehavarens
anvandning av market. Genom anvanda sitt varumarke pa ett bestamt satt med ett
bestamt syfte kan innehavaren paverka markets skyddsomfang i positiv riktning.
Denna paverkan kan vara saval kvalitativ som kvantitativ.

Sammanfattningsvis kan skydd genom registrering uppnas genom ansékan harom
medan skydd genom inarbetning uppnas genom att inom ett visst geografiskt omrade
anvanda en bestamd bendmning eller symbol med adress till vissa personer eller

grupper som ett kannetecken pa eller i samband med en vara.

7.1 Inarbetningens situationer

2009 & 3 st VmL
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Inarbetning aktualiseras i tre olika situationer. FOr det forsta kan inarbetningen
anvandas som alternativ till registrering. For det andra kan inarbetning anvéndas
utanfor det registrerbara omradet nar registrering inte ar mojlig. Den tredje situationen
dar inarbetning aktualiseras &r som forstarkning av registrering eller registrerbarhet,
det vill saga for att na upp till den grad av skydd som ett vél ansett marke &ar foremal

for.

7.1.1 Inarbetning som ett alternativ till registrering.

Da registrering har Okat i betydelse har denna inarbetningssituation numer storst
betydelse nér det galler varumarken som uppkommit mer eller mindre slumpartat. Det
kan till exempel réra sig om arbetsnamn pa produkter som inte fran borjan var avsedda
att fungera som varumérken eller smeknamn som konsumenterna givit en produkt.
Aven for varu- och forpackningsutstyrslar dr inarbetning ett viktigt alternativ da ofta
inte heller dessa fran borjan varit avsedda att fungera som varumarken och darmed inte

registrerats.

7.1.2 Inarbetning utanfor det registrerbara omradet.
Alla varumarken kan inte registreras. For att ett tecken ska kunna registreras kravs for
det forsta att det kan aterges grafiskt och for det andra att det har sérskiljningsférmaga.
En grundlaggande forutsattning for ett varumarke ar att det ager sarskiljningsformaga
och kan skilja olika naringsidkares varor fran varandra. Denna forutséttning galler inte
bara for registrerade utan daven for inarbetade varumérken. Anledningen till att
inarbetning ar betydelsefull for icke registrerbara varumarken som saknar
sarskiljningsformaga ar att nastan alla marken som saknar ursprunglig
sarskiljningsformaga kan forvarva sadan genom inarbetning. Om ett marke inte har
tillracklig sarskiljningsférmaga far innehavaren anvanda market pa ett sadant satt att
det forvarvar det. Nar ett marke val ar inarbetat kan det dven, om sa &nskas,
registreras.

| kravet pa sarskiljningsformaga ligger for det forsta ett krav pa inneboende eller

forvarvat sardrag och for det andra en stravan efter att behalla vardagliga ord och
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symboler allmant tillgangliga. Det senare kan dven uttryckas sa att vissa ord och
symboler har ett frihallningsbehov.

Det finns tva typer av frihallningsbehov, ett absolut och ett icke absolut. Méarken
som omfattas av ett absolut frihallningsbehov kan aldrig fa varumarkesrattsligt skydd.
Marken som omfattas av ett icke absolut frihallningsbehov kan daremot inarbetas och
darefter aven registreras.

Sékerhet mot att ett marke med absolut frihallningsbehov felaktigt registreras
uppnas genom att marken som mer eller mindre indirekt betecknar vissa begrepp inte
anses tillrackligt distinktiva for att kunna registreras forran de har anvants och blivit
inarbetade genom att man da visat att inget akta frihallningsbehov foreligger.

Generiska beteckningar som har ett absolut frihdllningsbehov kan daremot aldrig
forvarva sarskiljningsformaga genom inarbetning. Ingen aldrig sa omfattande
anvandning av en generisk beteckning som varumarke, t ex i visst figurutférande, ger
nagon grund for ensamratt till denna beteckning om ensamrétten skulle sta i strid med

frihallningsbehovet.

7.1.3 Inarbetning som forstarkning av registrerbarhet och registrering
Ké&rnan i varumarkesskyddet ar ett ingen annan &n rattighetsinnehavaren, utan dennes
tillstdnd far utnyttja ett med varumarket forvaxlingsbart kannetecken. Aven om en
helhetsbedomning ska goras vid varderingen av huruvida tva marken éar
forvaxlingsbara finns det tva huvudkomponenter. Dessa &ar markes- och
varuslagslikhet. Beddémningen anses vara en produkt av likhet i dessa bada
hanseenden. Kravet pa markeslikhet ar mindre, om varorna &r i stort sett desamma.
Omvant &r kravet pa varuslagslikhet mindre om mérkena &r i det narmaste identiska.

Kravet pa att forvaxlingsbara marken ska rora samma eller liknande varuslag ar
emellertid endast en huvudregel. Eftersom vissa varumdrken har ett sarskilt
skyddsbehov som gar utanfor konkurrensrelationen pa grund av att de har ett sarskilt
anseende pa marknaden som frestar till illojalt utnyttjande kan det bli tal om att avvika
fran huvudregeln.

For att ett mérke ska fa detta utvidgade skydd kravs att det anvénts och inarbetats i

sd hog grad att det nar upp till att vara "val ansett”. ”Val ansett” verkar vara ett
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kvalitativt rekvisit mer an ett kvantitativt. Det verkar emellertid svart att forestélla sig
ett gott anseende som skulle riskera att utnyttjas eller skadas/urvattnas utan att den
relativt laga grad av kdnnedom som kréavs for inarbetning ar uppnadd.

Det finns ett samband mellan det faktum att det &r nédvandigt att i vissa fall géra
undantag fran specialitets grundsatsen och det faktum att ett varumarke kan ha ett
annat varde an endast det som dess sérskiljande formaga betingar. De egenskaper som
skapar detta andra varde kan till viss del vara oberoende av de varor och varutyper
som varumarket for tillfallet representerar. Det kan d&arfor bendmnas varumarkets
fristdende- eller egenvérde. Detta varde kan antingen vara ursprungligt eller forvarvat.

Né&r ett méarke ar ”vél ansett” skyddas det mot anvandningen av annat liknande
kannetecken om detta skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara till forfang for
det vél ansedda kannetecknets sarskiljningsformaga eller anseende. Forfang eller
fordel ar onekligen ofta tva sidor av samma mynt. Fordelarna som star att vinna genom
anvandandet av ett marke liknande ett annat, val ansett sadant, ar att man kommer i
atnjutande av det val ansedda markets fordelaktiga associationsvéackande formaga och
eventuella ursprungliga egenvarden i form av slagkraftighet. Just detta medfor forfang

for det vél ansedda méarket genom urvattning av det samma.

7. 2 Degeneration
Den rattighet till ett varukdnnetecken som uppkommer till foljd av inarbetning bor
jamforas med den forlust av rattighet som uppstar till foljd av degeneration.
Degeneration innebér att ett varumarke fran att ha varit ett séarskiljande kannetecken
utvecklats till en allmén beteckning for det varuslag som market varit skyddat for.
Genom degeneration forlorar varumarket sin sarskiljningsformaga. Detta kan drabba
saval registrerade som inarbetade varumarken. Resultatet av degenerationen &r att
innehavaren forlorar sin exklusiva rétt till market. Ensamrétten upphor och varumarket
blir en generisk beteckning som det star var och en fritt att anvanda. Den ojamforligt
starkaste degenerationsfaktorn torde komma fran behovet av en generisk beteckning
for ett visst varuslag.

Av detta kan man dra den slutsats att ett varuméarke paverkas av det sédtt som

innehavaren anvander det pa. Om innehavaren anvander market som en generisk term
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forlorar market sarskiljningsformaga och I6per risk att degenerera. Om innehavaren i
stéllet anvander varumarket i dess varumarkes karaktar resulterar anvandandet i stéllet
I forvarv av sekundarbetydelse det vill sédga forstarkning av markets egennamns

karaktar.
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