Till statsradet och chefen for
Justitiedepartementet

Genom beslut den 16 oktober 1997 tillkallade regeringen en
kommitté med uppdrag att gora en samlad 6versyn av den varu-
markesréattsliga lagstiftningen (Dir. 1997:118).

Chefen for Justitiedepartementet, statsradet Laila Freivalds,
forordnade den 27 oktober 1997 hovréattspresidenten Anna-Karin
Lundin som ordforande i kommittén. Den 29 oktober 1997
forordnades direktoren Birgitta Hermansson, professorn Marianne
Levin och direktoren Bertil Stromberg som ledamoéter i
kommittén.

Som experter i kommittén utsidgs den 29 oktober 1997 patent-
rattsradet Per Carlson och chefsjuristen Per Holmstrand samt den
30 oktober 1997 hovrattsassessorn Kenneth Nordlander.

Den 1 september 1998 entledigades Kenneth Nordlander fran
sitt uppdrag och i samband med det utsdgs i stillet hovratts-
assessorn Anders Kylhammar som expert.

Till sekreterare forordnades den 27 oktober 1997 hovratts-
assessorn Dan Sjostedt.

Den 1 mars 1999 entledigades Dan Sjostedt fran sitt uppdrag
och den 8 mars samma ar forordnades Per Carlson till sekreterare i
kommittén.

Kommittén har antagit namnet Varuméarkeskommittén.

Kommittén Overlamnade i februari 1999 delbetdnkandet
Artikel 7 i EG:s varumarkesdirektiv — Andringar i varumarkeslagen
(SOU 1999:19).

Kommittén overlamnar hdrmed sitt slutbetdnkande Ny
varumarkeslag och andringar i firmalagen (SOU 2001:26).

Stockholm i mars 2001
Anna-Karin Lundin

Birgitta Hermansson Marianne Levin Bertil Stromberg

/Per Carlson
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Sammanfattning

Allméant
Inledning

Varumarkeskommittén foreslar att en ny varumarkeslag skall
ersatta den nuvarande varumarkeslagen fran ar 1960. Kommittén
forslar ocksa andringar i firmalagen. Dessa har till stor del samband
med kommitténs forslag till ny varumarkeslag. Men de innebdr
ocksa en del andra nyheter.

Redan hér skall s&gas att reglerna om varumarken inte bara galler
marken som anvands for varor, utan dven méarken som anvands for
tjanster.

Nordisk samverkan for att samordna varumarkeslagstiftningen i de
nordiska landerna

En Overgripande uppgift for kommittén har varit att i storsta
mojliga utstrackning uppna harmoniserade lagar pa varumarkes-
rattens omrade. Parallellt med kommitténs arbete har motsvarande
arbete skett i Finland och Norge. L&nderna har samarbetat néra
och i dessa tva lander finns det ocksd forslag till nya
varumadrkeslagar. De tre ldndernas lagforslag ar till storsta delen
disponerade pa samma sétt och de innehéller samma losningar i
flertalet av de centrala varumarkesrattsliga fragorna.

I Danmark finns en ny varumarkeslag som tradde i kraft den
1 januari 1992 och i Island har man reviderat sin lag med verkan
fran och med den 1juli 1997 sa att den i stora drag stammer
overens med den danska. | dessa lander har det alltsa inte funnits
samma behov av att ta fram ett nytt lagforslag. Finland, Norge och
Sverige har i stravandena att uppna harmoniserande lagar ansett det
naturligt att i stor utstrackning folja den danska lagens disposition.
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I en bilaga till betdnkandet redovisas Finlands och Norges lag-
forslag tillsammans med det svenska lagforslaget och den danska
lagen.

Det finns en tradition att samarbeta inom Norden om lagstift-
ning pa det kanneteckensrattsliga omradet. | betankandet finns det
ett bidrag fran Norge som behandlar det tidigare samarbetet.
Forfattaren, professor Birger Stuevold Lassen, analyserar och dis-
kuterar olika fragor som ett nordiskt samarbete aktualiserar. Bland
fragorna som behandlas ar i vad man likalydande lagbestammelser
faktiskt ocksa innebér en materiell réttslikhet. En annan fraga som
diskuteras &r vilken betydelse likartad lagstiftning kan fa ocksa for
framtiden. |1 det sammanhanget betonas vikten av likartad rétts-
tillampning.

EG-rattens inverkan pa forslaget

EG:s varumarkesdirektiv fran ar 1989 syftar till att narma
medlemsstaternas varumarkeslagar till varandra. Direktivet praglar
stora delar av forslaget till ny varumarkeslag.

Varumérkesdirektivets tvingande regler géller bara registrerade
varumarken, alltsa inte varumarken eller andra varukannetecken
som har fatt ett skydd genom att innehavaren har anviant dem pa
ett sadant sitt att de, med den terminologi som man anvéander
inom varumaérkesrétten, &r inarbetade.

Kommittén anser att inarbetade varuk&nnetecken bor ha samma
skydd som registrerade varumarken. Lagférslaget innebdér att in-
arbetade varukannetecken jamstélls med registrerade varumérken
sa langt det ar mojligt.

Utvecklingen inom handeln och néringslivet sedan tillkomsten av den
nuvarande varumarkeslagen

| ett sarskilt bidrag fran tvd av kommitténs ledamoter, Birgitta
Hermansson och Bertil Strémberg, analyseras utvecklingen inom
handeln och ndringslivet sedan den nuvarande varumarkeslagen
tradde i kraft. Forfattarna konstaterar att utvecklingen, sarskilt vad
det géller snabbrdrliga konsumentprodukter, har kdnnetecknats av
en Okande globalisering och samtidigt av en 6kande koncentration
bade inom producent- och distributionsledet. Forfattarna fram-
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haller ocksa att produktutvecklingstakten standigt har 6kat och
livscykeln for enskilda produkter férkortats.

Ett annat forhallande som ndmns ar att foretagen stravar efter
att minska sina produktsortiment, vilket kan majliggdra langre
produktionsserier och ocksa mindre lager. Detta har lett till att
produkter i allt stdrre utstrackning forpackas i enhetliga inter-
nationella forpackningar, vilket i sin tur kréver att varumérket ar
detsamma i alla lander dér produkten séljs.

Forfattarna pekar ocksa péa internationaliseringen av medierna
som ytterligare ett skél till anvdndningen av internationellt enhet-
liga varumarken.

En annan utvecklingstendens dr koncentrationen inom distri-
butionsledet och det faktum att dagligvaruhandeln tagit 6ver
distributionen av manga produkter som tidigare saldes endast
genom fackhandeln. Stora kedjor har vuxit fram inom daglig-
varuhandeln och de internationaliseras i Okande takt. Det
foreligger en tendens for kedjorna att profilera sig och bl.a. detta
leder till att det skapas starka varumarken for sjalva kedjan.

I fraiga om marknadsforing som riktar sig till professionella for-
brukare framhaller forfattarna bl.a. tendensen att producenterna
forsoker marknadsfora inte endast en produkt eller en tjanst utan
ett system av produkter eller tjanster.

Forfattarna pekar ocksa pa att det finns en del leverant6rer som
snarare har ett behov av skydd for ett ndringskadnnetecken som
kannetecknar foretaget som sadant, &n av ett varumarke som kan-
netecknar olika varor och tjanster som foretaget erbjuder.

Den moderna varumérkesratten under utveckling

En av kommitténs ledamdter, Marianne Levin, behandlar i ett sar-
skilt bidrag den moderna varumérkesrattens utveckling. Forfat-
taren konstaterar att varumarken och kannetecken under senare ar
vasentligt har accentuerat i ekonomisk och kulturell betydelse.
Etableringen pa marknaden har ocksa fatt allt storre betydelse.
Och eftersom varumarket i mangt och mycket kan ses som
foretagets upparbetade véarde i form av en image, ar det ocksa
viktigt att skydda sadana uttryck for reklamvarde och goodwill.
Forfattaren pekar ocksa pa att var den mer precisa gransen for
ensamratten och skyddsobjekt skall dras avgors i interaktion mel-
lan lagstiftare, domstolar och omvérld i en standig omvandlings-
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process. Rattsomradet ar trendkansligt och enligt forfattaren kanns
det som om vi befinner oss i ett — &nnu ofullganget — systemskifte.

Forfattaren behandlar ocksa tendensen att se immaterialratten
som ett investeringsskydd och menar att med detta synsétt féljer
naturligt ett utvidgat skydd for véalkanda och val ansedda marken.

Vidare belyser forfattaren effekter av att globala hdnsyn och
beroenden mera an nagonsin praglar kanneteckensratten och
teknikutvecklingens paverkan pa rattsomradet. Forfattaren disku-
terar ocksé fragor om individualisering och goodwillskydd. Avslut-
ningsvis konstaterar forfattaren att ett missbruk av dagens val-
utvecklade och genertsa skyddsmdijligheter riskerar att pulvrisera
ensamréattssystemet.

Varumarken och andra varukannetecken
Ensamrattens uppkomst m.m.
Patentverkets officialprévning inskranks

Ensamritt till ett varumarke kan uppnas genom registrering eller
genom inarbetning. Registrering i det svenska varumarkesregistret
ger en ensamratt som galler i Sverige. | detta avsnitt behandlas
endast sadana rent inhemska registreringar. Det ar Patent- och
registreringsverket (Patentverket) som for varumarkesregistret.

Kommittén foreslar att man forenklar den prévning som Patent-
verket skall gora innan ett mérke registreras. Dagens system inne-
bér att Patentverket undersoker om det finns hinder for registre-
ringen. Det finns tvad huvudgrupper av hinder som Patentverket
skall ta hansyn till. Den ena bestar av hinder som &r uppstéllda av
allméanna hansyn, s.k. absoluta registreringshinder. Den andra bestar
av hinder som &r uppstéllda av hansyn till dldre ensamratter, s.k.
relativa registreringshinder. Om det finns ett hinder av nagot av
dessa slag registrerar Patentverket inte market.

Kommitténs forslag innebédr att Patentverket inte skall végra
registrering pa grund av nagot relativt hinder. Kommitténs forslag
innebdr med andra ord att Patentverkets s.k. officialprévning av
relativa hinder tas bort.

Det finns flera skal for detta forslag. Ett skal &r att det numera
inte gar att gora en tillrackligt tillforlitlig provning av sadana hin-
der, eftersom det blivit allt svéarare att fa till stind ett nagorlunda
fullstandigt prévningsunderlag. Det viktigaste skalet hdnger dock
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samman med systemet med s.k. gemenskapsregistreringar. Det
systemet innebar att det genom ett sarskilt forfarande gér att fa
varumadrken registrerade med verkan i hela EU, och utan att EU:s
varumdarkesmyndighet (OHIM) i sitt forfarande sjalvmant tar han-
syn till relativa hinder.

Kommitténs forslag innebdr dock inte att Patentverkets under-
sokning av relativa hinder ovillkorligen skall upphéra. Det forut-
sétts att verket aven i fortsdttningen skall kunna gora en viss
undersdkning, men i vilken omfattning detta skall ske blir for
regeringen att besluta om. Det kan bli friga om att gora en
automatisk identitets- eller likhetssékning i varumérkes- och andra
kanneteckensdatabaser. Om det vid en sadan unders6kning
kommer fram nagot som pa givna bedomningsgrunder skulle vara
till hinder for en ny registrering skall Patentverket underrétta
sokanden. Han far pa det sittet mojlighet att bedéma om det finns
skal for honom att vidhalla sin ansdkan. Valjer han att gora det
skall méarket registreras.

Om nagon anser att market inte bor vara registrerat, t.ex. for att
det inkréaktar pa nadgon annans ensamratt, kan han — liksom i dag —
gora en invandning mot registreringen. Eftersom Patentverket inte
sjadlvmant kommer att ta hansyn till de relativa hindren kommer
invandningsforfarandet att fa 6kad betydelse.

I stort sett skall samma relativa hinder som hittills utgjort hinder
mot varumarkesregistrering kunna laggas till grund for upphévande
av en registrering efter invandning. Kommittén foreslar dock att
bestdmmelserna om det s.k. slaktnamnshindret &ndras samt att det
s.k. titelskyddet avskaffas. Aven i 6vrigt foreslar kommittén vissa
andringar i bestdmmelserna om hinder.

Om den som anstker om en registrering far ett meddelande om
att det kan finnas ett absolut hinder men inte hér av sig till Patent-
verket skall hans anstkan avskrivas. En ansokan som har avskrivits
skall kunna aterupptas. Det ar en nyhet inom varumarkesratten,
men den mojligheten finns bl.a. i fraga om patentanskningar.

Invéndningsforfarandet

Nar ett varumérke har registrerats kan, som nadmnts, invandning
framstallas mot registreringen. | denna del innebar forslaget tva
nyheter. Den ena &r att fristen for att framstélla en invandning for-
langs fran tva till tre manader, vilket ar den frist som galler enligt
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EG:s varumérkesforordning. Den andra innebdr att en invéndare
som aberopar ett relativt hinder sjalv maste foretrada det intresse
som hindret avser for att Patentverket skall kunna lagga hindret till
grund for ett beslut om att upphéva registreringen.

Under invandningsforfarandet far Patentverket inte préva andra
hinder 4n sddana som invandaren har aberopat. Om invandaren
aterkallar sin invandning far Patentverket anda préva den om det
finns sérskilda skal. Som exempel pa sadana sérskilda skal namner
kommittén att ett registrerat varumarke innehaller ett element som
ar rasistiskt. Ett relativt hinder bér aldrig kunna provas nér invand-
ningen har aterkallats.

Inget krav i lag pa att ansékningar och invandningar skall vara skrift-
liga

I Patentlagen har man nyligen gjort den &ndringen att det inte
langre i lagen finns ndgot krav pa att ansokningar om patent skall
vara skriftliga. | stéllet skall de formella kraven pa ans6kningar ute-
slutande regleras i en regeringsforordning. Kommittén foreslar i
huvudsak samma ordning for ansokningar om registrering av
varumadrken och for invandningar mot varumarkesregistreringar.

Ombudskrav

I patentlagen har man nyligen &ndrat reglerna om skyldighet for
utldndska patentstkande att ha ombud. Syftet med dndringen var
att fa Overensstammelse med EG-fordragets bestammelser om
etableringsfrihet och fri rorlighet for tjanster. Kommittén foreslar
motsvarande &ndring nar det galler varumérken. Det innebdr att
Patentverket skall kunna kréva att sékanden i ett &rende om varu-
markesregistrering utser ett ombud med hemvist i Sverige och med
behdrighet att ta emot delgivning. En innehavare av en
varumarkesregistrering som inte har hemvist i Sverige skall vara
skyldig att utse ett sadant delgivningsombud med hemvist har.

Konventionsprioritet och utstéllningsprioritet

Avgorande for vem som kan fa ensamratt till ett varumarke ar
normalt beroende av vilken ansékan om registrering som forst
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kom in till Patentverket. Men i en del fall kan en ansokan fa
tillgodordkna sig foretradesratt fran en annan dag an da ansokan
kom in till Patentverket. Sverige har namligen genom inter-
nationella ataganden utfast sig att under vissa villkor ge ansok-
ningar foretrade fran den tidigare dag en ansdkan getts in for
registrering i en annan stat, s.k. konventionsprioritet. Det finns
detaljerade regler om detta i varumarkesférordningen.

Kommittén foreslar att huvuddelen av dessa regler i stallet tas in
i lag. Bakgrunden &r att regeringen i ett drende om é&ndring av
patentlagen gjort bedémningen att detta 4r sddana regler som riks-
dagen maste besluta om enligt regeringsformen.

Kommittén foreslar vidare, ocksa med hanvisning till regerings-
formen, att de regler om s.k. utstallningsprioritet som i dag finns i
en férordning tas in i lag och att de fortydligas.

Overforing av ansokningar till den som har battre ratt till varumarket

Kommittén foreslar att det skall bli mojligt att fora Gver en
ansokan om registrering av ett varumarke till ndgon som har battre
ratt till mérket. Detta ar en nyhet inom varumarkesratten, men
mojligheten finns pa annat hall, bl.a. inom i patentratten.

For att Patentverket skall kunna fora ver ans6kan pa nagon
annan an den som har ansokt om registreringen skall det krévas att
denne visar att han har battre rétt till varumérket an sékanden. Ar
saken tveksam far Patentverket foreldgga honom att véacka talan vid
domstol inom viss tid. Om han inte foljer foreldggandet far Patent-
verket lamna péastaendet om battre ratt utan avseende vid den fort-
satta prévningen av registreringsarendet.

Om det inleds en rattegdng om bittre ratt till market skall
Patentverket normalt forklara registreringsérendet vilande. Om
nagon yrkar att en anstkan skall dverforas far den inte andras, av-
skrivas, avslas eller bifallas forran yrkande har provats.

Om néagon under invandningsforfarandet gor géllande att han
har battre ratt till mérket skall bestimmelserna om 6verforing
tillampas pa i princip samma satt som under ansokningsstadiet.
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Forvarv av sarskiljningsformaga

En grundlaggande forutsattning for att nagot skall kunna registre-
ras som varumarke &r att det har sarskiljningsformaga. Brister i ett
markes ursprungliga sarskiljningsformaga kan botas genom
anvandning.

Vid provningen i ett registreringsdrende av om ett méarke har
sarskiljningsformaga tar man i dag hansyn till all anvandning som
har skett fram ftill registreringsdagen. Ensamrétten till mérket
galler dock redan fran ansokningsdagen. En effekt av denna
ordning ar att innehavaren kan fa ensamritt till ett marke under en
tid da market inte uppfyllde forutsittningarna for varumarkes-
skydd.

Kommittén foreslar att man endast skall ta hansyn till anvand-
ning som har skett innan ansdkan kom in till Patentverket.

Inarbetning

Ensamriétt till varumarken och andra varukannetecken skall pa
ungefar samma sdtt som nu kunna foérvérvas genom inarbetning.
Ett k&dnnetecken skall &ven i fortsattningen anses inarbetat om det
ar ként inom en betydande del av omséttningskretsen.

Nar inarbetningen omfattar hela landet innebédr ensamrétten, lik-
som nu, samma rattsféljder som ensamratten pa grund av en
registrering.

Ensamrétten pa grund av bara lokal inarbetning skall ocksa inne-
bara samma rattsfoljder, men bara inom det geografiska omrade
dar ensamrétten bestar. Ett lokalt inarbetat kdnnetecken skall inte
langre kunna utgoéra grund fér upphévande av en registrering, som
ju alltid géller i hela landet.

Kommittén anser ndmligen att det inte &r sakligt motiverat att
ensamratten pa grund av en lokal inarbetning far foljder utanfor
det omrade som inarbetningen avser. Ett lokalt inarbetat kanne-
tecken skall dock kunna utgéra grund for férbud mot anvandning
av ett registrerat marke inom det omrade dar inarbetningen bestar.

Skydd oberoende av registrering eller inarbetning

Den som anvander ett eget namn med sarskiljningsformaga som
varukannetecken inom ett viss geografiskt omrade skall dven i fort-
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séttningen ha skydd fér namnet som naturligt varukédnnetecken
inom det omradet. Vidare skall innehavaren av ett naringskanne-
tecken, t.ex. en firma, med skydd inom ett visst omrade ha ett
skydd for detta som ett naturligt varukédnnetecken inom samma
omrade.

Skyddet for naturliga varukannetecken skall till sitt innehall
ocksa i fortsattningen i princip vara detsamma som det grundlag-
gande skyddet for registrerade varumarken. Ett naturligt varukan-
netecken som endast har skydd inom ett visst geografiskt omrade
skall dock inte kunna vara ett hinder mot att en varumarkes-
registrering bestar.

Adresser skall inte langre ha nagot skydd som naturliga varu-
ké&nnetecken.

Ensamréattens inneboérd

EG:s varumarkesdirektiv innehaller tvingande bestimmelser om
innebérden av det grundlaggande skyddet for registrerade varu-
marken. Enligt dessa skall registrerade varumarken utgéra grund
for forbud mot anvéndningen av identiska varumérken fér samma
slags av varor. Vidare skall registrerade marken utgdra grund for
forbud mot anvéndning av identiska eller liknande varumérken
som avser varor av samma eller liknande slag om det finns risk for
att allmanheten forvéxlar mérkena, inbegripet risken for att ett
yngre varumarke associeras med ett dldre. Aven registreringshinder
och grund for ogiltigforklaring skall foreligga i dessa situationer.

Direktivet innehaller ocksd bestammelser om ett utokat skydd
for kdnda marken. Detta skydd géller &ven om varorna inte liknar
varandra.

Kommittén diskuterar innebtrden av dessa bestdmmelser.
Kommitténs slutsats &r att lydelsen av den svenska lagen boér folja
direktivet ndrmare &n i dag.

Ensamrattens upphdrande
Patentverket skall kunna upphéva varumarkesregistreringar

Den som vill att ndgon annans registrering av ett varumarke skall
upphdvas maste i dag vacka talan vid allman domstol. Kommittén
foreslar att det skall inforas ett enklare forfarande som innebér att
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Patentverket skall kunna upphdva varumarkesregistreringar, dven
efter det att invandningsforfarandet har avslutats.

Det forfarande som kommittén foreslar har Ianat sina huvuddrag
fran den summariska processen, dvs. den forenklade process i
vilken man t.ex. hanterar ansdkningar om betalningsforeldagganden.
Gangen blir foljande.

Den som vill att en registrering skall upphéavas skall kunna
ansdka om detta hos Patentverket. Om innehavaren av registre-
ringen medger ansokan eller later bli att bestrida den, skall Patent-
verket upphéva registreringen utan nagon prévning i sak.

Om innehavaren déremot bestrider ansokan skall Patentverket
underratta sokanden om detta. Om sokanden i det laget vill ga
vidare med sin ansbkan om att registreringen skall upphévas kan
han begéra att Patentverket lamnar 6ver ansokan till en tingsratt.
Tingsratten behandlar sedan fragan pa samma sitt som om sokan-
den hade véckt talan dér direkt.

Innehavaren av en registrering kan angripa ett beslut av Patent-
verket om att upphava en registrering genom att ansdka om ater-
vinning.

Kommitténs forslag innebér att registreringar kan upphavas pa
ett enklare och billigare satt &n i dag. Systemets utformning inne-
bér att de fall som kraver en materiell prévning kommer att lamnas
over till tingsratt och alltsa fa den mera allsidiga prévning som for-
farandet dar medger.

Ovriga frdgor som galler varumarken och andra
varukannetecken

Internationell registrering

Genom Madridsystemet, som innefattar Madridoverenskommelsen
och Madridprotokollet, kan en varumarkesinnehavare fa skydd for
sitt varumérke i flera olika l&nder genom ett enda forfarande.
Sverige har anslutit sig till Madridprotokollet, men inte Madrid-
Overenskommelsen.

Kommitténs beddmning &r att nackdelarna med ett tilltréde till
Madridoverenskommelsen 6vervéiger fordelarna och anser darfor
att Sverige inte bor ansluta sig till den.

Nar det géller forfarandet i d&renden om internationell registre-
ring foreslar kommittén nagra mindre andringar.
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Geografiska ursprungsbeteckningar

En geografisk ursprungsbeteckning kan nagot forenklat beskrivas
som en bendmning som pekar ut varor med ett bestdmt geografiskt
ursprung — nationellt, regionalt eller lokalt.

Kommittén foreslar att det i lagen infors en sarskild bestimmel-
se om att geografiska ursprungsbeteckningar kan registreras som
kollektivmarken och som garanti- och kontrollmérken.

Kommittén foreslar ocksa att det i lagen infors en sarskild be-
stammelse enligt vilken ett varumarke som innehaller eller bestar
av nagot som &r &gnat att uppfattas som en geografisk ursprungs-
beteckning for vin eller sprit inte far registreras om det avser vin
eller sprit av annat ursprung. Detta skall galla oberoende av om
maérket dr vilseledande eller inte.

Kollektivmarkeslagen

Kommittén foreslar att kollektivmarkeslagen upphéavs och att
regleringen dar fors dver till den nya varumérkeslagen.

Ersattning vid varumarkesintrang m.m.

Kommittén anser att reglerna om ersattning vid varumarkesintrang
bor fortydligas. Kommittén foreslar inga andringar nar det galler
skyldigheten att betala ersattning for utnyttjandet av varukénne-
tecknet. Daremot foreslar kommittén en annan utformning av
regeln om ersattning for den skada som intranget medfort i 6vrigt.
Enligt kommitténs uppfattning finns det ndmligen anledning att
tydligare lyfta fram vilka kriterier som skall tillmétas betydelse vid
beddmningen av den fragan.

Kommittén anser att man vid bedémningen sarskilt skall ta han-
syn till

den skada som hanfor sig till varukdnnetecknets anseende
(goodwill)

rattighetshavarens uteblivna forséljning

den vinst som intrangsgoraren har gjort till foljd av intranget
rattighetshavarens intresse av att varumarkesintrang inte begas
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Vidare foreslar kommittén att forutsattningarna for allmant atal
dndras vid varumarkesintrang sa att atal skall vackas om det &r pa-
kallat fran allman synpunkt. Sarskilda skal skall alltsa inte langre
krévas som forutsattning for atal.

Sekretess

Det finns inga bestimmelser om sekretess i &renden om varu-
marken hos Patentverket. For forfarandet i domstol galler daremot
sadana regler, bade i méal som Gverklagats fran Patentverket till for-
valtningsdomstol och i méal som handlaggs vid allman domstol.

Kommittén foreslar att det infors en mojlighet till skydd for
foretagshemligheter i &renden om registrering av varumarken som
handlaggs i Patentverket samt att bestdmmelserna om sekretess i
domstol dndras. Uppgifter som &r av betydelse for bedomningen
av ensamrattens uppkomst, omfattning eller bestand skall dock
aldrig kunna bli foremal for sekretess.

Taleratt. Faststallelsetalan.

I varumarkeslagen finns sarskilda regler om talerétt och en sérskild
regel om faststallelsetalan. Kommittén foreslar att det inte tas in
nagra sadana regler i den nya lagen. Detta innebar att de allméanna
processrattsliga reglerna kommer att galla.

Firma och andra néringskannetecken
Allméanna utgangspunkter

Kommitténs arbete har visat att det finns fordelar med att reglera
varumarkesratten och firmaratten i en och samma lag. En sadan
reglering skulle dock fa langtgdende konsekvenser som ar svara att
overblicka. Och regeringen utgar i sina direktiv till kommittén
snarast fran att firmaratten och varumarkesratten aven i fortsatt-
ningen skall vara reglerade i skilda lagar. En gemensam reglering i
samma lag skulle ocksa bryta den nordiska rattslikheten.

Manga fragor ar reglerade pa samma satt i varumarkeslagen och
firmalagen. En del av de nyheter som kommittén foreslar i fraga

28



SOU 2001:26 Sammanfattning

om varumérken har darfér sin motsvarighet i forslaget till
andringar i firmalagen.

En firma skall inte beh6va ha sarskiljningsformaga for att kunna regi-
streras

Kommittén foreslar att man avskaffar kravet pa att en firma for att
fa registreras skall ha sarskiljningsformaga for den verksamhet den
avser. En firma som har sarskiljningsformaga skall dock aven i fort-
sittningen fa ett  kanneteckensrattsligt skydd genom
registreringen.

Forslaget paverkar inte bedomningen av ensamrattens omfatt-
ning for firmor som har sarskiljningsférmaga och darmed ett
berattigat ansprak pa skydd. En registrerad firma som saknar sar-
skiljningsformaga skall dock inte langre ha nagot skydd pa grund
av registreringen. Forandringen kan uppfattas som en férsamring
for sadana firmor. Men detta ar bara skenbart, eftersom
forekomsten av sarskiljningsformaga utgor en grundforutsittning
for registreringens bestand och darmed ensamrattens omfattning.

Utformningen av verksamhetsbeskrivningar

Kommittén diskuterar om det finns skal att kréva storre precision i
verksamhetsbeskrivningarna an man gor i dag. Det finns manga
fordelar med att g6ra detta, men kommittén stannar for att inte
foresla nagra nya krav.

Det finns dock skél att ndrmare Overvéga att i foretagsregistren
klassificera verksamhetsbeskrivningarna med utgangspunkt i
Svensk naringsgrensindelning (SNI92). En sadan Klassificering
skulle pa olika satt kunna anvandas som administrativt hjalpmedel.

Officialprévningens omfattning. Registreringsforfarandet

Kommittén foreslar, pa i princip samma sitt som i frdga om varu-
marken, att  registreringsmyndigheternas  officialprévning
begransas till absoluta registreringshinder.
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Invéndningsforfarandet

I dag finns det inte nagot invandningsforfarande vid registrering av
firmor. Men med ett system dar firmor registreras utan nagon
officialprévning av relativa hinder maste det finnas ett satt for
innehavarna av aldre rattigheter att angripa registreringen. Kom-
mittén foreslar att det infors en mojlighet att gora invandning mot
registreringen. Invandningsforfarandet skall vara utformat pa
samma satt i fraga om firmor som i fraga om varumarken.

Forhandsprévning av firma

I en rapport som Patentverket har gjort och som har l&mnats dver
till kommittén har foreslagits ett system som skulle mdéjliggora en
forhandsgranskning av firmor. Kommittén gér bedémningen att
ett sadant system inte bor inforas. Denna bedémning har bl.a. sam-
band med kommitténs forslag att det inte skall krdvas att en firma
har sarskiljningsformaga for att den skall fa registreras, och med
forslaget att avskaffa officialprovningen av relativa hinder.

Att registrera en firma och att registrera det rattssubjekt som firman
avser ar olika saker

Kommittén forslar att det i firmalagen inférs en ny paragraf av
vilken uttryckligen framgar att en firma registreras i samband med
registrering av det rattssubjekt som firman avser eller, om firman
skall registreras for ett rattssubjekt som redan &r registrerat, i ett
sérskilt arende.

Kommittén foreslar ocksa att det infors en sarskild bestammelse
som klargor att upphéavande av en firmaregistrering inte paverkar
registreringen av den néringsidkare (det rattssubjekt) som firman
avser. Pa det séttet blir det tydligt att registreringen av en firman
kan upphéavas medan rattsubjektet som sadant bestar.
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Partiell havning

Kommittén foreslar att registreringen av en firma skall kunna upp-
hévas for viss verksamhet.

Upphévande av en firma efter beslut av en registreringsmyndighet

Kommittén foreslar att en firmaregistrering skall kunna upphéavas
genom ett beslut av registreringsmyndigheten. Forslaget &r det-
samma som kommittén tidigare har redogjort for nar det géller
varumarken.

Ersattning vid firmaintrang m.m.

De regler som kommittén foreslar om ersattning vid varumarkes-
intrdng och atal vid sadant intrang skall ocksa galla vid firma-
intrang.

Konsekvenser av forslagen

Kommittén beddmer att forslagen innebdr att Patentverkets hand-
laggning av registreringsarenden blir billigare. En annan foljd &r att
flertalet varumdrken och firmor kommer att registreras betydligt
snabbare an i dag. Aven med en foérvintad o6kning av antalet
invdndningsdrenden kommer avgifterna i drenden om registrering
av varumarken och firmor att kunna sdnkas nagot, eller i vart fall
hallas pa en oforandrad niva.

Forslagen torde inte medfora nagra storre konsekvenser for vare
sig forvaltningsdomstolar, allmdnna domstolar eller nagra andra
myndigheter.
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General remarks
Introduction

The Committee on Trademarks proposes that a new Trademark
Act should replace the present Trademark Act of 1960. The
Committee also proposes amendments to the Business Names Act.
In many cases these are linked to the Committee’s proposals for a
new Trademark Act, but some innovations are proposed.

It should be pointed out from the start that the provisions on
trademarks not only apply to marks used for goods, but also for
services.

Nordic cooperation on harmonizing trademark legislation in the
Nordic countries

One of the Committee’s general tasks was to ensure that Nordic
legislation on trademarks is harmonized wherever possible. Parallel
with the work of the Committee, similar work has been
undertaken in Finland and Norway. The three committees
collaborated closely, and the Finnish and Norwegian committees
have also proposed new trademark legislation in their respective
countries. The structure of the draft legislation in the three
countries is broadly similar and contains identical solutions as
regards key trademark law issues.

A new Trademark Act entered into force in Denmark on
January 11992, and legislation revised to make it broadly
consistent with the Danish Act came into force in Iceland on
July 1 1997. There has therefore been no need in these countries to
enact new legislation. In their endeavours to harmonize the Nordic
legislation in this field Finland, Norway and Sweden have
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considered it appropriate to take the Danish Act as a point of
departure.

The Nordic countries have a tradition of collaboration on
legislation relating to trademarks and signs. Professor Birger
Stuevold Lassen of Norway contributed a paper on previous
collaboration for the Committee’s report in which he analyses and
discusses various matters of interest within the context of Nordic
collaboration. Among these matters is the question to what extent
identical provisions imply substantive legal harmonization.
Another matter discussed in the paper is the importance of similar
legislation for the future. The paper emphasizes the need for
uniform application of the law in this connection.

Effects of Community law on the Committee’s proposal

The EC Trademark Directive of 1989 was adopted in order to
approximate the Member States’ trademark legislation. In many
respects the Committee’s proposal for a new Trademark Act takes
its cue from the Directive.

The binding provisions of the Trademark Directive apply only
to registered trademarks and not to trademarks or other signs that
are protected by the fact that the holder has used them in such a
way that they are, to use the terminology of trademark law,
established by usage.

The Committee considers that trademarks and signs established
by usage should enjoy the same protection as registered
trademarks. In the draft Act trade signs established in this way
have the same status as registered trademarks as far as possible.

Developments in commerce and industry since the entry into force of
the present Trademark Act

Two members of the Committee, Birgitta Hermansson and Bertil
Strémberg, contributed a paper in which they analyse
developments in trade and commerce. The authors note that the
main trend, particularly as regards fast-moving consumer products,
is increasing globalization and at the same time increasing
concentration at both the producer and distribution levels. The
authors also point out that the pace of product development has
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constantly increased and that the life cycles of individual products
are now shorter than they used to be.

The authors also mention companies’ efforts to reduce the
number of product lines, which makes it possible to have longer
production series and smaller stocks. As a result, uniform
international packaging is increasingly used for their products,
which in turn means that the trademark must be the same in all the
countries where the products are sold.

The authors also refer to the internationalization of the media as
a further reason for using uniform international trademarks.

Another trend is towards concentration at the distribution level
and the fact that the daily consumer goods retail sector now
distributes many products that were previously sold only in
specialized shops. Large food retailing chains have emerged and are
being internationalized at an ever faster pace. There is a tendency
for these chains to try to stand out from the others, and one
consequence of this is that strong trademarks are built for the
chain itself.

As regards marketing directed at professional users, the authors
mention the tendency for producers to seek to market not only a
product or a service, but a system of products or services.

They also mention the fact that for some suppliers the
protection of their company name is more important than a
trademark that protects the various goods and services offered by
the company.

Developments in modern trademark legislation

Marianne Levin, another member of the Committee, contributed a
paper on the development of modern trademark legislation. The
author notes that the economic and cultural value of trademarks
and signs has risen sharply in recent years. Market establishment
has also become increasingly important. And since it is largely true
to say that a trademark represents the value created by the
company in the form of an image, it is important to protect such
expressions of advertisement value and goodwill.

The author also points out that the dividing-line between
exclusive rights and objects of protection is determined in an
interactive process between legislators, courts and external factors
in a continuously evolving process. This area of law is trend-
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sensitive and there are signs that we are experiencing a systemic
shift.

The author also deals with the tendency to regard intellectual
property rights as a form of investment protection, and there is
consequently an increasing demand for wider protection of well-
known and reputable trademarks.

Another subject that is discussed is the consequences of the fact
that global factors and dependencies and technological
developments play a more significant role than ever in shaping
trademark law. The author also discusses individualization and the
protection of goodwill. She concludes by noting that there is a risk
that abuse of the current well-developed and generous system of
protection may destroy the exclusive rights system.

Trademarks and other signs
Origin of exclusive rights etc.

Reduced scope of statutory examinations by the Swedish Patent and
Registration Office

An exclusive right to a trademark can be acquired by registration
or establishment by usage. The registration of a trademark in the
Swedish Trademark Register entitles the holder to an exclusive
right in Sweden. This section deals only with such national
registrations. The Trademark Register is kept by the Swedish
Patent and Registration Office (‘the Patent Office’).

The Committee proposes that the examination conducted by the
Patent Office before a trademark is registered should be simplified.
Under today’s system the Patent Office checks whether there are
any grounds for refusing registration. There are two main types of
grounds which it must take into account. The first — absolute
grounds for refusal — is based on public interest, while the second -
relative grounds for refusal — relates to previous exclusive rights.
Where either of these grounds for refusal exists the Patent Office
does not register the trademark.

The Committee proposes that the Patent Office should no
longer refuse registration on relative grounds, i.e. that the Patent
Office’s examination of relative grounds ex officio should be
abolished.
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There are several reasons for this proposal. One is that nowadays
it is impossible to carry out a sufficiently reliable examination of
such grounds since it has become increasingly difficult to obtain
sufficiently complete registration documentation. The most
important reason, however, has to do with the Community
trademark system. This system provides for a special procedure for
registering trademarks throughout the EU without the Office for
Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
(OHIM) taking account of relative grounds for refusal in its
procedures.

The Committee does not propose, however, that the Patent
Office’s examination of relative grounds for refusal should be
abolished altogether. The Patent Office should continue to carry
out searches in some form, but it will be up to the Government to
determine their extent. One alternative might be to carry out
automatic searches in trademark and related databases to check for
identical or similar marks. If such a search gave any indication that
grounds for refusal exist in accordance with the criteria specified
for new registration, the Patent Office would inform the applicant.
This would give applicants the opportunity to decide whether or
not to withdraw their applications. Should the applicant decide not
to withdraw the application, the trademark would be registered.

If a party considers that a trademark should not be registered,
for example because it infringes someone else’s exclusive right, it
could — as is the case today — file an opposition against registration.
Since the Patent Office would not on its own initiative consider
any relative grounds for refusal, the opposition procedure would
be more important.

Revocation of a registration following an opposition procedure
could in essence be based on the same relative grounds for refusal
as now. However, the Committee proposes that the provisions
relating to refusal on the grounds of a family name should be
amended and that the protection of titles of literary works should be
abolished. The Committee also proposes certain other
amendments to the provisions concerning grounds for refusal.

If an applicant is informed that there may be absolute grounds
for refusal, but does not contact the Patent Office, the application
should be deemed to be withdrawn. Provision should, however, be
made for the possibility to request further processing of an
application that has been deemed to be withdrawn. This is an
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innovation in trademark law, but the possibility exists in
connection, inter alia, with patent applications.

Opposition procedure

As mentioned above, the registration of a trademark can be
opposed. The Committee’s proposals in this respect contain two
innovations. One is that the time limit for filing an opposition
should be extended from two to three months, which is the time
limit specified in the EC Trademark Regulation. The other is that
an opponent who invokes relative grounds for refusal must himself
represent the interest at stake for the Patent Office to base a
revocation decision on such grounds.

During an opposition procedure the Patent Office cannot
consider any grounds for refusal other than those referred to by
the opponent. If the opponent withdraws his opposition, the
Patent Office may nevertheless consider it if there are special
reasons to do so. The Committee mentions, as an example of such
special reasons, the fact that a registered trademark contains a
racist element. Under no circumstances should relative grounds for
refusal be considered once the opposition on which they are based
has been withdrawn.

No requirement in the Act for written applications and oppositions

An amendment has recently been made to the Patents Act, under
which it is no longer compulsory to present patent applications in
writing. Instead, the formal requirements for applications will be
laid down in a Government Ordinance. The Committee proposes
basically the same system for applications for trademark
registrations and for oppositions to trademark registrations.

Requirements concerning representatives

The provisions of the Patents Act requiring foreign patent
applicants to have a representative were recently amended. The
purpose of the amendment was to bring the Act into line with the
EC Treaty’s provisions on freedom of establishment and free
movement of services. The Committee proposes a corresponding
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amendment with respect to trademarks. This would mean that the
Patent Office could, in connection with trademark registration
applications filed by foreign applicants, require such applicants to
appoint a representative domiciled in Sweden who is authorized to
receive service of notices or documents. Foreign holders of
trademark registrations would also be required to appoint such a
representative.

Convention priority and exhibition priority

In some situations the question of which application for
registration was first filed with the Patent Office may decide who
has an exclusive right to a trademark. But in some cases an
application can claim priority from a date other than that on which
it was submitted to the Patent Office. Sweden has signed
international conventions under which it undertakes in certain
conditions to give priority to applications submitted at an earlier
date in another state, i.e. ‘convention priority’. The Trademark
Regulation contains detailed rules in this respect.

The Committee proposes that most of these rules should be
incorporated into the Act. The reason for this is that, in
connection with consideration of amendments to the Patents Act,
the Government concluded that such provisions must be adopted
by Parliament under the Swedish constitution.

The Committee also proposes, with reference to the
constitution, that the rules concerning exhibition priority, which at
present are embodied in an Ordinance, should be incorporated
into the Act and that they should be clarified.

Transfer of an application to a party who has a better right to the
trademark

The Committee proposes that it should be possible to transfer an
application for registration of a trademark to a party which has a
better right to it. This is an innovation in trademark law, but the
possibility exists elsewhere, for example in connection with patent
applications.

For the Patent Office to transfer an application to a party other
than the party that has applied for registration, that party must
show that it has a better right to the trademark than the applicant.
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In doubtful cases the Patent Office may require such a party to
bring an action before a court within a certain period. If it fails to
do so, the Patent Office may disregard the claim for a better right
in its continued examination of the registration application.

If a proceeding relating to a claim for a better right to the
trademark is instituted, the Patent Office will normally declare the
matter of registration dormant. If a party requests that the
application be transferred, it must not be altered, deemed to be
withdrawn, dismissed or granted until the request has been
considered.

If a party claims during the opposition procedure that it has a
better right to the trademark, the provisions concerning transfer
will be applicable in the same way as in connection with the
application.

Acquisition of a distinctive character

An essential condition for the registration of a trademark is that it
is distinctive, although a lack of distinctive character in the original
trademark can be remedied by use.

The assessment of the distinctive character of a trademark in
connection with the processing of an application for registration
are currently based on the use of the trademark up to the date of
registration. The exclusive right to the trademark applies, however,
from the date of application. One result of this system is that the
holder can enjoy an exclusive right to a trademark for a certain
period although it does not fulfil the criteria for registration.

The Committee proposes that the assessment should only
consider the use of the trademark up to the date on which the
application is filed with the Patent Office.

Establishment by use

It should be possible to acquire exclusive rights to trademarks and
signs by established usage, as is the case at present. As before, a
sign should be considered as established by use if it is known to a
significant part of the relevant sector of the public.

Where the sign is established all over the country the exclusive
right should have the same legal effect as an exclusive right based
on registration, as is the case at present.
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An exclusive right established by use on a local basis should also
have the same legal effect, but only within the geographical area to
which the right relates. The existence of a sign established locally
should, however, no longer constitute grounds for revocation of a
registration, which by definition applies on a national basis.

The Committee cannot see any reason why a right established
by local use should have any legal effect outside the area
concerned. But the existence of a locally established trademark
should constitute grounds for prohibition of the use of a
conflicting registered trademark in the area where the sign is
established.

Protection regardless of registration or establishment

A person who uses his own distinctive personal name as a brand
for goods or services in a specific geographical area should
continue to enjoy protection of the name as a trademark in that
area. Furthermore, the holder of a business identifier, for example
a company name, that is protected in a specific area should enjoy
protection of it as a trademark in the same area.

In principle, the protection of marks consisting of personal or
business names should as before be the same as the basic
protection provided by registered trademarks. However, where
such marks are only protected in a specific geographical area they
should not constitute an obstacle to the validity of a trademark
registration.

Addresses should no longer enjoy protection as signs.

Definition of exclusive rights

The Trademark Directive contains binding provisions on the
definition of the basic protection of registered trademarks. Under
these provisions the owner of a registered trademark can prohibit
the use of an identical trademark for the same type of products.
Furthermore, the owner of a registered trademark can prohibit the
use of an identical or similar trademark for products of the same or
a similar kind, if there is a risk that the public may confuse the
trademarks, including the risk of the later trademark being
associated with the earlier one. Such circumstances also represent
grounds for refusal and for invalidity.
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The Directive also contains provisions providing extended
protection for well-known trademarks. This protection is provided
even where the relevant products are not similar.

The Committee has discussed the implications of these
provisions and has concluded that the wording of the Swedish Act
should be closer to that of the Directive than is the case at present.

Termination of exclusive rights

The Patent Office should be authorized to revoke trademark
registrations

At present, a party who wants to have another party’s registration
of a trademark revoked must bring an action before a court of law.
The Committee proposes that a simplified procedure should be
introduced under which the Patent Office would be authorized to
revoke trademark registrations independently of an opposition
procedure.

The procedure proposed by the Committee is broadly similar to
the existing simplified procedure for the processing of applications
for orders to pay. The suggested procedure would be as follows.

A party wanting to have a registration revoked could file an
application to that effect with the Patent Office. If the holder of
the registration agreed to the application or refrained from
contesting it, the Patent Office would revoke the registration
without examining the merits.

If, however, the holder contested the application, the Patent
Office would inform the applicant. If the applicant still wanted his
revocation application to be considered he could request that the
Patent Office referred the application to a district court. The
district court would then examine the application in the same way
as if the applicant had brought an action before the court from the
start.

The holder of a registration could oppose a decision by the
Patent Office to revoke a registration by applying for the
procedure to be reopened.

The Committee’s proposal would make the revocation
procedure simpler and less costly than it is today. Under this
system, cases that require substantive examination would be
referred to a district court, where they would be subject to the
more detailed examination applied by the courts.
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Other matters relating to trademarks and other signs
International registration

Under the Madrid System, which includes the Madrid Agreement
and the Madrid Protocol, the holder of a trademark can obtain
protection for his trademark in several different countries under a
single procedure. Sweden has acceded to the Madrid Protocol, but
not to the Madrid Agreement.

In the Committee’s view, the disadvantages of acceding to the
Madrid Agreement outweigh the advantages, and therefore the
Committee does not recommend that Sweden should accede to it.

As regards the procedure in connection with applications for
international registration, the Committee proposes a few minor
changes.

Geographical indications

A geographical indication can be described simply as a description
identifying products with a specified geographical origin -
national, regional or local.

The Committee proposes that a provision be introduced in the
Act to the effect that geographical indications can be registered as
collective marks and as guarantee and certification marks.

The Committee also proposes the indication of a provision
according to which a trademark that contains or consists of an
element that can be construed as a geographical indication for wine
or spirits should not be registered if it relates to wine or spirits of
some other origin. This should apply regardless of whether or not
the trademark is misleading.
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The Collective Marks Act

The Committee proposes that the Collective Marks Act be
repealed and that its provisions be incorporated into the new
Trademark Act.

Compensation for trademark infringements etc.

In the Committee’s view, there is a need to clarify the provisions
on compensation for trademark infringements. The Committee
does not propose any changes as regards the obligation to pay
compensation for the use of the trademark. But it proposes
amendments to the provision concerning compensation for the
damage caused by the infringement in other respects. The
Committee considers it necessary to define more clearly the
criteria that are relevant to an assessment of such damage.

In the Committee’s view, special consideration should be given
in connection with the assessment to:

the damage caused to the reputation of the trademark
(goodwill)

the loss of sales suffered by the right-holder

the profit made by the infringer as a result of the infringement

the right-holder’s interest in ensuring that his trademark is not
infringed.

The Committee also proposes that the provisions on prosecution by
a public prosecutor should be changed in connection with
trademark infringements so as to make it possible for the public
prosecutor to prosecute where this is appropriate from the point of
view of public interest. This means that prosecution would no
longer be subjected to special circumstances.

Confidentiality

There are no provisions on confidentiality with respect to
applications for trademarks filed with the Patent Office. Such
provisions do apply, however, for court proceedings, both in
appeals from decisions by the Patent Office to an administrative
court and cases tried by ordinary courts of law.
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The Committee proposes that arrangements be made to protect
business secrets in connection with trademark applications
processed by the Patent Office and that changes also be made in
the provisions relating to confidentiality in courts of law.
However, information that is relevant to the origin, extent or
validity of exclusive rights should never be subject to
confidentiality.

Right to bring an action; declaratory actions

The Trademark Act contains provisions on the right to bring
actions and on declaratory actions. The Committee proposes that
such provisions should not be included in the new Act, which
would mean that the general procedural provisions would be
applicable.

Business names
General points of departure

The Committee recognizes that dealing with trademarks and
business names in one and the same Act would have certain
advantages. However, such a course would have far-reaching
consequences that are difficult to foresee, and it may be inferred
from the Government’s terms of reference that business names and
trademarks should continue to be regulated in different acts.
Regulating them in a single act would also be inconsistent with the
principle of harmonized legislation in the Nordic countries.

In many respects the provisions of the Trademark Act are
similar to those of the Business Names Act, and some of the
amendments proposed by the Committee with respect to
trademarks are similar to those proposed for the Business Names
Act.
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A distinctive character should not be a condition for registration of a
business name

The Committee proposes abolishing the requirement that a
business name must have a distinctive character in the context of
the business concerned. Registration should, however, continue to
provide protection for business names that are distinctive.

This proposal does not affect assessment of the extent of
exclusive rights associated with business names that are distinctive
and therefore have a legitimate claim to protection. A registered
business name that is devoid of any distinctive character should
not, however, continue to enjoy protection by virtue of
registration. This change may appear to be a change for the worse,
but this is not really the case, since the existence of a distinctive
character is a necessary condition for continued registration and
thus for the scope of the exclusive right.

Business descriptions

The Committee has discussed whether it is necessary to require
more detailed business descriptions than is the case today. This
would have many advantages, but the Committee has decided not
to propose any new requirements in this respect.

There is, however, a great deal to be said for classifying business
descriptions in company registers on the basis of the Swedish
Trade Classification. Such a classification would be very useful as
an administrative aid.

Scope of statutory examinations; the registration procedure

The Committee proposes that the examination ex officio made by
the registration authorities should, as with trademarks, be
restricted to absolute grounds for refusal.

The opposition procedure

There is at present no opposition procedure in connection with the
registration of business names. But in a system where business
names are registered without any prior examination ex officio of
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relative grounds for refusal, the holders of earlier rights must have
the opportunity to oppose registration. The Committee proposes
the introduction of an opposition procedure providing the
possibility of opposing registration. The opposition procedure
should be the same for business names as for trademarks.

Preliminary examination of business names

In a report submitted to the Committee the Patent Office
proposes a system that would allow a preliminary examination of
business names. The Committee has concluded that such a system
should not be introduced. This conclusion is related, among other
things, to the Committee’s proposal that distinctiveness should
not be a condition for registration of a business hame and to the
proposal to abolish examinations ex officio of relative grounds for
refusal.

Distinction between registration of a business name and registration
of the legal entity to which the name relates

The Committee proposes the introduction of a new section in the
Business Nlames Act which expressly stipulates that a business
name is either to be registered in connection with registration of
the legal entity to which the name relates or, if the business nhame
relates to a legal entity that is already registered, in a separate
procedure.

The Committee also proposes that a provision be introduced to
make it clear that the revocation of the registration of a business
name does not affect the registration of the legal entity to which
the name relates. This would make it clear that the registration of a
business hame can be revoked while the legal entity remains.

Partial revocation

The Committee proposes that the registration of a business name
can be revoked in respect of some of the activities for which it is
registered.
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Revocation of a business name by decision of a registration authority

The Committee proposes that it should be possible to revoke the
registration of a business name by decision of a registration
authority. The proposal is the same as that described above with
reference to trademarks.

Compensation in connection with infringement of a business name
etc.

The provisions proposed by the Committee concerning
compensation for trademark infringements and prosecution in
connection with such infringements should also apply to
infringements of business names.

Consequences of the Committee’s proposals

The Committee concludes that its proposals would reduce the cost
of the Patent Office’s processing of registration applications.
Another consequence would be that most trademarks and business
names would be registered much more quickly than is the case
today. Even if the number of opposition procedures increases, as
anticipated, it should be possible to reduce the charges for
application procedures for the registration of trademarks and
business names, or at least not to raise them. The proposals should
not involve any major changes for the administrative courts, the
ordinary courts of law or other public authorities.
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1 Forslag till
varumarkeslag

Harigenom foreskrivs foljande.

1 kap. Allménna bestdmmelser
Lagens tillampningsomrade

1 8 1 denna lag finns bestdmmelser om forvarv av ensamritt att i
naringsverksamhet anvanda varumarken och andra k&nnetecken for
varor eller tjanster. Lagen innehaller ocksa andra foreskrifter om
ké&nnetecken.

Var och en kan forvdrva ensamratt till varumérken och andra
kannetecken for varor eller tjanster som tillhandahalls i nérings-
verksamhet.

Foreningar och andra sammanslutningar kan férvarva ensamratt
for sina medlemmar att i néringsverksamhet anvdnda gemensamma
k&nnetecken for varor eller tjanster (kollektivmarken).

Myndigheter och stiftelser samt féreningar och andra samman-
slutningar som faststéller normer for eller kontrollerar varor eller
tjanster, kan forvdarva ensamratt till sérskilda kannetecken for
sadana varor eller tjanster som normerna eller kontrollerna avser
(garanti- eller kontrollmarken).

Lagens bestdimmelser om varor géller i det féljande i tillampliga
delar ocksa tjanster.

Ensamritt till varumarken kan ocksa forvarvas enligt radets for-
ordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskaps-
varumarken.
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Vad som kan utgéra varumaérke

2 § Ett varumarke kan besta av alla slags tecken som kan aterges
grafiskt, sdsom ord och sammansittningar av ord, inbegripet
slagord, namn, bokstéver och siffror, figurer och avbildningar, eller
en varas form, utstyrsel eller forpackning, forutsatt att mérket har
sarskiljningsformaga.

Ett varukannetecken anses ha sarskiljningsformaga om det kan
skilja varor som tillhandahalls i en naringsverksamhet fran dem
som tillhandahalls i en annan. Vid bedémning av om ett varu-
kannetecken har sarskiljningsformaga skall hansyn tas till att mar-
ket kan forvéarva sadan formaga genom anvandning.

Forvarv av ensamratt

3 8 Ensamratt till varumérken kan forvarvas enligt bestaimmel-
serna i 2 kap. genom registrering i varuméarkesregistret, som fors av
Patent- och registreringsverket (Patentverket).

Ensamritt till varuméarken kan ocksa forvarvas genom interna-
tionell registrering enligt vad som framgar av bestammelserna i
5 kap.

Ensamritt till varuméarken och till andra varukannetecken kan
utan registrering férvdrvas genom inarbetning. Ett kdnnetecken
anses inarbetat om, och sa lange, det har i landet inom en bety-
dande del av den krets till vilken det riktar sig (omsattnings-
kretsen) ar kant som kannetecken for de varor som tillhandahalls
under kannetecknet. Om kénnetecknet &r inarbetat endast inom en
del av landet, géller ensamratten endast inom det omradet.

Ensamratt kan inte forvarvas till kdannetecken som endast bestar
av en form som foljer av varans art, en form som ar nédvandig for
att uppna ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett bety-
dande vérde.

Den som anvander ett eget namn med sarskiljningsformaga som
varukannetecken inom ett visst geografiskt omrade, har ett skydd
for namnet som for varukannetecken inom samma omrade. Vidare
har innehavaren av ett nédringskdnnetecken med skydd inom ett
visst geografiskt omrade, ett skydd for kdnnetecknet som for varu-
kannetecken inom samma omrade.
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Ensamrattens innebord

4 § Ensamrdtten till ett varukdnnetecken enligt 3 § innebér att
ingen annan an innehavaren i naringsverksamhet far anvanda

1. ett tecken som dr identiskt med varukannetecknet for varor av
samma slag, eller

2. ett tecken som ar identiskt med eller liknar varukédnnetecknet
for varor av samma eller liknande slag, om det finns en risk for for-
véxling, inbegripet risken for att anvdandningen av tecknet leder till
uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvéander
tecknet och innehavaren av varukénnetecknet.

Nar ett varukénnetecken ar kant inom en betydande del av om-
séttningskretsen innebdr ensamratten enligt 3§ dessutom, att
ingen annan &n innehavaren, i néringsverksamhet, utan skalig
anledning far anvénda ett tecken som &r identiskt med eller liknar
varukdnnetecknet for varor av annat slag, om han darigenom skulle
dra otillborlig fordel av eller orsaka forfang for varukannetecknets
sarskiljningsformaga eller anseende.

Som anvédndning i ndringsverksamhet anses bland annat

1. att anbringa ett tecken pa varor eller deras forpackningar,

2. att bjuda ut varor till forsaljning, fora ut dem pa marknaden,
lagra dem for dessa andamal eller leverera dem under tecknet,

3. att importera eller exportera varorna under tecknet, eller

4. att anvdnda tecknet i affarshandlingar och i reklam.

Med anvadndning av tecknet enligt tredje stycket avses &ven
muntlig anvandning.

Begransning av ensamrétten

58 Ensamratten till ett varukannetecken ger inte nagot sjélv-
standigt skydd for sddan del av kdnnetecknet som enligt 13 § inte
kan registreras ensam for sig.

Ensamrétten till ett varukédnnetecken hindrar inte att nagon
annan, ndr det stimmer Gverens med god afférssed, i narings-
verksamhet anvénder

1. sitt namn, sin firma eller sin adress,

2. uppgifter om varans art, beskaffenhet, méngd, avsedda an-
vandning, vérde, geografiska ursprung, tiden for dess framstéllande
eller andra egenskaper hos varan,
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3. varukénnetecknet, om det ar nddvandigt for att ange varans
avsedda andamal, sarskilt om den ar avsedd att anvandas som till-
behor eller reservdel.

Ensamrétten till en geografisk ursprungsbeteckning som ar ett
kollektivmarke eller ett kontroll- eller garantimérke hindrar inte
att ndgon annan anvander beteckningen, om det sker i enlighet
med god afférssed.

Konsumtion av ensamratten

6 § Ensamratten till ett varukannetecken hindrar inte att nagon
annan &n innehavaren anvénder kdnnetecknet for varor som inne-
havaren, eller nagon med innehavarens samtycke, under kanne-
tecknet fort ut pd marknaden inom Europeiska ekonomiska samar-
betsomradet.

Forsta stycket galler dock inte nar varornas skick forandrats
eller forsamrats sedan de forts ut pa marknaden eller nar det finns
nagon annan skalig grund for innehavaren att motsatta sig
anvandningen.

Kollision mellan ensamrétter
Foretradesratt

7 8 Om flera gor ansprak pa ensamritt till varukannetecken som
ar identiska eller liknande pa det satt som anges i 4 §, skall den ha
foretrade som har tidigaste grund for sitt ansprak, om inte annat
foljer av 8 eller 9 §.

Verkan av passivitet (registrerade varumarken)

8 8 Ratten till ett registrerat varumarke skall besta vid sidan av
en &ldre ratt till ett kdnnetecken, om anstkan om registrering
gjorts i god tro och innehavaren av den aldre ratten har ként till
och funnit sig i att det yngre varumarket efter registreringsdagen
har anvénts har i landet fem ar i foljd. Om varumarket har anvants
endast for en del av de varor som det registrerats for, skall ratten
besta endast for dessa varor.

52



SOU 2001:26 Forfattningsforslag

Verkan av passivitet (inarbetade varukannetecken)

9§ Ratten till ett inarbetat varukannetecken skall bestad vid
sidan av en aldre réatt till ett kinnetecken, om innehavaren av den
aldre ratten inte inom rimlig tid vidtagit atgarder for att hindra
anvandningen av det yngre k&nnetecknet.

Innehavaren av den éldre réatten skall, om hans kannetecken ar
ként inom en betydande del av omséttningskretsen, anses ha hand-
lat inom rimlig tid om han inom fem ar fran det att han fick kanne-
dom om anvandningen vidtagit atgarder for att hindra denna.

Samexistens

10 § | de fall som avses i 8 och 9 88 utg0r rdtten till det yngre
k&nnetecknet inte hinder mot anvandningen av det aldre kanne-
tecknet, &ven om réatten till det aldre kd@nnetecknet inte langre
utgor hinder mot anvandningen av det yngre.

I de fall som avses i 9 § far, om det &r skaligt, beslutas att ett av
kannetecknen, eller bada, endast far anvandas pa sarskilt satt,
sasom i ett visst utforande eller med tillagg av ortsangivelse eller
innehavarens namn, eller att kdnnetecknet endast far anvandas for
vissa varor eller inom ett visst omrade.

Bestdmmelsen i andra stycket tillampas ocksa nar identiska eller
liknande kannetecken ar inarbetade for olika innehavare i olika
delar av landet.

Upplysningsskyldighet

11§ Vid utgivning av lexikon, handbdcker, l&drobdcker eller
andra liknande skrifter ar skriftens forfattare, huvudredaktor, ut-
givare eller forlaggare, pd begaran av den som innehar ett
registrerat varumarke, skyldig att se till att varumarket inte aterges
i skriften utan att det framgar att market ar skyddat genom
registrering. Detsamma géller om en sadan skrift gors tillganglig pa
Internet eller genom néagot annat elektroniskt medium.

Den som inte efterkommer en begdran enligt forsta stycket &r
skyldig att medverka till att en rattelse offentliggors pa det satt och
i den omfattning som &r skaligt samt att bekosta detta.
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Skyldigheten att ange att ett varumarke ar skyddat genom regi-
strering skall alltid anses uppfylld om symbolen O pa ett tydligt
satt aterges tillsammans med market.

2 kap. Nationell registrering av varumarken
Ansdkan om registrering m.m.

12 § Den som vill att ett varumadrke registreras skall anséka om
detta hos Patentverket. Ansokan skall innehalla uppgifter om
sokandens namn eller firma och adress, en atergivning av market
och en forteckning 6ver de varor som market avser (varuforteck-
ning). Ansokan om registrering av ett kollektivmarke eller ett
kontroll- eller garantimérke skall dessutom innehalla uppgifter om
de bestammelser enligt vilka market far anvandas.

I 6vrigt skall ansdkan uppfylla de foreskrifter som meddelas med
stod av 858. Sokanden skall ocksd betala foreskriven ansok-
ningsavgift.

Sokanden far gora sadana ovasentliga andringar i market som
inte paverkar helhetsintrycket. Vidare far sokanden begransa varu-
forteckningen.

Allménna registreringsvillkor

13 § Ett varumarke som skall registreras maste ha sarskiljnings-
formaga for de varor som market avser och far inte vara uteslutet
fran ensamritt enligt 3 § fjarde stycket.

Ett varumarke far inte registreras om det uteslutande eller med
endast mindre dndringar eller tillagg anger varans art, beskaffenhet,
mangd, avsedda anvéndning, varde, geografiska ursprung, tiden for
dess framstéllande eller andra egenskaper hos varan. Ett varumérke
far inte heller registreras om det bara eller med endast mindre and-
ringar eller tilligg bestar av tecken eller uppgifter som ar veder-
tagna i dagligt sprakbruk eller handelsbruk.

Forutsattningarna for registrering enligt forsta och andra
styckena maste vara uppfyllda bade pa ansokningsdagen och regi-
streringsdagen. Vid bedémningen skall hédnsyn tas till alla omstén-
digheter som forelag pa ansokningsdagen och sarskilt till verkan av
markets anvdndning fore denna tidpunkt.
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Ett tecken som i naringsverksamhet anvands som geografisk
ursprungsbeteckning kan utan hinder av bestdammelsen i andra
stycket forsta meningen registreras som kollektivmarke eller
garanti- eller kontrollmarke.

Registreringshinder

14 § Ett varumarke far inte registreras om det

1. strider mot lag eller annan forfattning eller mot goda seder
eller allméan ordning,

2. 4r agnat att vilseleda allmanheten i frdga om varans art, be-
skaffenhet, geografiska ursprung eller nagon annan omstandighet,
eller

3. utan tillstdnd innehaller en statlig eller internationell beteck-
ning eller ett kommunalt vapen som enligt lag eller annan forfatt-
ning inte far anvandas som varumarke eller ndgot som latt kan for-
véxlas darmed.

Ett varumarke far inte heller registreras om det innehaller eller
bestar av ndgot som &r agnat att uppfattas som en geografisk ur-
sprungsbeteckning for vin eller spritdrycker och market avser vin
eller spritdrycker av annat ursprung.

Hinder mot en registrerings bestand

15 § Hinder mot att en registrering bestar finns om nagon begar
att den skall upphévas och

1. anvéndning av market i naringsverksamhet skulle utgéra in-
trang i en aldre ensamratt enligt 4 § eller i ett aldre gemenskaps-
varumérke,

2. anvandning av mérket i naringsverksamhet skulle leda till for-
vaxling med ett varukannetecken som nagon annan tagit i bruk
fore innehavaren och anvande vid tidpunkten for ansfkan samt
innehavaren kande till eller borde ha ként till detta,

3. market innehéller nagot som &r agnat att uppfattas som
annans naringskannetecken eller annans egenartade efternamn, all-
mant kant konstnarsnamn eller liknande namn och inte uppenbar-
ligen syftar pa ndgon sedan lange avliden och anvindningen av
maérket skulle medfora nackdel for bararen av namnet, eller mérket
innehaller en bild av ndgon annan och bilden inte uppenbarligen
syftar pa nagon sedan lange avliden, eller

55



Forfattningsforslag SOU 2001:26

4. market innehaller nagot som utgor intrang i annans upphovs-
ratt eller i annans ratt till fotografisk bild eller monster.

Hinder mot att en registrering bestar finns dock inte pa den
grunden att anvandning av market i naringsverksamhet skulle ut-
gora intrang i ratten till ett dldre kannetecken som enligt 3 § tredje
eller femte stycket endast har skydd inom ett visst geografiskt om-
rade.

Disclaimer

16 § Innehaller ett varumarke en bestandsdel som inte kan regi-
streras ensam for sig, och finns det pa grund av nagon sarskild
omstandighet anledning att anta att en registrering av mérket kan
leda till ovisshet om ensamrattens omfattning, far denna bestands-
del uttryckligen undantas fran skyddet genom en disclaimer.

Om bestandsdelen senare uppfyller kraven for registrering, far
denna del eller mérket i dess helhet, efter en ny ansdkan,
registreras utan disclaimer.

Varu- och tjansteklasser

17 8 Varumdrken registreras for bestdmda varor i en eller flera
klasser. Indelningen i klasser faststélls av regeringen eller den myn-
dighet som regeringen bestammer.

Konventionsprioritet m.m.

18 8 En ansokan om registrering av ett varumarke, som gors
inom sex manader efter det att registrering forst gjorts i en fram-
mande stat som anslutit sig till Pariskonventionen fér skydd av den
industriella &ganderatten (Pariskonventionen), skall anses ha gjorts
samtidigt med den tidigare ansékan, om sdkanden begér det. Det-
samma gdller en ansdkan om registrering av ett varumérke som
inom sex manader gjorts i en stat som &r ansluten till eller ett om-
rade som ar anslutet till avtalet om upprattandet av Varldshandels-
organisationen (WTO-avtalet).

Prioritet enligt forsta stycket far atnjutas ocksa fran en ansokan
om registrering som avser nagon annan stat, om motsvarande
prioritet fran en svensk ansdkan medges dér den tidigare ansokan
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gjorts och om dar gallande lagstiftning i huvudsak Gverensstaimmer
med Pariskonventionen.

En sokande som vill atnjuta prioritet skall begéara detta innan
registrering sker samt visa vem som gjort den tidigare ansdkan, var
och nér den tidigare ans6kan gjorts och vilket nummer den har.

Utstallningsprioriet

19 8 En ansdkan om registrering av ett varumdrke, som gors
inom sex manader efter att detta marke anvants for en vara i sam-
band visning pa en internationell utstélining enligt konventionen
angaende internationella utstéllningar den 22 november 1928, skall
anses vara gjord forsta gangen market anvandes vid utstallningen,
om sdkanden begér det.

En s6kande som vill atnjuta prioritet enligt forsta stycket skall
begdra detta innan registrering sker samt visa nar market anvandes
pa utstillningen och att utstallningen var sddan som avses i forsta
stycket.

Behandlingen av anstkan

20 § Patentverket skall undersoka om ansdkan uppfyller de krav
som avses i 12 8, inbegripet kravet pa betalning av ansoknings-
avgift, och om det finns nagot hinder mot registrering enligt 13
eller 14 8. Patentverket skall ocksa, i den omfattning regeringen
foreskriver, underséka om det finns nagot hinder som avses i 15 §.

Uppfyller anstkan inte de krav som avses i 12 § eller finns det
nagot hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, skall Patent-
verket foérelagga sokanden att komplettera eller andra sin ansdkan
inom viss tid. Detsamma galler om sékanden inte har betalat fore-
skriven ansokningsavgift. | foreldggandet skall sbkanden upplysas
om att ansokan kan komma att avskrivas om han inte svarar i ratt
tid.

Framkommer det nagot hinder som avses i 158§, skall
Patentverket underratta sbkanden om detta och ge honom tillfalle
att yttra sig inom viss tid.

Yttrar sig sOkanden i ratt tid over ett foreldggande enligt andra
stycket, men finns det fortfarande nagon brist enligt 12 § eller
nagot hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, skall Patent-
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verket avsla ansokan, om det inte finns skal att forelagga sokanden
pa nytt.

Yttrar sig sokanden inte i ratt tid dver ett foreldggande enligt
andra stycket, far Patentverket avskriva ansokan.

Patentverket skall ateruppta en avskriven ansokan, om sokanden
inom tva manader efter utgangen av forelagd tid kompletterar eller
andrar sin ansokan och betalar faststalld aterupptagningsavgift. En
ansokan kan aterupptas endast en gang.

Battre ratt till ett varumarke

21§ Visar nagon att han har battre ratt an sékanden till ett
varumarke, skall Patentverket 6verfora ansokan pa honom, om han
yrkar det. Den som ansokan dverfors till skall betala ny ansok-
ningsavgift.

Pastar nagon att han har béttre ratt till ett varumarke an sokan-
den, och ar saken tveksam, far Patentverket forelagga honom att
vacka talan vid domstol inom viss tid. Om han inte gor det far
pastaendet lamnas utan avseende vid den fortsatta prévningen av
fragan om registrering.

Péagar ett mal om bittre ratt till varumarket vid domstol, skall
Patentverket forklara arendet om registrering vilande tills malet
avgjorts slutligt, om det inte finns sérskilda skal att fortsdtta hand-
laggningen.

Om nagon yrkar 6verforing av ansokan far den inte dndras, av-
skrivas, avslas eller bifallas forran yrkandet har provats slutligt.

Registrering

22 § Om anstkan uppfyller de krav som avses i 12 § och det inte
finns nagot hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, skall
Patentverket fora in market i varumarkesregistret och kungora
detta.

Nar ett kollektivmarke eller ett garanti- eller kontrolimérke
registreras skall ocksa de bestammelser enligt vilka market far
anvandas foras in i registret och kungoras.

Gors senare nagon vasentlig andring av bestimmelserna skall
innehavaren anmala detta till Patentverket. Anmadler innehavaren
att bestammelserna har andrats tillimpas andra stycket pad mot-
svarande satt.
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Invandning

23 8 Nar Patentverket har kungjort registreringen far invand-
ning framstallas mot den.

Invdndningen skall ha kommit in till Patentverket inom tre
manader fran kungorelsedagen. Invandningen skall innehalla upp-
gifter om invdndarens namn eller firma och adress, den registrering
som invandningen avser och de omstandigheter som aberopas till
grund for invandningen. | Ovrigt skall invdndningen uppfylla de
foreskrifter som meddelas med stod av 85 8.

Om ndagon i en invandning gor gallande battre ratt till varu-
market och yrkar att registreringen skall 6verforas till honom
tillampas bestammelsen i 21 § pd motsvarande stt.

Behandlingen av invédndningen

24 § Patentverket skall understéka om invandningen uppfyller
de krav som avses i 23 § andra stycket. Ar inviandningen sa brist-
fallig att den inte kan l&ggas till grund for provning av drendet skall
Patentverket foéreldgga invdndaren att avhjélpa bristerna inom viss
tid. 1 forelaggandet skall invadndaren upplysas om att invdndningen
kan komma att avvisas om han inte féljer foreldggandet. Féljer in-
vandaren inte foreldggandet skall invdndningen avvisas.

Tar Patentverket upp invdndningen skall verket underrétta inne-
havaren av registreringen om invédndningen och ge denne tillfélle
att yttra sig inom viss tid.

Ar det uppenbart att invandningen ar ogrundad, skall Patent-
verket avsla den.

Aterkallas invandningen far den andé& provas, om det finns sar-
skilda skal.

Patentverket skall pd grund av invdndningen upphéva registre-
ringen, helt eller delvis, om det finns nagot hinder som avses i 13-
15 88.

Patentverket skall avsla invandningen, om det inte finns nagot
hinder mot registreringens bestand.

Om Patentverket upphéver registreringen, helt eller delvis, skall
detta antecknas i varumarkesregistret och kungoras ndr avgorandet
har vunnit laga kraft.
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Andring i ett registrerat varumarke

25 § Pa begdran av innehavaren av ett registrerat varumarke far
det i registret goras sadana ovasentliga andringar i market som inte
paverkar helhetsintrycket. Den som ansoker om &ndring av ett
marke skall betala foreskriven avgift.

Nar ett registrerat varumérke &ndrats skall detta antecknas i
registret och kungoras.

Registreringens varaktighet

26 § Registreringen galler fran den dag da ansdkan om registre-
ring, med atergivning av market, kom in till Patentverket och i tio
ar fran registreringsdagen.

Registreringen kan fornyas enligt bestdmmelserna i 27 8.

Fornyelse

27 § Registreringen kan, pa ansokan av innehavaren, fornyas for
en tid av tio ar at gangen, raknat fran utgangen av foregaende
registreringsperiod.

En ansdkan om fornyelse skall ha kommit in till Patentverket
tidigast ett ar fore och senast sex manader efter registrerings-
periodens utgang. Den som ansoker om fornyelse skall betala fore-
skriven fornyelseavgift.

En inbetalning av foreskriven fornyelseavgift som gors inom den
i andra stycket angivna fristen, skall anses utgéra en ansdkan om
fornyelse.

Bestdammelserna om avskrivning och aterupptagande i 20 § samt
om inférande i varumérkesregistret och kungdrande i 228§
tillampas pa motsvarande satt vid behandlingen av en ansékan om
fornyelse.

3 kap. Upphévande av registrering m.m.
Grunder for upphdvande av registrering m.m.

28 8 Om ett varumérke har registrerats i strid med bestdmmel-
serna i 13 § om allméanna registreringsvillkor eller i 14 § om regi-
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streringshinder, eller om det enligt 15 § finns nagot hinder mot
registreringens bestand, far registreringen upphavas om den inte
kan besta enligt bestimmelserna i 8-10 88 om verkan av passivitet
m.m. Registreringen far emellertid inte upphavas pa den grunden
att anvandning av market i naringsverksamhet skulle utgdra intrang
i ett dldre registrerat varumérke, om registreringen av detta marke
kan upphévas enligt tredje-sjunde styckena om anvandning av
varumarken. Registreringen féar inte heller upphévas pa den grun-
den att anvdndning av market i ndringsverksamhet skulle utgétra
intrdng i ett aldre kidnnetecken som enligt 3 § tredje eller femte
stycket endast har skydd inom ett visst geografiskt omrade.

En registrering kan vidare upphédvas om

1. mérket har kommit att strida mot lag eller annan forfattning
eller mot goda seder eller allmén ordning,

2. market, till foljd av innehavarens handlande eller passivitet, i
handeln har blivit en allman beteckning for sadana varor som regi-
streringen avser,

3. market, till foljd av det bruk innehavaren eller ndagon med
hans samtycke gjort av market for sddana varor som det ar
registrerat for, har blivit &gnat att vilseleda allmdnheten med
avseende pa varornas art, beskaffenhet, geografiska ursprung eller
ndgon annan omstandighet, eller

4. bestdmmelserna for anvandningen av ett kollektivmarke eller
ett kontroll- eller garantimérke har &ndrats och innehavaren inte
har anmalt detta till Patentverket enligt 22 § eller om mérket an-
vants pa ett satt som inte ar forenligt med bestammelserna for an-
vandningen och innehavaren inte har vidtagit rimliga atgarder for
att forhindra detta.

En registrering kan ocksa upphévas, om innehavaren inte, inom
fem ar fran den dag da fragan om registrering slutligt avgjorts, an-
vént market hér i landet for de varor som det avser eller om han
inte har gjort det inom en period av fem ar i foljd och det inte finns
giltiga skal till att varumarket inte har anvants.

Med sddan anvandning som avses i tredje stycket likstalls att
varumadrket anvénds i en annan form an den registrerade om av-
vikelsen avser endast detaljer som inte forandrar markets sérskilj-
ningsformaga och att varumarket har i landet anbringas pa varor
eller deras emballage endast for exportandamal.

Registreringen far dock inte upphévas enligt tredje stycket, om
innehavaren har anvant varumarket under tiden mellan utgangen av
femarsperioden och ansokan om havning av registreringen.
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Anvandning som pabdrijas eller aterupptas efter femarsperiodens
utgang och inom tre manader fére ansdkan om héavning skall emel-
lertid lamnas utan avseende, om innehavaren har vidtagit forbere-
delser for att paborja eller ateruppta anvandningen efter det att han
fatt kannedom om att en ans6kan om hévning kunde komma att
goras.

Med att innehavaren anvander ett varumarke likstalls ocksa att
nagon annan anvander varumarket med innehavarens samtycke.

Om grunden for upphévande endast avser vissa av de varor som
market registrerats for, skall registreringen hévas endast for dessa
varor.

Talan om upphévande av registrering m.m.

29 8§ En registrering kan upphdvas av domstol efter talan enligt
reglerna i rattegangsbalken eller av Patentverket enligt bestammel-
serna i 30-33 88 om upphdvande i administrativ ordning. En talan
om upphédvande med stod av bestdimmelserna i 28 § forsta stycket
och de allménna registreringsvillkoren i 13 8 eller registrerings-
hindren i 14 § eller med stdd av bestammelsen i 28 § andra stycket
far foras av den myndighet som regeringen foreskriver.
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Upphévande i administrativ ordning
Ansokan

308 En ansbkan om upphdvande av en registrering i
administrativ ordning skall innehélla uppgifter om parterna i den
utstrackning som anges i 33 kap. 1§ rattegangsbalken. Anstkan
skall vidare innehalla uppgift om den registrering som yrkas upp-
havd och de omstandigheter som &beropas till grund for yrkandet.
I 6vrigt skall ansokan uppfylla de féreskrifter som meddelas med
stod av 858. Sokanden skall ocksd betala foreskriven ansok-
ningsavgift.

Ar ansokan sa bristfillig att den inte kan laggas till grund for
prévning av drendet skall Patentverket foreldgga sokanden att av-
hjélpa bristerna inom viss tid. Detsamma galler om stkanden inte
har betalat foreskriven anstkningsavgift. |1 foreldggandet skall
sbkanden upplysas om att ansékan kan komma att avvisas om han
inte foljer forelaggandet. Foljer sokanden inte foreldggandet skall
ansokan avvisas.

Ansokan skall ocksa avvisas, om den avser nagon annan atgard
an upphavande av en registrering eller om det finns nadgot annat
hinder mot att den tas upp.

Behandlingen av ansdkan

31 § Tar Patentverket upp ansokan, skall verket foreldgga inne-
havaren av varumarkesregistreringen (innehavaren) att yttra sig
Over ansdkan inom viss tid, om det inte ar uppenbart att sékandens
yrkande ar ogrundat. | féreldggandet skall innehavaren uppmanas
att ange om han medger eller bestrider ansékan och, om han be-
strider ansdkan, att ange skalen for bestridandet. Vidare skall inne-
havaren uppmanas att lamna de uppgifter om sig som avses i
33 kap. 1 § forsta—tredje styckena rattegangsbalken, i den man upp-
gifterna i ansdkan ar ofullstdndiga eller felaktiga. | foreldggandet
skall innehavaren upplysas om att arendet kan komma att avgoras
dven om han inte svarar i ratt tid.

Foreldaggandet skall, tillsammans med ansdkan och 6vriga hand-
lingar, delges innehavaren i enlighet med vad som enligt rétte-
gangsbalken galler for delgivning av stamning i tvistemal.

Ar det uppenbart att sokandens yrkande &r ogrundat, skall
Patentverket avsla ansokan.
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Om foreldggandet inte har kunnat delges, skall Patentverket
bedéma om forsoken till delgivning skall fortséatta eller om stkan-
den skall erbjudas att sjilv skdta om delgivningen. Hansyn skall
dérvid tas till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned
pa delgivningen, forutsattningarna for att fortsatta forsok skall
lyckas samt omstandigheterna i 6vrigt. Erbjudandet far sandas med
post till sbkanden under hans i drendet uppgivna adress eller for-
medlas pa annat satt. Antar sokanden inte erbjudandet skall an-
sOkan avvisas.

Antar sokanden erbjudandet skall Patentverket foreldgga honom
att inom viss tid komma in med ett bevis om delgivning. Foljer
sokanden inte foreldggandet skall anstkan avvisas.

Bestridande

32 8 Vill innehavaren bestrida anstkan, helt eller delvis, skall
han goéra det skriftligen.

Bestrider innehavaren ansokan helt eller delvis i ratt tid skall
Patentverket underrdtta sbkanden om detta.

Vidhéller sokanden sitt yrkande, helt eller delvis, skall han
skriftligen begéra att drendet dverlamnas till tingsratt i den del
innehavaren har bestritt ansdkan. Sokandens begaran skall ha
kommit in till Patentverket inom en manad fran den dag da under-
rattelsen sandes till honom. | sin begdran om 6verldmnande skall
s6kanden ange de omstandigheter och de bevis som aberopas samt
ange vad som skall styrkas med varje bevis. S6kanden skall sam-
tidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som aberopas.

Har s6kanden begart dverlamnande i rétt tid, skall Patentverket
Overlamna é&rendet till en tingsratt som enligt vad handlingarna
visar &r behorig. Har sékanden inte i réatt tid begart att arendet
skall 6verlamnas till tingsratt, skall Patentverket avskriva drendet i
den del det &r bestritt.

Har innehavaren inte bestritt ansdkan i rétt tid, skall Patent-
verket upphéva registreringen i enlighet med ansékan. Har inne-
havaren endast bestritt en del av ansdkan, skall Patentverket upp-
hdva registreringen i enlighet med den obestridda delen av
ansokan.

Innehavaren av en registrering som blivit upphavd far anstka om
atervinning mot beslutet. Ans6kan om a&tervinning skall vara
skriftlig och ha kommit in till Patentverket inom en manad fran
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dagen for beslutet. Har innehavaren ansokt om atervinning i ratt
tid skall Patentverket 6verlamna drendet till en tingsratt som enligt
vad handlingarna visar ar behdrig. 1 annat fall skall Patentverket
avvisa ansokan.

Sedan ett drende dverlamnats till tingsratt skall talan anses vackt
nar ansdkan om upphdvande i administrativ ordning kom in till
Patentverket. De handlingar som s6kanden gett in skall anses som
stamningsansokan och stamning i malet skall anses utfardad nar
ratten beslutar om malets handldggning. Har Patentverket med-
delat ett beslut om upphévande av registreringen skall detta anses
som tredskodom.

Anteckning om upph&vande av registrering m.m.

33 8§ Om en registrering har upphévts enligt 24 § eller enligt 29—
32 8§, skall detta, nér avgdrandet vunnit laga kraft, antecknas i
registret och kungoras.

Detsamma galler om innehavaren inte fornyar registreringen
eller om han begar att den skall strykas helt eller delvis.

Underrattelse om domar

34 8§ En domstol som har meddelat dom angaende upphévande
av en varumarkesregistrering eller intrang i ett registrerat varu-
maérke skall underrétta Patentverket om detta.

4 kap. Sarskilda bestdmmelser om innehavare av utlandska
varumérken m.m.

Hemlandsbevis

35 8§ En sokande, som inte bedriver ndringsverksamhet i Sverige
och som inte & hemmahorande i en stat som har anslutit sig till
Pariskonventionen eller WTO-avtalet eller i ett omrade som har
anslutit sig till WTO-avtalet skall, for att market skall fa registreras
i Sverige, visa att market &r registrerat for honom i hemlandet for
de varor som ansdkan omfattar.

Bestdimmelsen i forsta stycket géller inte, om sdkandens
hemland tillerk&nner den som driver ndringsverksamhet i Sverige
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motsvarande formaner vid ansokan om registrering i det landet.
Med sokandens hemland avses en stat eller ett omrade, dar
sokanden har ett industri- eller handelsforetag. Har s6kanden inte
nagot sadant foretag, anses som sokandens hemland en stat eller ett
omrade dar han r bosatt eller en stat dar han &r medborgare.

Raétt till registrering sasom i hemlandet (telle quelle)

36 § Ett varumdrke som &r registrerat i sokandens hemland skall
registreras i Sverige sa som det ar registrerat i hans hemland (telle
quelle) om detta land ar anslutet till Pariskonventionen eller
WTO-avtalet. Detsamma galler om sdkanden d&r hemmahdrande i
ett omrade som ar anslutet till WTO-avtalet.

Aven ett varumirke som registrerats i ndgon annan stat eller
nagot annat omrade far registreras hér i landet sa som det ar regi-
strerat i den andra staten eller omradet, om motsvarande ratt ges
en svensk registrering dar den tidigare registreringen gjorts och om
dar gallande lagstiftning i huvudsak Overensstammer med Paris-
konventionen.

Ett varumarke far inte registreras telle quelle om market helt och
hallet saknar egenartad karaktar eller om market ar uteslutet fran
ensamrdtt enligt 3 § fjdrde stycket. | ovrigt tillimpas bestdmmel-
serna i 13 8 andra—fjarde styckena om allmdnna registrerings-
villkor, 14 § om registreringshinder och 158§ om hinder mot en
registrerings bestand.

En s6kande som begér registrering enligt denna bestdmmelse
skall visa att méarket &r registrerat for honom i hans hemland eller
motsvarande for de varor som ansdkan omfattar.

Ett varumarke som registrerats telle quelle, men som annars inte
skulle ha kunnat registreras hér i landet, har inte skydd péa grund av
registreringen i vidare man eller for langre tid an det har i inne-
havarens hemland eller motsvarande.

Ombud

37 § Patentverket far forelagga en sokande som inte har hemvist
i Sverige att for sig stélla ett ombud med behdrighet att ta emot
delgivning i drendet och med hemvist har i landet, samt att anmala
ombudet hos verket.
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Om sokanden inte foljer ett forelaggande enligt forsta stycket,
far delgivning ske genom att handlingen sands med posten till
sbkanden under dennes senaste kdnda adress. Delgivning skall an-
ses ha skett nar detta har blivit fullgjort.

En innehavare av en varumdarkesregistrering som inte har
hemvist i Sverige skall ha ett ombud som &r bosatt har i landet.
Ombudet skall ha behdorighet att fér innehavaren av ta emot
delgivning av stamning, kallelser och andra handlingar i mal och
arenden om varumarket med undantag av stamning i brottmal och
av forelaggande for part att infinna sig personligen infér domstol.
Ombudet skall anmalas till Patentverket och antecknas i varu-
markesregistret.

Om innehavaren inte har anmalt ndgot ombud enligt tredje
stycket, kan delgivning i stéllet ske genom att den handling som
skall delges sénds till honom under den i varumaérkesregistret
antecknade adressen. Om nagon fullstandig adress inte ar anteck-
nad i registret, kan delgivning ske genom att handlingen halls till-
ganglig hos Patentverket och genom att ett meddelande om detta
och om handlingens huvudsakliga innehall kungoérs. Delgivning
skall anses ha skett nér detta har blivit fullgjort.

5 kap. Internationell varumarkesregistrering
Definition m.m.

38 § Med en internationell varumérkesregistrering avses en regi-
strering av ett varumarke som den internationella byran (Inter-
nationella byran) hos Varldsorganisationen for den intellektuella
aganderatten (WIPO) gjort i det internationella varumaérkes-
registret enligt protokollet den 27 juni 1989 till dverenskommelsen
om den internationella registreringen av varumdrken den
14 april 1891 (Madridprotokollet).

Patentverket ar varumérkesmyndighet i Sverige i drenden om
internationell varumérkesregistrering.

Ansdkan om internationell registrering

39 8 Den som innehar en varumérkesregistrering eller har an-
sokt om registrering av ett varumérke hér i landet, och som an-
tingen &r svensk medborgare, har hemvist i Sverige eller driver
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rorelse har, kan ansdka om internationell registrering av varu-
market hos Internationella byran.

Ansokan skall ges in till Patentverket och vara avfattad pa
engelska. Ansokan skall innehélla uppgifter om s6kandens namn
eller firma och adress, nummer och datum for den svenska
registrering eller ansbkan om registrering som den internationella
ansokan bygger pa, en étergivning av market och uppgifter om de
varor som market begérs registrerat for. 1 dvrigt skall ansdkan
uppfylla de foreskrifter som meddelas med stod av 85 §. Sékanden
skall ocksa betala foreskriven ansékningsavgift.

Behandlingen av anstkan

40 § Patentverket skall undersoka om ansokan uppfyller de krav
som avses i 398§, inbegripet kravet pa betalning av ansok-
ningsavgift, och om uppgifterna i ansdkan stammer 6verens med
uppgifterna i den svenska varumarkesregistrering eller ansékan om
registrering som den internationella ans6kan bygger pa.

Ar ansokan s bristfallig att den inte kan laggas till grund for en
internationell registrering skall Patentverket foreldgga stkanden
att avhjalpa bristerna inom viss tid. Detsamma galler om s6kanden
inte har betalat foreskriven ansdkningsavgift. Foljer sékanden inte
foreldggandet skall ansdkan avvisas.

Uppfyller ansbkan kraven enligt forsta stycket skall Patent-
verket skicka ett intyg om detta till Internationella byréan
tillsammans med ansokan.

Ansokan om att en registrering skall galla i ytterligare l&nder

41 8 Den som innehar en internationell registrering grundad pa
en svensk registrering eller ansbkan om registrering och som dar-
efter vill att registreringen skall gélla i ytterligare lander kan ansdka
om detta hos Internationella byran.

Ansokan far ges in till Internationella byran eller, om s6kanden
har hemvist i Sverige, till Patentverket. En ans6kan som ges in till
Patentverket skall vara avfattad pa engelska samt uppfylla de fore-
skrifter som meddelas med stdd av 85 §.
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Begaran om att en internationell registrering skall géalla i Sverige

42 8§ Den som ansoker om eller innehar en internationell regi-
strering, som inte bygger pa en svensk registrering eller ansokan
om registrering, kan hos Internationella byran begéara att registre-
ringen skall galla i Sverige.

Nar Patentverket far en underréattelse fran Internationella byran
med en begéran enligt forsta stycket, skall Patentverket undersoka
om det finns ndgot hinder mot att registreringen géller har i landet.

Hinder mot att den internationella registreringen skall gélla i
Sverige foreligger om market inte uppfyller villkoren enligt 13-
15 §8.

Behandlingen av begaran om att registreringen skall galla i Sverige

43 § Patentverket skall besluta att den internationella registre-
ringen, helt eller delvis, inte kan galla i Sverige om det finns nagot
hinder mot registreringen enligt 13 eller 14 §. Beslutet far grundas
endast pa en omstandighet som meddelas till den Internationella
byrdn inom 18 manader fran dagen for underrattelsen enligt 42 §
andra stycket med begdran om att registreringen skall gélla har i
landet.

Patentverket skall géra en ny prévning av fragan om den inter-
nationella registreringen kan gélla i Sverige, om innehavaren av
registreringen begar detta inom tva manader fran beslutet att regi-
streringen helt eller delvis inte kan gélla hér.

Bestimmelserna om avskrivning och aterupptagande i 20§
tillampas pa motsvarande satt vid behandlingen av en begaran om
ny prévning.

Anteckning om att registreringen galler i Sverige

44 § Finns det inte nagot hinder som avses i 43 § forsta stycket,
skall Patentverket i varumadrkesregistret gora en anteckning om att
registreringen galler i Sverige och kungéra detta.
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Invéndning

45 § Ndr Patentverket har kungjort att registreringen géller i
Sverige, kan invandning framstéllas mot att den géller har.

Den som vill framstélla invdndning mot registreringen skall gora
det till Patentverket. Invandningen skall ha kommit in inom den
tid och uppfylla de krav som anges i 23 § andra stycket.

Behandlingen av invandningen

46 8 Bestammelserna i 24 § forsta—fjarde styckena galler ocksa
en invdndning mot en internationell registrering.

Patentverket skall pa grund av invandningen besluta att registre-
ringen, helt eller delvis, inte kan gélla i Sverige om det finns nagot
hinder enligt 13-15 §8.

Beslutet far grundas endast pa en omstandighet som meddelas
till Internationella byrdn inom 18 manader fran dagen for under-
rattelsen enligt 42 § andra stycket med begdran om att registre-
ringen skall gélla hér i landet. Har tiden for invdndning enligt 45 §
I6pt ut efter 18-manadersfristen, far beslutet grundas pa omstan-
dighet som meddelas till Internationella byran inom en manad fran
invandningstidens utgang, under forutsittning att Patentverket
inom 18 manader underrittat Internationella byrdn om att ett
meddelande kan komma att Oversandas senare.

Patentverket skall avsla invandningen, om det inte finns nagot
hinder mot att registreringen géller hér i landet.

Om Patentverket beslutar att registreringen, helt eller delvis,
inte kan gdlla i Sverige skall detta antecknas i registret och
kungdras nér avgorandet har vunnit laga kraft.

Registreringens verkan m.m.

47 8 En internationell registrering som galler i Sverige har
samma verkan som en svensk nationell registrering. Den inter-
nationella registreringen har sadan verkan fran den dag som Inter-
nationella byran har angett for registreringen eller for en senare
begdran om verkan i Sverige.

En internationell registrering galler i tio ar fran den dag som
Internationella byran har angett for registreringen. Registreringen
kan fornyas for en tid av tio ar at gangen enligt bestammelserna i
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Madridprotokollet. Nér en registrering fornyats skall detta anteck-
nas i varumaérkesregistret och kungoras.

I fraga om internationella registreringar skall 28-34 88§ tillampas
pa motsvarande sitt.

Utbyte av en internationell registrering mot en nationell registrering

48 § Nar nagon innehar bade en internationell registrering med
verkan hér i landet och en svensk registrering av samma marke,
trader den internationella registreringen i stéllet for den svenska,
om den internationella registreringen har verkan har i landet fran
en senare tidpunkt &n den svenska, och alla varor som omfattas av
den svenska registreringen ingar i forteckningen over de varor som
omfattas av den internationella registreringen. Detta innebér ingen
inskrankning i rattigheter som kan ha forvarvats pa grund av den
svenska registreringen.

Pa& begéran av innehavaren skall Patentverket anteckna att den
internationella registreringen tratt i stéllet fér den svenska samt
kungdra detta.

Verkan av att en internationell registrering upphor

49 § Om en internationell registrering som géller i Sverige upp-
hor att gélla helt eller delvis, upphdr dess verkan hér i landet i mot-
svarande utstrdckning. En anteckning om detta skall goras i varu-
markesregistret och kungoras.

Omvandling av en internationell registrering till en nationell regi-
strering

50 § Om en internationell registrering som géller i Sverige upp-
hor att gélla helt eller delvis inom fem ar fran den dag Inter-
nationella byran angett for registreringen, pa grund av att den ur-
sprungliga registreringen eller anskan om registrering inte langre
kan utgéra grund for en internationell registrering, och inne-
havaren dérefter ansdker om registrering av market hér i landet,
skall denna ansdkan anses gjord pa dagen for den internationella
registreringen, under férutsattning att
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1. ansokan gors inom tre méanader fran den dag da den inter-
nationella registreringen upphorde, och

2. de varor som anges i den svenska ansokan ocksa omfattades av
den internationella registreringens verkan i Sverige.

51 8 Om en internationell registrering som géller i Sverige upp-
hor pa grund av en uppsigning av Madridprotokollet, och inne-
havaren dérefter ansdker om registrering av market har i landet,
skall denna ansokan anses gjord pa dagen for den internationella
registreringen, under forutsattning att

1. ans6kan gors inom tva ar fran den dag da uppsagningen fick
verkan, och

2. de varor som anges i den svenska ansokan ocksa omfattades av
den internationella registreringens verkan i Sverige.

6 kap. Overlételse, licens m.m.
Overlatelse

52 § Ratten till sadana varukannetecken som avses i 3 § forsta—
tredje styckena kan Overlatas i samband med eller fristdende fran
den rorelse i vilken de anvands.

Vid Overlatelse av en rorelse ingar ratten till sadana varukéanne-
tecken som avses i forsta stycket och som &r knutna till rorelsen i
Overlatelsen, om inte annat ar avtalat.

Rattsverkan av anteckning om innehavare m.m.

53 8 | mal eller d&renden om ett nationellt registrerat varumarke
skall den som &r antecknad som innehavare i varuméarkesregistret
anses vara innehavare av registreringen.

Overlatelse av ratten till ett nationellt registrerat varumérke skall
pa begéran antecknas i varumarkesregistret och kungdras. Den som
begér att en ny innehavare antecknas skall betala foreskriven avgift.

I mal eller d&renden om ett internationellt registrerat varumarke
skall den som &r antecknad som innehavare i det internationella
registret anses vara innehavare av market. Overlatelse av ratten till
ett internationellt registrerat varumarke kan anmalas till Inter-
nationella byran.
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Licens

54 § Innehavaren av ett varukdnnetecken som avses i 3 § forsta—
tredje styckena kan ge ndgon annan ratt att anvanda kannetecknet i
naringsverksamhet (licens). En licenstagare far inte Gverlata sin ratt
vidare, utan samtycke fran innehavaren av kdnnetecknet.

Innehavaren av ett varukannetecken kan aberopa de rattigheter
som ensamrétten till kdnnetecknet innebédr gentemot en licens-
tagare som Gvertrader en bestdmmelse i licensavtalet med avseende
pa licensens giltighetstid, den form under vilken kannetecknet far
anvandas, de varor for vilka kannetecknet far anvandas, det geo-
grafiska omrade inom vilket kannetecknet far anvandas eller
kvaliteten pa de av licenstagaren framstéllda varorna.

En licens som avser ett registrerat varumadrke, eller en anstkan
om registrering, skall pa begaran antecknas i varumarkesregistret.
Den som begér att en upplatelse av licens antecknas skall betala
foreskriven avgift.

Om det visas att licensen har upphort att galla, skall anteck-
ningen strykas ur registret.

Utmatning och konkurs

55 § Ratten till ett varukannetecken enligt 3 § tredje stycket far
inte tas i mat.

Om innehavarens egendom avtrads till konkurs, ingar ratten till
ett varukannetecken i konkursboet. Innehaller ett varukannetecken
ett personnamn géller detta endast ¢vriga delar av kdnnetecknet,
om inte kdnnetecknet &r registrerat eller inarbetat. Ett k&nnetecken
som enligt denna bestammelse inte tillhor konkursboet far anda
anvandas i rérelse som bedrivs for boets réakning.

7 kap. Pant m.m.
Pantratt i registrerat varumarke

56 § Ratten till ett registrerat varumarke eller till en ansékan om
registrering av ett varumadrke kan pantséttas enligt 57-65 88§.

57 § Pantrétt i egendom som avses i 56 8§ uppkommer genom
registrering av ett skriftligt avtal om pantséttning av egendomen.
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Ansdkan om registrering gors hos Patentverket. Den som anstker
om registrering skall betala foreskriven ansékningsavgift.

Om en registrerad pantratt har 6vergatt till ndgon annan, skall
det pa begaran antecknas i varumarkesregistret eller i Patentverkets
diarium.

Har pantratt upplatits till flera var for sig, har den upplatelse
foretrade for vilken ansbkan om registrering forst kom in till
Patentverket, om inte nagot annat har avtalats.

Gors samma dag anstkan om registrering av flera upplatelser,
har de sinsemellan foretrade efter den tidsfoljd i vilken de har dgt
rum, om inte nagot annat har avtalats. Ar upplatelserna samtidiga
eller kan det inte utredas i vilken tidsfoljd de har skett, har de lika
ratt.

Ansokan om registrering av pantupplatelse

58 § Ansdkan om registrering enligt 57 § gérs av den som har
ratten till varumaérket eller varumarkesansdkan eller av den till
vilken pantratten har upplatits. Sokanden skall styrka upplatarens
ratt till varumadrket eller varumarkesansdkan.

Vid tillampning av denna paragraf skall den som i varumaérkes-
registret ar antecknad som innehavare av ett registrerat varumarke
anses ha ratt till market, om inte ndgot annat framgar i arendet.
Avser ansokan om registrering pantsattning av en varumarkesan-
sokan, skall den som i Patentverkets diarium har registrerats som
sOkande anses ha ratt till varumarkesansokan, om inte nagot annat
framgar i arendet.

Ansokan far inte bifallas om upplataren, nar ansdkan om regi-
strering gors, inte ar behorig att forfoga Over den pantforskrivna
egendomen pa grund av utmatning, konkurs, omyndighet, betal-
ningssakring, kvarstad eller ndgon annan anledning.

59 § Ett avtal om pantsdttning kan registreras ndr varumarket
har registrerats eller, om avtalet avser en varumarkesansokan, nar
ansokan har registrerats i Patentverkets diarium. Om en pantsatt
varumarkesansokan leder till att varumérket registreras, galler dar-
efter ratten till det registrerade varumarket som pantobjekt.

60 § Aven om en pantritt har registrerats, géller pantratt i den
pantsatta egendomen endast om pantavtalet har ingéatts av nagon

74



SOU 2001:26 Forfattningsforslag

som var réatt &gare till egendomen och behdrig att férfoga 6ver den
och om avtalet inte heller av ndgon annan anledning &r ogiltigt.

61 § Pantritten &r forfallen, om rétten till varumérket eller
varumarkesansokan pa grund av bestimmelserna i denna lag inte
vidare skall galla.

62 § Registreringen av en pantrétt skall strykas, om pantratten
genom en dom som har vunnit laga kraft har forklarats ogiltig eller
om pantratten har forfallit eller annars har upphort att galla.

63 § Pantsittning galler fran tiden for ansokan om registrering
enligt 57 § mot den som senare forvédrvar dganderdtt eller annan
ratt till egendomen.

Ett licensavtal galler mot panthavaren, om avtalet har slutits fére
ansOkan om registrering av pantavtalet.

64 § Bestdmmelser i annan lag om handpantrétt vid utmétning
eller i konkurs galler ocksa for pantratt i ratten till ett varumarke
eller en varumdrkesansdkan. Néar ansékan om registrering enligt
57 8 kommer in till Patentverket medfor det samma rattsverk-
ningar som ndr en panthavare tar en 16s sak i besittning.

Séljs rétten till ett pantsatt varumérke eller en pantsatt varu-
markesansokan vid utmétning eller i konkurs, bestdr sadana
licensavtal som avses i 63 § andra stycket.

65 § Pantborgenaren far silja panten och ta ut sin fordran ur
kopeskillingen endast om han dessforinnan har underréttat galde-
naren och andra kianda sakagare om forsaljningen och dessa har fatt
skaligt radrum att bevaka sin ratt.

Vid en forséljning enligt denna paragraf bestar sddana licensavtal
som avses i 63 § andra stycket.
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8 kap. Vitesforbud, skadestand, straffansvar m.m.
Vitesforbud

66 § Pa yrkande av den som har ritt till ett varukannetecken en-
ligt 3§ eller den som pa grund av licens har ratt att anvanda ett
sadant varukannetecken far domstolen vid vite forbjuda den som
gor intrang i ratten till kdnnetecknet (varumarkesintrang) att fort-
satta intranget.

Om karanden visar sannolika skal for att intrang forekommer
och om det skaligen kan befaras att svaranden genom att fortsatta
intranget forringar vardet av ensamratten till varukiannetecknet, far
domstolen meddela vitesforbud for tiden intill dess att malet slut-
ligt har avgjorts eller annat har beslutats. Innan ett sadant forbud
meddelas skall svaranden ha fatt tillfalle att yttra sig, om inte ett
drojsmal skulle medfora risk for skada.

Forbud enligt andra stycket far meddelas endast om karanden
staller sakerhet hos domstolen for den skada som kan tillfogas
svaranden. Saknar karanden formaga att stalla sakerhet, far dom-
stolen befria honom fran detta. | frdga om slaget av sakerhet géller
2 kap. 25 8 utsokningsbalken. Sékerheten skall prévas av dom-
stolen, om den inte har godkénts av svaranden.

Nar malet avgors skall domstolen préva om forbud som har
meddelats enligt andra stycket fortfarande skall besta.

I frdga om Overklagande av beslut enligt andra eller tredje
stycket och i frdga om handlaggningen i hogre domstol géller vad
som foreskrivs i rattegangsbalken om éverklagande av beslut enligt
15 kap. rattegangsbalken.

Talan om utdémande av vite fors av den som har ansokt om for-
budet. 1 samband med sadan talan far talan foras om nytt vites-
forbud.

Skadestand

67 § Den som uppsatligen eller av oaktsamhet gor varumarkes-
intrang skall betala skalig ersattning for utnyttjandet av varu-
kdnnetecknet. Dérutdver skall ersattning betalas for den skada som
intranget i 6vrigt medfor varvid hansyn skall tas sarskilt till

1. den skada som hanfér sig till varukdnnetecknets anseende
(goodwill),

2. rattighetshavarens uteblivna férséljning,

76



SOU 2001:26 Forfattningsforslag

3. den vinst som intrangsgoraren har gjort till foljd av intranget
och

4. rittighetshavarens intresse av att varumarkesintrang inte
begas.

Den som utan uppsat eller oaktsamhet gor varumarkesintrang
skall betala ersdttning for utnyttjandet av varukénnetecknet, om
och i den man det ar skaligt.

Begransning av skadestandet

68 § Avser intranget ett varumarke som ar skyddat enbart pa
grund av registrering, skall ersattning for det intrang som skett
fore registreringsdagen betalas endast om intrdnget gjorts
uppsatligen.

Ratt till ersattning far endast avse skada under de fem senaste
aren innan talan véacktes. FOr annan skada ar ratten till ersattning
preskriberad.

Avser intranget ett varumarke som ar skyddat enbart pa grund
av registrering preskriberas dock inte ratten till ersittning i nagot
fall tidigare an ett ar efter registreringsdagen.

Straffansvar

69 § Den som uppsatligen eller av grov oaktsamhet gor varu-
markesintrang skall domas till boter eller fangelse i hogst tva ar.

For forsok eller forberedelse till brott enligt forsta stycket doms
till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Den som har odvertratt ett vitesforbud enligt 66 § far inte domas
till ansvar for intrang som omfattas av forbudet.

Aklagaren far vicka &tal for brott som avses i forsta eller andra
stycket endast om malsaganden anger brottet till atal och atal ar
pakallat fran allman synpunkt.

Begrénsning av straffansvaret

70 8 Avser intranget ett varumarke som ar skyddat enbart pa
grund av registrering, skall inte domas till ansvar for intrang som
gjorts fore registreringsdagen.
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Forebyggande av fortsatt intrang

718 Pa yrkande av den som har lidit varumarkesintrang far
domstolen efter vad som &r skaligt till forebyggande av fortsatt
intrdng besluta att varukannetecken som olovligen forekommer pa
varor, forpackningar, reklamtryck, affarshandlingar eller liknande
skall utplanas eller andras. Kan en sadan atgéard inte ske utan att
egendomen pa vilken kannetecknet forekommer forstors eller pa
visst satt andras far domstolen besluta om detta. I ett sadant fall far
domstolen ocksa, pa yrkande, besluta att egendomen skall mot
[6sen lamnas ut till den som har lidit intranget.

P& yrkande av den som har lidit intranget far domstolen efter
vad som ar skaligt till forebyggande av fortsatt intrang besluta att
foremal, vars anvandande skulle innebéra varumarkesintrang, skall
forstoras eller dandras pa visst satt.

Sadan egendom som avses i forsta och andra styckena far tas i
beslag om det skéligen kan antas att ett brott enligt 69 § har
begatts. | fraga om ett sadant beslag tillampas reglerna om beslag i
brottmal i allménhet.

Bestammelserna i forsta—tredje styckena tillampas ocksa i fraga
om férsok och forberedelse till brott enligt 69 § andra stycket.

9 kap. Intrdngsundersokning m.m.

72 8 Om det skaligen kan antas att nagon har gjort ett intrang,
far domstolen for att bevisning skall kunna sédkras om intranget
besluta att en undersokning far goras hos denne for att soka efter
foremal eller handlingar som kan antas ha betydelse for utredning
om intranget (intrangsundersokning).

Ett beslut om intrdngsundersokning far meddelas endast om
skalen for atgarden uppvéger den oldgenhet eller det men i Ovrigt
som atgarden innebéar for den som drabbas av den eller for nagot
annat motstaende intresse.

Bestammelserna i forsta och andra styckena tillimpas ocksa i
fraga om forsok och forberedelse till brott enligt 69 § andra
stycket.

73 § Ett beslut om intrangsundersokning meddelas av den dom-
stol dar rattegang som ror intranget pagar. Om rattegang inte ar
inledd, galler i fraga om behorig domstol vad som &r bestamt om
tvistemal som ror intrang. Vad som ségs i rattegangsbalken om in-
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skrankning av domstols behdrighet i frdga om tvist som skall tas
upp i annan ordning dn infor domstol skall dock inte tillampas.

En fraga om intrangsundersokning far tas upp endast pa yrkande
av den som innehar ett varukannetecken enligt 3 § eller den som pa
grund av licens har rétt att anvanda varukannetecknet. Om ratte-
gang inte ar inledd, skall yrkandet framstallas skriftligen.

Innan ett beslut om undersdkning meddelas skall motparten ha
fatt tillfalle att yttra sig. Domstolen far dock omedelbart meddela
ett beslut som galler till dess annat har beslutats, om ett drojsmal
skulle medfora risk for att foremal eller handlingar som har bety-
delse for utredning om intranget skaffas undan, forstors eller for-
vanskas.

I Ovrigt skall en frdga om intrangsundersokning som upp-
kommer da rattegang inte ar inledd handlaggas pa samma satt som
om fragan uppkommit under rattegang.

74 § Ett beslut om intrangsundersokning far meddelas endast
om sOkanden stéller sdkerhet hos domstolen for den skada som
kan tillfogas motparten. Saknar sokanden formaga att stalla saker-
het, far domstolen befria honom fran detta. | fraga om slaget av
sékerhet géller 2 kap. 258 utsokningsbalken. Sékerheten skall
proévas av domstolen, om den inte har godkants av motparten.

I fraga om overklagande av domstolens beslut om intrangs-
undersokning och i fraga om handlaggningen i hogre domstol
galler vad som foreskrivs i rattegangsbalken om 6verklagande av
beslut enligt 15 kap. rattegangsbalken.

75§ Ett beslut om intrangsundersokning skall innehalla upp-
gifter om

1. vilket &ndamal undersokningen skall ha,

2. vilka foremal och handlingar som det far sokas efter, och

3. vilka utrymmen som far genomsokas.

Om det behovs, skall domstolen &ven férordna om andra villkor
for verkstéllandet.

76 § Ett beslut om intrangsundersokning géller omedelbart.
Om anstkan om verkstallighet inte har gjorts inom en manad fran
beslutet, forfaller det.

Om s6kanden inte inom en manad fran det att verkstalligheten
avslutats véacker talan eller pa nagot annat satt inleder ett forfarande
om saken, skall en atgard som foretagits vid verkstalligheten av
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intrangsundersokningen omedelbart ga ater, i den utstrackning det
ar mojligt. Detsamma galler om ett beslut om intrangsundersok-
ning upphavs sedan verkstallighet genomforts.

77 § Ett beslut om intrangsundersokning verkstélls av krono-
fogdemyndigheten enligt de villkor som domstolen har foreskrivit
och med tillampning av 1-3 kap., 16 kap. 10 §, 17 kap. 1-5 §§ samt
18 kap. utsokningsbalken. Sékandens motpart skall underrattas om
verkstalligheten endast om beslutet om intrangsundersokning har
tillkommit efter motpartens hérande. Myndigheten har rétt att ta
fotografier och gora film- och ljudupptagningar av sadana foremal
som den far soka efter. Myndigheten har ocksa ratt att ta kopior av
och gora utdrag ur sadana handlingar som den far soka efter.

En intrdngsundersokning far inte omfatta en skriftlig handling
som avses i 27 kap. 2 § rattegangsbalken.

78 § Nar ett beslut om intrangsundersokning skall verkstallas
har motparten rétt att tillkalla ett juridiskt bitrade. | avvaktan pa
att bitradet installer sig far verkstalligheten inte pabdrjas. Detta
géller dock inte, om

1. understkningen darigenom onddigt fordrojs, eller

2. det finns en risk att andamalet med atgarden annars inte upp-

nas.

Vid verkstélligheten far kronofogdemyndigheten anlita det
bitrdde av en sakkunnig som behovs.

Myndigheten far tillata att sokanden eller ett ombud for s6kan-
den &r narvarande vid undersokningen for att bista med upplys-
ningar. Om ett sadant tillstand ges, skall myndigheten se till att
sokanden eller ombudet inte i storre utstrdckning &n som kan
motiveras av verkstalligheten far kannedom om foérhéllanden som
kommer fram.

79 § Fotografier och film- och ljudupptagningar av féremal

samt kopior av och utdrag ur handlingar skall fortecknas och héllas
tillgangliga fér sékanden och motparten.
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10 kap. Ovriga bestaimmelser
Preklusion m.m.

80 § Om en registrering av ett varumarke har upphdvts genom
ett beslut eller en dom som har vunnit laga kraft, far domstolen
inte doma till skadestand eller straff eller besluta om annan atgérd
enligt 66-79 §8.

I mal om intrdng i ett registrerat varumarke skall domstolen, pa
yrkande av den mot vilken talan fors, forklara malet vilande i av-
vaktan pa att frigan om upphavande av registreringen slutligt av-
gjorts. Ar talan om upphéavande inte vickt, skall domstolen i sam-
band med vilandeforklaringen féreldgga honom att gdra det inom
viss tid.

Sarskilda bestammelser om gemenskapsvarumaérken

81§ Vid intrang i ett gemenskapsvarumarke tillampas bestam-
melserna i 69 och 70 88 om straffansvar. | dvrigt géller 66 § om
vitesforbud, 67 och 68 88 om skadestand, 71 § om forebyggande
atgarder, 72-7988 om intrangsundersokning och 80§ om
preklusion m.m. i den man inte nagot annat foljer av radets forord-
ning om gemenskapsvarumérken.

Den som ger in en ansbkan om registrering av ett gemenskaps-
varumdrke till Patentverket for vidare befordran enligt artikel 25.2
i radets forordning om gemenskapsvarumarken skall betala en
avgift med belopp som regeringen bestdmmer. Detsamma géller
den som begdr omvandling av en ansdkan om eller en registrering
av ett gemenskapsvarumérke till en anstkan om nationell registre-
ring av ett varumarke samt den som begar ett intyg enligt artikel
89.3 i radets forordning.

Behorig domstol

82 8§ Om det enligt rattegangsbalken inte finns nagon behorig
domstol for en talan om upphdvande av en registrering, skall talan
véckas vid Stockholms tingsratt.

Stockholms tingsratt ar behorig domstol i mal som avses i 81 §
och i artikel 92 i radets férordning om gemenskapsvarumarken.
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Skyldighet for licenshavare och panthavare att underratta innehavaren

83 8 Vill en licenstagare vacka talan om intrang i ratten till ett
varukdnnetecken, skall han underratta kdnnetecknets innehavare
om detta. GOr han inte det skall talan avvisas.

Detsamma géller, om en panthavare vill vicka talan med anled-
ning av intrang i den pantsatta egendomen.

Overklagande

84 § Ett slutligt beslut av Patentverket far Gverklagas av den
som beslutet ror, om det har gatt honom emot.

Overklagande enligt forsta stycket gors hos Patentbesvérsritten
inom tva manader fran beslutets dag, om inte ndgot annat foljer av
tredje stycket. Ett slutligt beslut av Patentbesvarsratten far Gver-
klagas till Regeringsratten inom tva manader fran beslutets dag.
Vid ett 6verklagande till Regeringsratten tillampas bestdammelserna
i 35—37 8§ forvaltningsprocesslagen (1971:291). Patentbesvarsrat-
tens beslut skall innehalla uppgift om att det kravs sarskilt tillstand
for prévning i Regeringsratten och om de grunder pa vilka ett
sadant tillstind meddelas.

Overklagande av beslut i drenden om upphavande i administrativ
ordning enligt 30-32 88 gors hos tingsratt inom tre veckor fran
beslutets dag.

Bemyndiganden

85 8 Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestammer far meddela narmare foreskrifter for tillampningen av
denna lag. Regeringen far ocksd meddela narmare foreskrifter om
avgifter.

Overgangsbestammelser

1. Denna lag trader i kraft den...
2. Genom lagen upphévs varumérkeslagen (1960:644) och
kollektivmarkeslagen (1960:645).
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3. Om det i en lag eller i en annan forfattning hanvisas till fore-
skrifter som har ersatts med bestdmmelser i den nya varumarkes-
lagen, skall hdnvisningen avse de nya bestdmmelserna.

4. Ansdkningar om registrering av varuméarken som har kommit
in till Patentverket fore ikrafttradandet skall handldggas med
tillampning av aldre bestdmmelser.

5.1 frdga om invandningar mot registreringar som gjorts pa
grundval av ansokningar som kommit in till Patentverket fore
ikrafttradandet galler aldre bestammelser.
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lag om andring i firmalagen (1974:156)

Harigenom foreskrivs i fraga om firmalagen (1974:156)

dels att 2-10, 12, 15-20, 23-25 88 skall ha foljande lydelse,

dels att det i lagen skall infOras tio nya paragrafer, 2 a, 8 a, 10 a,
114,124, 12 b och 16 a—d 88§ samt ndrmast fore 12 a § en ny rubrik

av foljande lydelse.

2§

Naringsidkare forvarvar en-
samratt till firma genom regi-
strering eller inarbetning. En-
samratt till sekundart k&nne-
tecken forvarvas genom inarbet-
ning.

Firma registreras enligt be-
stdimmelserna i denna lag och
vad i annan forfattning kan vara
sarskilt foreskrivet om registre-
ring av visst slags firma.

Ett ndringskdnnetecken anses
inarbetat, om det ar kint som
beteckning  for  innehavarens
verksamhet inom en betydande
del av den krets till vilken verk-
samheten riktar sig.

Ensamrétt till firma forvarvas
genom registrering eller genom
inarbetning.

En férutsattning for ensamratt
till firma pa grund av registrering
ar att firman har sarskiljnings-
formaga.

Ensamratt till sekundart kén-
netecken forvéarvas genom inar-
betning.

Firma registreras enligt be-
stdimmelserna i 8a-12 88 och
vad som foreskrivs i annan for-
fattning om registrering av visst
slags firma.

Ett ndringskdnnetecken anses
inarbetat om, och sa lange, det
hér i landet inom en betydande
del av den krets till vilken det
riktar sig (omséattningskretsen) &r
kédnt som kannetecken for den
verksamhet som bedrivs under
k&nnetecknet. Om kannetecknet
ar inarbetat endast inom en del
av landet, galler ensamréatten en-
dast inom det omradet.

Den som anvénder ett eget
namn med sarskiljningsformaga
som néringskannetecken inom ett
visst geografiskt omrade, har ett

! Senaste lydelse 1994:1509
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Ensamrétt  till  registrerad
firma innebdr att annan an inne-
havaren ej far anvanda ett med
firman forvaxlingsbart narings-
kénnetecken inom det omrade for
vilket firman registrerats, om det
gj visas att innehavaren icke kan
lida skada darav.

Ensamratt till néringskanne-
tecken pa grund av inarbetning
innebar att annan an
innehavaren ej far anvanda ett

Forfattningsforslag

skydd for namnet som for
naringsk&nnetecken inom samma
omrade. Vidare har innehavaren
av ett varukdnnetecken med
skydd inom ett visst geografiskt
omrade, ett skydd for kéanne-
tecknet som for ndringskanne-
tecken inom samma omrade.

2a8Ett néaringsk&nnetecken
anses ha sarskiljningsformaga om
det ar agnat att skilja den verk-
samhet som bedrivs i en rorelse
fran den som bedrivs i en annan.
Vid beddmning av om ett
naringskannetecken har sarskilj-
ningsformaga skall hansyn tas till
att kannetecknet kan forvarva
sadan formaga genom anvénd-
ning.

Innehdller ett naringskanne-
tecken en beteckning for associa-
tionsform sdsom aktiebolag, han-
delsbolag eller ekonomisk fore-
ning eller forkortning dérav, skall
vid bedémningen bortses fran
denna.

38

Ensamratten till ett narings-
kénnetecken enligt 2 § innebdr,
att ingen annan &n innehavaren i
naringsverksamhet far anvanda

1. ett tecken som &r identiskt
med naringskannetecknet  for
verksamhet av samma slag, eller

2. ett tecken som &r identiskt
med eller liknar naringskanne-
tecknet for verksamhet av samma
eller liknande slag, om det finns
en risk for férvaxling, inbegripet
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med dennes kannetecken
forvaxlingsbart ~ ndaringskanne-
tecken inom det omrade dar in-
arbetningen bestar.

Naringsidkare far utan regi-
strering och oberoende av in-
arbetning anvénda sitt slaktnamn
som naringskannetecken, om icke
detta &r &gnat att framkalla for-
vaxling med annans skyddade
narings- eller varukannetecken.

Inom omrade dar néarings-
idkare enligt vad i forsta stycket
sags anvander sitt slaktnamn som
naringskannetecken far annan gj
anvénda ett med namnet forvéx-
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risken for att anvandningen av
tecknet leder till uppfattningen att
det finns ett samband mellan den
som anvénder tecknet och inne-
havaren av naringskannetecknet.

Nar ett naringskannetecken ar
ként inom en betydande del av
omsattningskretsen innebar en-
samratten enligt 2 § dessutom, att
ingen annan &an innehavaren, i
naringsverksamhet, utan skalig
anledning far anvanda ett tecken
som &r identiskt med eller liknar
naringskannetecknet for verksam-
het av annat slag, om han
darigenom skulle dra otillbérlig
fordel av eller orsaka forfang for
naringskannetecknets sarskilj-
ningsformaga eller anseende.

Ensamratten till en registrerad
firma utgér dock inte hinder mot
att ndgon annan i naringsverk-
samhet anvander ett tecken inom
det omrade dar firman har skydd
om denne visar att innehavaren
av firman inte kan lida skada av
detta.

48

Ensamratten till ett narings-
kannetecken ger inte nagot sjalv-
standigt skydd for sddan del av
kénnetecknet som inte har sar-
skiljningsformaga.

Ensamratten till ett narings-
kénnetecken hindrar inte att
nagon annan, nar det stammer
overens med god affarssed, i
naringsverksamhet anvander

1. sitt namn eller sin adress,

2. uppgifter om verksamhetens
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lingshart naringskannetecken.

Inom omrade dar néarings-
idkare enligt 3 § atnjuter skydd
for naringskannetecken far annan
ej obehdrigen anvanda néarings-
kénnetecken som ar forvéxlings-
bart med naringsidkarens slakt-
namn eller skyddade varumarke.

Kéannetecken anses forvax-
lingsbara endast om de avser
verksamhet av samma eller lik-
nande slag.

Forvéaxlingsbarhet kan abe-
ropas dven till forman for ett
kénnetecken som ar val ansett har
i landet, om anvandningen av ett
annat liknande kénnetecken
skulle dra otillborlig fordel av
eller skulle vara till forfang for
det vél ansedda kéannetecknets
sarskiljningsformaga eller
anseende.

Vid tvist om réatt till kénne-
tecken som &r forvéxlingsbara har
den foretrade som kan aberopa
tidigaste rattsgrund, om ej annat
foljer av 8 8.
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art eller beskaffenhet eller en i
verksamheten utbjuden varas art,
beskaffenhet, méangd, avsedda
anvandning, varde, geografiska
ursprung, tiden for dess framstél-
lande eller andra egenskaper hos
varan, eller
3. allméant brukat ortnamn.

58

Om flera gor ansprak pa en-
samrétt till naringskannetecken
som ar identiska eller liknande pa
det satt som anges i 3 &, skall den
ha foretrdde som har tidigaste
grund for sitt ansprak, om inte
annat foljer av 6 eller 7 §.

6 §

Ratten till en registrerad firma
skall besta vid sidan av en &ldre
ratt till ett kdnnetecken, om an-
sokan om registrering gjorts i god
tro och innehavaren av den aldre
ratten har kant till och funnit sig i
att firman efter registreringsdagen
har anvants har i landet fem ar i
foljd. Om firman har anvants
endast for en del av den verksam-
het som den registrerats for, skall
ratten bestd endast for denna
verksamhet.

78
Ratten till ett inarbetat nér-
ingskannetecken skall besta vid
sidan av en aldre ratt till ett kan-
netecken, om innehavaren av den
aldre ratten inte inom rimlig tid

2 Senaste lydelse 1994:1509
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Har néringskannetecken in
arbetats, far ratt dartill besta vid
sidan av é&ldre réatt till forvéax-
lingsbart kénnetecken, om inne-
havaren av den é&ldre rétten ej
inom rimlig tid inskridit mot an-
vandningen av det férstnamnda
ké&nnetecknet.

I fall som avses i forsta stycket
kan domstol pa yrkande av part
efter vad som ar skaligt
foreskriva  att  ndgot  av
kannetecknen eller bada far
anvandas endast pa sarskilt satt,
sasom med tillfogande av
ortsangivelse eller med annat
fortydligande.
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vidtagit atgarder for att hindra
anvandningen av det yngre kén-
netecknet.

Innehavaren av den &ldre rat-
ten skall, om hans k&nnetecken &r
ként inom en betydande del av
omsattningskretsen, anses ha
handlat inom rimlig tid om han
inom fem ar fran det att han fick
kdnnedom om anvandningen
vidtagit atgarder for att hindra
denna.

88

I de fall som avses i 6 och 7 8§
utgor réatten till det yngre kénne-
tecknet inte hinder mot anvand-
ningen av det aldre kénnetecknet,
aven om rétten till det aldre kan-
netecknet inte langre utgdr hinder
mot anvéndningen av det yngre.

I de fall som avses i 7§ far,
om det ar skéligt, beslutas att ett
av kannetecknen, eller bada, en-
dast far anvandas pa sarskilt satt,
sdsom i ett visst utforande eller
med tilldgg av ortsangivelse, eller
att kannetecknet endast far an-
vandas for viss verksamhet eller
inom ett visst omrade.

Bestammelsen i andra stycket
tillampas ocksa nar identiska eller
liknande kénnetecken ar inarbe-
tade for olika innehavare i olika
delar av landet.

8 a § Registrering av en firma
sker i samband med registrering
av en naringsidkare eller, om
firman skall registreras for en
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Firma registreras endast om
den &r agnad att sarskilja inne-
havarens verksamhet fran andras.

Vid bedémande av om firma
har sarskiljningsformaga skall
hénsyn tagas till den tid och om-
fattning firman wvarit i bruk.
Bestar firma av enbart allman
benamning pa verksamhetens art
eller pa dari utbjuden vara eller
tjanst eller utgdres den enbart av
allmént brukat ortsnamn eller
annat sadant namn, skall firman
i och for sig ej anses ha sar-
skiljningsformaga. Ingar i firma
sadan beteckning som aktiebolag,
handelsbolag eller ekonomisk
forening eller forkortning darav,
skall vid bedémningen bortses
fran denna.

En firma far inte registreras,

1.om firman eller dess an-
vandning strider mot goda seder
eller allmén ordning,

2.0om det i firman utan till-
stand tagits in en sadan statlig
eller internationell bendamning
eller forkortning som enligt lag
eller annan forfattning inte far
obehorigen anvandas som firma,
eller ndgot som latt kan forvéx-
las darmed,

Forfattningsforslag

naringsidkare som redan ar regi-
strerad, i ett sarskilt drende.

98§

En firma som skall registreras
maste tydligt skilja sig fran andra
registrerade firmor. Vidare maste
firman uppfylla de krav som an-
ges i lag eller annan forfattning
for visst slags firma.

10 §*

En firma far inte registreras
om den

1. strider mot lag eller annan
forfattning eller mot goda seder
eller allmén ordning,

2. utan tillstdnd innehaller en
statlig eller internationell be-
teckning som enligt lag eller
annan forfattning inte far an-
vandas som firma, eller nagot
som latt kan forvéxlas dérmed,
eller

3 Senaste lydelse 1994:1509
4 Senaste lydelse 1995:1276
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3.om firman i annat fall &r
agnad att vilseleda allménheten,

4. om firman innehaller nagot
som ar dagnat att uppfattas som
nagon annans slaktnamn, konst-
narsnamn eller likartat namn,
savida inte namnet
uppenbarligen avser nagon sedan
lange avliden person, eller é&r
agnat att uppfattas som benam-
ning pa en stiftelse, ideell forening
eller liknande sammanslutning,

5.om firman innehaller nagot
som ar agnat att uppfattas som
titel pa nagon annans skyddade
litterdra eller konstnarliga verk
och titeln &r egenartad, eller om
firman innehaller nagot som
kranker nagon annans upphovs-
ratt till sadant verk,

6. om firman ar forvaxlingsbar
med nagon annan naringsidkares
slaktnamn eller skyddade
narings- eller varukannetecken,

7.om firman i annat fall &r
forvaxlingsbar med ett narings-
eller varukannetecken, som vid
tiden for ansokan anvéndes av
nagon annan, samt ansokan gjorts
med vetskap om detta och sokan-
den inte anvant sin firma innan
det andra ké&nnetecknet togs i
bruk, eller

8. om firman ar forvaxlingsbar
med nagon annans gemenskaps-
varumarke som &r skyddat enligt
radets forordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumarken.

I fall som avses i forsta
stycket 8 kan, dven om kanne-
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3. i annat fall &r dgnad att vil-
seleda allménheten.

En firma far inte heller regi-
streras om den innehaller eller
bestdr av nagot som ar agnat att
uppfattas som en geografisk ur-
sprungsbeteckning for vin eller
spritdrycker och firman avser
verksamhet med vin eller sprit-
drycker av annat ursprung.
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tecknen inte avser verksamhet av
samma eller liknande slag, for-
véxlingsbarhet aberopas till for-
man for ett gemenskapsvaru-
marke som &r val ansett i gemen-
skapen, om anvandningen av en
annan liknande firma skulle dra
otillborlig fordel av eller skulle
vara till forfang for det val
ansedda gemenskapsvarumarkets
sarskiljningsformaga eller
anseende.
Trots forsta stycket 4-8 och
andra stycket far registrering ske,
om den vars ratt ar i fraga
medger det och hinder inte finns
enligt forsta stycket 1-3.
10a 8 Hinder mot att en
firmaregistrering bestar finns om
nagon begar att den skall upp-
hévas och
1. anvéndning av firman i
naringsverksamhet skulle utgéra
intrang i en é&ldre ensamratt
enligt 3 § eller i ett &ldre gemen-
skapsvarumarke som ar skyddat
enligt radets forordning (EG) nr
40/94 av den 20 december 1993
om gemenskapsvarumaérken,
2.anvandning av firman i
naringsverksamhet skulle leda till
forvaxling med ett narings-
kannetecken som nagon annan
tagit i bruk foére innehavaren och
anvande vid tidpunkten for an-
sokan samt innehavaren k&nde
till eller borde ha ként till detta,
3. firman innehaller nagot som
ar 4gnat att uppfattas som annans
varukannetecken eller annans
egenartade efternamn, allmant
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ként konstnérsnamn eller lik-
nande namn och inte uppenbarli-
gen syftar pa nagon sedan lange
avliden och anvandningen av
kénnetecknet  skulle  medféra
nackdel for bararen av namnet,

4. firman innehaller nagot som
utgdr intrdng i annans upphovs-
rétt, eller

5.firman &r &gnad att upp-
fattas som benamning pa en stif-
telse, ideell forening eller lik-
nande sammanslutning.

Hinder mot att en registrering
bestdr finns dock inte pa den
grunden att anvéndning av fir-
man i naringsverksamhet skulle
utgéra intrang i ratten till ett
aldre kannetecken som enligt 2 §
femte eller sjatte stycket endast
har skydd inom ett visst geo-
grafiskt omrade.

11 a § Registreringsmyndig-
heten skall understka om an-
sokan uppfyller de krav som
enligt lag eller annan forfattning
stalls vid registrering av olika
slags firma, inbegripet det krav pa
betalning av ansékningsavgift
som kan vara uppstéllt samt om
det finns nagot hinder mot
registrering enligt 9 eller 10 8.
Registreringsmyndigheten  skall
ocksd, i den omfattning reger-
ingen foreskriver, undersdka om
det finns ndgot hinder som avses i
10as8.

Uppfyller ansokan inte de krav
som avses i forsta stycket eller
finns det nagot hinder mot regi-
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strering enligt 9 eller 10 §, skall
registreringsmyndigheten  fore-
lagga sbkanden att komplettera
eller &ndra sin ansékan inom viss
tid. Detsamma géller om sékan-
den inte har betalat foreskriven
ansokningsavgift. 1 forelaggandet
skall stkanden upplysas om att
ansokan kan komma att av-
skrivas om han inte svarar i ratt
tid.

Framkommer det nagot hinder
som avses i 10 a §, skall registre-
ringsmyndigheten underratta
sokanden om detta och ge honom
tillfalle att yttra sig inom viss tid.

Yttrar sig sokanden i ratt tid
Over ett foreldggande enligt andra
stycket, men finns det fortfarande
nagon brist enligt forsta stycket
eller nagot hinder mot regi-
strering enligt 9 eller 10 §, skall
registreringsmyndigheten  avsla
ansokan, om det inte finns skal
att forelagga sokanden pa nytt.

Yttrar sig sokanden inte i ratt
tid Over ett foreldggande enligt
andra stycket, far registrerings-
myndigheten avskriva ansékan.

12 §

Om anstékan uppfyller de krav
som avses i 11a§ forsta stycket
och det inte finns nagot hinder
mot registrering enligt 9 eller
10 8, skall registreringsmyndig-
heten fora in firman i foreskrivet
register.

Vid registrering av en firma
skall registreringsmyndigheten i
registret anteckna den verksamhet
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Registrering galler fran den
dag da ansokan kom in till regi-
streringsmyndigheten.
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som firman avser.

Ensamratten till en registrerad
firma géller fran den dag da an-
sokan kom in till registrerings-
myndigheten.

Invéndning

12 a § Nar registreringen av en
firma har kungjorts far invand-
ning framstallas mot den.
Detsamma géller nér registre-
ringen av en andrad verksamhet
har kungjorts.

Invandningen skall ha kommit
in till registreringsmyndigheten
inom tre manader fran kun-
gorelsedagen. Invéndningen skall
innehalla  uppgifter om in-
vandarens namn eller firma, den
registrering som invandningen
avser och de omstandigheter som
aberopas till grund for invand-
ningen.

12 b § Registreringsmyndig-
heten skall undersoka om in-
vandningen uppfyller de krav
som avses i 12 a § andra stycket.
Ar invandningen s bristfallig att
den inte kan l&ggas till grund for
provning av arendet skall myn-
digheten forelagga invandaren att
avhjalpa bristerna inom viss tid. |
forelaggandet skall invandaren
upplysas om att invandningen
kan komma att avvisas om han
inte foljer forelaggandet. Foljer
invndaren inte fdrelaggandet
skall invandningen avvisas.

Tar registreringsmyndigheten
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Om ett néringskannetecken
eller dess anvéndning strider mot
goda seder eller allmén ordning
eller ar vilseledande, far dom-
stolen vid vite forbjuda inne-
havaren att anvdnda kanne-
tecknet.

Ett sadant forbud far &ven
meddelas, om nagon gor intrang
i nagon annans ratt till narings-
kannetecken (firmaintrang).

Talan om forbud far foras av

Forfattningsforslag

upp invandningen skall myndig-
heten underratta innehavaren av
firmaregistreringen om invand-
ningen och ge denne tillfalle att
yttra sig inom viss tid.

Ar det uppenbart att invand-
ningen ar ogrundad, skall regi-
streringsmyndigheten avsla den.

Aterkallas invandningen far
den anda prévas, om det finns
sarskilda skél.

Registreringsmyndigheten skall
pa grund av invandningen upp-
héva registreringen, helt eller del-
vis, om det finns nagot hinder
som avses i 9, 10 eller 10 a 8.

Registreringsmyndigheten skall
avsla invandningen, om det inte
finns nagot hinder mot registre-
ringens bestand.

Om registreringsmyndigheten
upphéver registreringen, helt eller
delvis, skall detta antecknas i
registret nar avgérandet har vun-
nit laga kraft.

15 §°

Om néagon gor intrdng i an-
nans ratt till néringskdnne-
tecken (firmaintrang), far dom-
stol vid vite forbjuda honom att
fortsatta intranget.

5 Senaste lydelse 1996:850
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var och en som lider skada av
k&nnetecknet eller dess anvand-
ning. Talan om férbud enligt
forsta stycket far foras aven av
den myndighet som regeringen
bestimmer och av samman-
slutning av berérda narings-
idkare.

SOU 2001:26

Om kéranden visar sannolika skal for att firmaintrang fore-
kommer och om det skéligen kan befaras att svaranden genom att
fortsatta intranget forringar vardet av ensamratten till narings-
kannetecknet, far domstolen meddela vitesforbud for tiden intill
dess att malet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats. Innan
ett sddant forbud meddelas skall svaranden ha fatt tillfalle att yttra
sig, om inte ett drojsmal skulle medfora risk for skada.

Forbud enligt fjarde stycket
far meddelas endast om kéran-
den stéller sékerhet hos dom-
stolen for den skada som kan
tillfogas  svaranden.  Saknar
karanden formaga att stalla
sadan sakerhet, far domstolen
befria honom fran detta. | fraga
om slaget av sékerheten galler
2 kap. 258 utsokningsbalken.
Sékerheten skall prévas av dom-
stolen, om den inte har god-
kénts av svaranden.

Nar malet avgors skall dom-
stolen préva om forbud som har
meddelats enligt fjarde stycket
fortfarande skall besta.

I fraga om oOverklagande av
beslut enligt fjarde eller femte
stycket samt i frdga om hand-
laggningen i hogre domstol
géller vad som foreskrivs i réatte-
gangsbalken om &verklagande
av beslut enligt 15 kap. rétte-
gangsbalken.

Talan om utdémande av vite
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Forbud enligt andra stycket
far meddelas endast om kéran-
den stéller sékerhet hos dom-
stolen for den skada som kan
tillfogas  svaranden.  Saknar
karanden formaga att stalla
sdkerhet, far domstolen befria
honom fran detta. | fraga om
slaget av sdkerheten géller 2 kap.
25 8 utsokningsbalken. Séker-
heten skall provas av domstolen,
om den inte har godkénts av
svaranden.

Nar malet avgors skall dom-
stolen préva om forbud som har
meddelats enligt andra stycket
fortfarande skall besta.

I fraga om oOverklagande av
beslut enligt andra eller tredje
stycket samt i frdga om hand-
laggningen i hogre domstol
géller vad som foreskrivs i réatte-
gangsbalken om &verklagande
av beslut enligt 15 kap. rétte-
gangsbalken.

Talan om utdémande av vite
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fors av den som har ansokt om
forbudet eller, om  detta
meddelats enligt forsta stycket, av
den myndighet som regeringen
bestimmer. | samband med
saddan talan far talan foras om
nytt vitesférbud.

Har firma registrerats i strid
mot denna lag eller mot vad i
annan forfattning ar foreskrivet
om firma och foreligger alltjamt
hinder mot registrering, kan
domstol hava registreringen, om
gj ratten till firman anda skall
besta enligt 8 §.

Registrering far aven havas,

1.om innehavaren upphort
att vara naringsidkare,

2. om firman forlorat sin sér-
skiljningsformaga,
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far foras av den som har ansokt
om forbudet. | samband med
sddan talan far talan foras om
nytt vitesférbud.

16 §

Om en firma har registrerats i
strid mot bestdmmelserna i 9§
om allménna registreringsvillkor
eller 10 § om registreringshinder,
eller om det enligt 10a § finns
nagot hinder mot registreringens
bestdnd far registreringen upp-
havas om den inte kan besta en-
ligt bestammelserna i 6-8 88 om
verkan av passivitet. Firmaregi-
streringen far emellertid inte upp-
havas pa den grunden att an-
vandning av firman i narings-
verksamhet skulle utgéra intrang
i en &ldre registrerad firma, om
registreringen av denna firma
kan upphévas enligt tredje-sjunde
styckena om anvandning av
firma. Registreringen far inte
heller upphédvas pad den grunden
att anvandning av firman i
naringsverksamhet skulle utgéra
intrang i ett aldre naringskanne-
tecken som enligt 2 § femte eller
sjatte stycket endast har skydd
inom ett visst geografiskt omrade.

En registrering far vidare
upphévas om

1. innehavaren har upphort
att vara naringsidkare,

2. firman har kommit att
strida  mot lag eller annan
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3. om firman blivit stridande
mot goda seder eller allméan ord-
ning,

4.om firman blivit vilsele-
dande,

5.om firman ej varit i bruk
under de senaste fem aren och
innehavaren icke visar skal for
sin underlatenhet att anvanda
firman.

Talan om havande av regi-
strering far foras av var och en
som lider forfang av registre-
ringen. Talan som ej grundas pa
10 § forsta stycket 4-7 far foras
aven av  myndighet som
Konungen bestimmer och av
sammanslutning av  berdrda
naringsidkare.
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forfattning eller mot goda seder
eller allmén ordning, eller

3. firman har kommit att bli
vilseledande.

En registrering kan ocksa upp-
hévas, om innehavaren inte,
inom fem ar fran den dag da
fragan om registrering slutligt
avgjorts, anvant firman har i
landet for den verksamhet som
den avser, eller om han inte har
gjort det inom en period av fem
ar i foljd och det inte finns giltiga
skal till att firman inte har an-
vants.

Med sadan anvandning som
avses i tredje stycket likstalls att
firman anvéands i en annan form
an  den  registrerade om
avvikelsen avser endast detaljer
som inte fordndrar firmans
sarskiljningsformaga.

Registreringen far dock inte
upphévas enligt tredje stycket, om
innehavaren har anvént firman
under tiden mellan utgangen av
femarsperioden och ansokan om
hévning av registreringen.
Anvéandning som pabdrjas eller
aterupptas efter femarsperiodens
utgang och inom tre manader fore
ansbkan om hévning skall emel-
lertid 1amnas utan avseende, om
innehavaren har vidtagit forbere-
delser for att paborja eller ater-
uppta anvandningen efter det att
han fatt kdnnedom om att en
ansbkan om havning kunde
komma att goras.

Med att innehavaren anvander
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en firma likstalls ocksa att nagon
annan anvéander firman med
innehavarens samtycke.

Om grunden for upphavande
endast avser viss verksamhet som
firman registrerats for, skall regi-
streringen havas endast for denna
verksamhet.

16a8 En  firmaregistrering
kan upphéavas av domstol efter
talan enligt reglerna i
rattegdngsbalken eller av
registreringsmyndigheten  enligt
bestammelserna i 16 b-16d 88
om upphévande i administrativ
ordning. En talan om
upphdvande med stéd av
bestéammelserna i 168§ forsta
stycket och det allménna registre-
ringsvillkoret i 9 § eller registre-
ringshindren i 10 § eller med stéd
av bestdmmelsen i 16 § andra
stycket far foras av  den
myndighet  som regeringen
foreskriver.

16 b§ En ansékan om upp-
hévande av en firmaregistrering i
administrativ ordning skall inne-
halla uppgifter om parterna i den
utstrackning  som  anges i
33kap. 18 rattegangsbalken.
Ansokan skall vidare innehalla
uppgift om den registrering som
yrkas upphévd och de omstandig-
heter som aberopas till grund for
yrkandet. Sokanden skall ocksa
betala foreskriven ansoknings-
avgift.

Ar ansokan s bristfallig att

99



Forfattningsforslag

100

SOU 2001:26

den inte kan laggas till grund for
provning av  drendet skall
registreringsmyndigheten  fore-
lagga sékanden att avhjalpa bris-
terna inom viss tid. Detsamma
galler om sokanden inte har
betalat foreskriven ansoknings-
avgift. | forelaggandet skall
sékanden upplysas om att an-
sokan kan komma att avvisas om
han inte féljer foreldggandet.
Foljer sokanden inte fore-
laggandet skall ansbkan avvisas.

Ansokan skall ocksa avvisas,
om den avser nagon annan
atgard an upphdvande av en
registrering eller om det finns
nagot annat hinder mot att den
tas upp.

16 ¢ § Tar registrerings-
myndigheten upp ansbkan, skall
myndigheten  foreldgga  inne-
havaren av firmaregistreringen
(innehavaren) att yttra sig dver
ansbkan inom viss tid, om det
inte ar uppenbart att sékandens
yrkande &r ogrundat. | fore-
laggandet  skall  innehavaren
uppmanas att ange om han med-
ger eller bestrider ansdkan och,
om han bestrider ansokan, att
ange skalen for bestridandet.
Vidare skall innehavaren upp-
manas att Iamna de uppgifter om
sig som avses i 33 kap. 1 8 forsta—
tredje styckena rattegangsbalken, i
den man uppgifterna i ansdkan &ar
ofullstandiga eller felaktiga. |
forelaggandet skall innehavaren
upplysas om att &rendet kan
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komma att avgdras dven om han
inte svarar i ratt tid.

Forelaggandet  skall,  till-
sammans med ansokan och
6vriga handlingar, delges inne-
havaren i enlighet med vad som
enligt rattegangsbalken galler for
delgivning av stamning i tviste-
mal.

Ar det uppenbart att sokandens
yrkande &r ogrundat, skall regi-
streringsmyndigheten avsla
ansokan.

Om foreldggandet inte har
kunnat delges, skall registre-
ringsmyndigheten bedéma om
forsoken till delgivning skall
fortsatta eller om sokanden skall
erbjudas att sjalv skota om del-
givningen. Héansyn skall darvid
tas till det arbete och den kostnad
som dittills har lagts ned pa del-
givningen, forutsattningarna for
att fortsatta forsok skall lyckas
samt omstédndigheterna i Ovrigt.
Erbjudandet far sandas med post
till  sokanden wunder hans i
arendet uppgivna adress eller
formedlas pa annat satt. Antar
sokanden inte erbjudandet skall
ansokan avvisas.

Antar sokanden erbjudandet
skall registreringsmyndigheten
foreldgga honom att inom viss tid
komma in med ett bevis om del-
givning. Foljer sdkanden inte
foreldggandet skall ansdkan av-
visas.
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16d 8§ Vill innehavaren
bestrida ansokan, helt eller delvis,
skall han gora det skriftligen.

Bestrider innehavaren ansokan
helt eller delvis i ratt tid skall
registreringsmyndigheten under-
ratta sokanden om detta.

Vidhaller ~ sokanden  sitt
yrkande, helt eller delvis, skall
han skriftligen begéra att arendet
overlamnas till tingsratt i den del
innehavaren har bestritt ansokan.
Sokandens begdran skall ha
kommit in till registrerings-
myndigheten inom en manad
fran den dag da underrattelsen
sandes till honom. I sin begdran
om overlamnande skall sokanden
ange de omstandigheter och de
bevis som &beropas samt ange vad
som skall styrkas med varje bevis.
Sokanden skall samtidigt ge in de
skriftliga bevis och andra hand-
lingar som &beropas.

Har sbkanden begért Over-
lamnande i ratt tid, skall regi-
streringsmyndigheten dverlamna
arendet till en tingsratt som enligt
vad handlingarna visar ar be-
hoérig. Har sokanden inte i ratt
tid begart att arendet skall 6ver-
lamnas till tingsratt, skall regi-
streringsmyndigheten  avskriva
arendet i den del det &r bestritt.

Har innehavaren inte bestritt
ansbkan i ratt tid, skall registre-
ringsmyndigheten upphéva
firmaregistreringen i enlighet med
ansokan.  Har  innehavaren
endast bestritt en del av ansokan,
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skall registreringsmyndigheten
upphéva registreringen i enlighet
med den obestridda delen av an-
sokan.

Innehavaren av en registrering
som blivit upphavd far ansoka
om atervinning mot beslutet.
Ansokan om atervinning skall
vara skriftlig och ha kommit in
till registreringsmyndigheten
inom en manad fran dagen for
beslutet. Har innehavaren ansokt
om atervinning i ratt tid skall
registreringsmyndigheten  dver-
lamna éarendet till en tingsratt
som enligt vad handlingarna
visar ar behdorig. I annat fall skall
registreringsmyndigheten avvisa
ansokan.

Sedan ett &rende Overlamnats
till tingsratt skall talan anses
vackt nar ansbkan om upp-
hévande i administrativ ordning
kom in till registreringsmyndig-
heten. De handlingar som stkan-
den gett in skall anses som stam-
ningsansdkan och stamning i
malet skall anses utfardad nar
ratten beslutar om malets hand-
laggning. Har registreringsmyn-
digheten meddelat ett beslut om
upphdvande av registreringen
skall detta anses som tredskodom.
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Sedan dom om hédvande av
registrering vunnit laga Kkraft,
skall firman avforas ur registret. |
domen kan dock forordnas, att
firman far std kvar i registret
under viss tid som skaligen
behovs for att antaga ny firma
och ansoka om dess
registrering.

Gor nagon firmaintrang och
sker det uppsatligen eller av grov
oaktsamhet, skall han domas till
boter eller fangelse i hogst tva
ar.
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17§

Om en firmaregistrering har
upphavts enligt 12 b § eller enligt
16 a-16 d 8§, skall detta, nar
avgorandet vunnit laga kraft,
antecknas i registret.

Detsamma galler om inne-
havaren begar att registreringen
skall upphévas helt eller delvis.

Upphdvande av en firma-
registrering paverkar inte regi-
streringen av naringsidkaren.

I ett avgbrande om upp-
hédvande av en registrering kan
beslutas, att firman far sta kvar i
registret under viss tid som
skéligen behotvs for att anta en
ny firma och ansdka om dess
registrering.

18 §°

Den som uppsatligen eller av
grov oaktsamhet gor firmaintrang
skall domas till boter eller
fangelse i hogst tva ar.

For forsok eller forberedelse till brott enligt forsta stycket déms
till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Avser intranget en firma som ar skyddad enbart pa grund av
registrering, skall inte domas till ansvar for det intrdng som gjorts

fore registreringsdagen.

Den som har overtratt ett vitesforbud enligt 15 § andra stycket
far inte domas till ansvar for intrang som omfattas av forbudet.

Aklagaren far vacka éatal for
brott som avses i forsta eller
andra stycket endast om mal-
sdaganden anger brottet till atal
och atal av sarskilda skal ar pa-
kallat fran allman synpunkt.

Aklagaren far vacka atal for
brott som avses i forsta eller
andra stycket endast om mal-
sdaganden anger brottet till atal
och atal ar pakallat fran allmén
synpunkt.

6 Senaste lydelse 1994:237
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Den som uppsatligen eller av
oaktsamhet gor firmaintrang
skall betala skalig ersattning for
utnyttjandet av naringskanne-
tecknet samt ersdttning for den
ytterligare skada som intranget
har medfort. Vid bestdmmande
av ersattningens storlek skall
hansyn tas aven till rattighets-
havarens intresse av att firma-
intrdng inte begas och till dvriga
omstandigheter av annan an rent
ekonomisk betydelse.

Forfattningsforslag

19 §

Den som uppsatligen eller av
oaktsamhet gor firmaintrang
skall betala skalig ersattning for
utnyttjandet av naringskanne-
tecknet. Darutdver skall ersatt-
ning betalas for den skada som
intranget i 6vrigt medfor varvid
hénsyn skall tas sarskilt till

1. den skada som hénfor sig till

naringskénnetecknets  anseende
(goodwill),

2. rattighetshavarens uteblivna
forséljning,

3.den vinst som intrdngs-

goraren har gjort till foljd av
intranget och

4. rattighetshavarens intresse
av att firmaintrang inte begas.

Den som gor firmaintrang utan uppsat eller oaktsamhet, skall
betala ersattning for utnyttjandet av naringskannetecknet, om och i

den man det ar skaligt.

Avser intranget en firma som ar skyddad enbart pa grund av
registrering, skall ersittning for det intrang som skett fore
registreringsdagen betalas endast om intranget gjorts uppsatligen.

Ratten till ersattning for skada
preskriberas, om talan inte vécks
inom fem ar fran det att skadan
uppkom. Ratten till ersattning
med anledning av intrang i firma
som ar skyddad enbart pa grund
av  registrering  preskriberas
dock inte i nagot fall tidigare an
ett ar fran registreringsdagen.

Ratt till ersittning far endast
avse skada under de fem senaste
aren innan talan véacktes. For
annan skada ar ratten till ersatt-
ning preskriberad.

Avser intranget en firma som
ar skyddad enbart pa grund av
registrering preskriberas dock
inte ratten till ersattning i nagot
fall tidigare an ett ar efter
registreringsdagen.

7 Senaste lydelse 1994:237
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20 §°

Vid Overtradelse av ett vites-
forbud som meddelats enligt 15 §
forsta stycket kan domstol efter
vad som &r skéligt besluta att
naringskannetecken, som i strid
mot forbudet forekommer pa
skyltar, varor, férpackningar,
reklamtryck, affarshandlingar
eller liknande skall utplanas eller
andras sd att det inte langre
strider mot goda seder eller all-
man ordning eller ar vilsele-
dande. Kan en sadan atgard inte
ske utan att egendomen pa vilken
ké&nnetecknet forekommer forstors
eller andras pa visst satt, far
domstolen besluta om detta.

Vid Overtradelse av ett vites-
forbud som meddelats enligt 15 §
andra stycket eller annars vid
firmaintrang kan domstol pa
yrkande av den som har lidit
intranget efter vad som &r skaligt
till foérebyggande av fortsatt
intrdng besluta om en atgard som
anges i forsta stycket eller besluta
att egendomen skall ldmnas ut
mot lésen till den som har lidit
intranget, samt att ett foremal
vars anvandande skulle innebéra
firmaintrang, skall forstoras eller
andras pa visst satt.

P& yrkande av den som har
lidit firmaintrang far domstolen
efter vad som ar skaligt till fore-
byggande av fortsatt intrang be-
sluta att naringskannetecken som
olovligen forekommer pa skyltar,

varor, forpackningar, reklam-
tryck, affarshandlingar  eller
liknande skall utplanas eller

andras. Kan en sadan atgard inte
ske utan att egendomen pa vilken
kénnetecknet forekommer forstors
eller pd visst satt andras far dom-
stolen besluta om detta. | ett
sadant fall far domstolen ocksa,
pa yrkande, besluta att egen-
domen skall mot l6sen I&mnas ut
till den som har lidit intranget.
Pa yrkande av den som har
lidit intrdnget far domstolen efter
vad som ar skéligt till forebyg-
gande av fortsatt intrdng besluta

8 Senaste lydelse 1994:237
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Om ett vitesforbud Overtratts
eller om det skéligen kan antas att
ett brott enligt 18 § har begatts,
far egendom som avses i forsta
eller andra stycket tas i beslag. I
friga om ett sadant beslag
tillampas reglerna om beslag i
brottmal i allménhet.

Bestdmmelserna i andra och
tredje styckena tillimpas ocksa i
fraga om forsok eller forbere-
delse till brott.

Forfattningsforslag

att foremal, vars anvandande
skulle innebara firmaintrang,
skall forstoras eller &ndras pa visst
satt.

Sadan egendom som avses i
forsta och andra styckena far tas i
beslag om det skaligen kan antas
att ett brott enligt 188 har
begatts. | fraga om ett sadant
beslag tillampas reglerna om
beslag i brottmal i allménhet.

Bestdmmelserna i forsta—tredje
styckena tillampas ocksa i fraga
om forsok och forberedelse till
brott enligt 18 § andra stycket.

238

Talan om faststéllelse, huru-
vida ratt till naringskdnnetecken
bestar eller icke bestar eller om
visst forfarande utgor intrang i
sadan rétt eller ¢j, far av domstol
upptagas till prévning, savida
ovisshet rader om forhallandet
och denna medfér forfang for
karanden.

Grundas rétt till firma enbart
pa registrering och gores vid fast-
stallelsetalan gallande att regi-
streringen bor havas, ager 22 §
motsvarande tillampning.

I frdga om O&verklagande av
beslut i arende om registrering av
firma finns sérskilda bestammel-
ser.

Ett slutligt beslut av registre-
ringsmyndigheten i &rende om
invdndning mot registrering av
firma enligt 12 a och 12 b §§ far
Overklagas av den som beslutet
ror, om det har gatt honom emot.
Overklagande gors hos allman
forvaltningsdomstol inom  tva
manader fran beslutets dag.

Ett slutligt beslut av registre-
ringsmyndigheten i &rende om
upphévande av firma i admini-
strativ.  ordning enligt 16 b-
16 d 88 far overklagas av den
som beslutet ror, om det har gatt
honom emot. Overklagande gors
hos tingsratt inom tre veckor fran
beslutets dag.
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Finnes ej enligt rattegangs-
balken behdrig domstol for
talan om férbud mot anvandning
av  naringskdnnetecken, om
hévande av firmaregistrering, om
firmaintrang eller om faststallelse
enligt 238, vackes talan vid
Stockholms tingsratt.

Dom eller slutligt beslut i mal
om férbud mot anvandning av
firma, om havande av firmaregi-
strering, om firmaintrang eller
om faststéllelse enligt 23 § skall
genom domstolens forsorg i av-
skrift sdndas till patent— och regi-
streringsverket samt till annan
berord registreringsmyndighet.

Overgéngsbestammelser

1. Denna lag trader i kraft den.

SOU 2001:26

248

Om det enligt rattegangs-
balken inte finns nagon behorig
domstol for en talan om upp-
hédvande av registrering, skall
talan vackas vid Stockholms
tingsratt.

258

En domstol som har meddelat
dom angaende upphavande av en
firmaregistrering eller intrdng i en
registrerad firma skall underratta
registreringsmyndigheten om
detta.

2. Ansbkningar om registrering av firmor som har kommit in

till Patentverket fore

108
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3 Forslag till
lag om andring i sekretesslagen (1980:100)

Harigenom foreskrivs att 8 kap. 13 § sekretesslagen (1980:100)
skall ha féljande lydelse.

Nuvarande lydelse Foreslagen lydelse

8 kap.
138§

Sekretess géller i &rende om ansOkan om patent for uppgift om
uppfinning eller foretagshemlighet, om annat inte foljer av géllande
lagstiftning om patent.

Sekretess galler for sadan uppgift angaende uppfinning som har
lamnats till myndighet enligt lagstiftning om arbetsgivares réatt till
arbetstagares uppfinningar. Om patent har sokts pa uppfinningen,
géller dock sekretessen endast om uppgiften omfattas av sekretess
enligt forsta stycket.

Sekretess géller i &rende om registrering av monster for uppgift
om monstret, om sdkanden har begart det och ej annat foljer av
géllande lagstiftning om mdnsterskydd.

Sekretess galler i mal eller
arende om varukénnetecken eller
naringskénnetecken for uppgift
om enskildas affars- eller drift-
forhallanden om part begar detta
och det kan antas att den som
uppgiften roér lider avsevard
skada om uppgiften rojs. Sekretess
galler dock inte for sadana
uppgifter som har betydelse for
beddmning av ensamrattens upp-
komst, omfattning eller bestand i
fraga om varukannetecken eller
naringskannetecken.

I fraga om uppgift i allman handling géller sekretessen enligt
andra stycket forsta meningen i hogst tjugo ar.
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1 Kommittéarbetet m.m.

1.1 Direktiven

Varumérkeskommitténs uppdrag har varit att géra en samlad over-
syn av den varumarkesrattsliga lagstiftningen.
Kommitténs direktiv (dir. 1997:118) finns i bilaga 1

1.2 Kommitténs arbete

Kommittén inledde sitt arbete i slutet av ar 1997. | november 1998
fick kommittén i uppdrag att sarredovisa fragan om konsumtion av
de rattigheter som ar knutna till ett varumérke. Kommittén full-
gjorde den delen av sitt uppdrag i delbetdnkandet Artikel 7 i EG:s
varumadrkesdirektiv - Andringar i varumarkeslagen
(SOU 1999:19). Delbetankande lamnades i bdrjan av ar 1999.

Regeringen har till kommittén lamnat 6ver Patent- och registre-
ringsverkets rapport Férenklad firmaregistrering.

Kommittén har yttrat sig 6ver departementspromemorian Om-
budskrav, prioritet och elektronisk ingivning, Ds 2000:30.

Kommittén har besdkt Patentverkets varumarkesavdelning och
representanter for avdelningen har lamnat information vid sam-
mantrdden med kommittén. Vidare har sekreteraren besokt Patent-
verkets bolagsavdelning. Sekreteraren har arbetat i ndra kontakt
med varumérkesavdelningen och bolagsavdelningen.

Vid néagra av de sammantraden dar fragorna om firma har disku-
terats har chefsjuristen vid bolagsavdelningen, Per Nordstrém,
deltagit.

Ordféranden vid en av OHIM:s dverklagandendmnder, Kerstin
Sundstrom, har besokt kommittén och informerat om verksam-
heten vid OHIM.

Parallellt med den svenska kommittén har liknande utrednings-
arbete bedrivits i Norge och Finland. Utredare i Norge har varit

111



Kommittéarbetet m.m. SOU 2001:26

professor emeritus Birger Stuevold Lassen och radgiver Jostein
Sandvik. | Finland arbetar en kommitté under ordférandeskap av
linjedirektor Sirkka-Liisa Lahtinen. Sekreterare i den finska kom-
mittén ar regeringssekreteraren Sami Sunila.

I januari 1999 holls ett moéte i Stockholm med ett stort antal
ledaméter, experter m.fl. fran alla de nordiska landerna.

Representanter for de olika landernas utredningar har hallit
sammanlagt nio moten, varav tre i Helsingfors, tre i Oslo, tva i
Uppsala och ett i Umeé. Sverige har i allmanhet representerats av
kommitténs ordforande och sekreterare.

Under den forsta tiden av utredningsarbetet deltog vid olika
moten ofta en observator fran Danmark och vid nagra tillfallen
dven en observator fran Island.

De norska utredarna har avldmnat sitt betdnkande. Den finska
arbetsgruppen kommer att lamna sitt betdnkande ungefar samtidigt
som den svenska kommittén. | bilaga 3 redovisas det svenska for-
slaget till ny varumarkeslag tillsammans med de finska och norska
forslagen samt den géllande danska lagen.

Kommittén har samratt med Monsterutredningen och Utred-
ningen om patentprocessen m.m.

I betdnkandet finns tre avsnitt som de enskilda forfattarna svarar
for. Det &r avsnitten

Nordisk lovsamarbeid

av Birger Stuevold Lassen

Utvecklingslinjer inom handeln och naringslivet sedan inférandet
av varumarkeslagen

av kommitténs ledamdéter Birgitta Hermansson och Bertil
Strémberg

Tankar om den moderna varumarkesratten under utveckling

av kommitténs ledamot Marianne Levin

1.3 Kommitténs lagforslag
1.3.1  Allméant om lagférslagen

En overgripande uppgift for kommittén har varit att i storsta moj-
liga utstrackning uppnad harmoniserade nordiska lagar pa varu-
markesrattens omrade. Enligt direktiven skall kommittén strava
efter att astadkomma inte bara principiellt likartade I6sningar utan
ocksa regler med samma sakliga innehall och &aven likartad avfatt-
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ning. Aven en redaktionellt sett enhetlig utformning av lagarna
skall efterstréavas.

Samarbetet mellan den finska arbetsgruppen, den norska utred-
ningen och den svenska kommittén har varit inriktat pa att
utarbeta forslag till ny varumarkeslag i respektive land. Det har ratt
enighet om att bestimmelserna om kollektivmérken och garanti-
och kontrollmarken av praktiska skél bor finnas i varumérkeslagen.
Kommitténs forslag till ny varumarkeslag innehaller darfor, liksom
de finska och norska forslagen, bestdmmelser om kollektivmérken
och garanti- och kontrollmarken.

Det finns flera bestimmelser i VmL som har likartat innehall i
alla svenska lagar pa det industriella rattsskyddets omréade. Till
dessa hor bl.a. bestdmmelserna om pant, utsékning, konkurs och
sanktioner samt vissa processuella bestdimmelser. Det séger sig
sjalvt att en Gversyn av sddana bestammelser som har ett likartat
innehall i flera lagar om mojligt bor goras i ett ssmmanhang for att
behélla en enhetlig reglering. | direktiven namns inte heller dessa
bestdmmelser bland dem som kommittén sarskilt skall se 6ver.
Och kommittén har inte gjort nagon fullstandig genomgang av det
behov av andring som kan finnas i fraga om sddana bestimmelser
som har ett likartat innehall i flera lagar. Nar det galler vissa av
dessa bestammelser har dock kommittén ansett det péakallat att
foresld en annan reglering i forslagen till ny varumarkeslag och
andringar i firmalagen. Det galler t.ex. bestdmmelserna om taleratt,
faststallelsetalan och skadestand.

Det ar uppenbart att ett forslag till ny varumarkeslag kraver and-
ringar i lagen om patentbesvérsritten. Vilka dndringar som kan
behovas ar dock beroende av vilka &ndringar som Utredningen om
patentprocessen m.m. kan komma att foresla. Kommittén har dar-
for stannat for att inte lamna nagot forslag till andringar i den
lagen.

Kommittén foreslar tamligen omfattande andringar i firmalagen i
syfte att fa till stdnd ett sa bra samspel som mojligt mellan firma-
ratten och varumarkesrétten. Vissa av andringarna i FL ar direkt
foljd av forslaget till ny varumarkeslag, medan andra ar mer sjélv-
stdndiga andringar i firmaratten. De foreslagna &ndringarna i
firmalagen torde inte foranleda nagot storre behov av sakliga
andringar i den till firmardtten anknutna associationsrattsliga
lagstiftningen. Bestammelsen i 9 § i forslaget till lag om &ndring i
FL medfdér dock ett behov av dversyn av motsvarande bestam-
melser i den associationsrattsliga lagstiftningen. Det bor framhallas
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att kommittén inte har gjort nagon fullstandig genomgang i detta
avseende. Vidare kan de foreslagna andringarna i FL medfdra att
hanvisningar i den associationsréttsliga lagstiftningen till FL kan
avse andra bestammelser. Av 6vergangsbestimmelserna framgar att
hanvisningarna i sddana fall skall avse de nya bestimmelserna i FL.
Kommittén foreslar harutover att sekretesslagen andras sa att
sekretess kan galla for uppgifter om enskildas affars- och drift-
forhallanden dven i &renden om varu- och naringskannetecken.

1.3.2  Den redaktionella utformningen av forslaget till ny
varumarkeslag m.m.

Kommitténs stravan att uppna harmoniserande nordiska lagar pa
varumarkesrattens omrade har fatt till foljd att forslaget till ny
varumadrkeslag inte i alla avseenden har samma formella utformning
som svenska lagar brukar ha. Det har ocksa varit ofrankomligt att
lata EU:s varumarkesdirektiv paverka lagens formella utformning.

Det tydligaste skillnaden mot hur en modern svensk lag vanligen
ar utformad ar att kommitténs lagforslag har en genomgaende
paragrafnumrering i stéllet for att ha en ny paragrafnumrering for
varje kapitel. Sverige ar det enda nordiska land som normalt inte
anvander genomgéende paragrafnumrering. For att uppna en lik-
artad nordisk redaktionell utformning &r det darfor rimligt att folja
de andra l&ndernas teknik i detta avseende.

Den starka kopplingen till andra landers varumérkeslagstiftning
har ocksa medfort att lagen inte — som ar vanligt i Sverige — inleds
med definitioner av olika begrepp som férekommer i lagen. Vissa
av de begrepp som anvéands berdrs dock nedan (se avsnitt 1.3.3).

Vidare har stravan efter nordisk enhetlighet inneburit att lagfor-
slaget innehaller vissa bestiammelser som annars hade kunnat tas in
i en forordning och att nagra paragrafer omfattar flera stycken an
som ar vanligt. En stravan har dock varit att i lagen inte ta in sddana
bestaimmelser som endast innehéller handlaggningsregler for
Patentverket.

Det finns en del bestammelser i varumarkeslagarna som har ett
sadant samband med annan nationell lagstiftning att det inte ar
meningsfullt att efterstrava en nordisk rattslikhet. Det géller bl.a.
de ovan ndmnda bestdmmelserna om pant, utsékning, konkurs och
sanktioner samt vissa processuella bestammelser.
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Lagens disposition

Lagen bestar av tio kapitel. Paragrafnumreringen ar genomgaende.
Lagens disposition framgar av foljande sammanstallning.

1 kap. Allménna bestdmmelser 1-11 8§
2 kap. Nationell registrering av varumérken 12-27 88
3 kap. Upphévande av registrering m.m. 28-34 88

4 kap. Sérskilda bestdmmelser om innehavare  35-37 8§
av utldndska varumérken m.m.

5kap. Internationell varumérkesregistrering 38-51 8§
6 kap. Overlatelse, licens m.m. 52-55 §§
7 kap. Pantm.m. 56-65 8§
8 kap. Vitesforbud, skadestand, straffansvar m.m. 66-71 88
9 kap. Intrangsundersokning m.m. 72-79 88
10 kap. Ovriga bestimmelser 80-85 8§

De finska, norska och svenska lagforslagen har samma huvudsak-
liga disposition som den danska lagen till och med kapitel 4. Sedan
skiljer sig dispositionen at. Det beror pa att den finska arbetsgrup-
pen, den norska utredningen och den svenska kommittén har an-
sett det mest naturligt att behandla den internationella regi-
streringen fore lagens Ovriga bestammelser. Fran och med kapitel 7
har de finska, norska och svenska forslagen inte samma disposition.
Det beror pa att bestimmelserna om pant ar reglerade pa skilda sétt
i de olika landerna. I det svenska forslaget finns flera paragrafer om
pant som i allt vasentligt har samma lydelse i alla lagar pa det
industriella rattsskyddets omrade. | det finska forslaget finns
endast en paragraf om pant, medan det norska forslaget saknar
bestdimmelser om pant; fragor om pant i bl.a. ratten till varukanne-
tecken regleras i Norge i en sarskild lag.

I sak foreligger det stora likheter mellan de olika lagarna. Detta
galler givetvis sarskilt sadana regler som bygger pa varumarkes-
direktivet. De storsta skillnaderna galler fragor som har koppling
till andra rattsomraden an varumarkesratten, t.ex. forvaltningsritt,
processratt och straffratt. 1 dessa delar har varje lands egen ratts-
ordning givetvis satt sin pragel pa respektive forslag.
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1.3.3  Vissa begrepp

I betdnkandet anvénds vissa centrala begrepp som i stora drag
ansluter till den terminologi som anvénds i VmL och FL, men som
i vissa avseenden anvands i en delvis annan Dbetydelse
(jfr SOU 1958:10 s. 212 och SOU 1967:35 s. 144 f.). Det kan vara
praktiskt att redan hdr klargéra i vilken betydelse dessa begrepp
anvénds i betankandet.

Varumérke anvands i den betydelse det har enligt 2 8 i forslaget
till ny varumaérkeslag, vilken bygger pa artikel 2 i varumarkes-
direktivet. Med varumarke avses saledes ett kannetecken for varor
som kan besta av alla slags tecken som kan aterges grafiskt och som
har forutsattningar att skilja de varor som tillhandahalls i en nar-
ingsverksamhet fran dem som tillhandahalls i en annan. Med varu-
kannetecken avses alla kdnnetecken for varor, dvs. dven sadana
varukannetecken som inte kan aterges grafiskt samt naturliga varu-
kénnetecken. Uttrycket andra ké&nnetecken for varor eller tjanster
avser alla kdnnetecken for varor utom varumérken. Naturliga varu-
kénnetecken &r i forsta hand namn och firma néar de anvéands som
kédnnetecken for varor, men &ven adress behandlas som naturligt
varukdnnetecken. Med varor avses dven tjdnster om inte annat
uttryckligen anges eller i 6vrigt framgar av sammanhanget. Be-
greppet andra sérskilda varuk&nnetecken — som i VmL:s ursprung-
liga lydelse anvéndes for att beteckna varumdrken och andra varu-
kédnnetecken med undantag av naturliga varukdnnetecken -
anvands inte.

Kollektivmarken och garanti- och kontrollmédrken anvénds i den
betydelse de har enligt artikel 15 varumérkesdirektivet.

Firma, bifirma, sekundéra kdnnetecken och néringskénnetecken
anvands i den betydelse de har enligt 1 § FL. Firma &r den ben&dm-
ning under vilken en nadringsidkare driver verksamhet. Bifirma &r
ett kdnnetecken som anvénds for en viss del av en ndringsidkares
verksamhet. Sekundara kannetecken ar sadana kannetecken som en
naringsidkare vid sidan av firma anvander for sin verksamhet. Med
naringskannetecken avses firmor och sekundéra kdnnetecken.

Kénnetecken anvands sa att det kan avse saval varukannetecken
som naringskannetecken. Av sammanhanget framgar att det ibland
avser bara varuk&nnetecken, ibland bara ndringskdnnetecken, men
ibland bade varu- och naringskannetecken.

I betankandet anvands ocksa vissa andra begrepp som bor ndam-
nas i detta sammanhang. Tecken anvands i den vidaste betydelse det

116



SOU 2001:26 Kommittéarbetet m.m.

kan ha i svenska spraket. Férnamn, efternamn, personnamn och
namn anvands i den betydelse de har inom namnrétten. Det bor
har papekas att begreppet slaktnamn, som anvands i VmL, inte
anvands i forslaget till ny varumarkeslag utan déar har ersatts av
begreppet efternamn.
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2 Nordisk lovsamarbeid

Av Birger Stuevold Lassen

2.1 Det nordiske lovsamarbeidet pa kjennetegns-
rettens omrade 1881-2000. En oversikt

Kjennetegnsretten ble tidlig emne for nordisk lovsamarbeid.
Allerede i 1881 ble det oppnevnt kommisjoner i Danmark, Norge
og Sverige med det oppdrag & utarbeide forslag til ”Love angaaende
Handelsfirma og Prokura samt angaaende Beskyttelse for
Varemarker, saa vidt muligt overensstemmende med de Lovforslag
om de samme ZAmner, som samtidigt maatte blive udarbeidede af
Kommissionerne i de 2 andre Lande”.! Kommisjonene avga i 1882
innstillinger med utkast til varemerkelover i svensk og
dansk/norsk versjon og med felles motiver i dansk/norsk
sprakdrakt. Disse fremhevet at lovforslagene ikke frembgd andre
ulikheter enn “saadanne, som have deres Grund i
Uoverensstemmelser i de enkelte Landes konstitutionelle,
administrative eller processuelle Ret, eller i Ngdvendigheden af at
beskytte Retsforhold, som i det ene eller det andet Land ere
opstaaede under den nugj@ldende Lovgivning. Med Hensyn til alle
andre Dele af de fremlagte Lovforslag har der hersket fuldkommen
Samstemning mellem  Kommissionsmedlemmerne, saa at
Lovtexterne i disse Punkter slutte sig saa ner til hverandre, som
Hensynet til de forskjellige Sprog har kunnet tilstede. "2
Lovforslagene farte frem til norsk og svensk varemerkelov av
1884 og dansk varemerkelov av 1890. Forbilde for lovforslagene
var det tyske registreringssystemet, og de tre lovene satte — for alle
andre kjennetegn enn navn og firma — registrering i et sentralt
varemerkeregister som ufravikelig vilkar for vern.

! Motiver til det af de svensk-norsk-danske Kommitterede udarbeidede Forslag til Lov om
Beskyttelse for Varemarker, Kjgbenhavn 1882 (med endret tittelblad, jfr. nedenfor i
teksten, Stockholm 1882), s. 1.

2 Motiver . .. 1882 (se note 1) s. 2.
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En finsk forordning fra 1889 om beskyttelse for varemerker
knyttet seg nart til disse lovene, og gjorde det skandinaviske
fellesskapet nordisk.

P& firmarettens omrade foreld et forslag til forordning med
motiver, inngitt til den svenske regjering i 1877. * Dette kom til &
utgjere den viktigste basis for arbeidet i en felles dansk-norsk-
svensk komité som utarbeidet i det wvesentlige enhetlige
firmalovutkast for de tre landene.* Disse utkastene resulterte i
svensk lov om firma av 1887, dansk firmalov av 1889 og norsk av
1890. En finsk forordning av 1895 sluttet seg ner til den svenske
loven av 1887.

Selv om varemerke- og firmalovene ikke medfarte rettslikhet i
alle henseender, skapte de en ganske stor grad av nordisk
rettsenhet pa det kjennetegnsrettslige omradet. Etter forholdsvis fa
ar begynte imidlertid denne & bli brutt opp igjen.

Allerede fgr de nordiske varemerkelovene var vedtatt, var det i
forbildets hjemland — Tyskland — reist sterk tvil om hensikts-
messigheten av et strengt og eksklusivt registreringssystem. Man
fremholdt at varemerkeretten ikke burde oppfattes som en formell
serrett, men matte sees i sammenheng med mer allmenne
konkurranserettslige prinsipper. En ny tysk varemerkelov fra 1894
ga plass for tanker om at varemerkeretten skal tjene tro og
redelighet i handelsomsetningen, og denne utviklingen ble stattet
giennom loven om illojal konkurranse fra 1896 og gjennom
anvendelse av Birgerliches Gesetzbuchs “Sittenparagraphen”.®

I Norge slo disse nye tankene tidlig an, og i en innstilling til ny
varemerkelov som ble fremlagt i 1904 som del av et revisjons-
prosjekt for hele det industrielle rettsvernets omrade, het det:

”Som et resultat af de sidste aartiers udvikling, praktisk og
teoretisk, paa dette omraade kan det fastslaaes, at det er naaet til en
stadig almindeligere erkjendelse, at de specielle varemerkelove ikke
kan betragtes som et i sig selv afsluttet og afgrenset emne af
vaesentlig formel natur, men maa sees som et enkelt udslag af et
almindeligt retsprincip, hvis fulde anerkjendelse i det praktiske
retsliv ikke er udtemt ved en varemerkelov i snevrere forstand.

% Forslag till Forordning angdende handelsregister, firma och prokura, uprattadt pa
foranstaltande af Stockholms Handels- och Sjofarts-Namnd ar 1877, Stockholm 1877.

4 Jfr. Firmaskydd, S.0.U. 1967: 35 s. 109-110.

5 Jfr. historikken hos Ragnar Knoph, Andsretten, Oslo 1936 s. 36-37 og s. 414-415.
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Det almindelige retsprincip, som det her er tale om, er principet
om retsstridigheden af ”concurrence déloyale”, om det retsstridige
i konkurrence ved utilbgrlige eller forkastelige midler.

At de forskjellige lovgivninger sikrer fabrikanter og handlende
en eneret til visse varemerker og beskytter denne ret ved straffe-
og erstatningsbestemmelser beror i virkeligheten pa erkjendelsen af
det berettigede i, at det omdgmme som en mand har erhvervet for
sine varer i vedkommende forretnings- eller kundekreds, bevares
for ham og ikke uhjemlet kommer fremmede varer tilgode ...”°

Pa& denne bakgrunn foreslo man en helt prinsipiell omlegning av
norsk varemerkerett. Et mindretallsforslag om & utsette gjennom-
faringen av det store revisjonsprosjektet "indtil der har vearet
forhandlet med Sverige og Danmark om muligheten av at faa
indfert i de tre skandinaviske riker ensartede lovbestemmelser”,’
fikk ikke tilslutning. Med varemerkeloven av 1910 fikk sd Norge
bl.a. forbud mot a bruke et varemerke som det var vitterlig kjent at
en annen allerede hadde innarbeidet for sine varer av samme slag,
og regler om at et slikt varemerke kunne frakjennes den som matte
ha fatt det registrert for seg. Med dette var den nordiske
rettsenheten pad varemerkerettens omrade brutt pad sentrale
punkter.

Spersmal om & gjenoppta det nordiske lovsamarbeidet pa dette
omradet ble reist igjen i 1920-arene. 1 1926 og 1927 ble det etter
initiativ av den svenske regjering holdt tre konferanser, der man —
pa bakgrunn av et utkast til ny svensk varemerkelov — oppnadde
enighet om viktige hovedprinsipper for nordisk varemerke-
lovgivning.? En tilpasning til disse konferanseresultatene skjedde
for Norges vedkommende ved en endringslov av 1936 til loven av
1910.°

Forhandlingene pa de to konferansene dannet ogséa bakgrunn for
den helt nye varemerkelov som Danmark fikk i 1936."° Denne
loven knyttet seg samtidig i mange henseender nart til den
gjeldende loven av 1890, og dermed altsa til det fellesnordiske
forbildet for den. En endring av stor prinsipiell betydning var
imidlertid at man i loven av 1936 brgt med det strenge
registreringsprinsippet. Dette var, fant man, ikke forenlig med det

¢ patentkommissionens indstilling 111, Udkast til lov om varemerker og utilbgrlige vare- og
forretningsbetegnelser med begrundelse og bilag, Kristiania 1904 s. 20.

7 Se Ot. prp. nr. 6 (1908) s. 4, jfr. s. 39-40.

8 Jfr. Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958 s. 9.

® Jfr. Ot. prp. nr. 32 (1934).

10 Betaenkning nr. 199/1958 vedrgrende en ny dansk lov om varemarker s. 22.
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vern mot urettmessig konkurranse som rettspraksis hadde etablert
med stgtte i en lov av 1912 om forbud mot bruk av uriktig
varebetegnelse m.v. Denne loven innfarte den ”lille general-
klausul”, som ble forsterket i 1918, og som innebar vern for vare-
merkebrukerne utenfor varemerkelovens rammer. | loven av 1936
tok man konsekvensen av denne utviklingen gjennom en
bestemmelse om at den som godtgjorde, at "et oprindeligt af ham
anvendt Marke eller en Efterligning deraf”, senere var blitt
registrert for en annen for varer av samme eller lignende art, kunne
fa registreringen opphevet og merket registrert for seg
(8 10 stk. 4). Med forankring i denne regelen om farstebrukers rett
skjedde det sa gjennom rettspraksis gradvis en likestilling mellom
registrerte varemerker og varemerker som var tatt i bruk.

I Sverige kom det prinsipielle brudd med registreringssystemet
giennom en endring av varemerkeloven i 1934, med en
bestemmelse om at varemerke ikke skulle kunne registreres “om
det er helt och hallet likt eller latt kan forvaxlas med marke, som
redan &r har i riket for en annan inarbetat sésom i handeln gallande
varukannetecken” (4 § mom. 6). Innarbeidelsen medfarte altsa at
merket ble registreringshindring, slik at andre ikke gjennom
registrering kunne stenge den som hadde innarbeidet et merke fra
& bruke det. Og var registrering skjedd, kunne den oppheves etter
sgksmal fra innarbeideren. Men noen enerett til det innarbeidede
merket fikk innarbeideren ikke, han kunne ikke gripe inn mot
andres bruk av det."*

En lignende endring som den i Sverige ble giennomfart i Finland
i 1953.%

P& det femte og det sjette nordiske mgte for foreningene for
industriell rettsbeskyttelse, i 1946 og 1948, ble det vedtatt
henstillinger til de nordiske lands regjeringer om & oppta offisielt
samarbeid for i stgrst mulig utstrekning & komme frem til felles
materiellrettslige regler innen varemerke- og firmaretten. Dette
ledet til at det i 1949-50 i Danmark, Norge og Sverige ble nedsatt
lovkomitéer med oppdrag & innlede samarbeid om revisjon av
varemerke- og firmalovgivningen, og fra finsk side ble oppnevnt to
delegerte til & delta i dette arbeidet. Komitéene konsentrerte seg i

11 Jfr. SOU 1958: 10 s. 53.
12 Jfr. SOU 1958: 10 s. 56.
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farste omgang om varemerkelovgivningen og avga innstillinger om
dette emnet i 1958."

Den nordiske rettsliknet man hadde gjort seg hap om,
oppnaddes ikke gjennom dette arbeidet. Man hadde, fremholdt den
danske komitéen, “bestrebt sig for at bringe de enkelte landes
udkast til en ny varemarkelov i sd ner overensstemmelse med
hinanden som muligt”. Lovutkastene viste ”i betydeligt omfang
overensstemmelse”: **

"De er saaledes alle opbygget efter et falles system, der
medfarer, at tilsvarende materielle regler i hvert af lovudkastene i
alt vasentligt findes pad samme plads. | vidt omfang er ogsa
lovudkastenes regler af samme saglige indhold og tillige ensartet
formuleret. Imidlertid har det af flere grunde ikke veeret muligt at
gennemfare fuld overensstemmelse i alle enkeltheder. P& nogle
punkter har séledes nationale forskelligheder pa processens og
administrationens omrade ngdvendiggjort afvigelser savel med
hensyn til visse retsreglers materielle indhold som med hensyn til
den systematiske placering. | visse henseender har ogsa ulighed
inden for den varemarkeretten narliggende konkurrenceret
foranlediget forskelligheder i forslagene. | andre tilfelde har det
vist sig ugarligt sprogligt at finde helt enslydende formulering af
en eller anden retsregel, hvorfor man har vearet ngdsaget til at
valge en afvigende formulering, uanset at ingen saglig forskel er
tilsigtet.

De bergrte forskelligheder mellem lovudkastene, der star i
forbindelse med forskelligheder inden for retsomrader, som ikke
nu har veret genstand for behandling, eller med sproglige
vanskeligheder, har ikke kunnet undgas. Ej heller har det veret
muligt helt at undgéa saglige forskelligheder i andre henseender,
ogsaa i spgrgsmaal om de rent varemarkeretlige regler. 1 de
tilfelde, hvor sadanne afvigelser findes, har de deres forklaring i
historiske forskelligheder inden for retsudviklingen og retspraksis i
de pagzldende lande samt i forskelligheder i henseende til
naringslivets struktur og indretning i de enkelte lande.

Trods disse nationale forskelligheder er der i vidt omfang opnéet
overensstemmelse i opbygningen, i det saglige indhold og i
formuleringen ...”

13 Beteenkning nr. 199/1958 vedrgrende en ny dansk lov om varemarker, Innstilling til lov
om varemerker, Bergen 1958, S.O.U. 1958: 10.
14 Betaenkning nr. 199/1958 s. 15.
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Det kan nok likevel vere delte meninger om hvorvidt det var

god nok dekning for fortsettelsen pa denne uttalelsen: "Safremt de
forskellige landes lovudkast bliver ophgijet til lov i den foreliggende
skikkelse, vil derved i hovedtrek vare genvundet den tidligere
herskende nordiske retsenhed inden for varemarkeretten ...”
Alle de fire landene fikk nye varemerkelover, Danmark i 1959,
Sverige i 1960, Norge i 1961 og Finland i 1964, og i alle landene var
lovene i det vesentlige i samsvar med komitéenes utkast. Men det
var atskillige divergenser, og s@rlig den danske loven skilte seg fra
de @vrige pa sentrale punkter.

Allerede i selve utgangspunktet — ved fastleggelsen av hva som
kan vare varemerke, og hva som kan registreres som varemerke —
var det ulikhet. 1 Danmark lot man varemerkebegrepet omfatte
ogsa firma og personnavn som ble brukt som kjennetegn for varer
og tjenester, og slike kjennetegn kunne ogsa registreres som
varemerker. | Finland, Norge og Sverige regnet man firma og
personnavn som en egen gruppe — “naturlige varekjennetegn”.
Slike var etter svensk oppfatning ikke varemerker, og kunne heller
ikke bli det gjennom registrering. Etter norsk og finsk oppfatning
var de ikke varemerker i og for seg, men de kunne bli det gjennom
registrering i Varemerkeregisteret. 1 de nye lovene beholdt
Danmark og Sverige sine systemer, mens Finland og Norge bgyde
av og fulgte Sverige. Finsk, norsk og svensk lov satte forbud mot a
registrere navn og firma som varemerker — det vil da si & registrere
dem alene, som elementer i ssmmensatte merker kunne de komme
inn i registeret i alle tre land. *°

Det lyktes heller ikke & na frem til en felles lgsning pa et annet
og enn mer sentralt punkt: Hvordan varemerkerett oppnas. Alle de
fire landene lovfestet et tosporet system, slik at varemerkevern
kunne oppnas ved registrering eller bruk, og vernets innhold og
utstrekning var i alt vesentlig det samme uansett hvilket grunnlag
det hvilte pd. Men mens man i Finland, Norge og Sverige krevde at
bruken skulle ha resultert i innarbeidelse — i at merket var blitt

15 Premissene for denne Igsningen var imidlertid ikke de samme i de tre landene, og det
medfgrte at de likelydende lovbestemmelsene fikk et delvis ulikt materielt innhold. 1 Sverige
var holdningen at slike kjennetegn falt utenfor selve varemerkebegrepet, i Finland og Norge
ansd man at de i og for seg kunne vere varemerker, men altsa ikke kunne registreres som
sddanne. Etter Pariskonvensjonens art. 6quinquies skal et varemerke som er lovlig registrert
i sitt hjemland normalt kunne kreves registrert i samme skikkelse — telle quelle — i andre
Parisunionsland. | Finland og Norge s man det da slik at firma eller navn som var lovlig
registrert som varemerke i hjemlandet, hadde krav pa finsk og norsk registrering telle quelle,
mens Sverige nektet svensk registrering fordi bare "varemerker" hadde krav pa registrering
telle quelle, og navn og firma var altsa ikke omfattet av begrepet "varemerke" — se nermere
Birger Stuevold Lassen i TfR 1977 s. 330, pa s. 341 flg.
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aliment kjent i omsetningskretsen som noens serlige kjennetegn —
opprettholdt den danske loven Danmarks ordning med at det var
tilstrekkelig at merket var tatt i bruk som varemerke. Etter dansk
rett kan det i prinsippet erverves varemerkerett pa én dag, hvis
merkede varer legges ut i butikkene og samtidig annonseres i
dagspressen.*

Ogsa pa endel mindre vesentlige punkter var det divergenser
mellom de nye varemerkelovene. Man nadde ikke en slik grad av
rettsenhet, som man hadde fétt til gjennom det samtidig pagaende
nordiske lovsamarbeidet innenfor opphavsretten. Og dermed er
det ogsa sagt, at man kom vesentlig kortere i retning av nordisk
rettsenhet, enn man atte-ti ar senere nadde pa patent- og
mgnsterrettens omrader."’

Til tross for ulikhetene besto likevel ogsd pa varemerkerettens
omrade et grunnleggende nordisk fellesskap. Og divergensene
mellom tre av lovene — den finske, den norske og den svenske —
hadde i de fleste henseender begrenset praktisk betydning.

I 1991 vedtok sa Danmark en helt ny varemerkelov, som pa flere
punkter brgt Kklart med de tilvante nordiske Igsningene.
Bakgrunnen for dette var E@F-direktivet av desember 1988 om
harmonisering av reglene om registrerte varemerker og om
sgknader om varemerkeregistrering, som forpliktet Danmark som
medlem av Fellesskapet. | en kort periode var det na en til dels
ganske stor rettsulikhet mellom Danmark og de tre andre landene
for varemerkerettens vedkommende. S& kom E@S-avtalen, som
forpliktet ogsd Finland, Norge og Sverige til harmonisering i
samsvar med direktivet, og dette skjedde gjennom lovendringer
som tradte i kraft i arene 1993-94.

Gjennomfgringen av direktivet i alle de fire landene brakte atter
deres varemerkerett pa linje, i mange vesentlige henseender.
Direktivet gjelder riktignok, som nevnt, bare registreringssgknader
og registrerte varemerker, og det binder heller ikke i alle spgrsmal
om slike sgknader og registreringer. Det har imidlertid hatt
betydning ogsad utenfor denne sektoren, idet alle de nordiske
landene har gnsket & ha mest mulig like regler for de varemerker

16 Se Koktvedgaard og Wallberg, Varemearkeloven & fellesmarkeloven, 2. udg., Kebenhavn
1998,s. 11.

17 En direkte sammenligning her er imidlertid ikke rettferdig. Pa patentrettens omrade var
det et overordnet mal at patentmyndigheten i hvert enkelt av landene skulle kunne utferdige
nordiske patenter, med gyldighet og virkning ogsa i de andre landene. Skulle dette bli en
realitet, métte man etablere full rettslikhet i svaert mange henseender (jfr. NU 1963:6 s. 11).
Og meansterlovgivningen falt det i alle landene umiddelbart naturlig & forme etter modell av
den nye, i fellesskap utmeislede og enhetlige patentlovgivningen.
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som vernes pa annet grunnlag enn registrering og for de registrerte
merkene. Rimelig nok har man, f.eks., i alle de fire landene valgt &
la direktivets definisjon av varemerkebegrepet gjelde ogsa
varemerker som vernes pa annet grunnlag enn registrering.

Det spillerom direktivet gir, har imidlertid pa den annen side gitt
plass for at sentrale ulikheter har kunnet bestd. Uregistrerte
varemerker vinner saledes i Danmark fortsatt vern ved a bli tatt i
bruk, mens de i Finland, Norge og Sverige far beskyttelse farst nar
de er innarbeidet. Det er ogsa variasjoner i maten harmoniseringen
etter direktivet er skjedd pa.

Som fglge av landenes tilslutning til ”Madridprotokollen av
1989” har et system for internasjonal registrering av varemerker
fatt anvendelse for de nordiske land, og for Danmark, Finland og
Sverige er en fellesskapsrettslig varemerkeordning blitt gjeldende.
Dette har gitt grunn til overveielser om disse systemene i stgrre
utstrekning enn hittil bgr pavirke de nasjonale varemerkeretts-
ordningene.

Det har dessuten gjennom de ar som er gatt siden de nordiske
varemerkelovene ble til, skjedd en til dels betydelig utvikling og
endring med hensyn til kjennetegnenes funksjon og med hensyn til
handels- og distribusjonsformer. Denne utviklingen har medfart at
kjennetegnsretten har fatt en helt annen betydning enn tidligere.

Pa denne bakgrunn ble det i Sverige i 1997 nedsatt en komité for
a "gora en samlad Gversyn” av den varemerkerettslige lovgivningen,
og samtidig se over visse andre kjennetegnsrettslige sparsmal med
tilknytning til varemerkeretten. Komitéen ble pélagt & utfare sitt
oppdrag i samarbeid med lignende utredninger i de gvrige nordiske
land. En finsk komité ble nedsatt i 1997, og norske utredere
oppnevnt samme ar.

Nordiske drgftelser om ny lovgivning pa firmarettens omrade ble
tatt opp i 1960, og en svensk utredning med lovforslag kom i 1967,
en finsk i 1969, en norsk samme ar og en dansk i 1971. Nye lover
kom i Sverige i 1974, i Finland 1979 og i Norge 1985. I Danmark
gjelder fortsatt loven av 1889 med enkelte endringer, kunngjort pa
ny som lovbek. 24. juni 1986.

Det synes a vare ganske store divergenser mellom de nordiske
firmaordningene, men rettsomradet kan veare vanskelig & fa
oversikt over, idet ikke bare den egentlige firmalovgivningen, men
0gsa navnelovgivning, selskaps- og foreningslovgivning m.v. kan
komme inn i bildet.
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Hovedregelen etter finsk og svensk firmarett er at enerett til
firma erverves ved registrering eller innarbeidelse. | Finland gir
firmavern i kraft av registrering vern i hele landet, mens vern i
kraft av innarbeidelse gjelder bare innenfor det geografiske
omradet der firmaet er innarbeidet. 1 Sverige er regelen med
hensyn til innarbeidelse her den samme som i Finland, mens
registrering normalt ma skje i lanets handelsregister og gir vern
innenfor det omréadet registreringen er skjedd for. Vern for
sekundezre forretningskjennetegn kan i begge land bare erverves
ved innarbeidelse, som da gir vern innenfor det geografiske omrade
der innarbeidelse foreligger.

I Norge erverves enerett til firma prinsipalt ved ibruktagelse,
men kan ogsd oppnas gjennom registrering, dersom ibruktagelse
skjer innen ett ar fra den dag da firmaet ble meldt til
Foretaksregisteret. Dette fgres sentralt, men vernet er sa vel for
registrerte som for bare ibruktatte firma begrenset til & gjelde
overfor virksomhet av samme slag innenfor det geografiske
omradet der firmaet er i bruk eller kan ventes tatt i bruk.
Sekundare forretningskjennetegn vernes ogsa etter norsk rett bare
dersom de er innarbeidet, og bare mot bruk for virksomhet av
samme eller lignende slag innenfor det geografiske omrade der
innarbeidelse foreligger.

I Danmark er etter rettspraksis et firma beskyttet nar det er tatt
i bruk. Det har vert antatt at vernet i utgangspunktet er begrenset
til de tilfelle der det gjelder bruk innenfor samme geografiske
omrade og samme bransje, men det foreligger nd en
hgyesterettsdom (UfR 1999 s. 1406) som legger til grunn at
aksjeselskapslovens bestemmelser om at firma skal skille seg tydelig
fra hverandre ikke er begrenset til situasjoner der de arbeider i
samme bransje. Mens handelsregistrene fagres lokalt i de enkelte
kabsteder, er aksjeselskapsregisteret et sentralt register, og lovens
skilnadskrav innebarer saledes at heller ikke noen geografisk
begrensning gjelder for aksjeselskapenes firmavern etter
aksjeselskapsloven.

2.2 Reell og tilsynelatende rettsenhet

Nar man tilstreber enhetlig nordisk lovgivning pa et rettsomrade,
vil det normalt vare ut fra et gnske om & oppna — iallfall en
betydelig grad av — materiell rettslikhet.

127



Nordisk lovsamarbeid SOU 2001:26

Man gnsker at innbyggerne i det ene land skal kunne regne med
at den rettsposisjon de blir tilstatt i nabolandene, skal vaere mest
mulig den samme som de har hjemme. Dette vil gi en
forutberegnelighet som er viktig, ikke minst i forretningsforhold,
det vil gi trygghet og det vil spare tid og utgifter. Videre kan det gi
andre fordeler, som at rettspraksis og rettslitteratur fra de andre
landene kan nyttiggjares til berikelse av det nasjonale rettskilde-
bildet. Og i vare dager, med et langt videre regionalt samarbeid om
etablering av ensartede rettsregler, er det ikke minst viktig at man
gjennom det nordiske lovsamarbeidet kan skape fundamenter for
felles opptreden i forhandlinger m.v., nar slike ensartede regelsett
skal hamres ut.

Ogsa andre motiver kan nok tenkes a kunne virke med, f.eks. at
det er blitt fart frem som en politisk flaggsak & fa like nordiske
regler pa et rettsomrade. Politiske krav kan til tider bli ansett
oppfylt nar de for et mere overflatisk blikk synes & vere oppfylt.
Det kan derfor vere en risiko for at krav om nordisk rettsenhet
oppfattes som imgtekommet nar lovene er enslydende, uten at det
blir grundig vurdert om de enslydende tekstene virkelig er barere
av det samme betydningsinnhold. Det lar seg kanskje ikke peke pa
noe tilfelle hvor en slik risiko har realisert seg i et virkelig
betydningsfullt spgrsmal, men den bgr heller ikke bagatelliseres.
Allerede det forhold at lovkomitéene far i oppdrag & forberede en
felles nordisk lovgivning, kan lett virke som et press i retning av a
utforme mest mulig enslydende lovtekster. Lykkes man si& med
det, er det nok en narliggende risiko at man slar seg til ro med
resultatet, uten noen dyperegaende vurdering av om de enslydende
tekstene vil gi samme materielle regel i alle landene. *®

Og selv om det ikke har foreligget noen falelse av slikt press,
synes det klart at den rettsenhet som oppnas gjennom lovsam-
arbeid over landegrensene kan vere mindre reell enn lovtekstene
gir inntrykk av. Man vil gjerne — fgr eller senere — mgte
divergenser som ikke er skapt gjennom ulik rettsanvendelse i
landenes domstoler, men som har vert der hele tiden, skjult av
likelydende lovtekster. Ulikheter i den eldre rett som den enhetlige
lovgivningen avlgser, kan gi ulike utgangspunkter for lesningen av
en bestemmelse. Ulikheter i alminnelige rettstradisjoner og i en
innarbeidet fortolkningsstil kan medfagre at teksten blir ulikt
oppfattet og dermed ulikt anvendt. Innflytelse fra beslektet eller

18 Et eksempel pé en slik situasjon ga nok telle quelle-regelen i finsk, norsk og svensk
varemerkelov fgr gjennomfaringen av varemerkedirektivet, se note 15 foran under 1.
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tilgrensende lovgivning, som ikke er nordisk enhetlig, kan gi
tolkningsmomenter som varierer fra land til land.

Videre gjelder det — formentlig for all lovgivning, men iallfall
ikke minst for kjennetegnsrettslig lovgivning — at den ikke kan
leses og anvendes lgsrevet fra det miljg den lever i. Og det er nok
slik, at pa kjennetegnsrettens omrade har selve grunnholdningene
ikke veert ens i de nordiske land.

I Danmark og Norge har man fra ganske langt tilbake hatt en
konkurranselovgivning som gjennom generalklausuler har rammet
all slags illojal fremferd i konkurransekampen. Den illojale
konkurranse, den lumpne eller tarvelige opptreden som er i strid
med god forretningsskikk, har vert erklart ulovlig, uten at det har
vart ngdvendig & binde den skyldige til nermere bestemte, i
lovtekst beskrevne uakseptable handlinger.

I Sverige har man nok péa en annen mate krevd presis, skreven
lov, som vilkdr for & gripe inn overfor uheldige innslag i
konkurransekampen.

P& denne maten kunne varemerkeloven i Sverige komme til &
fremtre som en relativt formelt avgrenset lov om bestemt angitte
rettigheter — en noksa rendyrket enerettslov i tradisjonell forstand,
som sto for seg selv i det markedsfagringsrettslige landskapet. |
Danmark og Norge ble varemerkelovgivningen pa en helt annen
mate oppfattet som lover som inneholder presiserte utslag av
generelle rettsprinsipper om at tarvelighet i konkurransen ikke skal
tales.

Trolig er disse ulikhetene i grunnholdninger avdempet gjennom
de senere ar, ikke minst som falge av utviklingen innenfor svensk
markedsfaringsrett. Likevel kan det nok vere grunn til & regne
med, at de fortsatt bestar i slik grad at danske og norske domstoler
pa en annen mate enn svenske, foler seg berettiget til en relativt fri
og formalsrettet tolkning av varemerkerettslige lovbestemmelser,
der en mer ordbunden tolkning ikke ville fremme kampen mot
illojal konkurranse.

Blant annet av denne grunn bgr man nok ogsa fremtidig — iallfall
innenfor en na&r fremtid — regne med at likelydende lov-
bestemmelser pa varemerkerettens omrade ikke ngdvendigvis gir
full rettsenhet. Kanskje vil det ogsd vere merkbare ulikheter
mellom finske og svenske holdninger. Det kan synes som om man
i Finland har statt i en mellomstilling mellom den svenske og den
dansk-norske grunnoppfatningen av kjennetegnsrettens karakter.
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2.3 Ambisjoner, forhapninger og realistiske
malsettinger

Fremstillingen foran vil ha vist at man ikke fortrgstningsfullt kan
ga inn i et nordisk samarbeid om ny kjennetegnsrettslig lovgivning
med ambisjoner om & oppna materielt identiske regler. Og den vil
ha vist at triumfer i form av enslydende paragrafer ikke
ngdvendigvis innebarer ensartede lgsninger.

Der hvor vi i dag har like regler i nordisk varemerkerett, mater
man ofte krav — serlig fra registreringssgkere og deres fullmektiger
—om at reglene ogsa skal anvendes likt. Og da mener man ikke bare
at normene skal oppfattes og anvendes med de samme
utgangspunkter og etter de samme linjer, men at det enkelte
varemerke skal vere sikret ngyaktig samme skjebne, uansett
hvilket land det sgkes registrert i. Slike krav kan man dpenbart ikke
ta sikte pa a oppfylle. Det ville i sin ytterste konsekvens innebare
at enhver upaklaget avgjerelse i farste instans av ett lands
registreringsmyndighet skulle behandles som bindende presedens
for registreringsmyndighetene i de gvrige landene.

Heller ikke bgr det vere en malsetting & oppna enhetlige
lgsninger av ethvert detaljsparsmal. Slik enhetlighet — som altsa
under enhver omstendighet neppe ville kunne oppnas - ville likevel
ha bare en noksa kosmetisk verdi. Og for brukerne — nzringslivet —
er det trolig av noksa underordnet om endel bagatellspgrsmal som
kan oppsta en gang i blant lgses ulikt i de forskjellige nordiske
land, hvis man kan regne med at hovedlinjene er ens. Det viktige er
at de materielle hovedreglene samsvarer godt, og at normene for de
vurderinger som skal foretas og det skjgnn som skal utgves faller
sammen. Ulike resultater i enkeltsaker er et fenomen man ma leve
med, og som i og for seg ikke uten videre kan hevdes & skyldes
manglende rettsenhet.

Viktig er det videre, at begrepsbetegnelser dekker tilnermet
samme innhold - det er f.eks. en vesentlig vinning nar man na er
nadd frem til at ngkkelbegrepet varemerke er definert likt i alle de
nordiske land, og med plikt for alle landene til & tilpasse seg de
européiske presiseringer av det som matte komme.

Praktisk betydning har det ogsa, at nabolandenes lovgivning er
til & finne frem i for brukerne. En felles redaksjon av lovene har
derfor betydning langt ut over den kosmetiske effekt en felles
systematikk gir.
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Det bgr ellers ikke glemmes, at det ikke er nok & oppna en
betydelig grad av rettslikhet. Skal den ha verdi, ma den ogsa
bevares. Og dette er bare delvis en oppgave som lovgiveren kan
Igse. | mange henseender er det i vel sa stor grad en oppgave for de
rettsanvendende organer - domstolene og registrerings-
myndighetene. Nar lovgiveren har tilstrebet nordisk rettsenhet, ma
rettsenhetstanken ogsa veie tungt som tolkningsmoment. Skal
dette fa realitet, er den gode viljen i seg selv ofte ikke nok.
Opprettholdelse av en etablert rettsenhet vil i stor grad vere et
spegrsmal om informasjon til de rettsanvendende organer, om
hvordan de tilsvarende organer i nabolandene leser og anvender
loven.
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3 Huvuddragen i den géallande
varumarkesratten m.m.

3.1 Inledning

| detta kapitel finns en redogorelse for huvuddragen i den gallande
varumadrkesratten. Vidare finns en dversiktlig redovisning av de
internationella 6verenskommelser som &r av central betydelse pa
bl.a. varumarkesrattens omrade, se avsnitt 3.2. En beskrivning av
huvuddragen i firmarétten finns i avsnitt 9.1.

3.2 Huvuddragen i varumarkesratten
Allmaéant

I varumdrkeslagen (VmL) och kollektivmarkeslagen (KmL) finns
bestdimmelser om forvarv av ensamrdtt att i ndringsverksamhet
anvanda varumarken och andra varukénnetecken for varor och
tjanster. Vad som menas med varumdrken och andra varukénne-
tecken m.m. framgar av avsnitt 1.3.3. | betdnkandet asyftas med
varor dven tjanster.

Ensamratten &r en formogenhetsratt och dess varde kan realiseras
pa olika satt. Ratten till ett varukannetecken kan t.ex. verlatas (32
och 33 88 VmL). Innehavaren av ensamrétten kan vidare ge annan
licens att anvdnda varukénnetecknet (34 § 1-4st. VmL). Inne-
havaren kan ocksda anvanda sin ratt som sidkerhet genom att
pantsatta den (34 a-34)88 VmL). Ritten till vissa varukanne-
tecken kan utmatas och ingd i konkurs (34 § 5 st. VmL).

Utgangspunkten &r att ensamréatten till varukannetecken ar
nationellt begrdnsad. En ensamratt till ett varuk&nnetecken som
forvarvas i Sverige galler alltsa endast har i landet. Sedan lange
finns dock ett omfattande internationellt samarbete pa bl.a. varu-
markesrattens omrade. Samarbetet har lett fram till att manga
lander har likartade regler for ensamrdtten till varukdnnetecken.
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Det har ocksa lett fram till att det &r mojligt att forvarva ensamriatt
till varukannetecken som géller i flera lander.

Forvéarv av ensamratt

I Sverige kan forvarv av ensamrétt till varumarken och andra
varukannetecken ske péa i princip tre olika satt. Ensamratt till
varumarken kan till att borja med forvarvas genom registrering.
Vidare kan ensamratt till varumérken och andra varukénnetecken
forvarvas genom inarbetning. Till detta kommer att den som é&r
naringsidkare genom anvandning av sitt slaktnamn eller en firma
far ett sjalvstandigt skydd for dessa som naturliga varukanne-
tecken.

Ensamrétt till varumérken genom registrering kan i sin tur
forvarvas pa tre olika satt. Ensamratt kan forvarvas genom nationell
registrering hos Patentverket, vars varumarkesavdelning finns i
Séderhamn. En nationell registrering géller som ndmnts i Sverige.
Vidare kan ensamrétt forvarvas genom internationell registrering
hos en central myndighet, Internationella byran hos WIPO i
Genéve (se avsnitt 8.2). En internationell registrering géller i alla
lander anslutna till Madridprotokollet i vilka innehavaren begart
skydd for market, under forutsattning att det inte finns nagot
hinder mot att medge sadant skydd. Finns det ett hinder i nagot
land, upphor skyddet i detta land. Ensamratt kan ocksa forvarvas
genom s.k. gemenskapsregistrering hos EG:s varuméarkesmyndighet,
OHIM i Alicante. En registrering av ett EG-varumarke galler i alla
EU:s medlemsstater. Finns nagot hinder mot att medge skydd for
market i nagot EU-land upphor registreringen att galla i alla EU-
lander.

En grundlaggande princip inom bl.a. varumarkesrdtten ar att den
som har tidigaste grund for sitt ansprak pa ensamritt har en
foretradesrétt (7 8 VmL). Det innebér att den som forst ger in en
ansokan om registrering av ett visst varumérke har ett féretrade till
registrering framfor den som senare ger in en ansdokan om regi-
strering av ett forvaxlingsbart marke. Och om den férsta ansok-
ningen leder till registrering utgér denna registrering hinder mot
bifall till den senare. P4 ungefar samma sétt har den som forst
lyckas inarbeta ett varukidnnetecken inom ett visst omrade fore-
trade framfor den som anvénder ett forvéxlingsbart kdnnetecken

134



SOU 2001:26 Huvuddragen i den gallande varumérkesratten m.m.

inom samma omrade men som inte fatt till stind en fullbordad
inarbetning.

Narmare om nationell registrering

De grundldaggande reglerna om nationell registrering av varu-
maérken finns i 12-24 88 VmL. Det finns inga sarskilda bestdmmel-
ser om vem som kan forvarva en ratt till varumédrke genom
registrering. Av detta foljer att bade fysiska och juridiska personer
ar behoriga att anséka om registrering.

Det finns flera forutsattningar som maste vara uppfyllda for att
en ansdkan om varumarkesregistrering skall bifallas. Ansékan om
registrering maste for det forsta uppfylla vissa formella krav, bl.a.
uppgifter om alla de varuslag som mérket avser (17 § VmL samt 7-
10 och 24 88 VmF). Ett ytterligare krav ar att varumarket maste
kunna aterges grafiskt, dvs. pa papper. Vidare far det inte finnas
nagra hinder mot registrering av hansyn till allmanna intressen
(absoluta hinder). Inte heller far det finnas nagra hinder av hansyn
till enskilda intressen (relativa hinder).

Till absoluta hinder hor det i 13 8§ forsta stycket VmL uppstéllda
kravet pa att ett varumarke som skall registreras maste ha sar-
skiljningsformaga. Det innebar att varumarket skall kunna skilja de
varor som tillhandahalls i en naringsverksamhet fran dem som
tillhandahalls i en annan (se vidare avsnitt 5.7.2). Till dessa hinder
raknas vidare tre av de hinder mot registrering som anges i 14 §
forsta stycket VmL, bl.a. att varumarket utan tillstand innehaller
eller bestar av en statlig eller internationell beteckning eller ett
kommunalt vapen (punkt 1), att mérket ar &gnat att vilseleda
allmanheten (punkt 2), och att market pa annat sétt strider mot lag
eller forfattning (punkt 3).

I de foljande punkterna av 14 § forsta stycket anges sedan vad
som utgor relativa hinder mot registrering. Ett relativt hinder finns
bl.a. om market innehaller eller bestdr av ndgot som ar agnat att
uppfattas annans slaktnamn, konstnarsnamn eller likartat namn
eller annans portratt (punkt 4), om market innehaller nagot som ar
agnat att uppfattas som en titel pa annans skyddade litterara eller
konstnérliga verk eller kranker annans upphovsrétt till ett litterart
eller konstnéarligt verk eller fotografisk bild, eller om market
kranker annans ratt till monster (punkt5) samt om market ar
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forvaxlingsbart med ett &ldre varu- eller naringskénnetecken
(punkterna 6-9).

Ensamrétten pa grund av registrering galler i hela landet, saval
for nationella- och internationella registreringar som for gemen-
skapsregistreringar. Ensamratten pa grund av inarbetning géller
inom det omrade dar inarbetningen bestar. Ett varukannetecken
som 4r inarbetat i hela landet har foljaktligen ett skydd i hela
landet, medan ett kannetecken som &r inarbetat inom ett
geografiskt begransat omrade endast har skydd inom detta omrade.
Skyddet for namn och firma galler i princip inom det omrade dar
det bakomliggande namn- eller firmaskyddet finns. Angaende
ensamrattens omfattning, se vidare avsnitt 6.2. och 9.1.3.

Forfarandet vid registrering av varumarken kan sigas bestd av
tva olika delar. I den forsta delen av registreringsforfarandet under-
soker Patentverket om ansdkan uppfyller alla formella krav och om
det finns nagra absoluta eller relativa hinder mot registrering.
Finns det enligt Patentverkets mening nagra brister i ansokan eller
hinder mot registrering far sokanden tillfalle att yttra sig over
detta. Sokanden far darigenom tillfalle att ratta till eventuella
brister och, om det ar mgjligt, andra sin ansokan eller vidta nagon
annan atgard for undvika ett hinder. Sokanden kan t.ex. inhamta
ett medgivande fran innehavaren av en aldre ensamritt. | den andra
delen av fofarandet prévar sedan Patentverket om varumarket kan
registreras eller inte. Om det finns nagra brister i ansokan eller
nagot hinder mot registrering avslar Patentverket ansokan. Om
ansokan daremot uppfyller alla krav och det inte finns nagra hinder
for Patentverket in maérket i varumérkesregistret och kungor
registreringen.

Nar ett varumarke har registrerats far den som vill framstalla
invdndning mot registreringen. Det innebér att den som anser att
det finns nagot absolut eller relativt hinder mot registreringen kan
begdra att den upphévs. Invandningen skall ha kommit in till
Patentverket inom tva manader fran kungorelsedagen. Om nagon
framstaller en invdndning mot registreringen far innehavaren av
registreringen tillfalle att yttra sig éver invandningen. Invandnings-
forfarandet avslutas med att Patentverket prévar om registreringen
skall upphévas. Ett beslut om upphévande av en registrering kan
avse alla varor som registreringen avser eller endast vissa varor.

Den som &r missndjd med Patentverkets beslut i ett regi-
strerings- eller invandningsarende far dverklaga beslutet till Patent-
besvarsratten, om det har gatt honom emot. Patentbesvarsrattens
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avgorande far Overklagas till Regeringsratten. En forutsattning for
att Regeringsrétten skall ta upp 6verklagandet till saklig prévning
ar att domstolen beviljar provningstillstand.

Ensamréattens innebérd

Ensamrétten till ett varukdnnetecken innebdr i korthet att ingen
annan 4n innehavaren i naringsverksamhet far anvanda ett identiskt
eller liknande kdnnetecken for varor av samma eller liknande slag.
Ensamrétten kan utgdra grund for sanktioner av tre olika slag.
Innehavaren av ratten till ett varuk&nnetecken kan vid allmén
domstol utverka forbud vid vite for den som begar varumarkes-
intrdng att fortsitta intranget (4 och 37 a§VmL). Vidare kan
innehavaren med stod av sin ensamratt fa skadestand for den skada
som ett intrdng har medfort (4 och 38 88), se vidare avsnitt 8.8.2.
Vidare kan den som gor sig skyldig till varumarkesintrang domas
till straff (4 och 37 8§ VmL). En forutséttning for att aklagare skall
vacka éatal for varumarkesintrang ar att malsaganden anger brottet
till atal och att atal av sarskilda skal ar péakallat fran allmén
synpunkt (37 § 3 st. VmL).

Ensamratten till ett varukdnnetecken ar inte tidsbegrénsad, utan
den kan i princip besta hur lange som helst. | detta avseende skiljer
sig ratten till varukannetecken fran andra immateriella rattigheter.
Skyddet for registrerade varuméarken galler for en tid av tio ar at
gangen, men registreringen kan fornyas ett obegransat antal
ganger. Skyddet for inarbetade varukannetecken galler sa lange in-
arbetningen bestar inom ett visst omrade. Och skyddet for namn
och firma som naturliga varukannetecken bestar sa lange som inne-
havaren ar naringsverksam, forutsatt att det bakomliggande namn-
respektive firmaskyddet bestar.

Ensamratten kan upphora pa olika satt som skiljer sig at mellan
registrerade, inarbetade och naturliga varukdnnetecken. En
nationell registrering kan upphdra genom att innehavaren begér att
den skall avféras eller genom att registreringen upphévs efter
invandning eller efter en talan vid allmdn domstol. En inarbetning
av ett varukannetecken galler som namnts sa lange inarbetningen
bestar inom ett visst omrade. Det finns saledes inget sarskilt
forfarande for att “upphadva” inarbetningen. Skyddet for naturliga
varukdnnetecken upphdr som sagts om innehavaren upphor med
sin naringsverksamhet. Med skyddet upphor ocksd om det
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bakomliggande namn- eller firmaskyddet upphor. Angaende
ensamrattens upphdrande, se vidare avsnitt 7.2.

3.3 Internationella dverenskommelser

Sedan lange finns som namnts ett omfattande internationellt
samarbete pa varumarkesrattens omrade. | anslutning till de fragor
som kommittén behandlar finns en redovisning av de inter-
nationella &taganden som ar av betydelse for respektive fraga. | det
foljande ldmnas endast en kortfattad redovisning av de inter-
nationella dverenskommelser som dar av sarskild betydelse for
svensk del.

Av grundldggande betydelse &r Pariskonventionen den
20 mars 1883 for industriellt rattsskydd (Pariskonventionen). Kon-
ventionen har reviderats vid flera tillfallen och for svensk del géller
sedan ar 1970 den s.k. Stockholmstexten. | nulaget (i januari 2001)
ar sammanlagt 160 stater anslutna till konventionen. De anslutna
staterna bildar tillsammans den s.k. Parisunionen. | konventionen
finns bl.a. bestdmmelser som innebér att konventionsstaterna skall
tillerkédnna varukdnnetecken ett visst minimiskydd.

Inom EU finns flera rattsakter som &r av betydelse for
varumarkesratten. Av sirskild betydelse ar dels radets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen
av medlemsstaternas varumarkeslagar (varumarkesdirektivet), som
innehaller bestammelser med avseende pa registrerade varumarken,
dels radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumérken (EG:s varumarkesforordning), som inne-
haller de grundlaggande bestimmelserna om registrering av
gemenskapsvaruméarken (EG-varumarken).

I protokollet den 27 juni 1989 till Madridoverenskommelsen om
den internationella registreringen av varumérken den 14 april 1891
(Madridprotokollet) finns de grundldggande bestdmmelserna om
internationell registrering, se avsnitt 8.2.

Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialratter
(TRIPs-avtalet) innehaller ocksd bestammelser angaende varu-
k&nnetecken. | avtalet finns bl.a. bestimmelser om vilka tecken
som skall kunna skyddas som varumarken, om ensamrattens om-
fattning och om sanktioner.

Overenskommelsen i Nice den 15 juni 1957 roérande den
internationella klassificeringen av varor och tjanster for vilka varu-
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marken gélla (Nicedverenskommelsen) innehaller detaljerade regler
om indelning av varor och tjanster i klasser som anvands vid
registrering av varumarken.

I detta ssmmanhang bor vidare namnas konventionen angaende
internationella utstallningar den 22 november 1928, som bl.a.
innehaller bestaimmelser med vissa krav for att en utstallning skall
anses vara internationell i konventionens mening, se avsnitt 5.5.2.

Avslutningsvis bor ocksa namnas den s.k. WIPO-rekom-
mendationen med bestdmmelser om skydd for vélkdnda varu-
marken fran ar 1999 (Joint Recommendation Concerning
Provisions on the Protection of Well-Known Marks), se
avsnitt 6.3.1.
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4 Utvecklingen inom
kanneteckensratten m.m.

4.1 Utvecklingslinjer inom handeln och néaringslivet
sedan inférandet av varumarkeslagen

Av Birgitta Hermansson och Bertil Stromberg

Sedan varumaérkeslagen infordes har utvecklingen inom handel och
naringsliv, sédrskilt vad det géller snabbrérliga konsument-
produkter, kdnnetecknats av en dkande globalisering och samtidigt
av en Okande koncentration bade inom producent- och
distributionsledet. Dessutom har marknadsforingskostnadernas
andel av produkternas totalkostnad okat i mycket hog grad, vilket
har lett till &ndringar i foretagens satt att anvanda sina varumaérken.
Koncentrationen inom distributionsledet och framvéxandet av nya
distributionsformer har ocksa lett till framvéxten av starka varu-
marken, som betecknar sjalva detaljistrorelsen, men ocksa till
produktvarumérken kontrollerade av detaljhandeln, s.k. own
brands eller private labels.

Under 1900-talet har produktutvecklingstakten stédndigt Okat
och livscykeln for enskilda produkter forkortats. Kravet pa att
finansiera och erhalla en rimlig forrantning pa investeringar i forsk-
ning och utveckling och i nya maskiner har lett till krav pa 6kade
volymer for att kunna sla ut kostnaderna pa fler enheter, vilket i sin
tur lett till behov for foretagen att etablera sina produkter pa nya
marknader, eftersom hemmamarknaden varit for liten for att
kunna finansiera fortsatt utveckling. Transnationella foretag har
alltsa etablerat sig i Sverige, ofta med aggressiva marknadsforings-
metoder och ofta med produkter som béttre tillfredsstaller
konsumenternas verkliga eller upplevda behov. Samtidigt har
svenska foretag, bade storforetag och sma och mellanstora foretag,
etablerat sig och sina produkter i andra lander.

Konkurrensen fran nya konkurrenter med stora utvecklings-
och marknadsforingsresurser har tvingat andra aktorer pa
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marknaden till fortgdende fornyelse av produktsortimentet. Den
tillgangliga tiden for utveckling av nya eller forbattrade produkter
och for att ta nyutvecklingarna till marknaden har darfor blivit
kortare, vilket bl. a. lett till ett behov av att snabbare kunna skydda
varumarket for den nya produkten. Konkurrensen fran trans-
nationella foretag har ocksa i stor utstrackning lett till att foretag
slagits ut, eftersom de inte haft resurser att folja med i produkt-
utvecklingstakten eller att mota konkurrenternas marknadsforing.
I viss utstrackning sker sékert transnationell marknadsféring inom
regioner bestdende av omraden i flera lander, men for att maximalt
kunna utnyttja nedlagda kostnader for TV-reklam maste
produkten finnas tillganglig i hela det omrade som tacks av de TV-
kanaler som utnyttjas. Om effektiv marknadsforing kraver reklam i
kanaler med nationell tackning, bor produkten alltsa distribueras
nationellt. | sadana fall blir regionerna alltsd storre enheter
bestéende av flera stater, t.ex. Tyskland och Osterrike.

Etablering av en ny produkt eller av en produkt pa en ny mark-
nad kraver omfattande marknadsforingsatgarder i syfte att bibringa
konsumenterna kannedom om produkten, fa dem att préva den
och forvandla dem till trogna kunder och pa sa sitt uppna tillrack-
liga volymer for att motivera investeringar i tillverknings-, forsalj-
nings- och distributionsapparat. Nya aktorers intensiva marknads-
foring for sina produkter leder till att de etablerade foretagen dkar
sina marknadsféringsinsatser for att inte riskera att deras reklam
drunknar i det allmanna reklambruset. Som exempel kan ndmnas
att Procter & Gambles introduktion av dambindan Always pa den
tyska marknaden ledde till en fordubbling eller tredubbling av de
totala marknadsforingskostnaderna fér dambindor i Tyskland.
Okningen berodde inte bara p& Procter & Gambles reklamkampanj
som under forsta aret kostade mer &n den totala forsaljningsin-
takten for produkten, utan pa att andra foretag 6kade sina reklam-
insatser for att forsoka forsvara marknadsandelarna. (Enligt vissa
bedomare kravs for att bibehalla marknadsandelen att share of
voice, dvs. produktens andel av marknadens totala reklam-
kostnader, &r lika hog som marknadsandelen.)

Utslagningen av lokala konkurrenter har inte nddvéandigtvis lett
till minskad konkurrens pd marknaden. Aven om endast ett fatal
aktorer finns kvar pa den lokala marknaden, leder kravet pé stora
volymer till en intensiv kamp om marknadsandelar. Dessutom
foreligger alltid hotet om att internationella foretag som dnnu inte
etablerat sig pa den lokala marknaden kommer att etablera sig, om
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konkurrensen pa marknaden inte ar effektiv. Till detta kommer
konkurrens fran detaljhandelns own brands.

| syfte att 6ka produktiviteten i produktionen och minska lager-
hallningskostnaderna stravar foretagen efter att minska sina
produktsortiment, vilket kan mdjliggora langre produktionsserier
och ocksa mindre lager. Detta har lett till att produkter i allt hogre
utstrackning tillverkas och forpackas enligt en enhetlig inter-
nationell standard och i enhetliga internationella forpackningar.
For att forpackningarna skall kunna forenhetligas, krévs det natur-
ligtvis att varumarket ar detsamma i alla lander dar produkten sljs.
En sadan unitary branding forutsatter emellertid att samma varu-
marke kan skyddas i alla lander dar varan kan komma att séljas.

Ytterligare ett skal till anvdndningen av internationellt enhetliga
varumadrken ar internationaliseringen av media. Annonsering riktad
mot den tyska marknaden far effekt ocksa i Osterrike och Schweiz,
dar tyska TV- och radioprogram tas emot och dar tyska tidningar
séljs. Samma galler naturligtvis mellan Frankrike och Italien och
andra ladnder. Dértill kommer internationella TV-kanaler som
direkt riktar sig till ett flertal lander, som t.ex. MTV. Detta leder
inte bara till att ett enhetligt varumarke anvands i alla berérda lan-
der, utan ocksa till att sjadlva marknadsféringen forenhetligas.
Tendensen till sddana unitary brands och unitary marketing kom-
mer att forstarkas i takt med medias internationalisering och fram-
véaxten av nya, helt internationella, media som Internet. I samman-
hanget kan ndmnas att ett marknadsféringsintensivt foretag som
Procter & Gamble uppgivit att de tror att 80 procent av deras
marknadsféringskostnader i framtiden kommer att riktas mot
internet. FOr att unitary marketing skall kunna genomforas, kréavs
emellertid att de ingaende elementen, inte bara varumarket, kan
anvandas i alla lander. Det foreligger alltsd ett behov dels av
harmonisering av marknadsforingslagstiftningen i olika lander for
att undanréja lagliga hinder mot unitary marketing, dels av lagliga
mojligheter att ingripa mot att en konkurrent i ett land foregriper
anvandningen av ingdende element genom att sjalv anvanda dem
eller genom att skaffa sig varumarkesrétt till dem. Ett visst skydd
mot sadana atgarder som foregriper anvandningen finns inom det
marknadsrattsliga systemet. S3 innehaller t.ex. Internationella
Handelskammarens Grundregler for reklam en bestimmelse som
forbjuder efterbildning av reklam, som anvands utomlands, i syfte
att foregripa att reklamen introduceras pa den lokala marknaden.
Andringarna av varumarkeslagen for att anpassa den till EG:s
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harmoniseringsdirektiv, bl.a. att kravet pa sarskilt hog sarskilj-
ningsformaga for utstyrselmarken tagits bort, har ocksa lett till
béttre mojligheter att skydda andra element i marknadsféringen an
rena ord- och figurmérken.

Unitary branding innebér inte alltid standardisering av produkt-
kvaliteten. Ett foretag kan, for att introducera sin produkt och sitt
internationella mérke pa en marknad med lag inkomst per capita,
vélja att salja produkten i en annan, billigare, utformning pa denna
marknad. En sadan strategi forutsatter emellertid att sannolikheten
for att dessa produkter med en billigare utformning flyter tillbaks
till marknader dér konsumenterna vant sig vid en annan och i dessa
konsumenters Ggon battre kvalitet, ar liten. Ett sadant tillbaka-
flytande, vanligen kallat parallellimport, kan undvikas om kost-
naderna for att exportera produkten till marknader dar produkter
med den hogre kvaliteten séljs ar hogre an skillnaden i pris mellan
de olika marknaderna eller om markesinnehavaren kan utnyttja sin
varumarkesratt for att forhindra import av produkterna med en
billigare utformning.

En annan tendens i utvecklingen under 1900-talets senare del ar
koncentrationen inom distributionsledet och det faktum att daglig-
varuhandeln overtagit distributionen av manga produkter som tidi-
gare sdldes endast genom fackhandel. De kostnadsfordelar som kan
nas genom centraliserade inkop, lagerhalining och distribution, har
lett till framvaxten av stora kedjor inom dagligvaruhandeln, ofta
med stora butiksenheter. Aven dessa kedjor internationaliseras i
Okande takt och har till stor del slagit ut enskilda mindre butiker.
Kraven pa rationell lagerhallning och kraven pa att tka omsatt-
ningen per kvadratmeter butiksyta har lett till en tendens hos dessa
stora kedjor att begransa sitt sortiment for varje produktkategori.
Malet for manga detaljhandlare ar att for varje produktkategori
endast ha tva national brands, dvs. produkter markta med produ-
centernas varumérken och marknadsforda i TV och andra media,
och ett own brand, dvs. butikskedjans eget varumérke. For att en
vara som séljs under producentens varumarke skall accepteras inom
sortimentet kravs alltsa att producenten antingen kan dokumentera
en ledande marknadsposition for produkten och fortsatt mark-
nadsforingsstod eller lova omfattande marknadsforingsatgarder
som kan forvantas leda till en ledande marknadsposition pa kort
tid. Ar produkten en av flera varianter av samma vara tillverkade av
samma producent kan detaljhandeln ocksa ofta krava att en annan
variant stryks ur sortimentet.

144



SOU 2001:26 Utvecklingen inom kénneteckensratten m.m.

Oavsett om koncentrationen inom detaljhandeln péaverkar pris-
konkurrensen, kan konstateras att konkurrensen genom mark-
nadsforingsatgarder okat och att det foreligger en tendens for
kedjorna att profilera sig. Genom denna marknadsféring och pro-
filering har skapats starka varumarken for sjalva kedjan med krav
pa skydd for varor inom hela det sortiment som saljs.

Som antytts har framvéxten av stora dominerande detaljhandels-
kedjor ocksa lett till mojligheten for dessa att salja own brands.
Dessa own brands stods inte av marknadsféring fran producentens
sida och kan darfor saljas till kedjan for lagre pris. Kedjans mark-
nadsféring av own brands sker huvudsakligen inom ramen for
marknadsfoéring for sjalva kedjan eller den enskilda butiken i form
av s.k. veckoannonsering eller flygblad. Detaljistens marginal for
own labels ar darfor hogre an for markesvaror. Karakteristiskt for
own labels &r att de normalt inte leder produktutvecklingen men
daremot ar sa kallade fast followers som snabbt kan kopiera nya
produktkarakteristika som lanseras av markesvaruproducenterna.
Ett internationellt fenomen, som hittills endast fatt begransat
genomslag i Sverige, ar att own labels ofta utformas for att likna
den ledande produkten pa marknaden, t.ex. genom att forpack-
ningen ges en liknande utformning. Vissa mojligheter att ingripa
mot sadana s kallade look-alikes finns enligt marknadsforings-
lagen men kravet pa forvaxlingsrisk stalls tamligen hogt. Bland
internationella foretag tycks manga anse att det svenska skyddet
mot produktefterbildningar och renommeésnyltning ar otillrackligt,
aven om mdjligheterna att genom registrering skydda varans
forpackning Okat vasentligt genom 1992 &r andringar av
varumarkeslagen.

Ovanstaende resonemang avser huvudsakligen produkter och
tjanster avsedda for och marknadsféring riktad till enskilda kon-
sumenter. Marknadsforing av produkter och tjanster avsedda for
professionella forbrukare skiljer sig i vissa avseenden fran mark-
nadsfoéring av snabbrdérliga konsumentprodukter. En avgtrande
skillnad &r att antalet potentiella kunder ar avsevart mindre an nar
det galler konsumentvaror eller -tjanster. Forutsattningarna att na
adressater som kan ténkas intressera sig for produkten eller tjans-
ten utan att anvanda media som riktar sig till hela befolkningen &r
darfor stora. | manga fall kan en producent na sina kunder genom
fackpress, som ibland kan ha ett regionalt spridningsomrade. Han
kan till och med i en del fall bygga upp en marknadsférings- och
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distributionsorganisation som personligen besoker alla potentiella
kunder inom ett visst omrade.

En tendens i marknadsforingen av varor och tjanster till profes-
sionella forbrukare, business to business eller B2B, ar att produ-
centerna forsoker marknadsfora inte endast en produkt eller en
tjanst, utan ett system av produkter och tjanster. Producenterna
strévar efter att erbjuda ett mervédrde utéver den grundladggande
produkten eller funktionen. Detta mervarde kan ta sig olika
uttryck beroende pa arten av den vara eller tjanst som erbjuds. En
leverantOr av insatsvaror kan forsoka forddla varan eller forbattra
dess kvalitet och pa sa sitt minska kundens féradlingskostnader.
Det kan t.ex. gélla precisionsgjutna metallkomponenter, som
kraver mindre bearbetning, eller hdghallfast stal, som tillater
klenare dimensioner och darmed mindre materialférbrukning. Ett
annat satt att erbjuda ett mervarde kan vara att forbéttra logistiken,
t.ex. genom leveranser just in time och eller genom elektroniska
system for bestéllning, avrop och orderbekréftelse. Sarskilt nar det
géller tillverkning och forsaljning av komponenter till verkstads-
industrin, tycks forhallandet mellan kund och underleverantor
alltmer utvecklas till ett intimt samarbete, dar leverantoren inte
bara tillverkar enligt kundens specifikation eller anvisningar, utan
sjalv utvecklar avancerade komponenter som motsvarar kundens
onskemal om funktion snarare 4n om detaljerad utformning.
Foretag som séljer forbrukningsprodukter till professionella
forbrukare inom hotell-, restaurang- och cateringsektorn (horeca)
kan erbjuda ett mervarde genom att tillhandahalla produkter och
dispensers med tilltalande design och ett designmadssigt samman-
hallet sortiment. | samtliga fall kan produkterna kompletteras av
utbildnings- och kontrollsystem for att se till att ratt produkt
anvands vid ratt tillfalle och pa ratt satt.

Det sédger sig sjalvt att behovet av varumérken blir olika
beroende pa vilken produkt eller tjanst som tillhandahalls. Kvali-
teten pa vissa tjanster och kundens val av leverantor av dessa
tjanster ar uteslutande eller nastan uteslutande beroende pa fore-
tagets organisation, personal eller tillverkningsresurser. Detta
géller tex. advokat-, revisors- och andra konsulttjanster, men
ocksa en underleverantors leverans av komponenter enligt kundens
specifikation. Leverantéren har da snarare behov av skydd for ett
naringskannetecken som kannetecknar hans féretag som sadant, an
av ett varumérke som kénnetecknar de olika tjanster han erbjuder.
Nar det galler konkreta produkter eller tjanster som utvecklats
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sjalvstandigt av leverantéren och som innehaller ett mervarde har
han emellertid ett behov av ett varuk&nnetecken for att k&nne-
teckna just denna produkt eller tjanst, och skilja den fran varor
eller tjanster av standardkaraktar. Man kan darfor anta att behovet
av skydd for naringskannetecken kommer att besta och t.o.m. 6ka
for renodlade tjansteforetag, men att ocksa foretag som levererar
varor och tjanster till professionella férbrukare kommer att
anvanda varumérken for att beteckna de av deras produkter som de
anser erbjuder férbrukarna ett mervarde.

4.2 Tankar om den moderna varumarkesratten under
utveckling

Av Marianne Levin

Varumérken och andra k&nnetecken har lange spelat en viktig roll,
men de har védsentligt accelererat i ekonomisk och kulturell bety-
delse under senare ar. Det &r nu drygt 40 ar sedan 1960 ars varu-
markeslag tradde i kraft och det later inte som sa forfarligt lange
sedan. Men det ar pa en klart annorlunda marknad och i en annan
vérldsbild som en kanneteckensratt av det 21 arhundradet skall
fungera. | det nastan dvermdktiga informationsflédet blir det &n
viktigare for konsumenter att effektivt kunna orientera sig bland
varor och tjanster och for foretag att kunna identifiera sig och sta
ut ur det kraftiga bruset fran omvarlden.

Etableringen pa marknaden har fatt allt storre betydelse i vara
dagar nar trangseln ar stor, budskapen ar manga, ljudnivan ar hog
och tillgangen till information &r i det narmaste obegransad. Efter-
som varumarket i mangt och mycket kan ses som foretagets
upparbetade varde i form av en image, ar det ocksa viktigt att
skydda sddana uttryck for reklamvéarde och goodwill. | dagens
samhadlle d&r kdnnetecken inte sdllan att se som en sjalvstandig till-
gédng’. Den kommer att bli 6kande bl.a. med 6kande nétverks-
handel?, for vem koper obesedda varor av okéant ursprung eller av
en okénd avsandare(?).

Det ar lagstiftarens utgangspunkt att allt som fungerar som
kannetecken ocksa skall kunna skyddas som sadant, antingen

! Se Levin, Noveller i varumarkesratt (1991) s. 9, 221 ff.

2 Sverige ar ett av de fyra lander i Europa déir sddan handel sannolikt kommer att bli
betydande inom nagra ar. De Gvriga 4 Nederlanderna, Storbritannien och Tyskland, se DG
XV Commercial Communication, September 1998 s. 4 ff.
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genom registrering eller inarbetning. Varumérkesratten skall med
ensamratt skydda sadana kannetecken och individualiseringsmedel
som det finns bade privata och ett samhélleliga behov av att
skydda. Endera racker inte, dven om vad som uppfattas som sadana
kan variera 6ver tid. Men ensamratten har sina granser och den far
inte skapa produktionsmonopol. Var den mer precisa gransen for
ensamratten och skyddsobjekt skall dras avgors i interaktion
mellan lagstiftare, domstolar och omvarld i en standig omvand-
lingsprocess. Nya granser uppkommer pa detta sitt och nya fore-
teelser dras in i den skyddsbara sfaren.

Rattsomradet 4r som bekant hogst trendkansligt och interagerar
snabbt med 6vriga samhallsvarderingar. Det kanns ocksa som om
vi for narvarande befann oss i ett systemskifte med atskilliga nya
rambetingelser som rdtt och marknad &nnu inte smélt, ett system-
skifte som annu ar ofullgdnget. Mycket star darfor annu star Gppet.
Kanske ar detta i sig ett nytt slags permanent tillstind i den nya
vérldsbilden eller kommer det sena 1900-talets innovationer att
satta sig i en ny jamvikt. Bland aktuella tendenser som aterspeglas i
varumarkesratten mérks i varje fall bl.a. foljande:

Investeringsskydd

Att ekonomi spelar en stor roll for varumérken &r givet, eftersom
de utgor ett instrument vid marknadsféring och annan forsaljning.
Men de ekonomiska aspekterna accentueras for nérvarande. Pengar
styr hart och trenden &r ekonomistisk. Det tar sig bl.a. uttryck i en
okad villighet att acceptera att investeringar som sadana utloser
skyddsbehov®. Synbara effekter pa det varumarkesrattsliga omradet
ar ett utvidgat skydd for den som investerar mer. En sadan effekt
ar pataglig i t.ex. EG-domstolens aterkommande uttalanden om att
vid helhetsbedomningen av ett varumarkes sarskiljningsforméaga
och kanneteckenskvaliteter skall hédnsyn tas till hur stora inve-
steringar som har gjorts for att salufora varan®. Synpunkten har

8 Ett uppenbart exempel ar naturligtvis det skydd sui generis for sammanstallningar som
foljer av artikel 7 direktiv 96/9/EG, jfr 49 § upphovsrattslagen (1960:729).

4 Se t.ex. EG-domstolens avgdrande av den 29.9.1998 i mal C-39/97 (Canon) nr 17 och av
den 22.6.1999 i mél C-342/97 mellan (Lloyd) med 3beropande av det tionde Gvervagandet
till harmoniseringsdirektivet 89/104/EG. Dar uttalas att grundforutsattningen for skydd ar
att det finns en risk for forvaxling och att denna maste bedémas mot bakgrund av flera
faktorer, sirskilt notorietet pd marknaden och associationsskapande samt likhet mellan
mérken och varor eller tjanster. Som i sé manga andra sammanhang framhalls alltsa vikten av
en helhetsbedémning.
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aven kommit till uttryck bl.a. i det utvidgade skyddet for s.k. vél
ansedda och val kanda marken enligt EG-ratten® samt enligt
TRIPs-avtalet®.

Ses immaterialratten som ett investeringsskydd foljer naturligt
ett utvidgat skydd for valkédnda och vél ansedda mérken, som svarar
mot ett fristdende skyddsbehov for reklamfunktionen, nar marken
fatt en sadan goodwill eller "egenvarde” att de kan omsattas som
nagot sjalvstandigt, frikopplade fran de ursprungliga varor de for-
knippats med’. Det ar darfor naturligt att den moderna och
handelsinriktade EG-réatten — under vissa forutsattningar — skyddar
ocksa andra varden som kan vara knutna till ett vél ansett varu-
marke &n den rena varu- eller ursprungsférvaxlingen. Ett markes
reklamfunktion har ansetts bora atnjuta ett starkt och sjalvstandigt
skydd i sig, som ar frikopplat fran forvaxlingslaran. Det ligger i
tiden att skydda investeringar i varumarken mot urvattning och
otillbérligt utnyttjande av annan och urvattningsskyddet har
vunnit erkdnnande bade i USA och enligt EG-reglerna.

Internationalitet

Globala hiansyn och beroenden praglar immaterialrattsomradet och
inte minst kanneteckensratten. Sa har det visserligen alltid varit.
Men det galler idag mer &n nagonsin. Att varumarkesskyddet har
en delvis internationell karaktar framgar redan av den grund-
laggande rattsakten pa omradet, Pariskonventionen®. Sedan WTO:s
tillkomst® och USA:s dominerande roll i de internationella sam-
manhangen stalls det nya krav pa regelefterlevnad péa det inter-
nationella planet, ibland under hot om s.k. panelforfarande. Paris-
konventionen 4ar utvidgad genom TRIPSs-avtalet’. Madrid-
systemet for internationell registrering av varumarken' och EG-
varumadrket underléttar den internationella marknadsféringen. Men

5 Se artikel 4.4a) och 5.2 direktiv 89/104/EG och artikel 8.5 forordning 94/40.

® Se artikel 16.3 Avtalet om Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights including
Trade in Counterfeit Goods fran december 1993 och som tradde i kraft den 1.1.1996.

7 Jfr for USA Trademark Dilution Act (1996) 15 USC § 1125(c) och generellt i aktuell
praxis verkar specialitetsprincipen att spela en allt mer underordnad roll.

8 Se artikel 6 Pariskonventionen den 20 mars 1883 for industriellt rattsskydd.

® World Trade Organisation, som ersatt GATT, med site i Genéve, och som administrerar
bl.a. TRIPs-avtalet tillsammans med det 20-tal handelsavtal som blev resultatet av den s.k.
Uruguay-rundan 1985-1993.

10 5e artikel 6bis Pariskonventionen jfrd med artikel 16.3 TRIPs.

1 Madridarrangemanget for internationell registrering av varumérken fran 1891 med
Protokoll fran 1989.
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det naturliga deltagandet i internationella éverenskommelser har
ocksa stallt nya krav pa nationell lagstiftning?.

Den nya internationaliteten gor att utlandska forhallanden ater-
verkar bade direkt och indirekt. Allt fler produkter marknadsfors
bade hemma och borta och allt fler tvister uppstar om samma eller
liknande saker i flera lander. Nationella uppfattningar formas allt-
mer ocksa av andra landers attityder till de varumarkesrattsliga for-
hallandena och det ar oundvikligt med anpassning och samspel.
Det sker ett slags "kall harmonisering”. Dértill kommer att
varumarkesanvandningen pa Internet naturligtvis ar granslos (och
ibland laglos)®, vilket skapar sérskilda lagvals- och jurisdiktions-
problem, som kréver effektivare losningar 4n dagens och
ytterligare 6kar harmoniseringstrycket™.

Teknikutveckling

Den tekniska utvecklingen, som delvis har varit dramatisk under
1900-talets senare hélft, omformar tdnkande, uppfattningar och
beteenden. Det 4r till att bérja med uppenbart att den elektroniska
informationen staller nya och delvis andra krav pa kannetecken. En
modern varumarkesratt masta svara mot e-handelns krav med allt
det nya som det innebér.

Det ar vidare en effekt av tekniken att vi har ett betydande inslag
av konvergens, som i immaterialratten tar sig uttryck i en samman-
smaéltning av och en 6verlappning mellan skilda skyddsformer. Det
far bl.a. betydelse for uppfattningen av vad som é&r ett marke och
vad som kan utgora och vad som faktiskt utgor kannetecken pa
marknaden. Slutligen &ar det en effekt av tekniken att varumarkes-
kvaliteter idag kommuniceras i ljud, musik, farg, rérelse m.m., som
ger helt andra kansloupplevelser &n ett "platt méarke”.

Med de utvidgade mdjligheterna till utstyrselskydd har varu-
markesratten pa ett nytt sitt Oppnat for Overlappande skydd:
varumarkesratt, upphovsratt, monsterratt, marknadsratt — ja t.o.m.

2 Tex. i form av intrdngsunderstkning i immaterialratten och andra anpassande
lagdndringar.

13 Jfr de nya tvistlosningssystem som utvecklats i samarbete med ICANN for 6sning av
tvister mellan doménnamn och védlkdnda varumérken i World Intellectual Property
Organization (WIPQO) m.fl.

14 Se tex. diskussionerna i WIPO, SCT/4/6 (September 19, 2000), SCT/5/5
(September 15, 2000) och SCT/5/2 (June 19, 2000), www.wipo.org/sct/index-5.htm och
inom Haagkonferensen for internationell privatrdtt om bl.a. en utvidgning av artikel 12 till
att &ven omfatta immaterialratt, se hartill AIPP1 Q153:www.aippi.org.

150



SOU 2001:26 Utvecklingen inom kénneteckensratten m.m.

patent har fatt nya och kanske ovantade Overlappningsomraden.
Men detta ar givetvis inte endast en effekt av nya varumérkes-
rattsliga stallningstaganden till marknadens behov av kénne-
teckensskydd. Det 4r ocksa resultat av generellt Gppnade granser
och sénkta trosklar inom hela det immaterialrattsliga systemet (och
av stark lobbying). En gemensam forklaring ar viljan att i hogre
grad se till 6nskan att skydda nedlagda investeringar an till traditio-
nella legala avgransningar samt allmant mindre doktrinar syn pa
dessa bland dem som agerar i de nya, kameleontiska mediernas
vérld. Det gdller inte minst de nya marknadsfdrarna.

Sadana nya egenskaper hos rattssystemet ar inte alltid av godo.
Det uppstar prioriterings- eller dominansproblem. Om varu-
kannetecken bestar av sa gott som varje form och uttryck, och det
skyddsbara omradet inom alla immaterialratter vasentligt har tojts
ut i alla riktningar, sa ar det inte ovanligt att det som soks skydd
for bestar av skilda element som kan atnjuta ett Gverlappande
skydd mellan de olika immaterialratterna. Da uppstar bl.a. fraga om
vilken lag som skall ha foretrdde. Det géller sdrskilt om skilda lagar
ger olika langtgdende kontrollmgjligheter for rattsinnehavaren.
Den fragan har i ett enskilt fall diskuterats av EG-domstolen®.
Men problemet &r inte 16st darmed.

Lobbyism

Skilda intressegruppers intensiva paverkan ar sakert stark pd manga
politiskt laddade och ekonomiskt betydelsefulla omraden. Men
intressegruppernas starka inverkan pa immaterialrattslig lagstift-
ning och praxis kan ses som ett dkande och sarskilt allvarligt
problem. Den skapar skevheter i det system som maste vara val
balanserat mellan ensamrétt och fri konkurrens och innefattar klara
risker for ensamrattssystemet. Sadana skevheter gor ocksa latt att
domstolar, sarskilt naturligtvis sadana av EG-domstolens dignitet,
men ocksa andra, soker skapa “rattvisa” i efterhand. Det leder till
oanade effekter. Det riskerar att skapa oftrutsebarhet i det
enskilda fallet och generellt att ensamratter i hogre grad bedéms
utifran ad hoc™. | ett sddant system blir storre vikt lagd vid
subjektiva rekvisit.

15 EG-domstolens avgorande av den 4.11.1997 i méal C-337/95 (Dior).
16 Jfr hartill EG-domstolens avgdérande av den 4.5.1999 i Mal C-108/97 (Chiemsee).
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Individualisering

Tekniken ©ppnar mojligheter for skrdddarsydda l&sningar och
direkta, individualiserade meddelanden och uttrycksmedel, som
kan utnyttjas i bl.a. varumérkesrattsliga sammanhang. Avtal kan
slutas elektroniskt och utan mellanh&nder. E-handeln forutsétter
och utnyttjar ett nytt slags markesmedvetande pa flera plan. Och
s.k. Internet branding blir till en egen varumarkeskultur med delvis
nya forutsattningar. Man kan ocksa iaktta hur nya konflikter upp-
star mellan privat och kollektivt och mellan immaterialratten och
den privata rattssfaren. Det finns sékert allt fler som efterlyser en
”mottagarfrihet”.

Imageskapande &r idag en véasentlig del av modern marknads-
foringsteknik, dar varu- och naringskannetecken star for livsstilar,
personegenskaper och grupptillhorighet. Men innan detta uppnatts
har innehavaren ofta investerat ansenliga belopp. Manga meddelan-
den konkurrerar och allt fler medier maste anvandas for att na ut
och fa genomslag. Det har blivit allt dyrare att fora ut nya kanne-
tecken pa (de allt storre) marknaderna, att bygga upp dem och att
hélla deras goodwill vid liv’. Men for dem som lyckas blir bel6-
ningen desto storre.

Genom att kanslor och upplevelser utnyttjas i marknadsféringen
och i varumarkesbyggandet, kommer ocksa de uttrycksmedel en
modern varumarkesrétt utnyttjar att medvetet préglas av personliga
fordomar, minnen och mal samt utgora en del i individualiseringen
av varor och tjanster. Sadant har den moderna medietekniken moj-
liggjort pa ett oerhort effektivt satt. Tank bara pa hur musiken i en
skrackfilm anvdnds och hur kénslostimningar latt och effektivt
numera kan adderas inom ett val genomtédnkt marknadsforings-
koncept.

Mot ett case law-system

Individualisering kan ocksa i allt stérre utstrackning sagas pragla
rattsomradet i domstolarnas aktuella satt att hantera rattstvister.
Den radande tendensen till utvidgade och Gverlappande rattigheter
medfor som sagt att det allt mer kommer an pa domstolarna att
gora individualiserade bedémningar av ett nytt slag och att balan-
sera intressen. EG-domstolens praxis blir tongivande och som ett

7 3fr hartill Ugglai NIR 1988 s. 523.
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utflode av EG-ratten har éver huvud taget tillkommit att dom-
stolarnas rattsskapande roll 6kar. Med den bilden kan man kanske
ocksa fraga sig om det ar ensamrétter vi har — annat &n en grund-
laggande karnréttighet — och allt kringskydd snarare blir en
bedémning av illojal konkurrens eller en rimlig avvagning av skilda
intressen i det enskilda fallet. S3 kanske det ocksa bor vara, men i
sa fall kravs en ny medvetenhet.

Goodwillskydd

Varumérkens egentliga betydelse ligger i deras symbolfunktion och
formaga att utgéra en kommunikationskod®®. Genom anvénd-
ningen av symbolen/symbolerna skapas en forbindelselank mellan
naringsidkarens féretag och hans kundkrets. Det ar den lanken
som skyddas. Men alla andra har ratt att dra till sig kundkretsen.
Det ligger i den fria konkurrensens natur att andra maste ha ratt att
lojalt konkurrera med att erbjuda béttre och billigare varor.
Goodwill i foretagsekonomisk mening har traditionellt inte ansetts
skyddad enligt varumadrkesratten. Det som daremot skyddats ar det
varde som ligger i varumarket och dess upparbetning pa markna-
den.

Det som dock sa patagligt tillkommit i vara dagars informations-
samhalle med en mycket stor mangd skilda medier som kan anvan-
das vid marknadsféringen av varor, tjdnster och foretag ar att vid
den moderna marknadsforingen fungerar varumérken ofta som en
bérare av foretagets (produktens eller tjanstens) totala goodwill-
varde och relationer pd marknaden. Man skulle ddarmed kunna saga
att det finns en ny och sammanfallande relation mellan det fore-
tagsekonomiska goodwillbegreppet och det varumarkesrattsliga'®,
men ocksa att de kanslor och associationer som ett marke ger skall
respekteras i det varumarkesrattsliga sammanhanget. Sarskilt for
val ansedda marken blir sddant naturligt att uppmarksamma vid
den helhetsbedémning som alltid skall goras®. Men det innebar
ocksa indirekt att varumarkesrattens specialiseringsprincip fram-
star som allt mindre vasentlig och i varje fall bor uppfattas bade
vidare och snavare an vad som hittills varit fallet. Den passar ocksa
illa i manga sammanhang, inte minst pa Internet.

18 Se vidare Koktvedgaard, Levin, Immaterialratt 6 uppl. (2000) s. 318 f.

1 Jfr Koktvedgaard, Immaterialretspositioner, 1965 s. 164 ff. om den tidigare patagliga
diskrepansen.

20 ge 13 § forsta stycket VML och vidare Koktvedgaard/Levin a.a. s. 347.
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Indirekt konkurrensbegréansning

Om ett tecken enligt modernt marknadsféringsmanér ar laddat
med allehanda “kvaliteter” och utvecklas till ett marke med hogt
anseende, far det nagot av en monopolkaraktir pa marknaden. En
etablerad image ar mycket vérd i den sdrskilda kommersiella miljo
dér det forekommer. | det moderna varumaérkeslivet kan det darfor
mycket vél vara sa att en markesforsedd vara uppfattas som battre,
vardefullare och lackrare &n en annan identisk utan market. Varor
forsedda med maérket framstar som icke substituerbara. Det for-
hallandet utgor ocksa en del av forklaringen till att parallellimport
framstér som intressant. Det &r inte bara varorna man vill ha, utan
varorna med just det ratta market. Det saljer i sig. Men
varumarkesratten innefattar idag inga inskrankningar mot sadana
ibland 6verdrivna marknadseffekter.

Allt kan utgora kdnnetecken

Idag skulle man darfor kunna séga att varumérken &r alla kommer-
siella, identifierande, kommunicerande “skiljetecken”, som har en
latent ursprungsangivelsefunktion. Men dessa nddvandiga funktio-
nella egenskaper dr sannolikt den enda avgrénsning som idag géller.
Om ett varumarke i juridisk mening utgors av allt som kan kom-
municera identifierande skillnader i ett kommersiellt sammanhang,
sd ar det ocksa latt att inse att finns det en oandlig reservoar att 6sa
ur nér det géller vad som kan utgora skyddsbara kdnnetecken. Av
aktuell praxis framgar att inte bara allt kan utg6ra varukanne-
tecken, utan det mesta kan ocksa registreras som varumarke enligt
nationell eller europeisk ratt*. Det kan vara ljud, ljus, form, lukt,
synintryck, farger och kombinationer osv., dvs. allt som kan upp-
fattas med de manskliga sinnena. Det dr uppenbart att hela detta

2 Fgr exempel se t.ex. betr. bokstavskombinationer: Patentbesvarsratten (PBR) 15.1.1998
mal nr 97-098, Nordiskt Immateriellt Rattsskydd (NIR) 1998 s. 122 (RSL), RA 1999 ref. 20
(L 10, L 11 och L 12); betr. slagord: Office for Harmonization of the Internal Market
(Trade Marks and Designs) (OHIM) Second Board of appeal 11.2.1999 i sak R 73/1998-2
(Beauty isn”t about looking young but looking good; betr. siffor: PBR 29.3.1996 i mal nr
94-110 (’577); betr. associationsskapande: PBR 23.4.1999 i mal nr 96-316 (Tulosba Akdov);
betr. dofter: OHIM Appl. No 000428870, 11.12.1996, publ. 25.4.2000 (The smell of fresh
cut green grass); betr. ljud: PBR 17.12.1998 mal nr 95-491 (Glassmelodi); betraffande farg:
OHIM First Board of appeal 25.1.2000 i sak R 136/1999 (fargkombination, jfr &ven OHIM
Second Board of appeal 19.4.2000 i sak R 282/1999-2 (orange féarg) betr. form: OHIM
Appl. No. 00107029 (LEGO-kloss) samt OHIM First Board of appeal 4.8.1999 i sak R
139/1999-1 (flaska) och OHIM Third Board of appeal 29.5.2000 i sak R 608/1999-3
(Karlsong).

154



SOU 2001:26 Utvecklingen inom kénneteckensratten m.m.

spektrum av sérskiljande, identifierande och kommunicerande
mojligheter ocksa utnyttjas av dagens markesbyggare.

Lagstiftarens utgangspunkt att allt som kan fungera sarskiljande
ocksa kan utgora kannetecken har med tiden blivit allt mer kom-
plex. Moderna varumarken bestar inte bara av text och bild. Det
kan handla om ljud, dofter, farger, produktformer och inte sallan ar
det hela koncept som formedlas i ett komplicerat byggande av
relationer till en kundkrets. Genom bl.a. dagens digitala medie-
teknik har varumérken manga dimensioner, synliga, horbara, tak-
tila, upplevda.

Konvergensen mellan medier gor att vi kopplar samman vad som
framfors pa skilda satt och i olika medieformer till en helhetsbild
som uppenbarar sig for mottagaren oavsett om mediebilden for
ogonblicket ar av det ena eller andra slaget, dimensionen eller
fargen osv. Det spelar sédllan roll i vilken skepnad ett visst
kannetecken framtrader i stunden. Sadana mangdimensionella
kanslo- och minnesbetonade upplevelser galler forstas i forsta hand
de mest kianda och vél ansedda kannetecknen. Men de &r ocksa
definitionsmassigt allt fler. Det gor att den tveksamhet man idag
kan kanna for varuméarkesréttens specialitetsprincip i praktiken
neutraliseras.

Helhetsbedémning

En fraga som juristen naturligtvis staller sig 4&r om allt detta som
reellt uppfattas som ett sarskiljande tecken pd marknaden ocksa
kan atnjuta lagstiftningens skydd pa ett tillfredsstéallande och ratt-
visande sétt. Det vi har som inre bild eller association av market ar
val just alla dessa sinnen som préglats. Genom sofistikerade
paverkansmetoder har vi kommit att betingas som Pavlovs hundar
som draglar vid blotta tanken... Medvetet och vetenskapligt in-
programmerad i oss ar markets skilda element, bade sddant som ar
registrerbart och sadant som inte direkt ar registrerbart. Hur kan
lagstiftaren beakta alla dessa element och ta hansyn till sddana
faktiska skyddsvarden? Den fragan ar lattare att stalla an att
besvara i form av konkreta lagregler. Men atminstone vid
domstolarnas helhetsbedomning borde t.ex. ocksa en medvetet
uppbyggd “betingning” kunna spela roll.

Med utgangspunkten att i princip allt kan utgora kidnnetecken
och ocksa skyddas som sadana blir den varumarkesrattsliga hel-
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hetsbedomningen helt avgérande. Men det ar ocksa viktigt att
rattshavare inte spanner bagen for hogt. Ett missbruk av dagens
vilutvecklade skyddsmojligheter riskerar pa ett nytt sitt att
pulvrisera ensamrattssystemet med dagens generdsa skydds-
mojligheter. Ett starkt skydd forutsdtter att skydd soks och ut-
nyttjas dar det finns reell grund, men ocksa att rattshavare avstar
fran att havda enbart formella kdnneteckenskrockar som i grunden
ar ointressanta for markets varden och reella funktion.
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51 Inledning

En ratt till varukannetecken med verkan i Sverige kan som framgar
av avsnitt 3.2 uppkomma pé i princip tre olika satt. Ensamritt till
varumdrken kan forvdarvas genom registrering: genom nationell
registrering hos Patentverket, genom internationell registrering
hos Internationella byran (WIPO) och genom gemenskaps-
registrering hos OHIM. Ensamrétt till bade varumarken och andra
varukdnnetecken kan vidare foérvarvas genom inarbetning. Till
detta kommer att naringsidkare har ett sjalvstandigt skydd for
sldktnamn och firma som naturliga varukannetecken.

I detta kapitel behandlar kommittén fragor som pa olika satt har
anknytning till ensamrattens uppkomst. | det féljande finns en
kortfattad redovisning av vilka fragor som kommittén enligt direk-
tiven skall se éver och som har anknytning till ensamréttens upp-
komst. Vidare anges vilka fragor i dvrigt som kommittén tar upp i
detta kapitel. | avsnitt 5.3-5.7 finns sedan en redovisning av
kommitténs beddmningar och forslag. Kapitlet inleds emellertid
med ett avsnitt om varumarkesrattens skyddsforemal och skydds-
intresse (se avsnitt 5.2).

Allmé&nt om behovet av &ndring

Regeringen har som tidigare namnts i sina direktiv uppdragit at
kommittén att i storsta mojliga utstrackning uppnéa harmoniserade
nordiska lagar pa varumarkesrattens omrade. Ett omrade dar
intresset av nordisk réttslikhet gor sig starkt géllande ar just i de
fragor som anknyter till ensamréttens uppkomst, bl.a. for att det
underlattar for den som vill ansdka om registrering i Ovriga
nordiska lander. En utgangspunkt for kommittén ar darfor att
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reglerna for ensamrattens uppkomst sa langt mojligt skall
samordnas i alla de nordiska landerna.

En central uppgift i kommitténs uppdrag &r enligt direktiven att
se dver officialprévningens omfattning. Vid en dversyn av official-
prévningens omfattning ar det naturligt att gora en allman dversyn
av registreringsférfarandet och invandningsforfarandet. Kommit-
tén skall enligt direktiven ocksa dvervaga om det finns anledning
att infora en mojlighet att ateruppta handlaggningen av en
avskriven ansokan om registrering. | sina évervéaganden skall kom-
mittén enligt direktiven beddma om varumarkesratten i stérre ut-
strackning 4n nu bor anpassas till de internationella registrerings-
systemen, dvs. internationell registrering och gemenskapsregi-
strering.

| detta kapitel behandlar kommittén ocksa vissa andra fragor
med anknytning till ensamrattens uppkomst. Med verkan fran den
1 januari 2001 har bestammelserna i bl.a. patentlagen &ndrats i fraga
om prioritet (6-6g 88 PL) och ombud (12 § PL). Angéaende &nd-
ringarna i PL, se SFS 2000:1158, Ds 2000:30 och prop. 2000/01:13.
Det finns anledning att se 6ver dessa fragor aven i frdga om varu-
marken och det kan lampligen goras i detta kapitel. Vidare be-
handlar kommittén fragan om huruvida anvindning av ett varu-
marke som sker efter tidpunkten for ansékan om registrering skall
fa beaktas vid bedémningen av om market har for registrering er-
forderlig sarskiljningsforméaga. Kommittén behandlar ocksé fragan
om det finns anledning att infora en bestdmmelse om béttre ratt i
varumarkeslagen.

En fraga som brukar uppmarksammas i samband med official-
prévningens omfattning och som kommittén enligt direktiven skall
Overvdga dr sldktnamnens stallning i varumarkesrdtten. Denna
fraga behandlar dock kommittén i kapitel 8 tillsammans med
ovriga fragor angdende varukinnetecken. En annan fraga som
kommittén enligt direktiven skall se Over &r reglerna om
disclaimer. 1 denna del framgar kommitténs overvaganden av
forfattningskommentaren till 16 8 i forslaget till varumarkeslag.

5.2 Skyddsforemal och skyddsintresse

Alla slags tecken kan som ndmnts utgora varukannetecken. En for-
utsattning for att ett varumarke skall kunna registreras ar visser-
ligen att market kan aterges grafiskt. Men i 6vrigt finns inga for-
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mella begransningar av vilka tecken som kan forvérva ett skydd.
Alla slags tecken kan t.ex. fa ett varumarkesrattsligt skydd genom
inarbetning.

Ett varukannetecken behdver till skillnad fran andra immaterial-
ratter inte uppvisa nyhet for att kunna bli foremal for ett skydd. |
stallet ar det varumarkets faktiska (eller potentiella) ekonomiska
varde som ar skyddsvért. En forutsattning for att ett varukanne-
tecken skall kunna fa ett skyddsvart ekonomiskt varde ar att kan-
netecknet kan fungera pa marknaden. Ett grundlaggande krav for
varumarkesrattsligt skydd ar darfor att kannetecknet har séddana
kérnegenskaper att det har forutsattningar att kunna fungera som
individualiseringsmedel fér de varor eller tjanster som det avser.

EG-domstolen har i sin dom den 4 maj 1999 i malen C-108--
109/97 (CHIEMSEE-fallet), bekraftat att den sarskiljningsformaga
som ett geografiskt namn enligt artikel 3.3 i varumarkesdirektivet
skall ha forvarvat genom anvandning, liksom den sarskiljningsfor-
maga som enligt artikel 3.1 b i direktivet utgor ett av kraven for att
ett varumarke skall kunna registreras, betyder att varumarket skall
vara dgnat (geeignet) att fungera som kannetecken fér de varor
som market avser (46). Angaende detta fall, se vidare avsnitt 5.7.2.
Det ar alltsa tillrackligt att market har sddana egenskaper att det
kan fungera som kannetecken. Det fordras i och for sig inte att
market i praktiken ocksa anvands och fungerar som kannetecken.
Ensamrétten som sadan till ett kannetecken gor att innehavaren
med rimlig sékerhet kan gora investeringar i mérket och darigenom
bygga upp dess slagkraft och styrka. Aven ensamritten till ett
varumdrke som annu inte anvénts har darigenom ett ekonomiskt
véarde som motiverar ett grundldggande skydd. Genom anvandning
kan sedan mérkets ekonomiska varde byggas upp vilket i sin tur
kan ge market ett vidare skyddsomfang. Angaende skyddsomfang,
se kapitel 6.

Den enskildes intresse av skydd maste emellertid vigas mot det
allménna intresset av att konkurrenternas majligheter att mark-
nadsfora sina varor och tjanster inte inskranks pa ett olampligt satt.
For att konkurrenterna skall kunna marknadsfora sina varor och
tjanster fordras att de fritt kan anvanda beteckningar som anger
dessas art och som i Ovrigt ar beskrivande for dem. En utgangs-
punkt dr darfor att uppgifter om varornas art och i évrigt beskri-
vande beteckningar bor héllas fria och inte omfattas av ensamratt.
P& motsvarande sétt bor enkla figurer m.m. primart hallas fria sa att
den som vill kan anvdnda dem vid marknadsforing. Det sdger sig
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sjalvt att rena fantasibeteckningar kan vara féremal for ensamratt
utan att konkurrenternas maojligheter att marknadsféra sina varor
inskranks. Vidare anses suggestiva beteckningar kunna vara
foremal for ensamratt utan att det pa ett menligt satt paverkar
konkurrenternas méjligheter att marknadsféra sin varor.

I vissa fall anses emellertid den enskildes intresse av ensamratt
viga tyngre an det allménna intresset av frihallning. Aven beskri-
vande beteckningar kan darfor innehas med ensamrétt under forut-
séttning att de i praktiken fungerar som kannetecken. EG-dom-
stolen har namligen i CHIEMSEE-fallet slagit fast att artikel 3.3 i
varumarkesdirektivet inte tilliter en differentierad sarskiljnings-
formaga beroende pa vilket intresse som finns av att aven i fort-
sattningen lata det geografiska namnet vara tillgangligt for att bru-
kas av andra foretag (48). Detta kan enligt kommitténs mening
forklaras med att ett méarke som fungerar som individualiserings-
medel anses ha ett sadant ekonomiskt varde for innehavaren att det
motiverar ensamrdtt trots att det finns ett allmént intresse av fri-
hallning. Det bor dock uppmarksammas att kravet pa sarskilj-
ningsformaga inte ar hogre for beskrivande beteckningar an for
andra.

Det krav pa sarskiljningsformaga som lagstiftaren staller upp ar
alltsa ett resultat av en avvagning mellan den enskildes intresse av
skydd och det allménna intresset av att konkurrenternas mdjlig-
heter att marknadsfora sina varor och tjanster inte inskranks pa ett
olampligt séatt. Ett varukdnnetecken som konstaterats ha
erforderlig sarskiljningsforméaga kan féljaktligen inte anses vara
foremal for nagot frihallningsbehov.

Harutéver maste av rattssakerhetsskal ytterligare en forutsatt-
ning vara uppfylld for att nagon skall fa ensamratt till ett kanne-
tecken: Konkurrenterna maste ha en rimlig mojlighet att halla sig
underrattade om vilka kannetecken som innehas med ensamritt, sa
att de kan ta hénsyn till dessa vid marknadsforing av sina varor
eller tjanster. Vid registrering far andra mojlighet att ta del av vilka
varumdrken som omfattas av ensamratt genom att méarkena anteck-
nas i varumarkesregistret och genom att registreringen kungors.
Vid inarbetning tillgodoses tredje mans intresse i sddant hanseende
genom att det stalls krav pa att det inarbetade varumarket ar kant i
viss omfattning. Endast om dessa forutsattningar &r uppfyllda har
konkurrenterna en maojlighet att beddéma om det finns en inarbetad
ensamratt som det finns anledning att ta hansyn till och hur stort
skyddsomfang den aktuella ensamratten har.
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Skyddet for efternamn som naturligt varukdnnetecken ar som
ndmnts inte beroende av att namnet ar kdnt som kdnnetecken inom
omséattningskretsen. Det innebar att det kan vara svart for tredje
man att hélla sig underrattad om att nagon tagit ett namn i bruk i
naringsverksamhet och darigenom har ett skydd for namnet. |
praktiken uppstar dock sallan nagra problem med att namn
anvands som varukannetecken. Namnet & som sadant skyddat
enligt namnlagens regler och det ar litt att ta reda pa vilka namn
som bars har i landet. Det kan bl.a. ske genom en kontroll i nagot
av de register som innehaller upplysningar om namn, t.ex. folkbok-
foringsregistret, se lagen (1990:1536) om folkbokfdringsregister.
Vidare ger uppgifterna i telefonkatalogen en god uppfattning om
vilka namn som anvénds i ndringsverksamhet inom ett visst om-
rade. Den som forlitar sig pa skyddet for namnet som naturligt
varukdnnetecken anvénder normalt namnet inom ett begransat
geografiskt omrade. Den som star i begrepp att anvanda sitt namn
som kannetecken eller pa annat sitt bruka det i sin marknadsféring
inom ett visst omrade har darfor forhallandevis goda mojligheter
att ta reda pa om detta ar mojligt med hansyn till aldre rattigheter.

Det ar emellertid inte bara en manifesterad ensamratt som pa
detta sitt har ett ekonomiskt varde. Aven foretradesratter av olika
slag kan ha ett ekonomiskt varde. Det finns ocksa regler som avser
att skydda detta ekonomiska véarde. Den foretradesratt som foljer
av reglerna om utstéllningsprioritet (18 8 VmL) och konventions-
prioritet (30 8 VmL) har saledes ett ekonomiskt varde. P4 motsva-
rande satt har den foretradesratt till registrering som en ansdkan
om varumarkesregistrering ger i forhallande till en senare anstkan
ett ekonomiskt varde (14 § 1 st. 6 VmL). Sa forhaller det sig ocksa
med den foretradesratt som foljer av att den som tagit ett varu-
marke i bruk kan hindra annan som ar i ond tro att fa registrering
av ett forvaxlingsbart varumarke (14 § 1st. 7 VmL). Angaende
sistndmnda foretradesratt, se vidare avsnitt 5.6.
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5.3 Nationell registrering
5.3.1 Officialprévningens omfattning
Den nuvarande officialprévningen

Det nuvarande forprévningssystemet vid registrering av varu-
marken kan, som framgar av avsnitt 3.2, sigas besta av tva olika
delar. Den ena innebdr att Patentverket granskar ansékningarna
och undersdker dels om anstkan uppfyller alla formella krav, dels
om det finns nagot hinder av allmanna hansyn enligt 13 § eller 14 §
forsta stycket 1-3 VmL (absoluta registreringshinder), dels om det
finns nagot hinder av hansyn till aldre ensamratter enligt 14 §
forsta stycket 4-9 VmL (relativa registreringshinder). Den andra
delen innebar att verket med utgangspunkt i denna granskning
prévar om varumarket kan registreras eller inte. Om Patentverket
bifaller ansokan for verket in mérket i varumarkesregistret och
utfardar en kungorelse om detta. Den som vill har sedan mdjlighet
att inom tva manader fran kungorelsedagen framstélla invandning
mot den beviljade registreringen och begédra att den upphévs.
Invandaren kan till stod for sin invandning dberopa bade absoluta
och relativa registreringshinder. SOkanden skall underrattas om
invdndningen och beredas tillfille att yttra sig 6ver denna. Aven
under invandningsforfarandet har Patentverket mdjlighet att ex
officio beakta bade absoluta och relativa registreringshinder
(se prop. 1994/95:59 s. 41). Och om invandningen aterkallas far
Patentverket fullfolja sin provning, under forutsittning att det
finns sarskilda skal (se 20 § 4 st. VmL). Patentverket far dock inte
ex officio ta initiativ till ett invdndningsforfarande (se prop.
1994/95:59 s. 41).

En grundlédggande tanke vid utformningen av VmL var att starka
registrerade varumarkens stéllning. Och ett dnskemal var att skapa
ordning och reda pa varumarkesomradet genom ett varumarkes-
register som i princip omfattade alla varumarken som var i bruk pa
ett lojalt satt. Den som hade ett registrerat varumarke skulle redan
genom sitt registreringsbevis kunna styrka sin varumarkesratt och
annan utredning om réttens existens skulle i princip vara Gver-
flodig. Vidare skulle varumarkesregistret kunna tjana till ledning da
en foretagare vid val av nytt mérke ville férvissa sig om att han inte
inkraktade pa ndgon annans ratt. Detta kravde i sin tur att ensam-
ratten var noga preciserad med avseende pa foremal, omfattning
och tiden for dess uppkomst. Det ansags da naturligt och nédvén-
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digt att Patentverket fullt ut prévade om det sdkta market stod i
strid med nagot registreringshinder. Angaende innehallet i forar-
betena till VmL, se SOU 1958:10 s.59f. och 116f samt
prop. 1960:167 s. 126 f.

Tidigare 6vervidganden

En allmédn uppfattning har varit att det nuvarande systemet med
officialprévning av bade absoluta och relativa hinder mot registre-
ring i stort sett fungerat bra. Patentverkets officialprévning har
anda in pa 1990-talet gett en forhallandevis saker garanti for att det
sokta market inte skulle komma att inkrakta pa aldre registrerade
ensamratter. Fragan om det finns anledning att behalla forprov-
ningen i dess nuvarande omfattning har dock diskuterats i olika
sammanhang under senare ar. Det har ratt enighet om att official-
prévningen av de absoluta registreringshindren bor finnas kvar. Av
sarskild betydelse i detta avseende ar prévningen av kravet pa sar-
skiljningsformaga. Denna provning utgoér den fran konkurrens-
synpunkt viktiga intresseavvdgningen mellan det enskilda intresset
av skydd for sadana beteckningar som fungerar som individualise-
ringsmedel och det allménna intresset av att beskrivande beteck-
ningar halls fria (se avsnitt 5.7.2). Daremot har meningarna gatt
isar nar det géller prévningen av de relativa registreringshindren.

Officialprovningen av de relativa registreringshindren behand-
lades bl.a. vid den dversyn av vissa bestdmmelser i VmL som gjor-
des ar 1994, se Ds 1993:97 s. 44 f. och prop. 1994/95:59 s. 38 f. |
det sammanhanget fordes i huvudsak fyra olika skél fram som
talade for att behalla officialprévningen i befintlig omfattning, dels
att man undvek osékerhet om innebdrden och styrkan hos de regi-
strerade varumarkena, dels att antalet invandningar i registrerings-
arenden kunde hallas relativt 1agt, dels att innehavarna slapp att
sjélva eller genom ombud bevaka sina rattigheter och dels att évriga
nordiska lander och ett antal andra industrilinder hade liknande
system. Regeringen fann att overvagande skél talade for att tills
vidare behdlla officialgranskningen av de relativa registrerings-
hindren. Av sérskild betydelse for detta stallningstagande var att
ovriga nordiska lander och vissa andra industrilander hade liknande
system samt att sméa och medelstora foretag — for vilka det kunde
vara betungande att anlita professionell hjalp — slapp att sjélva be-
vaka sina rattigheter.
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Internationella forhallanden
Officialprévningen vid OHIM

I det gemenskapsrattsliga varumarkessystemet undersoker OHIM
inledningsvis bl.a. om det finns nagra absoluta hinder mot den
sokta  registreringen  (artikel 7 i EG:s varumérkesforordning).
OHIM provar sedan ex officio om ansokan skall avslas helt eller
delvis pa grund av nagot av dessa hinder (artikel 38). Om ansokan
inte avslas undersoker OHIM sedan om det finns néagra relativa
registreringshinder i form av aldre gemenskapsregistreringar och
upprattar en s.k. granskningsrapport ddr dessa hinder antecknas
(artikel 39.1). Vidare skickar OHIM en kopia av anstkan till de
nationella registreringsmyndigheter som har begart att fa gora en
granskning om férekomsten av relativa registreringshinder i det
egna varumarkesregistret (artikel 39.2). Varje sadan nationell regi-
streringsmyndighet upprattar darefter pd motsvarande sétt en
nationell granskningsrapport som den (inom tre manader fran
mottagandet av ansdkan) skickar till OHIM (artikel 39.3). OHIM
skickar sedan sin egen granskningsrapport och de nationella
granskningsrapporterna till sokanden (artikel 39.5). Pa sa satt far
sOkanden tillfalle att avgora om han vill halla fast vid sin ansdkan
eller inte. Sokanden har ocksd mojlighet att forsoka forebygga
invandning fran innehavaren av den aldre ensamrétten, t.ex. genom
att inskranka sin varuforteckning eller forsoka fa ett medgivande
fran innehavaren av den éldre ratten. Om sokanden inte aterkallar
sin ans6kan offentliggors den en manad efter att sokrapporterna
skickats till sokanden. I samband med att ans6kan offentliggors
underrédttar OHIM de innehavare av aldre gemenskapsregistre-
ringar som finns upptagna i granskningsrapporten for gemen-
skapen om att det yngre market sokts registrerat (artikel 39.6).
Néagon underrattelse skickas emellertid inte till innehavarna av
dldre nationella ensamrétter. Innehavaren av &ldre ensamratter har
darefter mojlighet att inom en tid av tre manader fran offentlig-
gorandet framstélla invdndning mot den sokta registreringen. Om
det inte framstalls ndgon invandning registreras det sokta market
utan nagon ytterligare prévning, under forutsittning att sékanden
betalar foreskriven registreringsavgift. Framstalls det ddremot en
invandning prévar OHIM om det sokta mérket kan registreras
trots invandning.
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Officialprévningen i de andra nordiska landerna

I Danmark beslutade man den 19 juni 1998 att med verkan fran
den 1 januari1999 d&ndra officialprovningens omfattning efter
forebild av det gemenskapsrattsliga systemet. Ett avgorande skl
till att man i Danmark 6vergav officialprovningen av de relativa
registreringshindren var att denna prévning kunde leda till att fler
valde att ansOka om gemenskapsregistrering framfor dansk
nationell registrering, se Mogens Koktvedgaard & Knud Wallberg,
Varemarkeloven & Feallesmarkeloven med kommentarer, 2 uppl.,
1998, s. 9. Patent- og Varemarkestyrelsen undersoker pa samma
satt som forut om det finns nagra absoluta och/eller relativa
hinder. Styrelsen sammanstaller sedan resultatet av undersok-
ningen och antecknar férekommande relativa hinder i en s.k.
sggningsrapport. Om det finns nagot absolut registreringshinder
bereds s6kanden tillfélle att inom viss tid yttra sig Over detta. Och
om det finns nagot relativt hinder far sokanden pa motsvarande
sétt som i EG-systemet tillfalle att avgéra om han vill att det sokta
market skall registreras eller inte. Om sokanden inte aterkallar sin
ansoOkan tar styrelsen stallning till om maérket skall registreras eller
inte. Styrelsen provar ex officio om det finns nagot absolut hinder
mot registrering. Men styrelsen avslar inte ex officio nagon an-
sokan pa den grunden att det finns nagot relativt hinder. Sedan ett
varumarke registrerats kan den som vill pa samma satt som tidigare
gora invdndning mot registreringen. Styrelsen underrdttar inte
automatiskt innehavarna av sadana aldre registreringar som tas upp
i rapporten. De innehavare som vill kan emellertid mot sérskild
avgift fa en underrattelse av styrelsen nar deras registreringar tas
upp i en sggningsrapport.

I Finland, Island och Norge omfattar officialprévningen, liksom
i Sverige, bade absoluta och relativa registreringshinder.

Fragan om officialprovningens omfattning har vid flera tillfallen
diskuterats i Gverlaggningarna mellan den finska arbetsgruppen,
den norska utredningen och den svenska kommittén. Man har da
varit enig om att officialprévningen av de absoluta registrerings-
hindren boér finnas kvar. Men det har funnits olika uppfattningar
nar det géller de relativa registreringshindren. Den finska arbets-
gruppen och den norska utredningen foreslar att man skall behalla
officialprévningen av de relativa registreringshindren. En anled-
ning till att det inte varit mojligt att uppna enighet i denna fraga ar
att forutsattningarna for prévningen i vissa avseenden skiljer sig at
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mellan de olika landerna. En omstandighet av betydelse for den
norska utredningen &r att Norge inte &r bundet av det gemenskaps-
rattsliga varumarkessystemet.

Vid de kontakter som kommittén haft med observatorer fran
Danmark och Island har framkommit att man i dessa lander inte
har foér avsikt att dndra sina nuvarande regler om prévningens om-
fattning.

Officialprévningen i vissa andra lander

Aven i flera andra lander har man sedan lange en officialprévning
av bade absoluta och relativa registreringshinder, bla. i
Storbritannien och USA.

I Tyskland &r officialprovningen pa ungefar samma satt som i
Danmark inskrankt till absoluta registreringshinder.

I Frankrike provar registreringsmyndigheten (Institut national
de la propriété industrielle, INPI) sedan den 4 januari 1991 ex of-
ficio om det finns néagra absoluta hinder mot registrering (arti-
kel 712-7 Code de la Propriété Intellectuelle, CPI). INPI gor
emellertid inte ndgon undersokning av om det kan finnas nagra
relativa hinder mot registrering. Den som &r innehavare av ett regi-
strerat varumarke, en ansdkan om ett registrerat varumarke eller
ett valkant varumarke har mojlighet att inom tva manader fran
publiceringen av ansékan gdra invandning mot den sokta registre-
ringen pa grund av den egna varumarkesratten (artikel 712-4 CP1).
Absoluta hinder eller relativa hinder av annat slag kan inte utgora
grund for invandning. Var och en har emellertid en mdjlighet att
inom invandningsperioden fasta INPI:s uppmarksamhet pa att det
kan finnas sddana hinder mot registrering (artikel 712-3 CPI).

I Benelux prdévar varumarkesmyndigheten (Benelux-Merken-
bureau) sedan den 1 januari 1996 ex officio om det finns nagra ab-
soluta hinder mot registrering (artikel 6 bis i De eenvormige Bene-
luxwet op de merken, DBM). Vidare undersoker myndigheten pa
begaran om det finns nagra aldre ensamratter som kan utgora hin-
der mot registrering och underréttar sokanden om resultatet av un-
dersokningen (artikel 9 DBM). Myndigheten har emellertid inte
nagon mojlighet att avsla en ansokan om registrering pa grund av
relativa hinder. Fragan om det finns nagot relativt hinder mot regi-
strering kan endast prévas inom ramen for en ogiltighetstalan vid
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domstol i Belgien, Nederlanderna eller Luxemburg. Nagot invand-
ningsforfarande finns foljaktligen inte.

Forslag: Patentverkets officialprévning vid registrering av
varumarken begréansas till absoluta hinder.

Skalen for forslaget
Fordelar med den nuvarande officialprévningen

Flera av de skal som Iag till grund for utformningen av den nuva-
rande officialprovningen och som tidigare anforts for att behalla
officialprévningen av de relativa registreringshindren goér sig allt-
jamt géllande.

En val fungerande officialprovning av bade absoluta och relativa
registreringshinder skapar en grundlaggande ordning och reda pa
varumarkesomradet. Den bidrar till att ett registrerat marke inte
inkraktar pa aldre svenska nationella registrerade ensamratter eller
internationella registreringar med verkan i Sverige. Den bidrar
ocksa till att ett sokt marke inte inkréaktar pa aldre gemenskapsregi-
streringar. En sadan officialprovning, grundad pa granskning av
samtliga, eller i vart fall det stora flertalet ensamrétter, gor darfor
att antalet invandningar kan hallas lagt och att tvister om varu-
markesregistreringens giltighet och ensamréttens omfattning fore-
byggs.

Den som far en registrering beviljad har med en vél fungerande
officialprévning rimlig grund for att anta att det registrerade mar-
ket inte gor intrdng i ndgon annans ratt. Pa grundval av en varu-
markesregistrering kan innehavaren déarfor gora investeringar i sitt
varumdrke och bygga upp markets slagkraft, anseende och styrka.
Innehavaren kan i olika sammanhang anvénda registreringsbeviset
for att styrka sin ratt, inte bara i handelse av tvister om intrang
eller ogiltighet utan ocksa vid overlatelse m.m. av varumarken.
Officialprévningen kan harigenom sédgas bidra till att skapa forut-
séttningar for att ge registrerade varumdrken ett formdgenhets-
varde.

Vidare leder en vél fungerande officialprévning av bade absoluta
och relativa registreringshinder till att varumaérkesregistret inne-
haller information om flertalet géllande ensamratter. Den infor-
mation som finns i varumarkesregistret kan anvandas pa olika satt.
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Den som star i begrepp att skaffa sig ett varumarke kan t.ex.
genom registret fa en uppfattning om huruvida det finns utrymme
for ett visst marke. En officialprovning som omfattar relativa
registreringshinder leder ocksa till att varumarkesregistret speglar
administrativ praxis pa ett mer fullstandigt satt. Den som vill har
t.ex. mojlighet att genom registret fa en uppfattning om hur fragor
om férvéxlingsbarhet bedéms i administrativ praxis.

De nu anforda skalen talar i och for sig for att behalla official-
prévningen av de relativa registreringshindren. Det finns emeller-
tid anledning att redan har understryka att barkraften hos dessa
skél &r beroende av granskningsunderlagets och darmed prévning-
ens tillforlitlighet.

Det forhallandet att man i Danmark oévergivit officialprovningen
av de relativa registreringshindren, medan man i Finland, Island
och Norge har for avsikt att behalla den, gor att det kommer att
finnas tva olika system for officialprovningen i nordisk ratt. En
nordisk rattslikhet ar saledes for narvarande inte mojlig att na i
detta avseende, oavsett hur forpréovningen utformas i Sverige. Nar
det géller forprovningens omfattning har darfér betydelsen av nor-
disk réttslikhet inte langre samma tyngd som tidigare.

Nackdelar med den nuvarande officialprévningen

Det finns flera skél som talar emot officialprévningen av de relativa
registreringshindren. Till att borja med kan det ifragasiattas om
staten skall ansvara for bevakningen av enskildas varumarkesrétter.
Vidare finns det skél som talar emot officialprévningen av de rela-
tiva hindren och som &ar hanférliga till handldggningen i Patent-
verket. Det finns ocksa skal som talar emot officialprévningen och
som anknyter till prévningens omfattning och tillforlitlighet. | det
foljande utvecklar kommittén dessa skal.

Statens ansvar

Varje medborgares egendom skall enligt 2 kap. 18 § RF vara tryg-
gad genom att ingen kan tvingas att avsta sin egendom till nagon
enskild. Och av 8 kap. 2 § RF framgar att foreskrifter om enskildas
ekonomiska forhallanden inbordes skall regleras i lag. Vidare far
enligt 11 kap. 3 8 RF réattstvist mellan enskilda inte utan lagst6d
avgoras av annan myndighet &n domstol. Av detta foljer att staten
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ar skyldig att tillhandahalla sédana materiella bestimmelser som
gor att den enskildes egendomsritt tryggas och sadana processuella
bestimmelser som gor att de materiella far genomslagskraft. Men i
detta ligger inte att staten vid myndighetsutovning ocksa skall be-
vaka den enskildes ratt.

Av grundlaggande betydelse i ett samhélle med marknads-
ekonomi &r att det finns en frihet att bedriva naring och utéva yrke
samt att det finns en frihet att sluta avtal av olika slag. Avtalsfri-
heten ar av sarskild betydelse pa formdgenhetsrattens omrade, dar
bade fysiska och juridiska personer i princip anses ha mojlighet att
sjélva tillvarata sina intressen, se SOU 1982:26 s. 111. Det medel
som den enskilde ytterst kan anvénda sig av for att bevaka sin ratt
ar det allmanna rattegangsforfarandet. Detta motiverar att parter-
nas processuella dispositionsratt i formogenhetsrattsliga mal i prin-
cip 6verensstammer med deras forfoganderatt pa det civilrattsliga
planet. En utgangspunkt ar darfor att det bor vara parternas sak att
bedéma om tvisteforemalet ar vart det besvar och de kostnader
som kan uppkomma genom en process. Forfarandet i formdgen-
hetsrattsliga tvistemal praglas darfor av den s.k. dispositionsprin-
cipen. Principen innebér att de allmdnna domstolarna endast efter
ansokan om stamning far ta upp t.ex. ett mal om ogiltigforklaring
av eller intrdng i ratten till ett varumarke. Den innebar vidare bl.a.
att domstolen i ett sddant mal inte far ga utGver parternas yrkanden
eller grunda sin beddmning i sjalva saken pa andra omstandigheter
(rattsfakta) an dem parterna aberopat (17 kap. 3 § RB). Angaende
dessa fragor, se Per Olof Ekel6f och Robert Boman, Rattegang,
Forsta haftet, 7 uppl., 1990, s. 32 f.

Det finns emellertid vissa intressen som motiverar att de dr
foremal for en mer 6vergripande styrning fran det allmannas sida.
Ett satt att dela in dessa intressen &r att skilja mellan allménna,
kollektiva och enskilda intressen, se Peter Westberg, Domstols
officialprévning, 1988, s. 44 f. Styrningen fran det allmannas sida
kan vara av olika slag och vara mer eller mindre ingripande. Den
kan bl.a. besta i skapandet av bade materiella och processuella ratts-
regler.

Inom den offentliga réatten finns flera bestammelser som syftar
till att skydda olika allménna intressen. Det ar intressen som avser
den grundldggande samhallsstrukturen i socialt och ekonomiskt
hénseende. Hit hor t.ex. intresset av en samhéllsekonomiskt 16n-
sam markanvandning, se Peter Westberg, Domstols officialprov-
ning, 1988, s. 45 f. Hit hor ocksa bl.a. intresset av en fri konkur-
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rens, se Torbjorn Andersson, Dispositionsprincipen och EG:s
konkurrensregler, 1999, s. 205 f. Inom den allmdnna férmdgen-
hetsratten, till vilken immaterialratten hor, finns atskilliga bestam-
melser som syftar till att skydda den typiskt sett svagare parten i
ett avtalsforhallande. Det starkare skyddet i detta hanseende ar
dock normalt forbehallet konsumenter och tillkommer vanligen
inte naringsidkare.

Inom processratten finns flera regler som syftar till att tillgodose
de intressen som skyddas i de materiella reglerna. Ett inslag av offi-
cialprévning finns i dispositiva tvistemal pa sa satt att domstolen
har en skyldighet att utova ett inflytande pa processen genom
materiell processledning. Domstolen skall t.ex. verka for att tviste-
fragorna blir klarlagda och att parterna anger allt som de vill be-
ropa i malet (42 kap. 8 § 2 st. RB). Vidare anses domstolen ha en
skyldighet att ex officio beakta vissa omsténdigheter, s.k. official-
fakta, se Per Henrik Lindblom, Processhinder, 1974, s. 246 f.

Ytterst kan alltsd formogenhetsrattsliga intressen tryggas i civil-
processuell ordning. Men férmdégenhetsrattsliga intressen kan
ocksa tillgodoses pa andra sitt, t.ex. i forvaltningsrattslig ordning,
se Peter Westberg, Domstols officialprovning, 1988, s. 38 f. Utan-
for det immaterialrattsliga omradet finns dock knappast nagra
exempel pa att staten bevakar den enskildes réitt pa det satt som
sker genom Patentverkets officialprovning av relativa hinder.
Fragan ar darfor hur starka intressen som egentligen gor sig gal-
lande nér det géller just denna officialprévning.

Ett allmént intresse ar att det skapas goda forutsattningar for
konkurrenskraftiga foretag som kan generera tillvaxt och syssel-
séttning. Den ensamratt som ett varumérke ger ar ett av de verktyg
som foretagen behover for att kunna konkurrera pa ett effektivt
satt. Officialprovningen av varumarkens sarskiljningsformaga syf-
tar, som namnts (avsnitt 5.2), bl.a. till att skapa forutsattningar for
en effektiv konkurrens. En forutsattning for att ett marke skall an-
ses ha sarskiljningsformaga ar saledes att konkurrenternas maoijlig-
heter att marknadsfora sina varor inte blir otillbérligt beskurna.
Emellertid finns det inget som tyder pa att officialprévningen av
relativa registreringshinder som sadan har nagon avgorande bety-
delse for en effektiv konkurrens. Det finns saledes inget stod for
ett antagande att ett system med en officialprévning av relativa
registreringshinder allmént sett skapar battre forutsattningar for
konkurrenskraftiga foretag an system som inte innehéller nagon
sadan provning. Officialprovningen av de relativa registrerings-
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hindren kan darfor inte anses vara av grundldggande betydelse for
en fungerande marknad och ett gott foretagsklimat.

Det finns har anledning att uppmarksamma de sma och medel-
stora foretagens situation, sarskilt som dessa foretag sammantaget
har mycket stor betydelse for samhéllsekonomin. | olika samman-
hang har man betonat vikten av att hinder fér etablering och till-
vaxt i smaforetag i mojligaste man undanrojs. Bl.a. har Smafore-
tagsdelegationen understrukit vikten av att féretagen i sin verk-
samhet mots av farre och mindre krangliga regler, se bl.a.
SOU 1997:186 s. 20 och SOU 1998:94 s. 37. Det &r t.ex. viktigt att
forfarandet for att ansdka om registrering av varuméarken och fir-
mor &r snabbt och enkelt. Det ar ocksa viktigt att Patentverket till-
handahaller snabb och billig service i andra fragor som ror bl.a.
sadana kannetecken. Av stor betydelse ar ocksa att de sma och
medelstora foretagen har rimliga mojligheter att tillvarata sina
ké&nneteckensratter.

Naringsidkare forutsatts dock, som kommittén nyss anfort, i
allménhet sjalva eller genom att anlita ombud kunna tillvarata sina
rattigheter. Det galler inte bara storre foretag utan aven sma och
medelstora foretag. De sma och medelstora féretagen har av natur-
liga skal inte samma mdjligheter som storre foretag att sjalva
bevaka sina varumarkesratter. 1 allménhet behdver dessa foretag
darfor anlita sakkunnig hjalp for att gbra detta. En forutsattning
for att de sma och medelstora foretagen i praktiken skall anlita
hjélp med bevakning av sina varumarkesrétter torde dock vara att
det inte stéller sig for dyrt. Kommittén har inhdmtat upplysningar
om vilka mdjligheter det finns att anlita ombud for att bevaka
varumarkesrattigheter och vad en sadan bevakning kostar.

Det finns i huvudsak tva olika typer av foretag som étar sig bevakning

av varumarkesregistreringar, dels foretag som har specialiserat sig pa att

skota sddana bevakningar, dels patentbyrder med varumarkesombud
som forutom att de atar sig bevakning kan foretrada sin uppdragsgivare

i andra angeldgenheter, t.ex. i invandningsarenden och forhandlingar

med andra innehavare av ensamrétter.

Bevakningsforetagen undersoker endast med databehandling om det
registrerats varumérken som kan vara forvaxlingsbara med uppdrags-
givarens marke. Bevakningen kan omfatta saval nationella och inter-
nationella registreringar som gemenskapsregistreringar. Kostnaden for
en sadan bevakning avseende marken med verkan i Sverige uppgar (i
januari 2001) till ca 400 kr per marke och ar for bevakning i en klass
och ytterligare ca 200 kr for bevakning i varje klass utéver den forsta.
Varumdrkesombuden gér normalt en narmare granskning av vilka regi-

streringar som kan vara forvaxlingsbara med uppdragsgivarens marke.
Kostnaden for en saddan bevakning uppgar till ca 1 600 kr per marke
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och ar for en klass och ytterligare ca 800 kr for varje tillkommande
klass.

Kostnaderna for att anlita ombud for bevakning ar visserligen inte
obetydliga. Hartill kommer att den som behdver anlita ombud for
bevakning i vissa fall ocksa kan behova anlita ombud for att fram-
stélla invandning. Enligt kommitténs mening kan dock kostna-
derna for bevakning m.m. inte anses vara hogre 4n att aven sma och
medelstora foretag kan bara dem. Vidare finns det anledning att
rakna med att ett 6kat behov av bevakningstjanster kan leda till att
fler foretag kommer att erbjuda sadana tjanster och att det i sin tur
kan ge upphov till 6kad konkurrens och lagre priser. Inte heller
hansynen till de sma och medelstora foretagen kan darfor enligt
kommitténs mening anses vaga sa tungt att det motiverar en offi-
cialproévning.

Handlaggningen i Patentverket

Vissa skdl som talar emot officialprévningen av de relativa registre-
ringshindren ar hanfoérliga till handldggningen i Patentverket. Ett
sadant skal ar att officialprévningen &r arbetskravande och darmed
tamligen dyr samt att den i manga registreringsarenden leder till
ldangre handlaggningstider. Ett annat ar att officialprévningen av
dessa hinder i vissa fall ger upphov till en javsliknande situation.

Handl&ggningen av registreringsarendena kan forenklas om man
avskaffar officialprovningen av de relativa registreringshindren.
Patentverket behover da inte utfarda nagra forelagganden pa grund
av relativa registreringshinder. En sadan ordning torde darfor leda
till en forhallandevis stor tidsbesparing i registreringsarendena.
Om officialprévningen av de relativa registreringshindren avskaffas
far man dock rdkna med att antalet invandningar kan komma att
oka. Vid OHIM har under de tre senaste aren invandning gjorts
mot i genomsnitt ca 20 procent av alla offentliggjorda ansékningar.
I Danmark har emellertid antalet invandningar inte uppgatt till
samma nivd. Under ar 1999 gjordes dar invandning mot
4,3 procent av alla varumarkesregistreringar. Och under &r 2000
(januari—oktober) var motsvarande siffra 5,5 procent.

Det finns enligt kommitténs mening anledning att rdkna med att
en andring av officialprévningens omfattning har i landet skulle
medfora en 6kning av antalet invandningar. Det ar knappast troligt
att invandning kommer att géras i samma utstrackning som vid
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OHIM. Men det finns omstandigheter som talar for att invandning
kommer att goras i fler fall &n i Danmark. Det framstar som rimligt
att rakna med att invandning kommer att géras mot ca 10 procent
av alla varumaérkesregistreringar. Sammantaget torde dock Patent-
verkets arbetsbdorda komma att minska om officialprévningen av
de relativa registreringshindren dverges. Det torde i sin tur kunna
leda till att Patentverkets kostnader fér handldggningen av varu-
mérkesérenden minskar.

En minskad arbetsbdrda for Patentverket borde — med i Ovrigt
oforandrade forhallanden — kunna leda till totalt sett kortare hand-
laggningstider. | sadana fall dar Patentverket i dag finner att det
foreligger hinder mot en ansdkan endast pa grund av nagot relativt
registreringshinder skulle t.ex. handlaggningstiden fran ansokan till
registrering forkortas avsevart. Handlaggningstiden &r emellertid i
forsta hand beroende av hur registreringsforfarandet i 6vrigt ut-
formas. Av sarskild betydelse & om invandningsférfarandet pla-
ceras fore eller efter registreringen. Kommittén foreslar i av-
snitt 5.3.3 att invandningsforfarandet dven fortsattningsvis skall
vara placerat efter registreringen.

I ett invdndningsirende far Patentverket ofta géra en ny prov-
ning av sadant som tidigare har provats i registreringsarendet.
Patentverket kan dirigenom komma i ndgot som kan uppfattas
som en javsliknande situation. En sadan ny provning kan komma i
fraga bade nar det galler absoluta och relativa hinder. I de flesta
invandningséarenden aberopas dock endast relativa hinder till stod
for invandningen. Det ar t.ex. inte helt ovanligt att Patentverket i
ett registreringsdrende anfort att ett dldre registrerat méarke utgor
hinder mot registrering, men senare finner att sa inte ar fallet och
darfor registrerar market. Det kan finnas flera skél till att Patent-
verket &ndrar sin instéllning till registrerbarheten. | de flesta fall
beror det dock pa att sokanden andrar sin ans6kan pa nagot satt.
Det kan t.ex. vara s3 att sokanden inskranker det sokta markets
varuférteckning och pa det sittet skapar ett storre avstand i for-
héllande till ett dldre marke. Om innehavaren av det motanforda
aldre market sedan gor invandning mot registreringen kan Patent-
verkets opartiskhet komma att ifragasattas. Risken for att Patent-
verket skulle anse sig bundet av sin tidigare uppfattning oavsett vad
som kommer fram under invandningsforfarandet skall visserligen
inte Gverdrivas, sarskilt som invandningsarenden kan prdévas av an-
nan personal an den som beslutat i registreringsarendet. For en in-
vandare vars invandning avslas kan det nog anda framsta som om
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Patentverket haft svart att frigora sig fran sin tidigare uppfattning.
Om officialprévningen inskranks till absoluta registreringshinder
minskar antalet fall dar Patentverket pa nytt maste ta stéllning till
sadant som tidigare provats.

Prdvningens omfattning och tillférlitlighet

Slutligen behandlar kommittén de skal som talar emot officialprév-
ningen och som anknyter till prévningens omfattning och tillfor-
litlighet. I vissa fall &r prévningen mer omfattande én vad som kan
anses onskvard. | andra fall grundas den pa ett ofullstandigt under-
lag och ér darfor inte helt tillforlitlig.

Officialprévningen leder ganska ofta till att s6kta varumarken
vagras registrering pa grund av aldre registrerade varumarken eller
firmor, trots att registrering och anvandning av det sokta market i
praktiken inte skulle ge upphov till ndgon konflikt. Det finns flera
anledningar till att en konflikt som vid officialprévningen framstar
som Kklar i sjalva verket ar skenbar. Det kan vara sa att innehavaren
av en aldre ratt till ett varumérke eller en firma inte langre ar
intresserad av denna. Vidare kan det vara sa att ett registrerat varu-
marke omfattar fler varor och/eller tjanster dan vad det faktiskt
anvands for. Ofta ar det ocksd sd att det sokta market endast
kommer att anvandas inom ett geografiskt omrade som ar helt skilt
fran det omrade i vilket ett aldre kdnnetecken anvands.

P& liknande satt leder officialprévningen till att sokta varu-
marken vagras registrering pa grund av forekomsten av slaktnamn,
trots att registrering och anvéndning av market i praktiken inte
skulle vara till ndgon olagenhet for bararna av namnet. Kommittén
foreslar i avsnitt 8.4.4 en forandring av det s.k. slaktnamnshindret.
Enligt forslaget skall ett varumarke inte fa registreras om det inne-
haller nagot som ar agnat att uppfattas som ndgon annans egen-
artade efternamn och en anvandning av market skulle medftra
nackdel for bararen av namnet. Om detta forslag genomfors torde
efternamn — dven med en ofdrandrad officialprovning — i praktiken
komma att utgora registreringshinder endast om nagon bérare av
ett egenartat efternamn gor invandning och aberopar sddana om-
stdndigheter som visar att en anvandning av méarket skulle medfora
olagenhet for honom.

I fall dar det inte finns nagon verklig konflikt gar det att undvika
det odnskade resultatet av officialprévningen. Sékanden kan t.ex.
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inhamta medgivande fran den vars ratt ar i fraga och darigenom
undanrdja registreringshindret. Vanligen fordras dock en tamligen
omstandlig foérhandling mellan berdrda parter och ombud innan en
overenskommelse kan traffas. En sadan forhandling ar sarskilt
komplicerad om de inblandade parterna har hemvist i olika lander.
Vidare leder en forfrigan om medgivande ofta till att innehavaren
av registreringen gor ansprak pa nagon form av motprestation.
Innehavaren av en aldre varumarkesratt staller normalt krav pa att
sokanden utfardar en s.k. motforbindelse, i vilken s6kanden atar
sig att inte pa grund av det sokta market gora gallande nagon ratt
mot den som utfardat medgivandet. Inte séllan stéller innehavaren
av den aldre ratten ockséa sadana krav pa ersattning i pengar att en
Overenskommelse inte kan traffas. |1 de fall dér det finns en verklig
risk for konflikt ar det naturligt att en ersattning utgar, t.ex. om
innehavaren av ett aldre varumarke maste begransa anvandningen
av sitt marke pad nagot sitt. Nackdelen med officialprévningen
visar sig dock tydligt i de fall dér det objektivt sett inte finns nagon
sadan risk, utan anspraket pa ersattning endast ar ett resultat av
forfragan om medgivande.

En annan mojlighet att undga det oonskade resultatet av official-
provningen ar att vidta atgarder for att fa den aldre ratten upphavd.
Det kan t.ex. forhalla sig sa att ett aldre varumarke eller en aldre
firma inte har anvints och darfor kan havas pd denna grund
(se 25a 8 VmL). Den som vill fa en registrering upphéavd sedan
tiden for invandning 16pt ut &r hanvisad till att vacka talan om upp-
hévande vid allman domstol. En sadan talan ar emellertid ofta for-
enad med betydande arbete, kostnader och tidsutdrékt, &ven om
det inte rader tvist om forutsittningarna for registreringens be-
stand. Mojligheten att vacka talan vid allman domstol for att fa en
aldre registrering upphévd undanrdjer inte det odnskade resultatet
av officialprévningen. Kommittén foreslar i kapitel 7 att det infors
ett forfarande for upphévande av varumaérkesregistreringar i admi-
nistrativ ordning. Inte heller ett sddant forfarande kan emellertid
helt undanrdja det o6nskade resultatet av officialprévningen.

Aven om officialprévningen ar omfattande framstar den i vissa
avseenden som ofullstandig och darfor inte helt tillforlitlig. Offi-
cialprévningen ér i praktiken begrdnsad till registrerade é&ldre
ensamratter. Patentverket har inte ndgon mojlighet att undersoka
om det finns inarbetade ensamrétter som kan utgdra hinder mot en
sokt registrering. Verket har inte heller nagon maojlighet att under-
soka om det finns nagon sarskild omstandighet som gor att ett
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aldre registrerat marke har ansprak pa ett storre skyddsomfang,
tex. att mérket dr val ansett. Omstandigheter av detta slag
dberopas i storre utstrackning nu an tidigare och denna utveckling
kan forvantas fortsatta (jfr avsnitt 6.2.3). Vidare saknar Patent-
verket majlighet att efterforska om sékanden gjort sin anstkan i
ond tro och det darfor foéreligger hinder mot registrering. Hinder
av detta slag kommer saledes normalt fram forst genom att inne-
havaren av den aldre rétten sjalv avger protest eller gor invandning.
Det &r visserligen inte sarskilt vanligt att en registrering hindras av
en aldre inarbetad ratt eller pd grund av att ans6kan gjorts i ond
tro. Déremot &r det tdmligen vanligt att det finns omstandigheter
som kan paverka skyddsomfanget hos ett dldre marke men som
inte framgar av registreringen. | de fall dar det forhaller sig pa detta
satt innebédr det att officialprévningen inte fullt ut fyllt sin
funktion. Kommittén foreslar i avsnitt 5.7.3 att lokalt inarbetade
varukdnnetecken inte skall kunna utgdra vare sig registrerings-
hinder eller grund for en dom pa upphavande av registrering. Det
bor framhallas att en sadan ordning kan bidra till att 6ka saker-
heten i officialprovningen.

Ett annat forhallande som begransar Patentverkets mojligheter
att gora en fullstandig officialprévning ar reglerna om prioritet. De
problem som é&r forknippade med prioritet forekommer bade i
fraga om nationella registreringar och internationella registrering-
ar.

Den som anstker om en svensk nationell varumérkesregistrering
kan begéra att ansdkan skall anses gjord en tidigare dag och som
mest sex manader innan den dag ansokningen i praktiken gavs in,
se reglerna om konventionsprioritet (30 § VmL), som bygger pa
artikel 4 i Pariskonventionen, och utstéllningsprioritet (18 § VmL).
Det &r inte rimligt att Patentverket i alla registreringsédrenden skall
dréja med sin provning i minst sex manader for att kunna ta
hansyn till ansékningar med prioritet. Efter registreringen av ett
varumarke kan det darfor visa sig att det finns ett marke som pa
grund av réatt till prioritet réatteligen skulle ha utgjort hinder mot
den forst beviljade registreringen. Prioritet av olika slag begérs i
och for sig i forhallandevis fa nationella ans6kningsiarenden och
kan darfor allmant sett inte anses paverka officialprévningens
tillforlitlighet pa nagot avgorande sétt.

Reglerna om prioritet har emellertid storre betydelse nar det
géller internationella registreringar déar verkan begérs i Sverige.
Underrattelser fran WIPO:s internationella byra med begaran om
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att en internationell registrering skall gélla i Sverige kommer nor-
malt in till Patentverket forst fyra till fem manader efter dagen for
den internationella registreringen (jfr 54 8 VmL). En internationell
registrering har verkan fran dagen for registreringen i det inter-
nationella varumarkesregistret (artikel 4.1 ai Madridprotokollet).
En internationell registrering har darmed normalt verkan fran den
dag da den internationella ansokningen kom in till varumarkes-
myndigheten i sdkandens hemland (artikel 3.4 i Madridproto-
kollet). Innehavaren av en internationell registrering har emellertid
den rétt till prioritet som foljer av artikel 4 i Pariskonventionen
(artikel 4.2 i Madridprotokollet). Om innehavaren av den interna-
tionella registreringen har ratt till prioritet anger Internationella
byran detta i underrattelsen till Patentverket. | vissa fall har alltsa
innehavaren av en internationell registrering réatt till prioritet som
ligger nastan ett ar bakat i tiden. Internationella registreringar dar
verkan begars i Sverige och dar det finns en rétt till prioritet ar
forhallandevis vanliga. Det innebar att Patentverkets official-
provning i forhéllande till de internationella registreringarna i
manga fall sker mot ett ofullstandigt material.

Patentverket har goda mojligheter att halla sig underrattat om de
relativa registreringshinder som é&r registrerade. Den snhabba ut-
vecklingen pa kanneteckensomradet har emellertid medfort att an-
talet registrerade kannetecken okat mycket kraftigt. Patentverket
skall i sin officialprévning inte bara ta hénsyn till svenska natio-
nella registreringar av olika slag, utan &ven beakta alla interna-
tionella registreringar dar verkan begérts i Sverige och alla gemen-
skapsregistreringar. Trots att Patentverket anvander moderna
tekniska hjalpmedel i sin granskning och att dessa instrument
standigt forfinas ar det i praktiken svart for verket att med sakerhet
beakta alla registrerade dldre ensamratter. Det skulle kanske i och
for sig vara mojligt for Patentverket att Oka sékerheten i sin
provning genom att lagga ned &nnu mer arbete pa sin granskning.
Men det ar knappast praktiskt genomférbart, eftersom det skulle
leda till 6kade kostnader och langre handlaggningstider.

Det stora antalet svenska nationella varumarkesregistreringar
och firmaregistreringar har pa senare ar gjort officialprévningen av
de relativa registreringshindren till en alltmer kréavande uppgift.
Det géller bl.a. prévningen i forhallande till aldre figurmarken dar
granskningen alltjamt i hdg grad goérs utan tekniska hjalpmedel.
Vidare ar de internationella registreringarna redan sa pass manga
att de bidrar till att gora det svarare for Patentverket att éverblicka
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alla relativa registreringshinder. Hartill kommer att gemenskaps-
registreringarna pa olika sitt har forandrat forutsattningarna for
officialprévningen. Aven dessa ar redan sd manga till antalet att det
i praktiken &r svart for Patentverket att beméstra officialprovning-
en i forhallande till dem. Patentverket gor for Gvrigt en mer sum-
marisk provning i forhallande till gemenskapsregistreringarna an
de nationella och internationella registreringarna. Av storre
betydelse ar emellertid att Patentverket inte har ndgon mdjlighet
att hindra att en gemenskapsregistrering kommer till stand med
verkan i Sverige. Ett EG-varumarke kan alltsd komma att registre-
ras trots att det &r forvaxlingsbart med t.ex. ett dldre svenskt
nationellt varumérke.

Kommitténs beddmning

Officialprovningen av bade absoluta och relativa registrerings-
hinder har under lang tid utgjort en vésentlig del av svensk och 6v-
rig nordisk varumérkesratt. Patentverkets prévning i varumarkes-
arenden har, liksom prévningen i de évriga nordiska patentverken,
varit av hog kvalitet. Flera av de skal som Iag till grund for utform-
ningen av officialprovningen och som talar for att behalla prov-
ningen av de relativa registreringshindren gor sig, som kommittén
tidigare framhallit, alltjamt gallande.

En utgangspunkt for kommittén ar emellertid att innehavaren av
ett registrerat varumarke sjalv bor bevaka sin ratt. Det bor darfor
vara upp till innehavaren att sjélv begara prévning av om ett sokt
mérke kommer i konflikt med ett dldre kannetecken. Med en sadan
ordning undviker man att sokta varumarken i vissa fall nekas regi-
strering pa grund av aldre ensamratter, trots att registrering och
anvandning i praktiken inte skulle ge upphov till ndgon konflikt.
Vidare leder den nuvarande officialprovningen, med den skyldighet
Patentverket har att vagra registrering sa snart det finns aldre kan-
netecken som kan utgdra registreringshinder, till att handlagg-
ningstiden forlangs. Till detta kommer att Patentverket i prov-
ningen av relativa registreringshinder ibland kommer i vad som kan
uppfattas som en javsliknande situation. En fortsatt officialprév-
ning av de relativa registreringshindren kan enligt kommitténs me-
ning fa till foljd att det for manga framstar som mer fordelaktigt
att ansbka om gemenskapsregistrering an att ansdka om svensk
nationell registrering eller internationell registrering med verkan i
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Sverige. Det kan i sin tur leda till att antalet svenska nationella
ansokningar och internationella registreringar déar verkan begars i
Sverige minskar. Ett minskat underlag skulle géra det svarare for
Patentverket att bibehalla och utveckla sin kompetens péa varu-
markessidan. Det anforda talar enligt kommitténs mening starkt
mot att behaélla officialprévningen av de relativa registreringshind-
ren. Men det ar 4nda inte tillrackligt for att motivera en dndring av
den ordning som funnits sa lange och som i huvudsak fungerat val.

Med denna beddémning blir det av sérskild vikt om officialprov-
ningen kan anses vara sa tillforlitlig att den innebar en tillracklig
garanti, bade for att en beviljad registrering inte kommer i konflikt
med &ldre ensamrdtter och for att registrerade varumérken inte
kranks. Nar en sokt registrering beviljas trots att den kommer i
konflikt med en éldre forvaxlingsbar ensamratt finns det alltid risk
for rattsforluster. Om saken blir féremal for prévning inom ramen
for invandningsforfarandet kan skadeverkningarna normalt be-
gransas. Vid en tidig prévning av fragan om upphévande har inne-
havaren av det registrerade varumarket normalt inte hunnit
anvanda market i nagon storre omfattning. En tidig provning
minskar risken for att innehavaren av varumarket gor investeringar
i market som han sedan inte far nagon nytta av. En tidig prévning
minskar ocksa risken for att innehavaren gor intrdng i nagon
annans ensamratt och darigenom adrar sig skadestandsskyldighet.
Till detta kommer att en prévning i administrativ ordning normalt
ar betydligt billigare for parterna an en prévning vid allman dom-
stol. Det &r darfor viktigt for innehavarna av registrerade varu-
marken att bevakningen av nya registreringar skots pa ett effektivt
satt.

Utvecklingen har medfort att Patentverket inte ldngre har
samma mdjligheter som tidigare att beakta alla férekommande en-
samratter och skapa ett riktigt underlag for sin bedomning. Det var
redan tidigare i praktiken en omdjlig uppgift for Patentverket att ta
hénsyn till alla inarbetade men inte registrerade ensamratter. Nu ar
det ocksa svart for verket att beakta det allt storre antalet registre-
rade ensamrdatter. Avgorande ar emellertid att Patentverket inte har
nagon mojlighet att hindra att en gemenskapsregistrering far
verkan i Sverige. Det innebdr att Patentverkets officialprévning
aldrig kan innebéara ndgon rimlig garanti for att géallande nationella
registreringar och internationella registreringar med verkan har i
landet inte kranks.
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En sammanvégning av det anférda leder enligt kommitténs me-
ning till slutsatsen att det inte kan anses vara lampligt att behalla
officialprévningen av de relativa registreringshindren, sérskilt med
hansyn till att prévningsunderlaget inte kan anses vara tillrackligt
tillforlitligt.

Kommittén foreslar alltsd att officialprovningen av de absoluta
registreringshindren skall bestd medan officialprévningen av de
relativa hindren skall avskaffas.

5.3.2  Registreringsforfarandet

Forslag: Patentverket skall pa samma sitt som nu undersoka
om det finns nagra absoluta hinder mot registrering. |1 den om-
fattning som regeringen foreskriver skall verket ocksa under-
soka om det finns nagra relativa hinder. Framkommer det nagot
relativt hinder skall Patentverket underrétta sokanden om detta
och bereda honom ftillfalle att yttra sig. Men verket skall ex
officio avsla en anstkan om registrering endast om det finns
nagot absolut registreringshinder.

Patentverket skall dven i fortsattningen kunna avskriva en an-
sokan i ett arende om registrering om sokanden inte svarar pa
ett forelaggande. Det infors dock en mojlighet for sokanden att
fa en avskriven ansokan aterupptagen.

Skélen for forslaget
Granskningens omfattning

Av naturliga skél skall Patentverket undersdka om en ansdkan
uppfyller de formella krav som stélls pa en ansokan, inbegripet
kravet pa betalning av ansokningsavgift. Vidare skall Patentverket
aven i fortsattningen undersoka om det finns nagra absoluta hinder
mot registrering och underrétta sokanden om dessa, eftersom ver-
kets officialprovning alltjamt skall omfatta alla sadana hinder. En
sarskild fraga ar emellertid om Patentverket ocksa skall undersoka
om det enligt verkets mening finns nagra relativa hinder mot regi-
strering och uppmarksamma sokanden pa dessa.

En utgangspunkt for kommittén &r, som tidigare framhallits (av-
snitt 5.3.1), att innehavarna av ensamrétter sjdlva skall bevaka
dessa. | detta ligger ocksa att den som star i begrepp att valja ett
varumadrke och anstka om registrering av detta sjélv bor undersoka
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om det finns risk for att market kolliderar med nagon é&ldre
rattighet. Vidare har stékanden helt andra mdjligheter att anpassa
sin ansokan om undersokningen av om det finns nagra relativa
hinder gors innan ansokan ges in. Han kan da t.ex. gora sadana
andringar i market som inte ar mojliga sedan anstkan lamnats in.
Det maste ocksa beaktas att en skyldighet for Patentverket att gora
en undersdkning av relativa hinder och att underrétta sékanden om
dessa forlanger handléggningstiden. Till detta kommer att en
skyldighet for Patentverket att géra en undersdkning av detta slag
maste finansieras med avgifter, vilket gor att ansokningsavgifterna
blir hégre dn de annars skulle bli.

Forslaget att begransa officialprévningen till absoluta registre-
ringshinder innebar dock att prévningen far ungefar samma om-
fattning som enligt EG:s varumarkesférordning och den danska
varemarkeloven. Vid utformningen av registreringsférfarandet ar
det darfor naturligt att ta hansyn till forfarandena enligt dessa for-
fattningar. Att Patentverket i sin myndighetsutévning underséker
och underréttar sdkanden om vilka relativa hinder som finns ger
sbkandena en hog grad av service. S6kandens mdjligheter att géra
andringar i sjalva market ar visserligen begransade sedan ansdkan
lamnats in. Men sokanden kan pa grundval av en saddan undersok-
ning bedoma om det ar lampligt att vidhalla sin ansokan med en
oforandrad eller andrad varuforteckning. Sokanden far ocksa moj-
lighet att ta kontakt med innehavare av dldre ensamratter och for-
soka na en uppgorelse om samexistens. Vidare kan en undersok-
ning av detta slag for anvandarna underlatta dvergangen till en be-
gransad officialprévning vid registrering av varuméarken.

Mot den angivna bakgrunden boér det alltjamt enligt lag finnas en
mojlighet for Patentverket att gbra en granskning av det nu
aktuella slaget. Kommittén har tidigare anfort att det finns anled-
ning att rakna med att s.k. bevakningstjanster kan bli billigare i
framtiden. Enligt kommitténs mening finns det ocksa anledning
att rdkna med ett storre utbud av andra tjanster i framtiden, bl.a.
undersokningar av om det finns forutsattningar for en hallbar regi-
strering med hénsyn till férekomsten av dldre ensamrétter. Det ar
darfor nagot osékert vilket praktiskt behov det kommer att finnas
av att Patentverket i sin myndighetsutovning ex officio undersdker
om det finns relativa hinder och underréttar sbkanden om dessa.
Det kan mycket val visa sig att det kommer att framsta som natur-
ligt och mer fordelaktigt for sokandena att sjalva eller genom om-
bud gora en sadan undersokning, sarskilt som undersdkningen da
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kan goéras innan anstkan ges in. En annan sak ar att Patentverket
inom ramen for sin uppdragsverksamhet éven i fortsattningen kan
tillhandahalla undersokningar av det har slaget. Saledes &r det enligt
kommitténs mening lampligt att skapa en flexibel reglering i detta
avseende.

Regeringen bor ges rétt att foreskriva om och i vilken omfatt-
ning Patentverket inom ramen for sin handlaggning i registrerings-
drenden skall undersoka om det finns nagra relativa hinder och
underratta sokanden om dessa. Vid en sadan reglering kan reger-
ingen ocksa Gverviaga att lata Patentverket underratta innehavarna
av aldre varumarkesregistreringar om nya varumarkesansékningar.
Det kan ocksa tinkas att regeringens forordningsbestimmelse in-
skranks till ett alaggande for Patentverket att tillhandahalla en
automatiskt framstélld datalista 6ver potentiella hinder. Det bor
understrykas att kommitténs forslag inte forutséatter att regeringen
utnyttjar ett bemyndigande att foreskriva att Patentverket skall
utfora ett visst matt av granskning med avseende pa relativa hinder.
I den mén det framkommer nagra relativa hinder — genom Patent-
verkets undersokning eller pa annat satt — skall dock verket under-
ratta sékanden om dessa och bereda honom tillfalle att yttra sig.

Forelaggande vid péafoljd av avskrivning

En frdga som bor beroras i detta ssmmanhang ar om Patentverket
aven i fortsattningen bor ha maojlighet att i ett registreringsérende
foreldgga sokanden att besvara ett foreldggande vid &ventyr att
hans ans6kan annars avskrivs fran vidare handlaggning.

Visar Patentverkets granskning att ansdkan inte uppfyller de
formella krav som stalls pa en ansokan eller att det finns nagot
materiellt hinder mot registrering skall verket i den nuvarande ord-
ningen foreldgga sbkanden att inom viss tid “avgiva yttrande eller
vidtaga réttelse”, vid dventyr att ansOkan annars avskrivs
(19 § 1 st. VmL). Om sokanden inte besvarar foreldggandet i ratt
tid skall Patentverket alltsd avskriva ansokan fran vidare handlagg-
ning. Om sOdkanden besvarar forldaggandet men det alltjamt finns
nagon formell brist med avseende pa anstkan eller nagot materiellt
hinder mot registrering skall Patentverket avsla ansokan, savida det
inte finns anledning att ge sokanden ett nytt fdreldggande
(19 § 2 st. VmL). Om ansokan daremot uppfyller alla formella krav
och det inte finns nagot materiellt hinder registrerar Patentverket
market genom att fora in det i registret.
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En huvudregel i svensk civilprocessratt och forvaltningsprocess-
ratt ar att en ansdkan skall avvisas om den inte uppfyller de for-
mella krav som stalls pa en ans6kan, medan den skall avslas om den
tas upp till prévning i sak men inte kan bifallas
(jfr t.ex. 42 kap. 4 § RB, 10 § ArendeL och 58 FPL).  Handlagg-
ningsbestammelserna i 19 8 VmL skiljer sig alltsa pa tva satt fran
denna huvudregel. Den ena skillnaden &r att anstkan skall
avskrivas om sokanden inte besvarar ett utfardat férelaggande i ratt
tid; en ordning som synes bygga pa synsattet att sokanden visat att
han Gvergivit sin ansokan genom att inte svara pa forelaggandet.
Den andra ar att ansokan skall avslas &ven om anledningen till fore-
laggandet ar att ansokan inte uppfyller nagot av de formella krav
som stélls pd en ansokan, inbegripet att sékanden inte betalat
foreskriven ansdkningsavgift.

En utgangspunkt for kommittén ar att de regler som styr for-
farandet vid registrering av varumarken sa langt mojligt bor
stamma 6verens med de grundldggande principerna i den allmanna
processratten. Detta talar for att &ndra utformningen av handlagg-
ningsbestdmmelsen i en ny varumarkeslag. Den ordning som finns
i VmL ar emellertid sedan lange etablerad pa det industriella ratts-
skyddets omrade (angaende den historiska bakgrunden, se
SOU 1958:10 s. 298). Motsvarande bestammelser finns ocksa i 6v-
riga lagar pa det industriella rattsskyddets omrade (se 15 § PL,
14 8 ML, 5 kap. 5 § VaxtfL). Aven i NamnL och de associations-
rattsliga lagar som innehaller bestammelser om registrering av t.ex.
firma finns motsvarande bestammelser (se 40 § NamnL samt t.ex.
18 kap. 4 8 ABL, 11 8§ HrL och 15 kap. 4 § ForenL). Liknande be-
stammelser finns for Gvrigt ocksa pa det industriella rattsskyddets
omrade i de andra nordiska landerna. Kommittén stannar darfor
vid att inte foresla nagon saklig andring av Patentverkets mojlighet
att forelagga sdékanden att svara vid dventyr av avskrivning. En
redaktionell andring av bestammelserna bor dock goras sa att de
béttre speglar vad Patentverkets granskning omfattar och vilka
atgarder som verket kan forelagga sokanden att vidta.

Av bestammelserna bor framga att Patentverket skall undersoka
om ans6kan uppfyller de krav som stélls pa en ansokan, inbegripet
kravet pa betalning av ansokningsavgift, och om det finns nagot
absolut hinder mot registrering. Vidare bor det framga att Patent-
verket i den omfattning som regeringen foreskriver skall under-
soka om det finns nagot relativt hinder samt underratta sokanden
om detta. Det bor ocksa framga att Patentverket skall forelagga

183



Ensamréattens uppkomst m.m. SOU 2001:26

sOkanden att komplettera sin anstkan (med avseende pa formella
brister) eller andra sin ansdkan (for att undanréja nagot absolut
registreringshinder) samt att ansdkan kan komma att avskrivas om
sokanden inte yttrar sig.

Aterupptagning av en avskriven ansékan

Patentverket bor alltsa dven i fortsattningen kunna foreldgga en
sokande i ett registreringsarende att besvara ett foreldggande vid
dventyr att dennes ansokan annars kan komma att avskrivas fran
vidare handlaggning. Liksom andra slutliga beslut i d&renden om
registrering av varumarken kan ett sadant beslut omprdovas eller
Overklagas. Till skillnad mot vad som galler vid ansékan om patent
eller monster kan dock en ansbkan om varuméarkesregistrering som
avskrivits inte aterupptas till fortsatt handlaggning (jfr 15 § 3 st. PL
och 14 § 3 st. ML).

| forarbetena till VmL angav Varumérkes- och firmautredningen
tva olika skal till att inte infora en mojlighet till aterupptagning (se
SOU 1958:10 s. 298). Utredningen framholl — vid en jamforelse
med forhallandena inom patentratten — att det inte fanns nagot
nyhetskrav inom varumarkesritten och att det darfér inte fanns
samma intresse av att vidmakthalla en anstkan om varumarkesregi-
strering som en ansdkan om patent. Vidare anférde utredningen att
den ursprungliga ansékningsdagen inte hade samma betydelse for
en varumérkessbkande som for en patentsékande med hansyn till
bestammelserna om foretradesratt pa grund av tidigare ibruk-
tagande (14 § 1 st. 7 VmL) och ensamratt pa grund av inarbetning
(28o0ch 14 8§ 1st. 6 VmL).

Det finns alltsa inte nagot hinder mot registrering av ett varu-
marke som tidigare varit foremal for ansékan om registrering. En
sokande vars varumdrkesanstkan har avskrivits har darfor majlig-
het att pa nytt ansoka om och fa registrering av samma varumarke.
Annorlunda forhéller det sig som namnts inom patentratten och
monsterratten dar en ny ansokan avseende samma uppfinning
respektive monster som blivit allmént tillgdnglig inte kan vinna bi-
fall, eftersom kravet pa nyhet inte ar uppfyllt om samma ansdkan
lamnas in pa nytt. Om inte mojligheten till aterupptagning fanns
skulle en sokande vars ansokan avskrivits darfor vara avskuren fran
vidare mojligheter att fa skydd for sin uppfinning eller sitt
monster.
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Den som ans6ker om varumarkesregistrering och far sin an-
sokan avskriven har alltsa inte pa grund av detta forlorat mojlig-
heten att fa ett skydd for sitt méarke genom registrering. En
avskrivning av anstkan kan emellertid medfora betydande oldgen-
heter for s6kanden, sarskilt om avskrivningen sker i ett sent skede
av handldaggningen. Sokanden forlorar till att bérja med sin plats i
den turordning i vilken Patentverket avgor inkommande drenden.
Det innebér att den tid som sokanden maste vinta pa att fa en
registrering av sitt varumarke kan komma att forldngas avsevart.
Av storre betydelse ar emellertid att sokanden forlorar den
foretradesratt som den ursprungliga ansokan givit honom i for-
héllande till senare ansékningar. Aven om stkanden senare ger in
en ny ansokan och far registrering av sitt varumarke kan det visa
sig att en annan varumarkesregistrering — som tillkommit pa
grundval av en ansdkan som ldmnats in efter den avskrivna ansdkan
— da utgor hinder mot registreringens bestand.

Det ar forhallandevis vanligt att en sokande begir omprévning
av eller Overklagar sddana beslut om avskrivning. Sokandens
mojligheter att fa framgang med en begdran om omprovning eller
ett dverklagande ar dock i praktiken begransade. | huvudsak kan en
andring av ett avskrivningsbeslut ske i tre olika typer av fall, dels
om Patentverket skickat ett forelaggande till sbkanden utan att det
funnits sakliga skal for detta, dels om foreldggandet innehallit na-
gon allvarlig brist, t.ex. att det saknats uppgift om avskrivnings-
pafoljd, och dels om sokanden inte har fatt del av forelaggandet.

Under de tre senaste aren avskrev Patentverket i genomsnitt 2 642

arenden per ar pa den grunden att s6kanden inte hade besvarat ett ut-

fardat forela}ggande, vilket motsvarar ca 20 procent av alla inkomna an-

sOkningar. Ar 1998 avskrevs 1 493 drenden, ar 1999 avskrevs 2 642

arenden och ar 2000 avskrevs 4 099 arenden. Patentverket omprévade

varje ar ca 200 av dessa beslut och aterupptog ansokan till fortsatt
handlaggning.

Under samma tid dverklagades vag\e ar i genomsnitt ca 60 beslut om
avskrivning till Patentbesvérsratten 1998 6verklagades 50 beslut, &r
1999 overlagades 51 beslut och é&r 2000 Overklagades 80 beslut. |
genomsnitt undanrdjde domstolen varje ar6 av de overklagade be-
sluten. Av de ar 1998 overklagade besluten undanrdjdes 11 beslut, av

de &r 1999 6verklagade undanrojdes 7 och av de ar 2000 Over-
klagade besluten undanrojdes 1 beslut.

Ordningen med avskrivning bygger som sagts pa synsattet att
sbkanden visat att han 6vergivit sin anstékan genom att inte svara
pa forelaggandet. 1 méanga fall ar det uppenbarligen ocksa sa att
sOkanden av olika skal inte finner anledning att vidhélla sin
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ansokan och darfor underlater att besvara Patentverkets fore-
laggande. Att sokanden i manga fall vill hélla fast vid sin ansokan
framgar dock av att sa pass manga begar omprovning av eller 6ver-
klagar Patentverkets beslut om avskrivning. Det finns fér ovrigt
anledning att rakna med att manga ar medvetna om att mojlig-
heterna till andring av ett avskrivningsbeslut &r begrédnsade och
darfor avstar fran att begara omprovning eller att dverklaga.

Det bor uppmarksammas att en mojlighet till aterupptagning
medfor en olagenhet for tredje man, eftersom denne maste riakna
med att en avskriven ansokan kan komma att aterupptas med den
foretradesratt som den ursprungliga ansokningsdagen ger. Med
hansyn till hur viktigt det kan vara for den enskilde att fa tillgodo-
rakna sig den prioritet som en forsta ansdkan ger, bér det enligt
kommitténs mening 4nda inforas en mojlighet till aterupptagning
av en avskriven ansokan. Bestammelserna om aterupptagning kan
lampligen utformas pa ungefar samma séatt som i 14 § tredje stycket
ML. En ansbkan om varumarkesregistrering som avskrivits skall
alltsd kunna aterupptas om sokanden inom tva manader efter ut-
gangen av forelagd tid kompletterar eller andrar sin ansékan och
betalar faststalld aterupptagningsavgift. Ocksa nar det géller varu-
markesansokningar bor foreskrivas att aterupptagning endast kan
ske en gang.

5.3.3 Invandningsférfarandet

Forslag: Den som vill skall pd samma sitt som nu kunna gora
invdndning mot en beviljad registrering. Invandningen skall ha
kommit in till Patentverket inom tre méanader fran kungorelse-
dagen. Invandaren skall dven i fortsittningen kunna aberopa
bade absoluta och relativa hinder. Den som aberopar ett relativt
hinder maste dock sjalv foretrada det intresse som hindret avser
for att detta skall kunna l&ggas till grund for ett beslut om upp-
hévande av registreringen.

Patentverket skall lika lite som nu kunna ta initiativ till ett
invandningsforfarande. Inte heller skall verket ex officio kunna
ta upp andra hinder till prévning an dem som invandaren é&be-
ropat. Aterkallas invandningen skall dock Patentverket dven i
fortsattningen kunna préva den om det finns sarskilda skél. En
forutsattning for fortsatt provning skall dock vara att invand-
ningen grundas pa ett absolut hinder.
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Skélen for forslaget
Var och en bor fa framstalla invandning

Av flera skal ar det naturligt att dven i fortsdttningen ha ett invand-
ningsforfarande. Den huvudsakliga anledningen till att ett invand-
ningsforfarande tillskapades genom VmL var att det skulle kunna
komplettera Patentverkets officialgranskning av relativa hinder,
sarskilt i fraga om inarbetade varukannetecken och skyddade fir-
mor, se SOU 1958:10 s. 117. Med kommitténs forslag att official-
prévningen av relativa hinder skall slopas dr det av dnnu storre
betydelse att innehavare av éldre ensamréatter i ett tidigt skede
bereds tillfalle att pa ett enkelt och billigt satt angripa en registre-
ring. Vid overlaggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den
norska utredningen, och den svenska kommittén har det ratt enig-
het om att invandningsfristen i fortsdattningen bor vara tre
manader. Invandningsfristens langd kommer darigenom att
overensstimma med den tremanadersfrist som géller enligt EG:s
varumarkesférordning (artikel 42).

Aven i fortsattningen bor var och en kunna framstalla invind-
ning mot en varumarkesregistrering. | avsnitt 8.5.3 foreslar
emellertid kommittén att en forutsittning for bifall till en
invandning skall vara att invandaren for talan i eget intresse. Det
innebar inte ndgon dndring i sak nar det galler mojligheten for en
invandare att till grund for sin invandning med framgéang aberopa
att det forelegat ett absolut hinder mot registrering. Var och en far
anses kunna foretrdda det allménna intresse som ligger bakom de
absoluta hindren. Dédremot skall en invandare i fortsdttningen
endast kunna aberopa ett relativt hinder med framgang om han
innehar eller pd annat satt foretrader den ratt som aberopas till
grund for invdndningen.

Nya omstédndigheter till stdd fér invéndningen

En annan fraga som det finns anledning att Gvervéaga i detta sam-
manhang &r om invandaren nar som helst bér kunna aberopa nya
omstandigheter till grund for invdndningen. En begransning i
invandarens mojligheter att aberopa nya omstandigheter gor det
mojligt for innehavaren av registreringen att pa grundval av
invandningen bedéma sina mojligheter att havda den. Innehavaren
kan da pa ett annat satt Gverblicka om det finns anledning att lagga
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ned tid och kostnader pa att forsvara registreringen eller om han
bér medge att den upphévs helt eller delvis.

For narvarande finns som namnts inte nagon begransning i
mdjligheten att i Patentverket aberopa nya omstandigheter till stod
for en invandning. Inte heller finns det nagon uttrycklig begrans-
ning i mojligheten att dberopa nya omstandigheter i Patentbesvars-
ratten. En annan sak &r att provning av en ny omstandighet kan
strida mot instansordningens princip och foranleda att malet av det
skalet aterforvisas till Patentverket for ny prévning. | Regerings-
ratten far nya omstandigheter beaktas endast om det foreligger sar-
skilda skal (37 8§ FPL).

Vid OHIM finns en viss begransning i mojligheterna att aberopa
nya omstandigheter till stéd for en invandning. Enligt artikel 42.3
i EG:s varumarkesforordning skall invandningen innehélla uppgift
om de grunder som aberopas till stod for invandningen. Av samma
artikel framgar emellertid att invandaren darefter far aberopa fakta,
bevis och argument inom en tid som faststélls av OHIM.

I de 6vriga nordiska landerna finns for narvarande inte nagon
begransning i mojligheterna att dberopa nya omstandigheter till
stod for en invandning. Inte heller innehaller vare sig det finska
eller det norska forslaget ndgon sadan begransning.

Att framstélla en invadndning ar i kommitténs férslag till ny
varumadrkeslag ett av tre olika satt att angripa en varumarkes-
registrering. Liksom tidigare skall en registrering ocksa kunna an-
gripas genom en talan vid allmén domstol om upphévande av regi-
streringen. Vidare foreslar kommittén i kapitel 7 att det infors en
mojlighet att upphéava en registrering i administrativ ordning. Vid
bedémning av om nya omstandigheter skall fa aberopas under
invandningsférfarandet finns anledning att beakta i vilken ut-
strackning nya omstandigheter far dberopas nar talan om upp-
havande férs vid domstol eller genom upphévande i administrativ

ordning.
En talan i tvistemal — t.ex. en talan om upphavande av en varu-
markesregistrering — far enligt huvudregeln inte 4andras

(13 kap. 3 § 1 st. RB). Forbudet mot dndring av talan motiveras av
att svaranden skall kunna bedtma sina mojligheter att vinna
processen med utgangspunkt i vad karanden har anfort i stim-
ningsansokningen. Karanden far emellertid aberopa nya omstan-
digheter till stod for sin talan under forutsattning att saken inte
andras (13 kap. 3 § 3 st. RB). Det innebér att karanden far dberopa
nya omstandigheter som ar alternativa till dem han ursprungligen
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aberopat till stod for samma yrkande, se Ekel6f, Rattegang, Andra
haftet, 8 uppl., 1996, s. 136 f. | kravet pa att omstandigheterna skall
vara alternativa ligger att de senare aberopade omstandigheterna
inte far leda till en kvalitativt sett annan rattsfoljd an de ursprung-
ligen aberopade. Den som vécker talan om att en varumarkesregi-
strering skall upphévas far alltsd dberopa nya omstandigheter till
stod for sin talan, eftersom saken inte andras; alla omstandigheter
som kan aberopas till stod for en talan av detta slag avser rattsfolj-
den upphévande av registreringen.

Kommitténs forslag till bestdimmelser om upphévande av varu-
markesregistrering i administrativ ordning innehaller inte nagon
uttrycklig reglering av mojligheten att aberopa nya omstandigheter
(se kapitel 7). Inte heller i BfL — som tjanat som forebild for kom-
mitténs forslag till bestdmmelser om upphédvande i administrativ
ordning — finns nagon sadan reglering av mojligheten att aberopa
nya omsténdigheter. Det finns darfor inget hinder mot att sokan-
den &ndrar sin talan innan féreldggandet for innehavaren att yttra
sig skickas ut (jfr Haggman m.fl., Betalningsforeldggande och
handrackning, 5 uppl., 1999, s. 52 f.). Av det sétt pa vilket forfaran-
det ar anordnat foljer dock att sokanden darefter inte har nagon
mojlighet att inom ramen for forfarandet aberopa nya omstandig-
heter, se 30-32 8§ i forslaget till ny varumadrkeslag. Om en ansokan
om upphévande i administrativ ordning senare overlamnas till
tingsratt blir RB:s regler om &ndring av talan tillampliga.

De finns enligt kommitténs mening inte skal att i invandnings-
arenden ha strangare regler an vid talan i allmén domstol néar det
galler mojligheten att aberopa nya omstandigheter. Invandaren bor
darfor ocksa i fortsattningen fa aberopa nya omstandigheter till
stod for sin invandning i Patentverket. | vilken man nya omstan-
digheter kan beaktas efter dverklagande av ett beslut om invénd-
ning far som hittills avgoras av de allmanna forvaltningsproces-
suella bestdmmelserna.

Officialprévningen under invdndningsforfarandet

En sarskild fraga ar i vilken utstrackning Patentverket bor fa utova
officialprévning i samband med invandningsforfarandet. Enligt de
allménna principer om forvaltningsbeslutens réattskraft som har ut-
bildats i praxis géller bl.a. att gynnande beslut i regel inte kan ater-
kallas (jfr 27 8 FL). | fraga om sadana beslut ar det av naturliga skal
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viktigt for den enskilde kunna lita pa att ett meddelat avgtrande
star fast. Patentverket har t.ex. ansetts inte ha befogenhet att utan
stod i lag rétta en felaktig registrering till nackdel fér innehavaren,
se RA 1992 ref. 64. Inte heller har verket befogenhet att ta initiativ
till ett invandningsforfarande. Déaremot far Patentverket inom
ramen for ett pagdende invandningsforfarande ex officio beakta
varje omstiandighet som ar av betydelse for utgdngen, se
prop. 1994/95:59 s. 52. Vidare far Patentverket fullfolja invand-
ningsforfarandet dven om invandaren aterkallar sin invandning,
under forutsattning att det finns séarskilda skal (20 § 3 st. VmL).
De mojligheter som Patentverket har att ex officio ta upp nya
omstandigheter till proévning och att fullfélja ett pagaende
invandningsforfarande anvands dock séllan i praktiken.

Kommittén har tidigare framhallit (avsnitt 5.2 och 5.7.2) att offi-
cialprévningen av absoluta hinder bl.a. innefattar en provning av
sarskiljningsformaga och alltsa den ur konkurrenssynpunkt viktiga
intresseavvagningen mellan det enskilda intresset av skydd fér
sadana beteckningar som fungerar som individualiseringsmedel och
det allmanna intresset av att beskrivande beteckningar halls fria.
Det huvudsakliga syftet med invandningsforfarandet &r dock som
kommittén konstaterat att bereda innehavare av &ldre ensamratter
tillfalle att i ett tidigt skede angripa registreringen. Invandnings-
forfarandet ar i sina grunddrag ocksa utformat som en ackusatorisk
process i vilket tva enskilda intressen i de flesta fall star emot var-
andra. Angaende tvapartsprocess, jfr prop. 1995/96:22 s. 70 f.

Mot den angivna bakgrunden finns det enligt kommitténs
mening inte anledning att utvidga Patentverkets mdjligheter till
officialprévning under invandningsforfarandet. Utgangspunkten
bor i stéllet vara att parterna i en intressekonflikt skall disponera
over bade om en provning skall komma till stand och vad den i sa
fall skall omfatta. Patentverket bor darfor inte ex officio kunna ta
initiativ till ett invandningsforfarande. Inte heller bor verket inom
ramen for ett pagdende invandningsforfarande ex officio kunna ta
upp ett nytt absolut hinder mot registrering till prévning. An
mindre bor verket ex officio kunna ta upp ett nytt relativt hinder
mot registrering.

Aven i fortsattningen bor dock Patentverket i undantagsfall fa
fullfélja prévningen av en invadndning trots att invandaren
aterkallar den. En forutsattning for en sddan prévning bor dock
vara att invandningen grundas pa ett absolut hinder. Det framstar
t.ex. som rimligt att Patentverket far préva en invandning om att
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ett registrerat varumarke innehaller ett element som ar rasistiskt
och darfor strider mot allmén ordning, dven om invédndaren av
nagon anledning aterkallar invandningen. | lagen bor pa ungefar
samma satt som nu anges att Patentverket far prova en aterkallad
invandning om det finns séarskilda skél.

5.3.4  Ansokan och invandning — och kravet pa skriftlighet
Nuvarande krav pa en ansékan och behovet av andring

En anstkan om registrering av varumarke skall enligt 17 § VmL
vara skriftlig samt innehdlla uppgift om sokandens namn eller
firma, uppgift om de varor for vilka mérket &r avsett och uppgifter
om de klasser varorna tillhor. Vidare finns vissa bestammelser om
ansokan i 9 och 10 88 VmF, bl.a. krav pa att ansokan skall vara
underskriven av sokanden eller dennes ombud samt krav pa att
stkanden skall ge in avbildningar av market.

Inom patentratten och monsterratten finns pa ungefar samma
satt som i VmL krav pa att ansokan skall innehalla vissa grund-
laggande uppgifter, &ven om dessa i vissa avseenden dr mer detalje-
rade &n dem i VmL (jfr 8 8 PL och 2-5 §8 PK samt 10 § ML och 2-
4 88 MF).

Hittills har gallt att en ans6kan om patent skall vara skriftlig och
underskriven av sokanden eller dennes ombud. Kravet pa skriftlig-
het (8 § 1 st. PL) har dock &ndrats i syfte att forbereda inférandet
av elektronisk ingivning av patentansdkningar; andringen av skrift-
lighetskravet skall trdda i kraft den dag regeringen bestdmmer
(SFS 2000:1158, Ds 2000:30 och prop. 2000/01:13).

I den departementspromemoria som foregick propositionen
gjordes bedomningen att det inte fanns nagot behov av att ta bort
kravet pa skriftlighet i syfte att mojliggora elektronisk ingivning. |
propositionen anforde regeringen att detta framstod som en rimlig
slutsats. Med hanvisning till remissynpunkterna pa bedémningen i
promemorian foreslog dock regeringen att formerna for ansdkan
om patent borde regleras i PK och att skriftlighetskravet i 8 § PL i
linje med detta borde slopas. Regeringen anforde darvid att av-
sikten var att i PK meddela foreskrifter som pa lampligt satt skulle
ge uttryck for skriftlighetskravet och som skulle reglera ingiv-
ningen av patentansokningar i bade pappersform och elektronisk
form. | fraga om den niarmare motiveringen till dndringarna, se
Ds 2000:30 s. 41 f. och prop. 2000/01:13 s. 36 f.
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En ansdkan om mdnsterregistrering skall liksom en ansékan om
varumarkesregistrering vara skriftlig (10 8 ML). Vidare skall an-
sokan vara underskriven av sOkanden (2§ 2 st. MF). Monster-
utredningen har foreslagit vissa dndringar i 10 8 ML, dock inte
nagon andring med avseende pa skriftlighetskravet, se delbetan-
kandet SOU 2000:79 s. 139.

Nuvarande krav pa en invandning och behovet av dandring

I VmL finns inte nagra bestimmelser om vad en invandning skall
innehalla (jfr 20 § VmL). | 118§ forsta stycket VmF foreskrivs
emellertid att en invandning skall innehalla uppgifter om 1. invand-
arens namn eller firma samt postadress, 2. om invandaren &r
foretradd av ombud, ombudets namn och postadress och 3. de
omstandligheter som &beropas till grund for invandningen. Vidare
skall invdndningen enligt 11 § andra stycket VmF vara underteck-
nad av invéndaren eller hans ombud.

Bade PL och ML innehaller till skillnad fran VmL en bestdim-
melse om utformningen av en invandning. Enligt 24 § PL skall en
invandning mot ett patent vara skriftlig. Vidare framgar av 33 § PK
att invandningen skall innehalla uppgift om vad den grundas pa. Pa
motsvarande satt skall en invandning mot en ansékan om monster-
registrering vara skriftlig och innehalla uppgift om vad den grundas
pa (18 § ML och 16 MF). Fragan om andring av skriftlighetskravet
for invndningar nar det géller patent och monster har inte varit
foremal for nagra dvervaganden.

Forslag: De grundlaggande krav som maste stallas pa en an-
sokan om varumarkesregistrering bor anges i lag. P4 mot-
svarande sitt bor de grundlaggande krav som stalls pa en in-
vandning mot en registrering anges i lag.

I lag bor inte finnas nagot krav pa att en ansokan eller en in-
vandning skall vara skriftlig. Regeringen eller den myndighet
som regeringen foreskriver bor fd meddela foreskrifter om de
ytterligare krav som en ans6kan maste uppfylla.

Skalen for forslaget: En ansdkan som skall kunna ligga till grund
for beviljandet av en ensamratt pa det industriella rattsskyddets
omrade maste innehalla vissa grundlaggande uppgifter. Det ligger i
sakens natur att ansokan maste innehalla uppgifter om stkandens
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namn eller firma och adress. Vidare maste ansokan innehalla sadana
uppgifter som behovs for att individualisera det skyddsobjekt som
ansokan avser och det skyddsomfang som sokanden begar.

Av det anforda foljer att en varumarkesansokan skall innehalla
uppgifter om sékandens namn eller firma och adress. Vidare skall
ansokan innehalla en atergivning av varumarket och en forteckning
av de varor som market avser. En ansékan om registrering av ett
kollektivmarke eller ett kontroll- eller garantimérke bor dessutom
innehalla uppgift om de bestammelser enligt vilka market far
anvandas. Att en ansokan skall innehdlla dessa grundlaggande
uppgifter bor framga av lag. Nagon sarskild bestammelse om att en
ansokan i forekommande fall skall innehalla uppgift om ombudets
namn eller adress kan inte anses nodvandig, eftersom detta far
anses félja av allmdnna forvaltningsprocessuella principer.
Regeringen, eller den myndighet som regeringen foreskriver, bor
pa samma satt som nu fa meddela foreskrifter om de ytterligare
krav som en anstkan skall uppfylla.

Med hansyn till att det lagfasta kravet pa skriftlighet slopats for
patentansokningar finns det anledning att rdkna med att mot-
svarande andringar kommer att goras nar det galler kravet pa
skriftlighet for monsteranstkningar. Enligt kommitténs mening ar
det vardefullt om kravet pa skriftlighet for ansokningar &r reglerat
pa ett enhetligt satt i de olika forfattningarna pa det industriella
rattsskyddets omrade. Nagot krav pa att en ans6kan om varu-
markesregistrering skall vara skriftlig bor darfér inte inforas i en
ny varumaérkeslag.

En invandning maste pd ungefir samma siatt som en ansokan
innehalla vissa grundlaggande uppgifter, vilka bor framga av lag.
Invandningen maste till att borja med innehélla uppgifter om
sokandens namn eller firma och adress. Vidare maste invandningen
innehalla uppgifter som individualiserar den registrering som den
riktas emot. Invdndningen maste ocksa innehalla uppgift om de
omstandigheter som den grundas pa. Kravet pa skriftlighet bor
enligt kommitténs mening vara reglerat pd samma sitt nar det
galler ansokningar och invandningar. Inte heller i frdga om
invandningar bor det darfor i lag finnas nagot krav pa skriftlighet.
Enligt kommitténs mening finns det inte skal att behalla ett krav i
lag pa skriftlighet for invandningar. Regeringen, eller den
myndighet som regeringen foreskriver, bor dven i frdga om
invandningar fa meddela foreskrifter om de ytterligare krav som en
invandning skall uppfylla.
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5.4 Ombudskrav
5.4.1  Nuvarande ordning och behovet av &ndring

En innehavare av ett registrerat varumarke, som inte har hemvist i
Sverige, skall enligt 31 § VmL ha ett har bosatt ombud med be-
horighet att foretrada honom i allt som rér mérket.

| 6vriga lagar pa det industriella rattsskyddets omrade finns lik-
som i VmL bestdmmelser om skyldigheten for en innehavare att
stélla ombud for sig. Bestdmmelserna dr obligatoriska men stéller
inte ndgot annat krav pd ombudet &n att denne skall ha behorighet
att ta emot delgivning. En patenthavare som inte har hemvist har i
landet skall ha ett hdar bosatt ombud med behdrighet att ta emot
delgivning av stamning, kallelser och andra handlingar i mél och
drenden rorande patentet, med undantag av stamning i brottmal
och foreldggande for part att infinna sig personligen infér domstol
(71 8 PL). P4 motsvarande sitt ar utlandska innehavare av véxt-
foradlarratter och utlandska innehavare av monsterrétter skyldiga
att ha ombud med hemvist i Sverige som kan ta emot delgivning
(11 kap. 1 § VéxtfL och 45 § ML).

Dessa lagar innehaller till skillnad fran VmL ocksa bestammelser
om skyldighet fér utlandska sékande att i vissa fall stalla ombud
for sig.

Bestdammelserna om skyldigheten fér sékanden i ett &rende om
patent eller ett &rende om registrering av véxtsort att stalla ombud
for sig har dndrats med verkan fran den 1 januari 2001, i syfte att
bringa dem i 6verensstimmelse med EG-fordragets bestammelser
om etableringsfrihet och fri rérlighet for tjanster (SFS 2000:1158,
Ds 2000:30 s. 23 f. och prop. 2000/01:13 s. 20 f.). Enligt dessa be-
stammelser far en sokande som inte har hemvist i Sverige fore-
laggas att for sig stélla ett ombud med behdrighet att ta emot del-
givning i &rendet och med hemvist hér i landet samt att anmala om-
budet hos respektive myndighet (12 8 PL och 5 kap 4 § VaxtfL).
Om sokanden inte foljer ett sddant forelaggande far delgivning ske
genom att handlingen med posten sands till honom under hans
senast kdnda adress, varvid delgivning anses ha skett nér detta blivit
gjort. |1 propositionen har regeringen understrukit att bestdimmel-
serna bor utformas pa ett enhetligt satt i de bada lagarna, se
prop. 2000/01:13 s. 25.

En sokande i ett drende om monsterregistrering som inte har
hemvist i Sverige skall ha ett hdr bosatt ombud som &ger foretrdda
honom i allt som ror ansékningen (12 § ML). Mdnsterutredningen
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har foreslagit att denna bestammelse andras sa att den i allt vasent-
ligt far motsvarande utformning som dem i PL och VaxtfL. Utred-
ningen har emellertid foreslagit att uttrycket "anvisa en fysisk eller
juridisk person” skall anvéndas i stéllet for “att for sig stélla ett
ombud” for att battre klargora att det endast ar fraga om en s.k.
delgivningsadress, se SOU 2000:79 s. 119 f. Utredningen har av
samma skal foreslagit att detta uttryck skall anvands i 45 § ML.

Samma skal som ligger bakom éndringarna i PL och VaxtfL och
forslaget till andring i ML gor sig gallande dven ndr det géller om-
budskravet i varumarkesratten. Aven bestimmelserna i en ny
varumarkeslag maste darfor utformas sa att de star i Gverensstam-
melse med EG-fordragets regler om etableringsfrihet och fri ror-
lighet for tjanster.

5.4.2  Fdorslag

Forslag: Patentverket skall kunna kréva att stkanden i ett
arende om varumarkesregistrering utser ett ombud med hemvist
i Sverige och med behdrighet att ta emot delgivning. Inne-
havaren av en varumérkesregistrering skall ha (obligatorisk)
skyldighet att utse ett sadant delgivningsombud med hemvist i
Sverige.

Skélen for forslaget: De skél som kan anféras till stod for kraven
pa ombud for s6kande i registreringsirenden och for innehavare av
registrerade rattigheter ar i allt vasentligt desamma i patentratten,
véxtforédlarratten, monsterratten och varumadrkesratten. Bestdm-
melserna om ombud boér déarfor enligt kommitténs mening ut-
formas pa ett enhetligt satt i lagarna pa dessa omraden.

Aven i varumarkeslagen bor alltsd finnas en fakultativ bestam-
melse som innebér att sokanden i ett d&rende om varumaérkes-
registrering kan forelaggas att utse nagon som har hemvist i Sverige
och som &r behorig att ta emot delgivning i arendet. Vidare bér det
finnas en obligatorisk bestdammelse som innebér att innehavaren av
en varumarkesregistrering ar skyldig att utse nagon med hemvist
hér i landet och med behdrighet att ta emot delgivning.

Kommittén delar Monsterutredningens uppfattning  att
uttrycket "fysisk eller juridisk person” battre én "ombud” klargor
att innehavare och i vissa fall sékande endast ar skyldiga att ha en
delgivningsadress har i landet. Uttrycket ombud har emellertid
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behallits i PL och VaxtfL, uppenbarligen i syfte att anvdnda samma
terminologi som i 33 kap. 88 RB, jfr Ds2000:30 s.31 och
prop. 2000/01:13 s. 28. Med héansyn till den strdvan som finns att
utforma de nu aktuella bestimmelserna pa ett enhetligt satt finns
det anledning att rdkna med att uttrycket ombud kommer att
behallas ocksa i ML. Kommittén stannar darfor vid att foresla att
uttrycket ombud skall anvandas ocksa i en ny varumarkeslag.

5.5 Prioritet m.m.
5.5.1  Konventionsprioritet
Nuvarande ordning och behovet av &ndring

I VmL finns en grundldggande bestdmmelse om konventions-
prioritet, enligt vilken regeringen kan forordna att en nationell an-
sokan om registrering av ett varumarke, vilket tidigare sokts regi-
strerat utomlands, skall anses vara gjord samtidigt med ansdkan
utomlands (30 8§ VmL). Vidare finns bestdammelser om prioritet i
FuV, bl.a. om vilka ansékningar som kan vara prioritetsgrundande,
om den ordning i vilken yrkanden om prioritet skall framstéllas
och vilka krav péa utredning som Patentverket kan stalla i fraga om
ratten till prioritet (3 och 4 88 FuV). Bestdammelserna om konven-
tionsprioritet i VmL och FuV bygger pa artikel 4 i Pariskonven-
tionen.

Konventionsprioritet kan tillgodoréknas fran ansokningar som
ar gjorda i en stat som ar ansluten till Pariskonventionen samt fran
ansokningar gjorda utomlands och som Patentverket finner sar-
skilda skal att jamstélla med ansdkningar gjorda i en konventions-
stat (3 8 1st. FuV). En forutsattning for prioritet &r att anstkan
om registrering ges in har i landet inom sex manader fran det att
den forsta ansdkan avseende samma madrke gavs in utomlands.
Vidare fordras att sokanden sjalv skriftligen begar sadan prioritet
innan registrering sker samt att han darvid lamnar uppgift om var
och nér den férsta ansdkan gjordes och vilket nummer den har
(38§ 2st. Fuv).

Patentverket far forelagga sokanden att inom viss tid — som inte
far utlopa tidigare 4n tre manader fran ansokningsdagen — styrka
sin ratt till prioritet genom att inge vissa handlingar, dels ett bevis,
utfardat av den utldindska myndighet som tagit emot den
dberopade ansokan, om sokandens namn och ansokningsdagen,
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dels en av myndigheten bestyrkt kopia av ansdkan och dels en
darvid fogad bild som visar mérket (4 § 1 st. FuV). Foljer sokanden
inte ett sddant forelaggande far han inte tillgodordkna sig den
begérda prioriteten (4 8 2 st. FuV).

Bestammelser om konventionsprioritet finns ocksa i bl.a. PL och
ML.

Bestdmmelserna i bl.a. PL om konventionsprioritet har andrats
med verkan fran den 1 januari 2001, i syfte att uppfylla Sveriges
ataganden enligt TRIPs-avtalet att medge prioritet fran en ansokan
om patent eller motsvarande som gjorts i en WTO-stat
(SFS 2000:1158, Ds 2000:30 s. 33 f. och prop. 2000/01:13 s. 31 f.).
Av bestammelserna framgar att prioritet kan tillgodoriknas fran
ansokningar som gjorts i en stat ansluten till Pariskonventionen
eller som gjorts i en stat eller ett omrade som &r anslutet till WTO-
avtalet (6 § 1 st. PL). Av bestammelserna framgar ocksa att priori-
tet medges fran ansokningar gjorda i andra lander eller omraden,
om motsvarande prioritet fran en svensk ansokan medges dar den
tidigare ansokningen gjorts och den dar géllande lagstiftningen i
huvudsak stammer dverens med Pariskonventionen (6 § 1 st. PL).

Vidare har bestammelserna i dessa lagar andrats pa sa satt att alla
villkor som en sokande maste uppfylla for att fa ratt till prioritet
framgar av lagen (6 a—6 g 88 PL samt 3 kap. 6 a § VaxtfL). | lag-
stiftningsarendet anforde lagradet att det var ett ofrankomligt krav
att de villkor som en sokande maste uppfylla for att fa ratt till prio-
ritet skulle finnas i lag, se prop. 2000/01:13 s. 36 och bilaga 5.

Bestammelserna om konventionsprioritet i ML ar utformade pa
ungefar samma sétt som bestdmmelserna i VmL. | ML finns en
grundladggande bestdmmelse om att regeringen kan férordna att en
ansbkan om registrering av monster, vilket tidigare angivits i an-
sbkan om skydd utomlands, skall anses vara gjord samtidigt med
ansokan utomlands (8 8 ML). Och i MF finns bestdammelser om
vilka ansdékningar som kan vara prioritetsgrundande, den ordning i
vilken ett yrkande om prioritet skall framstallas och vilka krav pa
utredning som Patentverket kan stélla (8-11 §88 MF).

Monsterutredningen har foreslagit att bestimmelserna om kon-
ventionsprioritet i 8 § ML skall dndras sa att det framgar att prio-
ritet medges for en ansbkan om registrering av monster eller
nyttighetsmodell som gjorts i en WTO-stat, se SOU 2000:79
s. 120 f. Utredningen har ocksa foreslagit att bestammelserna &nd-
ras sa att det av ML framgar vilka tidigare ansokningar som kan
grunda prioritet och fran vilken tid prioritet kan atnjutas.
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Som har framgatt anses TRIPs-avtalet medfora en skyldighet att
i Sverige medge prioritet fran ansokningar som gjorts i en stat som
ar ansluten till WTO-avtalet. Bestdmmelserna om konventions-
prioritet i en ny varumarkeslag bor utformas sa att Sverige upp-
fyller sina internationella dtaganden i detta avseende. Vid utform-
ning av bestimmelserna bor sarskild uppmarksamhet &gnas at vad
som maste regleras i lag och vad som kan regleras i férordning.

5.5.2  Utstallningsprioritet
Nuvarande ordning och behovet av dndring

Enligt 18 § VmL skall en ansékan om registrering av ett varumarke
som forsta gangen anvants for en vara visad pa en internationell
utstéllining, anses vara gjord samma dag som mérket anvandes vid
utstéliningen. En forutsdttning for prioritet &r att ansékan om regi-
strering ges in hédr i landet inom sex manader efter det att varan
forst utstélldes. Vidare fordras enligt 16 8 VmF att skanden begéar
prioritet innan registrering sker. Till sin begdran om prioritet skall
sokanden foga den utredning som han vill dberopa till styrkande av
att utstallningen ar att anse som internationell. Angaende de Gver-
végandena om utstéllningsprioritet som gjordes i forarbetena, se
SOU 1958:10 s. 40 och 295 f. samt prop. 1960:167 s. 122 f.

Bestdimmelsen om utstallningsprioritet bygger pa artikel 11 i
Pariskonventionen. Enligt denna artikel skall en medlemsstat, i
enlighet med sin egen lagstiftning, meddela provisoriskt skydd for
bl.a. varumarken som anvands for varor som visas pa officiella eller
officiellt erkanda utstéllningar som anordnas i nagon av medlems-
staterna. Artikeln, som enligt sin lydelse alltsa ar fakultativ, avser
ocksa prioritet for bl.a. patent och moénster.

Bestdmmelser avseende internationella utstéliningar finns dven i
PL och ML. Ocksa bestammelserna i dessa lagar bygger pa arti-
kel 11 i Pariskonventionen och omfattar endast sadana utstall-
ningar som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade
konventionen om internationella utstéllningar (SO 1932:27 och
1950:34).

Enligt 2 § femte stycket PL far patent meddelas trots att uppfin-
ningen blivit allmant tillganglig, om sokanden eller nagon fran vil-
ken denne harleder sin ratt, inom sex manader innan patent-
ansokan gjordes, forevisat uppfinningen pa en sadan internationell
utstalining som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade
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konventionen om internationella utstallningar. Bestammelsen fick
sin nuvarande lydelse i samband med de andringar som gjordes
med anledning av Sveriges tilltrade till Europeiska patentkonven-
tionen. Andringarna innebar bl.a. att det i lagen uttryckligen
angavs att det endast var fraga om sadana utstallningar som avsags i
den ovanndmnda konventionen (se prop. 1977/78:1 Del A s. 326).

Enligt 3 § forstastycket 2 ML far pd motsvarande satt ett
monster registreras utan hinder av ett det blivit allmént tillgangligt
om det har visats pa en officiell eller officiellt erkand internationell
utstalining. 1 bestdammelsen anges inte uttryckligen vilka inter-
nationella utstéllningar som avses. Enligt férarbetena till bestam-
melsen innebar dock begransningen till sadan internationell utstall-
ning som ar officiell eller officiellt erkédnd att den endast omfattar
sadana utstallningar som avses i den i Paris den 22 november 1928
avslutade konventionen om internationella  utstéllningar
(se SOU 1965:61 s. 117 f. och prop. 1969:168 s. 149 f.).

Utstéllningsprioritet ar som namnts visserligen av liten praktisk
betydelse nar det galler varuméarken. | de fall dar fragan om utstall-
ningsprioritet aktualiseras &r det dock viktigt att bestimmelserna
om detta slag av prioritet &r tydliga. Det finns darfér anledning att
precisera vilka internationella utstdllningar som kan grunda
prioritet vid anstokan om varumirke. Aven nér det galler utform-
ningen av denna bestdmmelse bor nérmare Gvervdgas vad som
maste regleras i lag.
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Forslag: | lag bor anges att konventionsprioritet kan grundas pa
en ansokan fran dels en stat som &r ansluten till Pariskonven-
tionen, dels en stat som &r ansluten till eller ett omrade som &r
anslutet till WTO-avtalet och dels ndgon annan stat eller nagot
annat omrade, om motsvarande prioritet fran en svensk ansokan
medges dér den tidigare ansdkan gjorts och den dér gallande
lagstiftningen i huvudsak stimmer Overens med Pariskonven-
tionen.

I lag bor uttryckligen anges att utstaliningsprioritet endast kan
grundas pa anvandning av ett varumarke som skett vid en sadan
utstélining som avses i den i Paris den 22 november 1928 av-
slutade konventionen om internationella utstéliningar.

Alla de villkor som en stkande maste uppfylla for att fa ratt
till prioritet skall framga av lag.

Skalen for forslaget: De konventionsataganden som ligger bakom
bestdimmelserna om vilka ansékningar som skall kunna grunda
konventionsprioritet & desamma inom varumadrkesratten, patent-
ratten och monsterrdtten. Bestdmmelserna om konventions-
prioritet bor darfor i detta avseende regleras pa samma satt pa dessa
rattsomraden. Vid ansokan om varumarkesregistrering bor séledes
prioritet kunna tillgodoraknas fran ansokningar gjorda i de stater
och omraden som anges i den andrade 6 § PL. Med andra ord bor
prioritet kunna tillgodoraknas fran ansokningar gjorda i stater som
ar anslutna till Pariskonventionen, i stater eller omraden som é&r
anslutna till WTO-avtalet samt i andra stater eller omraden, om
motsvarande prioritet fran en svensk ansékan medges dar den tidi-
gare ansOkan gjorts och den dar géllande lagstiftningen i huvudsak
stdmmer Gverens med Pariskonventionen.
I detta sammanhang bor uppméarksammas att endast den férsta an-
sOkan om registrering av ett visst varumarke som gjorts i nagon av de
nu aktuella staterna kan vara prioritetsgrundande. En forutsattning for
att en senare ansokan enligt artikel 4 i Pariskonventionen skall fa laggas
till grund for prioritet &r att den forsta anstkan inte har blivit allmant
tillgdnglig. Varumérkesansokningar blir emellertid — i motsats till
patentansékningar och mdénsteransékningar — i praktiken allmént
tillgangliga sa snart de ges in. Jfr G.H.C. Bodenhausen, Guide to the

application of the Paris Convention for the protection of industrial
property as revised at Stockholm in 1967, 1968, s. 45 f.

Bestimmelserna om konventionsprioritet bor — som lagradet
anfoért i det ovanndmnda lagstiftningsédrendet (prop.2000/01:13
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bilaga5) — utformas sa att alla villkor som en sokande maste
uppfylla for att fa ratt till prioritet framgar av lag. Det innebér att
det av lagen maste framga vilka ansokningar som kan grunda
prioritet och fran vilken tid prioritet kan atnjutas. Av lagen maste
ocksad framga nar ett yrkande om prioritet skall framstallas och
vilket krav pa utredningen om ratten till prioritet som skall stallas.

Vad forst galler frigan om nér ett yrkande om prioritet maste
framstallas ar det enligt kommitténs mening tillrackligt att detta pa
samma sétt som nu gors innan registrering av varumarket sker.

Nar det sedan galler frdgan om hur kraven pa utredning bor ut-
formas finns det enligt kommitténs mening inte behov av en sadan
reglering som den i 12 § PL, dvs. en detaljerad reglering byggd pa
formella rekvisit. Det ar tillrackligt att i lagen ange att sdkanden
skall visa vem som har gjort den tidigare ansékan samt var och néar
den har gjorts och vilket nummer den har. En sadan reglering inne-
bar att sokanden maste styrka sin ratt till prioritet, men den ger
sokanden frihet att fora bevisning pa det satt han finner lampligt
inom ramen for de férvaltningsréttsliga forfarandereglerna. En re-
glering av detta slag innebdr en foérdel fér sokanden, eftersom den
ger honom en frihet att valja den utredning som han vill dberopa.
Den har ocksa fordelar ur lagteknisk synvinkel, eftersom bestam-
melserna om konventionsprioritet inte behover bli s& omfattande.

Det finns som tidigare framhallits (se avsnitt 5.5.1) inte nagot
utrymme for att i forordning féreskriva ytterligare villkor som
sokanden maste uppfylla for att fa ratt till konventionsprioritet.
Andra foreskrifter om prioritet kan emellertid meddelas i férord-
ning, bl.a. féreskrifter om vad Patentverket skall iaktta vid hand-
laggning av ansokningar om prioritet.

Bestdmmelserna om utstallningsprioritet bér, som kommittén
tidigare anfort, preciseras sa att det tydligare framgar vilka utstall-
ningar som kan grunda prioritet.

Enligt artikel 11 i Pariskonventionen avses sadana utstéllningar
som é&r “officiella eller officiellt erkdnda” och “internationella”.
Nagon definition av detta uttryck finns emellertid inte i Paris-
konventionen. Enligt Bodenhausen torde utstdllningen anses som
officiell om den &r "organized by the State or other public
authority”, officiellt erkdnd om den "has been recognized as such
by the State or other public authority” och internationell om den
”include the exhibition of goods coming from foreign countries”,
se G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris
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Convention for the protection of industrial property as revised at
Stockholm in 1967, 1968, s. 151 f.

Den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om
internationella utstallningar innehéller daremot en definition av
begreppet internationell utstélining. Enligt huvudregeln i artikel 2 i
denna konvention anses som internationell utstéllning "varje upp-
visning (manifestation) till vilken fraimmande lander inbjudas pa
diplomatisk vég; vilken i allmanhet har en icke periodisk karaktar;
vars huvudandamal &r att uppvisa de olika landernas framsteg inom
en eller flera produktionsgrenar och vid vilken principiellt ingen
atskillnad gores mellan kopare eller besokande vad betraffar till-
trade till utstéliningens lokaler. Enligt en undantagsregel i samma
artikel ar konventionen inte tillamplig pa ”1. utstallningar som péaga
under mindre &n 3veckor; 2.vetenskapliga utstéllningar, som
anordnas i samband med internationella kongresser, férutsatt att
de icke pagéa langre tid an den under nr 1. angivna tidrymden;
3. utstéliningar av skon konst; 4. utstallningar, som anordnas av ett
enda land i ett annat land och pa inbjudan av sistnamnda land.”.

Begreppen officiella”, "officiellt erkdnda” och ”internationella
utstéliningar” synes inte ha exakt samma innebdrd i Pariskon-
vention och konventionen om internationella utstallningar, se
G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Con-
vention for the protection of industrial property as revised at
Stockholm in 1967, 1968, s. 150 not 1. Artikel 11 i Pariskonven-
tionen ar dock som tidigare framhallits fakultativ och utgor inget
hinder mot en reglering av vilka internationella utstéllningar som
skall vara prioritetsgrundande. Enligt kommitténs mening ar det
lampligt att i detta avseende ha samma reglering inom varuméarkes-
ratten som inom patentratten och monsterréatten. Vid ansékan om
varumarkesregistrering boér darfor utstéllningsprioritet endast
kunna grundas pa anvandning vid sadana utstéallningar som avses i
den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om
internationella utstéllningar. Det innebér i praktiken att utstall-
ningsprioritet endast kan fdrekomma undantagsvis, eftersom
sddana utstéllningar &r ovanliga.

Aven nar det galler utstallningsprioritet maste alla krav som skall
vara uppfyllda for att s6kanden skall fa tillgodorakna sig prioritet
framga av lag. | lag bor darfor uttryckligen anges att utstallnings-
prioritet endast kan grundas pa anvandning av ett varumarke som
skett vid en sadan utstallning som avses i den nyssnamnda konven-
tionen. Vidare bor anges fran vilken tidpunkt prioritet kan atnjutas

202



SOU 2001:26 Ensamréattens uppkomst m.m.

samt nar ett yrkande om prioritet skall framstallas. Det bor ocksa
anges vilket krav pa utredningen om ratten till prioritet som skall
stallas. P& ungefar samma sétt som i fraga om konventionsprioritet
ar det tillréckligt att i lagen ange att sékanden skall visa vem som
anvande market pa utstallningen, nar anvandningen &gde rum och
att utstdllningen var internationell i den ovan angivha meningen.

5.6 Battre ratt till varukdnnetecken
5.6.1  Nuvarande ordning och behovet av andring

I VmL finns till skillnad mot regleringen i t.ex. PL och ML inte
nagra bestammelser om béttre ratt till foremalet for en registrering
eller ansbkan om registrering.

Enligt 14 § forsta stycket 7 VmL far ett varumarke inte regi-
streras om mérket ar forvaxlingsbart med ett varuk&nnetecken som
vid tiden for ansokan anvands av nagon annan samt ansékan gjorts
med vetskap om detta och sokanden inte har anvént sitt marke
innan det andra k&nnetecknet togs i bruk. Det innebdr med andra
ord att den som &r i ond tro med avseende pa en tidigare anvand-
ning av ett varumarke for vissa varor inte har nagon ratt att fA mar-
ket registrerat for de varor som market avser. Bestdammelsen &r ett
utflode av den grundladggande principen inom immaterialrdtten om
foretrade for den som har tidigaste grund for sitt ansprak pa en-
samratt och som for varuk&nnetecken kommer till uttryck i 7§
VmL.

Den rétt som ett ibruktagande av ett kdnnetecken ger i detta av-
seende kan beskrivas som en foretrédesratt eller battre ratt till regi-
strering av kdnnetecknet for de varor som det avser. Foretrédes-
ratten har som kommittén tidigare framhallit (se avsnitt 5.2) ett
ekonomiskt varde och ar liksom ensamrétten till ett varukanne-
tecken en formdgenhetsratt. Foretradesratten ar foljaktligen dver-
latbar pa samma satt som andra formogenhetsratter. Den kan ocksa
goras till foremal for provning i rattegang, t.ex. i en positiv fast-
stallelsetalan. Innehavaren kan i en sadan begara att fa sin ratt be-
kraftad genom att yrka faststéllelse av att han har tidigare
(ratts)grund for sitt ansprak pa ratt till varukdnnetecknet for vissa
varor &n motparten pa den grunden att han tagit kannetecknet i
bruk fore denne.

Fragan om det foreligger hinder mot registrering pa grund av att
sokanden ar i ond tro kan i den nuvarande ordningen provas bade
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under registreringsforfarandet och invandningsforfarandet. Patent-
verket kan séledes for narvarande inom ramen for sin officialprov-
ning ta upp fragan om det finns hinder mot registrering pa denna
grund. Det forekommer ocksa att Patentverket ex officio tar upp
fragor om hinder pa denna grund, framst i fall dar ett marke som
sokts registrerat ar forvaxlingsbart med ett val ansett kdnnetecken.
Normalt fordras emellertid att ndgon gor invandning om att so-
kanden vid tidpunkten for ansokan var i ond tro med avseende pa
anvandningen av ett annat kdnnetecken, eftersom Patentverket inte
har nagra mojligheter att sjalvt undersoka detta.

Kommittén har i avsnitt 5.3.1 foreslagit att officialprovningen av
relativa hinder skall slopas. Om detta férslag genomférs kommer
fragan om hinder pa grund av ond tro endast att kunna provas efter
invandning. | fortsattningen utgar kommittén i sin diskussion om
battre ratt fran att forslaget att begransa officialprovningen kom-
mer att genomforas.

En invdndare som visar att han har bdttre ratt till ett varumarke i
den nu aktuella meningen kan séaledes hindra att en registrering be-
star. Men invandaren har inte nagon mojlighet att genom ett for-
farande i Patentverket fa registreringen (eller en ansokan om regi-
strering) Overford pa sig. En annan sak ar att innehavaren av en
registrering eller en anstkan om registrering kan Overlata sin ratt
och att forvarvaren har ratt att antecknas som innehavare av regi-
streringen respektive upptas som s6kande i ansbkningséarendet.

Den som pa detta satt har battre ratt till ett varumarke ar alltsa
hanvisad till att sjalv [amna in en ny ansdkan om registrering av
varumérket. | de flesta fall kan den som har battre ratt till mérket
och sjalv ger in en ny ansokan ocksa fa till stdnd en hallbar registre-
ring. Av flera skal kan det emellertid finnas hinder mot att en
sadan registrering bestar.

En invandare som i en situation som denna anséker om registre-
ring kan inte tillgodorakna sig nagon prioritet fran den forsta an-
sokan. Med den begrénsning av officialprovningen som kommittén
foreslar kommer det visserligen inte att finnas nagra hinder mot
registrering pa grund av aldre ensamratter. Men det kan finnas hin-
der mot att en sadan registrering bestar pa grund av en registrering
som tillkommit efter en ans6kan under mellantiden. En utgangs-
punkt dr, som kommittén tidigare framhallit, att var och en sjalv
maste bevaka sin ratt. Den som vill skaffa sig en ensamratt till ett
kannetecken maste darfor sjalv vara aktiv i detta avseende, t.ex.
genom att sa tidigt som mojligt ansoka om registrering. Och den
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som ar passiv far rakna med att nagon annan kan skaffa sig en
foretradesratt genom att ansdka om registrering.

I vissa fall kan det emellertid vara otillfredsstéllande att den som
pa detta satt har battre ratt inte kan fa till stdnd en hallbar registre-
ring. Ett exempel pa detta ar att en handelsagent eller en aterfor-
séljare i ond tro ans6ker om registrering av ett varumarke till vilket
huvudmannen har béttre ratt. Enligt fast praxis har huvudmannen i
forhallande till en handelsagent eller en aterforsaljare ratt till de
varukannetecken som anvénds for de varor som agenten eller ater-
forséljaren sdljer inom ramen for avtalet mellan parterna, se t.ex.
Mogens Koktvedgaard och Marianne Levin, Larobok i immaterial-
ratt, 6 uppl., 2000, s. 332 f. och Patentbesvarsrattens dom i mal 97-
539 (BENSINBOOSTER).

Bestammelser som ror s.k. agentvarumarken finns bade i Paris-
konventionen och i EG:s varuméarkesforordning.

Enligt artikel 6 septies i Pariskonventionen skall den som har en
ratt till ett marke i en medlemsstat — om hans ombud eller agent
begar registrering av varumarket i eget namn i nagon medlemsstat
— ha réatt att gora invdndning mot registreringen eller ha rétt att be-
gara att registreringen upphavs eller, om landets lag tillater det, att
registreringen dverférs till honom, om inte ombudet eller agenten
visar att hans handlande varit beréttigat.

Enligt artikel 18 i EG:s varumarkesférordning har innehavaren av
en gemenskapsregistrering — om ett ombud eller en foretradare for
innehavaren registrerat varumarket i eget namn — ratt att fa regi-
streringen av mérket overford till sig om inte ombudet eller fore-
tradaren visar fog for sitt handlande. Jfr vidare artikel 8.3 och arti-
kel 11 i forordningen.

Inte ndgon av de nordiska varumarkeslagarna innehéller for nar-
varande nagon bestammelse om 6verforing av registrering eller an-
sokan om registrering. Daremot finns sadana bestimmelser i bl.a.
de nordiska lagarna om patent och monster. Bestdmmelserna i
dessa lagar &r ytterst betingade av att en uppfinning eller ett mons-
ter som blivit allmant tillgangligt inte kan goras till foremal for en
ny ansokan, eftersom kravet pa nyhet da inte ar uppfylit.

Inom bl.a. patentratten och monsterratten finns alltsd sarskilda
regler om battre ratt (17 och 18 88 PL resp. 16 och 17 §§ ML).
Vidare finns det regler om 6verforing av anstkan avseende dessa
rattigheter (18 8 PL resp. 17 § ML). Det finns ocksa bestammelser
om Overforing av patent (53 § PL) och 6verforing av monsterregi-
strering (32 § ML).
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Bestimmelserna i PL har sammanfattningsvis foljande innehall.
Patentverket far prova yrkanden om 6verforing av en ansokan om
patent. Bestammelserna om dverforing ér enligt sin lydelse endast
tillampliga i ansokningsarendet (jfr dock Patentbesvarsrattens be-
slut i foreldggande den 13 januari 1998 i mal 97-696). Ett yrkande
om overforing far framstallas nar som helst under prévningen av
en ansokan, &ven i Patentbesvérsratten och Regeringsratten
(prop. 1966:40 s. 362). Och bestammelserna ar tillampliga pa bade
rattigheter som uppkommit innan ansokan gjordes och saddana som
uppkommit darefter (prop. 1966:40 s. 362). Om nagon visar att
han har battre rétt till uppfinningen dn sdkanden, skall Patent-
verket om yrkande om detta framstlls 6verfora ansékan pa honom
(18 § PL). Sedan ett yrkande om 6verforing framstallts far ansokan
inte avskrivas, avslas eller bifallas forran yrkandet slutligt prévats
(18 § 2 st. PL). Men den omstandigheten att nagon har béattre ratt
till uppfinningen kan ocksa utgdéra hinder mot att meddela patent
och grund foér upphdvande av ett meddelat patent (1§ 1st. PL).
Forhallandevis manga fragor om battre ratt till uppfinning avgors
numera i administrativ ordning, bl.a. pa grund av att parterna 6ns-
kar en billigare process an den vid allmédn domstol. Parterna dispo-
nerar emellertid inte 6ver huruvida fragan om battre ratt skall pro-
vas i administrativ ordning eller inte, utan den avgors av Patent-
verket. Angadende forutsittningarna for prévning av talan enligt
18 § PL, se RA 1982 ref 2:69.

Om nagon pastar att han har battre ratt an sokanden till en upp-
finning far Patentverket — om saken &r tveksam — forelagga honom
att vacka talan vid domstol inom viss tid, vid dventyr att pastdendet
annars ldmnas utan avseende i den fortsatta prévningen av ansdkan
(17 8 1st. PL). I de fall dér en provning ligger battre till for de all-
manna domstolarna far saledes Patentverket skjuta saken ifran sig,
t.ex. om utredningen ar beroende av muntlig bevisning. Ett beslut i
forelaggande om att den som pastar battre ratt skall vacka talan vid
domstol far inte Gverklagas (Patentbesvarsrattens beslut i mal 79-
173). Inleds eller pagar en tvist om battre ratt vid domstol far
Patentverket forklara ansokningsarendet vilande i avvaktan pa att
malet slutligt avgors (17 § 2 st. PL).

Angaende battre ratt till uppfinning och 6verféring av ansokan,
se vidare Jacobsson m.fl., Patentlagstiftningen — en kommentar,
1980 s. 204 f.
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Bestdmmelserna i ML om battre ratt och 6verforing av registre-
ring eller ans6kan om registrering har i allt vasentligt samma inne-
héll som dem i PL.

Den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den
svenska kommittén har gemensamt kommit fram till att det bor
inféras en mojlighet att dverféra en registrering eller en ansdkan
om registrering dven nér det géller varumarken. Av sérskild bety-
delse for denna bedémning har varit att det da blir mojligt att und-
vika det otillfredsstallande resultat som kan uppsta om en handels-
agent eller en aterforsaljare i ond tro far registrering av ett marke
till vilket huvudmannen har béttre ratt.

5.6.2 Fdrslag

Forslag: Visar nagon att han har battre ratt an sokanden till ett
varumarke som en ans6kan om registrering avser skall Patent-
verket Overfora ansokan pa honom. Ar saken tveksam far
Patentverket forelagga den som pastar battre ratt till market att
vécka talan vid domstol inom viss tid. Om fdreldggandet inte
foljs far Patentverket limna pastadendet utan avseende vid den
fortsatta prévningen i registreringsérendet.

Inleds en rattegdng om battre ratt till market skall Patent-
verket normalt forklara registreringsarendet vilande. Om nagon
yrkar 6verforing av en ansokan far den inte andras, avskrivas,
avslas eller bifallas forran yrkandet provats slutligt.

Bestdmmelserna om 6verforing skall under invandningsforfa-
randet tillampas pa motsvarande satt i fraga om registrering.

Skalen for forslaget: Det bor alltsa inforas bestammelser som gor
det mojligt for Patentverket att prova fragor om overforing av an-
sokningar om och registreringar av varumarken pa grund av pasta-
enden om battre ratt. De skal som motiverar en maéjlighet till prov-
ning av detta slag nér det galler varumarken skiljer sig visserligen
fran de skal som ligger bakom den mojlighet till sddan prévning
som finns i bl.a. PL och ML. Intresset av en enhetlig reglering i
lagarna pa det industriella rattsskyddets omrade motiverar dock
enligt kommitténs mening att bestdmmelserna om 6verforing inom
varumarkesratten sa langt mojligt utformas pa samma satt som i PL
och ML.
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Den som vill skall alltsd kunna begéra att en ansékan om varu-
markesregistrering fors over till honom pa den grunden att han har
béttre ratt till kdnnetecknet &n sdkanden. Ett yrkande om d&ver-
foring bor pa samma satt som i fraga om patent och monster kunna
framstéllas nar som helst under handlaggningen, dvs. dven i dver-
instanserna. Vidare bor alla omstédndigheter som kan konstituera
béttre ratt, och som déarmed kan laggas till grund for en éverféring,
fa aberopas.

Patentverket skall emellertid inte ha skyldighet att prova sadana
fragor om battre ratt som ligger battre till for allman domstol. |
sadana fall skall verket pa samma satt som enligt PL och ML kunna
foreldgga sbkanden att inom viss tid vacka talan i saken. Sokanden
kan t.ex. folja foreldggandet genom att vicka en faststéllelsetalan
med yrkande om att domstolen skall faststélla att han har béttre
ratt an sokanden till kdnnetecknet for vissa varor.

Inleds en rattegang om battre ratt skall Patentverket kunna for-
klara registreringsarendet vilande tills malet slutligt avgjorts. | de
flesta fall ar det ocksa lampligt att Patentverket vilandeforklarar ett
sadant registreringsarende. | vissa fall kan det emellertid finnas skal
att fortsatta handlaggningen av drendet, t.ex. om undersdkningen
av om det finns nagra absoluta hinder mot registrering kréaver ett
mer omfattande arbete. Att ett &rende normalt bor vilandeforklaras
bor enligt kommitténs mening framga av lagen. Det bor darfor ut-
tryckligen anges att registreringsarendet skall vilandeforklaras i av-
vaktan pa att malet om battre ratt slutligt avgjorts, om det inte
finns sarskilda skal att fortsatta handlaggningen.

Nar det pagar en tvist om ratten till ett marke ar det normalt
svart for de inblandade parterna att bedoma om det &r vart att lagga
ned tid och resurser pa anstkan om varumarkesregistrering som
sadan. Det kan t.ex. vara svart att bedoma om det I6nar sig att
genomfora en marknadsundersokning eller sorja for annan utred-
ning for att styrka att market forvarvat sarskiljningsformaga eller
att det har ansprak pa ett utokat skydd. Att inga atgarder far vidtas
med avseende pa ansokan bor darfor framga av lagen pa ungefar
samma sédtt som enligt PL och ML. Utdver den reglering som finns
i dessa lagar bor anges att ansokan inte far andras, eftersom en and-
ring kan vara till nackdel for den som far ansokan 6verford till sig.
Andringar som annars ar tilldtna — dndringar i ett marke som inte
paverkar helhetsintrycket och begransningar av varuforteckningen
(jfr 12 § 3 st. i forslaget till varumarkeslag) — bor alltsa inte fa goras
sa lange en tvist om market pagar. | lagen bor saledes anges att an-

208



SOU 2001:26 Ensamréattens uppkomst m.m.

sokan varken far andras, avskrivas, avslas eller bifallas forran yrkan-
det om dverféring provats slutligt.

Bestdmmelserna om 6verforing och battre rétt skall som ndmnts
kunna tillampas ocksa under invandningsforfarandet. I allt vasent-
ligt kan provningen ske pa samma satt under invandningsfor-
farandet som under registreringsférfarandet. Det ar darfér i princip
tillrackligt att i lagen ange att de nu aktuella bestdmmelserna skall
tillampas pa motsvarande sétt. | ett avseende dr emellertid forhal-
landena olika i registreringsdrenden och invdndningsérenden. Inom
ramen for ett registreringsarende kan den som anser sig ha béttre
ratt till det varumérke som begérs registrerat endast framstalla ett
yrkande, ndmligen att ansdkan skall overforas till honom. | ett
invandningsarende kan en invandare som gor géllande battre ratt
till ett registrerat varumarke yrka antingen att registreringen over-
fors till honom eller att den upphévs. En sarskild fraga ar darfor
om det finns anledning att behandla endast ett pastaende om béttre
ratt annorlunda an ett yrkande om overféring av en ansdkan eller
registrering.

Inom patentratten utgdér som ndmnts den omsténdigheten att
ndgon annan an sokanden har battre ratt till en uppfinning hinder
mot att bevilja patent (1 § 1 st. PL). Patentverket skall inom ramen
for sin officialprévning ta hénsyn till alla hinder som kan foreligga
mot att patent beviljas. Ett pastdéende om béattre ratt har darfor
sjalvstandig betydelse vid provningen av en patentanstkan. Inom
patentratten ar det séledes naturligt att Patentverket avgor fragan
om battre ratt &ven om ett formellt yrkande om 6verforing inte
framstallts eller foreldagger den som pastar battre ratt att vacka talan
samt att underlatenhet att folja ett sadant foreldaggande att vacka
talan leder till rattsfoljden att pastdendet om battre ratt lamnas
utan avseende vid den fortsatta prévningen av ansdkan. Med den
begransning av officialprévningen som kommittén féreslagit kan
dock Patentverket inte avsla en ansdkan om varumarkesregistre-
ring pa grund av en aldre rétt. Vid sin provning i ett registrerings-
arende kan Patentverket darfor inte beakta ett pastdende om battre
ratt till det sokta market, utan endast ett uttryckligt yrkande om
Overforande av ansdkan. Detta talar i och for sig for att Patent-
verket inte bor kunna forelagga den som pastéar sig ha battre ratt
till varumérket att vacka talan, om denne inte uttryckligen yrkat
Overforande av ansokan.

Enligt kommitténs forslag skall emellertid bestdmmelserna om
Overforing och battre ratt vara tillampliga &ven under invénd-
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ningsforfarandet. Det 4r ocksd i invandningsarenden som dessa
bestammelser torde fa sin storsta betydelse. I invandningsarenden
far Patentverket ocksa prova sadana relativa hinder som invandaren
dberopar. Den som gor invdndning mot en registrering pa den
grunden att han har béttre ratt &n sokanden till varumérket kan
som namnts yrka att Patentverket skall 6verfora registreringen pa
honom eller att verket skall upphéva registreringen. Om invan-
daren yrkar att registreringen skall upphévas pa den grunden att
han har battre ratt till varumarket an sokanden far denna omstén-
dighet betydelse pa ungefar samma satt som i patentritten. | ett
invandningsarende ar det foljaktligen en adekvat réttsfoljd att ett
pastaende om battre ratt lamnas utan avseende om invandaren inte
foljer ett foreldggande att vécka talan.

Enligt kommitténs mening finns det inte anledning att utforma
den nu aktuella rattsfoljden pad olika satt beroende pd om
pastaendet framstalls i ett registreringsarende eller i ett invand-
ningsarende. Kommittén stannar darfor vid att foresla att bestam-
melsen i detta avseende utformas pa samma sitt som enligt PL och
ML, dvs. sd att ett pastaendet om battre ratt skall lamnas utan avse-
ende om ett foreldggande att vacka talan inte foljs.

Ett beslut av Patentverket om 6verforing av en registrering eller
en ansokan om registrering ar ett slutligt beslut som far 6verklagas
pa samma satt som andra slutliga beslut. Ett beslut om att utfarda
ett forelaggande om att vacka talan vid aventyr att ett pastaende
om béttre ratt &r daremot ett beslut under handlaggningen som
inte bor fa overklagas sérskilt. Néagra speciella bestimmelser om
Overklagande behdvs féljaktligen inte med anledning av reglerna
om battre réatt.

5.7 Anvandning av varukannetecken
5.7.1 Inledning

Anvandning av kdnnetecken har pa olika sétt betydelse for ensam-
rattens uppkomst och omfattning. Anvandningen av ett kdnne-
tecken kan dven ha betydelse vid beddmning av om maérket har for
registrering erforderlig sarskiljningsformaga. Vid denna bedom-
ning skall darfér hansyn tas till den omfattning och den tid som
kénnetecknet varit i bruk. Redan ett ibruktagande ger enligt VmL
upphov till ett skydd for de s.k. naturliga varukdnnetecknen
slaktnamn, adress och firma. Den som tar sitt slaktnamn i bruk
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som varukannetecken har saledes ett skydd mot att nagon annan
anvander ett namn som ar forvaxlingsbart med detta namn. Den
som tar ett kannetecken i bruk har ocksa ett skydd mot att nagon
annan i ond tro vinner registrering av ett med detta forvaxlingsbart
ké&nnetecken. Vidare kan ensamrdtt till ett kdnnetecken forvérvas
genom inarbetning. Ensamratten géller i det omrade dar market ar
inarbetat och kan saledes vara alltifran lokal till landsomfattande.
Slutligen kan anvandning av ett kdnnetecken leda till att det blir
kant och far ett anseende och darigenom ett storre skyddsomfang.

I det foljande tar kommittén upp nagra fragor som alla hanger
samman med anvandning av varukénnetecken. Inledningsvis be-
handlar kommittén i vilken utstrackning fragan om anvandning
skall beaktas vid bedomning av sarskiljningsformaga vid registre-
ring. Sedan tar kommittén upp bl.a. frdgan om skydd pa grund av
inarbetning och fragan om skydd for naturliga varukannetecken

5.7.2  Forvarv av sarskiljningsformaga
Nuvarande ordning

Vid bedémning av om ett marke har sarskiljningsformaga skall en-
ligt 13 8 VmL hénsyn tas till alla omstédndigheter och sérskilt den
omfattning och den tid mérket varit i bruk. Bestdammelsen i 13 §
VmL innehaller inte ndgon narmare redovisning av vad som fordras
for att bota bristerna i ett markes sarskiljningsformaga.

Nar bestdammelsen togs in i VmL var det i forsta hand mojlig-
heten att ta hansyn till anvdndningen av beskrivande varumarken
vid bedémning av deras sarskiljningsformaga som ansags vara av
betydelse. Man anftrde i forarbetena att bestdmmelsen skulle
oppna en mojlighet att i speciella fall bortse fran primara brister i
ett markes sarskiljningsformaga. Vidare anférde man att ett be-
skrivande marke genom anvéandning kunde fa sekundarbetydelse
med verkan att det i forsta rummet uppfattades sasom ett sarskilt
kénnetecken, medan dess beskrivande innebérd tradde i bakgrun-
den. Se SOU 1958:10 s. 103 f. och prop. 1960:167 s. 100 f.

Varumarkes- och firmautredningen uttalade i fraga om tillamp-
ningen av bestimmelsen att det i och for sig inte var nagot
ovillkorligt krav att anvandningen i varje enskilt fall skulle ha med-
fort en fullbordad inarbetning. Utredningen anforde emellertid att
sekundarbetydelse normalt inte kunde uppstd om inte market var
allmént kant inom omséttningskretsen, dvs. inarbetat. Utred-
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ningen understrok dock att hansyn maste tas till att olika marken
kan ha hogst varierande grader av bristande sérskiljningsformaga,
alltifran generiska ord, éver mer eller mindre deskriptiva marken,
till marken som star pa gransen mellan det deskriptiva och det en-
dast starkt suggestiva. Se SOU 1958:10 s.103. Jfr vidare
prop. 1960:167 s. 100 f.

Bestdmmelsen synes ha tillampats i huvudsak i enlighet med de
uttalanden som Varumarkes- och firmautredningen anférde i sitt
betankande. Nar det varit fraga om i hdg grad beskrivande marken
har man i administrativ praxis saledes kravt att market varit
inarbetat for att det skall anses ha forvérvat erforderlig sérskilj-
ningsformaga, se t.ex. Patentbesvarsrattens domar den 25 juni 1998
i mal 97-271, NIR 1998 s. 336 (SVENSKA LANTAGG i figur),
den 6 april 1999 i mal 98-236 (HASTENS rutmonster) och den
14 mars 2000 i mal nr 99-028 (KEXCHOKLAD). Nar det dar-
emot varit fraga om mérken som statt pa gransen mellan det starkt
suggestiva och det deskriptiva har det varit tillrdckligt att market
anvants i viss omfattning och under viss tid och darigenom visat sig
fungera som ett kdnnetecken, se Patentbevérsrattens domar den
11 november 1994 i mél 93-135 (SAKRA), den 21 april 1995 i mal
94-466 (A WAY OF LIVING), den 23 februari 1996 i mal 94-688
(HERBA MEDICA), och den 20 februari 1998 i mal 97-385
(TAXIKURIR i figur). Vidare har generiska och vissa starkt be-
skrivande ord ansetts vara foremal for ett absolut frihallningsbehov
och darfor vagrats registrering, trots att de anvénts i mycket stor
omfattning och trots att de i praktiken fungerat som kénnetecken,
se t.ex. Patentbesvarsrattens dom den 1 februari 1999 i mal 95-237
(ODDSET i figur).

Hansyn har tagits till bade anvandning som skett fore tidpunk-
ten for ansékan om registrering och anvandning som skett efter
ansokningsdagen. Det ar svart att mera precist ange vilka krav som
i praktiken stéllts pa den anvandning som i olika fall ansetts till-
racklig for att bota forekommande brister i ursprunglig sarskilj-
ningsformaga, eftersom man varken i administrativ eller judiciell
praxis ndrmare angivit vilka omstédndigheter som varit avgérande
for bedomningen i olika fall.
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Internationella forhallanden
Internationella dtaganden

Pariskonventionen innehdller en grundlaggande bestimmelse om
att man vid bedémning av ett markes sarskiljningsformaga skall ta
hénsyn till anvdndningen av market. Enligt artikel 6 quinquies C.1 i
konventionen skall man vid beddmning av ett markes sarskilj-
ningsformaga ta hansyn till alla faktiska omstiandigheter och sar-
skilt den tid som madrket har anvénts.

Pariskonventionens bestammelse bygger bl.a. pa det forhallandet
att varumérken genom anvandning kan forvarva en sekundarbety-
delse (secondary meaning) som kannetecken. Bestdammelsen tar
sikte pa bade marken som anses sakna kanneteckenskaraktar och
mérken som &r beskrivande fér de varor som de avser. Harutdver
synes bestdmmelsen syfta till att hdnsyn till anvdndningen skall
kunna tas vid beddmning av om ett sokt mérke skall kunna sam-
existera med aldre marken. Angéaende innehdllet i artikel 6 quin-
quies C.1, se G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the
Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revi-
sed at Stockholm in 1967, 1968, s. 118. Avsikten med konventions-
bestdimmelsen torde ursprungligen framst ha varit att mojliggora
skydd for vissa mycket enkla marken som anvants sedan gammalt,
se SOU 1958:10 s. 103 not 1.

Enligt artikel 3.3 i varumarkesdirektivet skall ett varumérke inte
vagras registrering eller ogiltigférklaras med stdéd av punk-
terna3.1b, ¢ eller d, om det fore tidpunkten for registrerings-
ansokan och som en féljd av det bruk som har gjorts av det har for-
varvat sarskiljningsformaga. Hanvisningen till punkterna 1b, c,
och d innebér att bestimmelsen &r tillimplig pa b. marken som
saknar sarskiljningsformaga, c. marken som endast anger art eller i
ovrigt ar beskrivande for de varor eller tjanster som mérket avser
samt d. marken som endast bestdr av upplysningar som i det
dagliga sprakbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk
kommit att bli en sedvanlig beteckning for varan eller tjansten. En
medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestdmmelse skall
galla dven da sarskiljningsformagan har forvarvats efter tidpunkten
for registreringsansdkan eller tidpunkten for registreringen.

P& motsvarande satt stadgas i artikel 7.3 i EG:s varumarkes-
forordning att man skall ta hansyn till anvdndningen av ett varu-
marke vid bedomning av dess sarskiljningsférmaga. Av bestam-
melsen framgar inte huruvida &ven anvindning som sker efter
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ansokningsdagen skall beaktas. Enligt en tillampningsféreskrift till
artikel 7.3 (Examination Division, Practice Note, Evidence of use,
den 1 mars 1999) maste dock market uppfylla kravet pa sarskilj-
ningsformaga redan vid tidpunkten for ansokan.

EG-domstolens praxis

EG-domstolen har i sin dom den 4 maj 1999 i malen C-108--
108/97 (CHIEMSEE-fallet) yttrat sig dver hur artikel 3.3 i varu-
markesdirektivet skall tolkas med avseende pa geografiska namn.
Domstolen har déarvid ndrmare redogjort for vilka omstandigheter
som kan beaktas vid bedémning av om ett geografiskt namn
genom anvandning har forvarvat sarskiljningsformaga. | samma
dom har domstolen ocksa yttrat sig dver hur artikel 3.1 ¢ skall
tolkas i fraga om sadana namn. EG-domstolens bedémning innebér
bl.a. att ett geografiskt namn som anvants sa att det i praktiken
fungerar som ett individualiseringsmedel fér vissa varor och
tjanster ocksd skall anses ha for registrering erforderlig
sarskiljningsformaga, dven om det finns ett behov for andra att
anvénda namnet.

Nar det galler artikel 3.1 ¢ har EG-domstolen bekraftat att for-
budet mot registrering av beskrivande tecken stallts upp i syfte att
skydda det allmédnna intresset av att beskrivande tecken skall kunna
anvandas fritt av alla (25). Domstolen har ocksa berort
forhallandet mellan artikel 3.1 ¢ och artikel 6.1 b i direktivet.
Domstolen har dérvid anfort att artikel 6.1 b, som bl.a. avser de fall
da ett varumarke helt eller delvis bestar av ett geografiskt namn,
inte innebér att ndgon annan har ratt att bruka ett sidant namn
som varumdrke, utan endast medfor en rdtt att anvanda namnet i
upplysningssyfte under forutsattning att det sker i enlighet med
god affarssed (28).

Vad sedan galler artikel 3.3 om forvérv av sarskiljningsformaga
har domstolen anfort att bestimmelsen utgér en betydande lind-
ring av regeln i artikel 3.1b, 3.1c¢ och 3.1d, enligt vilka
varumarken inte far registreras om de saknar sarskiljningsformaga,
om de endast anger varornas art eller i Gvrigt endast innehaller
beskrivande tecken eller upplysningar, eller om de endast bestar av
upplysningar som i det dagliga sprakbruket eller enligt branschens
vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning for
varan eller tjansten (45). Vidare har domstolen anfort att den
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sarskiljningsformaga som ett varumarke skall ha forvarvat genom
anvandning, liksom den sérskiljningsformaga som enligt
artikel 3.1 b i direktivet utgor ett av kraven for att ett varumérke
skall kunna registreras, betyder att varumérket skall fungera som
kédnnetecken for de varor som market avser (46). | anslutning
hértill har domstolen forklarat att detta innebdr att det geografiska
namnet fatt en annan innebord, och att dess betydelse, som inte
langre &r rent beskrivande, rattfardigar (rechtfertigt) att namnet
registreras som varumarke (47). Domstolen har darvid anfort att
artikel 3.3 inte tilliter en differentierad sarskiljningsforméaga
beroende pa vilket intresse som finns av att aven i fortsattningen
lata det geografiska namnet vara tillgangligt for att brukas av andra
foretag (48).

Nar det géller prévningen av om ett marke genom anvandning
skall anses ha forvarvat erforderlig sérskiljningsformaga har dom-
stolen anfort att man skall gora en helhetsbedémning av de om-
standigheter som kan visa att varumdrket fungerar som ett
individualiseringsmedel fér de varor det avser (49). Vidare har
domstolen anfort att sérskild hansyn skall tas till det geografiska
namnets karaktdr. Om det geografiska hamnet dr mycket vélkant
kan det enligt domstolens mening anses ha férvérvat erforderlig
sarskiljningsformaga endast om det intensivt och under lang tid
anvants som varumarke. Och om namnet redan ar kédnt som geo-
grafisk ursprungsbeteckning for ett visst slags varor maste det en-
ligt domstolens mening stallas sarskilda krav pa, att den som vill
lata registrera namnet som varumarke for varor av detta slag visar,
att market anvénts intensivt och under Iang tid for sddana varor
(50). Vid bedémningen av om ett varumarke har forvérvat erfor-
derlig sarskiljningsformaga kan hansyn ocksa tas till den marknads-
andel som varumarket har, hur ofta, hur lange och inom hur stort
geografiskt omrade som varumarket anvants, hur stora invester-
ingar som har gjorts vid marknadsforing med maérket, den andel av
omsattningskretsen som uppfattar market som ett kdnnetecken for
varor fran ett visst foretag samt yttranden fran handelskammare
och andra yrkessammanslutningar (51). Om omséttningskretsen
eller &tminstone en betydande del (ein erheblicher Teil) av denna
krets uppfattar mérket som ett kannetecken fér de varor som mar-
ket avser skall kravet pa sarskiljningsférmaga under alla omstandig-
heter anses uppfyllt. Kravet pa sarskiljningsformaga kan emellertid
inte beddmas enbart med utgangspunkt i abstrakta fakta sasom be-
stdamda procentsatser (52). | anslutning hartill har EG-domstolen
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forklarat att gemenskapsratten inte utgor hinder for att marknads-
undersdkningar anvands for att beddma om ett varumarke for-
varvat erforderlig sarskiljningsformaga (53).

EG-domstolen har i sin dom den 22 juni 1999 i méal C-342/97
(LLOYD-fallet) vidhallit vad domstolen anfort i CHIEMSEE-fal-
let nar det galler bedomningen av ett markes sarskiljningsformaga.
Domstolen har bekraftat att man skall géra en helhetsbedémning
av de omstandigheter som kan visa att varumarket fungerar som ett
individualiseringsmedel for de varor det avser (22). Vidare har
domstolen upprepat att man skall ta hansyn till den marknadsandel
som varumarket har, hur ofta, hur lange och inom hur stort geo-
grafiskt omrade som varumarket anvants, hur stora investeringar
som har gjorts vid marknadsféring med mérket, den andel av om-
sattningskretsen som uppfattar méarket som ett kdnnetecken for
varor fran ett visst foretag samt yttranden fran handelskammare
och andra yrkessammanslutningar (23). | samband ddrmed har
domstolen tillagt att man skall ta hansyn till markets inneboende
egenskaper, inbegripet huruvida det saknar sadana element som ar
deskriptiva for de varor eller tjanster som registreringen omfattar
(23). Aven i denna dom har EG-domstolen anfort att kravet pé sar-
skiljningsformaga inte kan bedomas enbart med utgangspunkt i
abstrakta fakta sdisom bestamda procentsatser (24).

Forhallandena i vissa andra lander

I Danmark har man en uttrycklig bestdimmelse om att endast den
anvandning skall beaktas som dgt rum fére tidpunkten for ansdkan
vid beddmning av om ett varumarke har sarskiljningsformaga
(13 8§ 3st. DVmL). Skalet till utformningen av den danska regeln
ar bl.a. att innehavaren annars skulle beviljas en retroaktiv ensam-
ratt (tilbagevirkende gyldighet), se Mogens Koktvedgaard & Knud
Wallberg, Varemarkeloven og Feallesmarkeloven, 2 uppl., 1998,
s. 99.

I Finland och Norge ar fragan om anvandning reglerad pa unge-
far samma sdtt som i Sverige. Men i Finland och Norge beaktas en-
dast sadan anvandning som &gt rum fore ansokningsdagen.
Angaende tillimpningen i Norge, se Lassen, Oversikt over norsk
varemerkerett, 2 uppl., 1997, s. 32 f.
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Aven i Island &r saken reglerad p& ungefar samma séitt som i Sve-
rige. Och i den isldandska rattstillampningen tar man, liksom har,
hénsyn dven till anvandning som sker efter ansékningsdagen.

I Frankrike, Storbritannien och Tyskland tas hénsyn endast till
anvandning som dgt rum fore tidpunkten for anskan om registre-
ring.

Behovet av andring

Bade artikel 6 quinquies C.1 i Pariskonventionen och artikel 3.3 i
varumadrkesdirektivet innebdr en skyldighet for unionsldnderna
respektive medlemslanderna att vid bedémning av om ett mérke ar
registrerbart ta hansyn till den anvandning av market som kommit
till stand. Det ligger i sakens natur att i forsta hand beakta anvand-
ning som &gt rum fére tidpunkten for ansokan. Bestdmmelsen i
Pariskonventionen kan emellertid inte anses hindra att hansyn tas
aven till anvandning som sker efter anstkningsdagen. Enligt varu-
markesdirektivet skall hdnsyn tas till den anvdndning som &gt rum
fore tidpunkten for ansokan. Vidare far enligt direktivet en med-
lemsstat besluta att hdnsyn skall tas till anvandning som sker efter
ansokningsdagen.

Nar varumarkesdirektivet genomfordes ansags bestammelsen i
138 VmL uppfylla direktivets krav pa denna punkt, se
prop. 1992/93:48 s. 75. | det aktuella lagstiftningsarendet berdrdes
inte sarskilt huruvida hansyn skulle fa tas aven till anvandning som
sker efter tidpunkten for ansékan om registrering.

Det foreligger alltsa en skyldighet att beakta anvandning som &gt
rum fére tidpunkten for ansdkan om registrering vid bedémning
av om ett marke ar registrerbart. Det finns emellertid anledning att
Overvdga om det &r lampligt att &ven fortsattningsvis beakta den
anvandning som sker efter ansékningsdagen.

Forslag: Vid beddmningen av om ett marke har forvarvat sar-
skiljningsformaga skall hansyn tas endast till den anvandning
som agt rum fram till ansdkningsdagen.

Skalen for forslaget: Att hansyn tas till ocksd anvandning som
sker efter ansdkningsdagen innebér en tdmligen stor fordel for
sokanden, eftersom det ger denne storre mojligheter att fa bifall till
sin ansokan. 1 manga fall torde det ocksa framstad som rimligt att
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beakta anvandning efter ansokningsdagen, t.ex. om det &r fraga om
ett varumarke som star pa gransen mellan det deskriptiva och det
starkt suggestiva och det inte finns ndgot som tyder pa att en regi-
strering av market skulle vara till forfang for nagon annan. Andra
sOkande har ocksa mojlighet att hélla sig underrattade om att en
sadan ansokan finns och kan darigenom ta hansyn till att den kan
komma att leda till registrering.

En naturlig utgadngspunkt ar emellertid att endast den anvéand-
ning som &gt rum fore tidpunkten fér ansékan skall beaktas, efter-
som ensamratten pa grund av registrering géller fran ansoknings-
dagen. Om man tar hansyn till anvdndning som sker efter ansok-
ningsdagen, kan det innebéra att innehavaren far ensamratt till ett
marke under en tid da market inte uppfyllde forutsattningarna for
varumarkesskydd. Vidare ar tidpunkten foér anstkan prioritets-
grundande och darigenom avgorande for foretrddesordningen mel-
lan olika ensamratter. Andra ensamratter som aberopas till grund
for en invandning mot ett sokt marke bedoms med utgangspunkt i
det skydd de hade vid tidpunkten fér anskan om registrering av
det yngre market. En forutsattning for att ett registrerat varumérke
eller en registrerad firma skall utgéra hinder mot registrering av ett
yngre mdrke ar bl.a. att det registrerats efter tidigare ansokan.
Vidare utgér ett inarbetat marke hinder mot registrering av ett
yngre marke endast om inarbetningen fullbordats fore tidpunkten
for ansokan av det yngre market. Det innebér alltsa en mer konse-
kvent likabehandling av olika ensamratter om endast den anvand-
ning beaktas som agt rum fore tidpunkten fér ansékan.

I detta sammanhang bor ocksad uppmarksammas att handlagg-
ningstiderna kan paverkas av i vilken utstrackning anviandningen
beaktas. Om endast den anvandning beaktas som &gt rum fore tid-
punkten for anstkan ar det klart avgransat i tiden vilka omstandig-
heter som &r relevanta. Det gor det lattare for sokanden, och i
forekommande fall dven for en invéndare, att ta stéllning till vilken
utredning som &r av betydelse. Om dven den anvandning beaktas
som sker efter ansokningsdagen kan det ligga néra till hands for
innehavaren av ett varumarke att medvetet forsoka utnyttja denna
ordning. Det kan t.ex. vara lockande for innehavaren att ansdka om
registrering, trots att market inte uppfyller kravet pa sarskiljnings-
formaga, och sedan forsoka laka bristen pa distinktivitet under
forfarandets gang. Det ligger i sddana fall néra till hands att sokan-
den begar anstand i avsikt att fa ytterligare tid for att anvanda mar-
ket, vilket i sin tur leder till att handlaggningstiden forlangs.
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Till detta kommer att man i manga andra lander inte beaktar an-
vandning som dagt rum efter ansdkningsdagen. Av sarskild bety-
delse for kommittén &r att man varken i Danmark, Finland eller
Norge beaktar sddan anvandning.

Vid dessa forhallanden talar enligt kommitténs mening Gver-
vagande skal for att fortsattningsvis endast ta hansyn till den an-
vandning som dgt rum fram till ansékningsdagen.

EG-domstolens tolkning av artikel 3.3 i varumérkesdirektivet
innebar, som namnts (avsnitt 5.7.2), att ett geografiskt namn som
anvants sa att det i praktiken fungerar som ett individualiserings-
medel for vissa varor och tjanster ocksa skall anses ha for registre-
ring erforderlig séarskiljningsformaga, dven om det finns ett behov
for andra att anvdanda namnet. Domstolens tolkning av artikel 3.3
torde i allt vasentligt galla dven i fraga om andra beskrivande be-
teckningar. Det synes innebéra att i vart fall starkt beskrivande be-
teckningar fortsattningsvis skall kunna registreras som varumarke i
den maén de fungerar som individualiseringsmedel. Domstolen har
vidare anfort flera omsténdigheter som skall beaktas vid bedém-
ningen av fragan om sarskiljningsformaga. Det ar emellertid svart
att med sdkerhet forutse hur artikel 3.3 i direktivet kommer att tol-
kas i frdga om andra tecken &n geografiska namn. Det 4r ocksa
svart att forutse vilka omstandigheter som kan anses vara relevanta
vid bedémning av olika fall. Det ar darfér inte lampligt att i lagen
narmare precisera de krav som skall vara uppfyllda for att ett varu-
marke skall anses ha forvarvat sarskiljningsformaga. Det ar inte
heller lampligt att i lagen ange vilka omstandigheter som skall
beaktas vid bedémningen. Bestimmelsen bor i stéllet utformas i
anslutning till artikel 3.3. i direktivet. Med en sadan utformning
uppfyller bestammelsen ocksa kraven enligt artikel 6 quinquies C.1
i Pariskonventionen. | lagen bor darfor uttryckligen anges att
endast anvandning som agt rum fram till ansékningsdagen skall
beaktas vid beddmningen av om market skall anses ha sarskilj-
ningsformaga.

5.7.3  Inarbetning
Nuvarande ordning

Ett begrénsat skydd for inarbetade k&nnetecken inférdes i svensk
ratt under slutet av 1920-talet genom att man i praxis tog viss han-
syn till inarbetade oregistrerade varumarken. Den praxis som ut-
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vecklats lagfastes med verkan fr.o.m. den 1 januari 1934 da det i
AvVmL infordes ett forbud mot registrering av ett varuméarke som
redan var inarbetat for annan. Inarbetningen fick darigenom viss
rattsverkan, men gav inte upphov till ndgon sjalvstandig ensamritt
till market. Innehavaren av ett inarbetat varumérke kunde t.ex. inte
utverka forbud for nagon annan att anvanda ett yngre marke som
var forvaxlingsbart med det inarbetade varumarket. Angaende den
historiska utvecklingen, se SOU 1958:10 s. 53 f.

I VmL gjordes inarbetning till en med registrering i princip lik-
vérdig grund for forvéarv av ensamratt till varumarken. Enligt lagen
i dess ursprungliga lydelse skulle ett kdnnetecken anses inarbetat
om det hér i landet bland dem som det riktade sig till var allmant
kadnt som beteckning for innehavarens varor (28 3st.VmL).
Bestdimmelsen var utformad i anslutning till artikel 6 bis i
Pariskonventionen. Vidare inférdes en sérskild bestimmelse om
lokalt inarbetade varuk&nnetecken (4 8§ 1st. VmL). Enligt denna
bestdmmelse skulle k&nnetecken som inte var inarbetade i hela
landet &tnjuta skydd endast inom det omrade dar de var inarbetade.

| forarbetena till 2 8 VmL anférde Varumérkes- och firmautred-
ningen att man vid bedémningen av om ett varukénnetecken skulle
anses vara inarbetat i allménhet skulle ta hansyn till den tid och den
omfattning i vilken kdnnetecknet varit i bruk. Vidare anforde ut-
redningen att kravet pa att kannetecknet skulle vara allmant kant
inte skulle tillampas sa att var och en inom omsattningskretsen
maste kanna till tecknet. Utredningen anférde ocksa att det inte
heller fordrades att en viss procentuell andel av omsattningskretsen
kande till market. Daremot fordrades att en sa avsevard del av om-
sattningskretsen kénde till kdnnetecknet att detta till foljd déarav
fatt ett patagligt goodwillvarde. Angaende innehallet i de ursprung-
liga forarbetena till bestdmmelsen, se SOU 1958:10 s. 221 f. och
prop. 1960:167 s. 56 f. Nar det géller lokalt inarbetade varukanne-
tecken konstaterades att dessa skulle kunna utgdra registrerings-
hinder, eftersom registreringen gav upphov till en ensamrétt i hela
landet, jfr SOU 1958:10 s. 221 och prop. 1960:167 s. 71 f.

Aven om man i forarbetena hade understrukit att det inte ford-
rades att kannetecknet var kant av en viss procentuell andel av om-
sattningskretsen kom marknadsundersokningar att bli av stor be-
tydelse vid beddomning av om ett kdnnetecken var inarbetat, jfr
Sten Tengelin i NIR 1975 s. 371 f. och Karin Synnerstad i IFIM
nr65 1992. Bestdammelsen tillampades mycket strangt och det
kravdes i allménhet stor kdnnedom inom omsattningskretsen for
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att ett kannetecken skulle anses vara inarbetat. Stockholms
Handelskammares varumarkesnamnd, som bedémde manga fragor
om inarbetning, fordrade t.ex. regelmadssigt att ett kdnnetecken var
ként av minst 50 procent av omséttningskretsen for att det skulle
anses inarbetat. En utbredd uppfattning var att det stélldes for
hoga krav pa kannedom for att ett marke skulle anses inarbetat.
Detta ledde till att inarbetningskriteriet &ndrades med verkan
fr.o.m. den 1 januari 1995.

Enligt 2 § tredje stycket VmL skall ett varukdnnetecken anses
inarbetat om det hér i landet inom en betydande del av den krets till
vilken det riktar sig dar kant som beteckning fér de varor som till-
handahalls under kannetecknet. | forarbetena till bestammelsen
anforde regeringen att den utveckling som dgt rum avseende varu-
markenas roll inom omséattningen och inom samhéllet i stort under
det senaste artiondet medfort bl.a. att aven kannetecken som inte
var "allmént kdnda” kunde ha ett betydande formdgenhetsvarde
och darfor fortjana skydd. Det ansags darfor lampligt att utforma
kravet pa kannedom sa att kannetecknet skulle vara kiant inom en
betydande del av den krets till vilken det riktar sig. Se Ds 1993:97
s. 45 f. och prop. 1994/95:59 s. 43 f.

I fraga om tillampningen av bestammelsen anforde regeringen
bl.a. féljande. "Beddmningen av vad som ar en 'betydande del’ kan
inte anges generellt enligt ndgon speciell notoritetsskala utan far
bero pad omstandigheterna i det enskilda fallet. Av betydelse for
den bedémningen ar bl.a. om det &r manga personer som uppfattar
market som en beskrivande beteckning. | s fall maste naturligtvis
kravet pa antalet personer som uppfattar market som ett kanne-
tecken stillas hogre. Det far ankomma pa rattstillampningen att i
det enskilda fallet avgbra hur bestammelsen bor tillampas.” Se
prop. 1994/95:59 s. 45.

Andringen av inarbetningskriterierna synes ha lett till att fler
kénnetecken &n tidigare anses inarbetade. Vid tillampning av be-
sttammelsen tas, liksom tidigare, hénsyn till omstdndigheter av
olika slag. Marknadsundersékningar torde dock alltjgmt ha stor
praktisk betydelse for beddmningen av om ett marke skall anses
vara inarbetat. Varken i administrativ eller judiciell praxis har
narmare redovisats att nagon viss procentuell andel av omsatt-
ningskretsen skall anses vara tillracklig for att ett kdnnetecken skall
anses vara inarbetat. Stockholms Handelskammares varumarkes-
ndmnd anser dock numera att ett kdnnetecken &r inarbetat om det
ar kant av atminstone en tredjedel av omsattningskretsen, under
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forutsattning att market i varumarkesréttslig mening har ursprung-
lig sarskiljningsformaga for de varor eller tjanster det avser. Om
k&nnetecknet &r beskrivande anser ndmnden att k&nnetecknet
maste uppfattas som ett kannetecken av fler an halften av dem som
ingdr omsattningskretsen. Jfr Orjan Grundén i NIR 1995 s. 227 f.

Nar det galler lokal inarbetning har kannedom inom allt for sma
omraden inte ansetts tillracklig for att skapa en sjalvstandig ensam-
ratt. Inarbetning inom storre tatorter/kommuner har emellertid
ansetts tillracklig, se PBR:s dom i mal 83/102 (varumarket BALLO
inarbetat i Stockholm) och 94-859 (ej styrkt att varumérket DIN
OPTIKER var inarbetat i Gavle). Jfr vidare NJA 1977 s. 485 (nar-
ingskannetecknet TV-Lindstrém anséags inarbetat i Danderyd och
Téby).

Ensamrétten pa grund av inarbetning kan utgora grund for
samma rattsfoljder som ratten till ett registrerat varumérke utom i
ett avseende: Den som har ett inarbetat marke har inte nagon ratt
enligt 11 8§ VmL att stélla krav pa forfattare, utgivare och forlaggare
av lexikon, handbdcker eller andra liknande tryckta skrifter att se
till att varumarket inte aterges i skriften utan att det framgar att det
ar fraga om ett varumarke.

Internationella forhallanden
Internationella ataganden

Pariskonventionen innehaller ett grundlaggande skydd for valkanda
varumdrken. Enligt artikel 6 bis i konventionen skall ett notoriskt
ként varumérke (a well known trademark/marque ... notoirement
connue) atnjuta skydd mot registrering av eller anvandning av
identiska eller liknande marken som avser identiska eller liknande
varor. Bestammelsen omfattar inte nagot skydd for inarbetade s.k.
servicemarken, dvs. mérken som avser tjanster. Den omfattar inte
heller nagot skydd for ett inarbetat marke mot registrering eller
anvandning av identiska eller liknande mérken som avser varor av
annat slag. Bestdmmelsen &r en minimiregel som skall uppfyllas i
forhallande till dem som tillhor andra konventionslander och hind-
rar sdledes inte att dessa lander tillerkanner inarbetade varukanne-
tecken ett mer omfattande skydd. Det finns t.ex. inget hinder mot
att i ett land ge skydd for inarbetade maérken, inbegripet service-
marken, mot registrering eller anvdndning av identiska eller lik-
nande marken som avser varor eller tjanster av annat slag. Inte hel-
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ler finns det nagot hinder mot att tillerkdnna ett valkant varumarke
skydd, trots att méarket i varumérkesrattslig mening inte anvants i
det aktuella landet.

Vidare innehaller Pariskonventionen andra bestammelser som
bor ndmnas i detta sammanhang. Utdver artikel 6 quinquies C.1,
som handlar om betydelsen av anvandning vid bedémning av sar-
skiljningsformaga (se avsnitt 5.7.2), innehaller konventionen ocksa
ett grundldggande skydd mot otillbdrlig konkurrens. Av sérskild
betydelse &r artikel 10 bis enligt vilken 1. medlemslanderna skall
tillforsakra dem som tillhdr nagot unionsland ett verksamt skydd
mot illojal konkurrens, 2. varje konkurrenshandling som strider
mot god affdarssed ar en handling av illojal konkurrens, varvid,
3. sarskilt skall forbjudas 1.alla handlingar av beskaffenhet att
framkalla forvaxling med en konkurrents foretag, varor eller verk-
samhet inom industri eller handel, 2. oriktiga pastaenden i utov-
ning av affarsverksamhet, dgnade att misskreditera en konkurrents
foretag, varor eller verksamhet inom industri och handel,
3. angivelser eller pastaenden, vilkas anvandning i affarsverksamhet
ar agnad att vilseleda allménheten rorande varors beskaffenhet,
framstéllningssatt, egenskaper, anvandbarhet eller myckenhet. An-
gdende rackvidden av denna bestammelse, jfr SOU 1993:59
s. 137 1.

Varumarkesdirektivet skall enligt artikel 1 tillampas for varu-
marken som ar foremal for registrering eller ansokan om registre-
ring. Direktivet hindrar emellertid inte att ensamratt till ett varu-
marke férvdrvas genom anvandning (trade marks aquired through
use), se det fjarde stycket i ingressen, beaktandemeningen oraknad.
Direktivet innehdller inte nagra bestammelser som direkt ror
forutsattningarna for skydd genom anvéndning. | direktivet finns
emellertid — utover artikel 3.3 som ror betydelsen av anvédndningen
av ett varumarke vid bedomning av dess sarskiljningsformaga (se
avsnitt 5.7.2) — bestammelser som ror forhallandet mellan registre-
rade och oregistrerade varumarken.

Enligt artikel 4.1 i direktivet skall ett varumarke inte registreras
eller, om maérket &r registrerat, registreringen kunna ogiltigfor-
klaras: a. om mérket ar identiskt med ett &ldre varumérke och de
varor eller tjanster som market avser ar identiska med de varor eller
tjanster for vilka det aldre market ar skyddat, b. om det pa grund
av sin identitet eller likhet med det &ldre varumérket och
identiteten eller likheten mellan de varor eller tjanster som tacks av
varumdrkena foreligger en risk att allménheten forvéaxlar dem,
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inbegripet risken for att varumarket associeras med det aldre varu-
market. Angaende association, se avsnitt 6.3.2.

I artikel 4.2 i direktivet anges sedan vad som avses med é&ldre
varumdrken enligt artikel 4.1. Bl.a. skall enligt artikel 4.2 d ett
marke som ar valkant i den mening som ordet anvands i artikel 6
bis i Pariskonventionen atnjuta skydd och séledes kunna utgora
bade registreringshinder och grund for upphéavande. Bestammelsen
tar endast sikte pa vad som skall forstas med begreppet vilkant. De
begransningar som artikel 6 bis innehaller nar det galler service-
marken och marken som avser varor av annat slag omfattas saledes
inte av hanvisningen.

EG:s varumarkesforordning innehéller ocksa flera olika bestam-
melser som ror betydelsen av anvandning av varumérken.

Enligt artikel 7.3 skall, som tidigare ndmnts (avsnitt 5.7.2), vid
bedémning av om ett varumarke har sarskiljningsforméaga hansyn
tas till anvandningen av market fram till ans6kningsdagen.

I artikel 8.1 anges att ett varuméarke inte skall registreras efter in-
vandning: a. om market &r identiskt med ett dldre varuméarke och
de varor eller tjanster for vilka mérket begérts registrerat ar iden-
tiska med de varor eller tjanster for vilka det aldre varumarket ar
skyddat, b. om det pa grund av sin identitet eller likhet med det
aldre varumérket och identiteten eller likheten mellan de varor eller
tjanster som tacks av varumarkena foreligger en risk att allmén-
heten forvéxlar dem, inbegripet risken for att varumaérket
associeras med det aldre varumarket. | artikel 8.2 anges sedan vad
som avses med aldre varumarken enligt artikel 8.1.

Enligt artikel 8.2 ¢ skall ett mérke som i den aktuella medlems-
staten &r vélkant i den mening som ordet anvands i artikel 6 bis i
Pariskonventionen atnjuta skydd och saledes utgora registrerings-
hinder.

Vidare skall enligt artikel 8.4 ett icke registrerat varumérke eller
annat kannetecken som anvands i naringsverksamhet i mer an bara
lokal omfattning (of more than local significance) efter invdndning
av dess innehavare utgdra registreringshinder, om a. réatten till kan-
netecknet forvarvats fore dagen for ansékan om registrering av ett
gemenskapsvarumérke och b. kdnnetecknet ger innehavaren ratt att
utverka férbud mot anvandning av ett yngre varukénnetecken.

Vidare kan de nu aktuella kdnnetecknen enligt artikel 52.1 a ut-
géra grund for ogiltigforklaring av en gemenskapsregistrering.

Ett nationellt kdnnetecken som &r lokalt inarbetat — och séledes
inte natt den utbredning som anges i artikel 8.4 — kan alltsa varken
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utgdra hinder mot gemenskapsregistrering eller grund fér upp-
havande av en sadan registrering. Ett saddant lokalt inarbetat kan-
netecken kan dock enligt artikel 107 utgora grund for ett yrkande
om forbud mot anvandning av ett EG-varumarke inom det omrade
dar inarbetningen bestar, i den man det aktuella landet har sadana
bestdmmelser.

I TRIPs-avtalet finns bestimmelser om ett i forhallande till arti-
kel 6 bis Pariskonventionen kompletterande skydd for véalkénda
varumdrken (well-known trademarks). Enligt artikel 16.2 i TRIPs-
avtalet skall sdlunda artikel 6 bis Pariskonventionen tillimpas aven
till skydd for notoriskt kanda servicemérken. Innehavaren av ett
inarbetat varumarke som avser tjanster skall alltsa atnjuta skydd
mot registrering av eller anvandning av identiska eller liknande
marken som avser identiska eller liknande tjanster. Vid bedémning
av om ett marke ar vélkant enligt artikel 16.2 skall hansyn tas till
kdnnedomen om mérket i omsattningskretsen (the relevant sector
of the public), inbegripet kdnnedom i medlemslandet som &r ett
resultat av marknadsforing (promotion) med varumarket.

WIPO:s generalférsamling och Parisunionens forsamling har i
en sérskild resolution rekommenderat sina medlemslander att folja
de bestdammelser som anges i en Gemensam rekommendation an-
gadende bestammelser om skydd for valkanda varumarken (Joint
Recommendation Concerning Provisions on the Protection of
Well-Known Marks) (WIPO-rekommendationen om skydd fér val-
kdnda varumarken). Dokumentet innehaller bestammelser som
syftar till att komplettera det skydd som Pariskonventionen och
TRIPs-avtalet ger. Av sarskild betydelse ér, ndr det géller inarbet-
ning som sadan, att dokumentet innehaller kriterier pa vad som
skall anses utgora ett valkant varumarke.

Artikel 2 handlar om vad som skall anses vara ett vélkant varu-
marke. | artikel 2.1 a anges att alla omsténdigheter skall beaktas vid
bedémning av om ett méarke ar vélkant. Vidare ges i artikel 2.1 b
vissa exempel pd omstiandigheter som kan beaktas, t.ex. 1. Kanne-
dom om market i omsattningskretsen, 2. anvandning av maérket;
dess varaktighet, omfattning och geografiska utbredning,
3. marknadsforing med market; dess varaktighet, omfattning och
geografiska utbredning, 4. registrering av och ansékningar om regi-
strering av mérket; dess varaktighet och geografiska utbredning i
den man det speglar anvandning av eller kinnedom om market, 5. i
vad man ensamrétten till market vid tvist kunnat upprattshallas
(the record of successful enforcement of rights in the mark), sar-
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skilt med avseende pa i vilken man market befunnits vara valkant,
och 6. mérkets varde (the value associated with the mark). I arti-
kel 2.1 ¢ betonas att ingen av de nyssndmnda omstandigheterna
maste foreligga for att ett marke skall anses vara valkant.

I artikel 2.2 anges sedan vad som kan utgodra en relevant sektor av
en omsattningskrets och vad som krévs for att ett mérke skall anses
vara vélkant i denna sektor. Enligt artikel 2.2 a kan en sadan sektor
besta av bl.a. i. dem som kan komma att utgora slutliga forbrukare
av sadana varor eller tjanster som market avser, ii. dem som i nagot
skede av distributionen tar befattning med sadana varor eller tjans-
ter, eller iii. affarskretsar (business circles) som tar befattning med
sadana varor eller tjanster. Och ett marke skall enligt artikel 2.2 b
anses vara valkant om det ar valkant atminstone i en av dessa
sektorer. Sverige har inte stéllt sig bakom utformningen av artikel
2.2 b, bl.a. av det skalet att regleringen medfér att ett varumarke
som avser varor som kops av konsumenter i allménhet, t.ex.
chokladkakor, skall anses vara valkant &ven om det ar helt oként
bland de slutliga forbrukarna av varorna. Vidare far ett marke en-
ligt artikel 2.2 ¢ anses vara valkant om det ar ként i en av dessa sek-
torer. Och i 2.2 d anges att ett marke far anses vara valkant aven
om det inte &r vare sig valkant eller kant i ndgon sadan sektor i det
aktuella landet.

| artikel 2.3 a anges vissa omstandigheter som inte far kravas for
att ett marke skall anses vara valkant. Det far sdledes inte kréavas i.
att mérket ar anvant i det aktuella landet eller att market har regi-
strerats eller sokts registrerat i landet, ii. att mérket ar valkant i
nagot annat land eller att market har registrerats eller sokts regi-
strerat i nagot annat land eller iii. att market ar valkant hos konsu-
menterna i allménhet i det aktuella landet.

Artikel 3 ar en allmén bestdmmelse om skyddets omfattning. |
artikel 3.1 anges att ett valkant varumarke skall atnjuta skydd i for-
hallande till andra varukannetecken (marks), naringskannetecken
(business identifiers) och domannamn (domain names), atmin-
stone fran den tidpunkt da varumarket har blivit valkant i det
aktuella landet. Vidare anges i artikel 3.2 att ond tro &r en av de
omstandigheter som skall beaktas vid tillimpning av de be-
stdmmelser som rér skyddets omfattning.

Artikel 4 handlar om i vilka fall ett annat varukannetecken skall
anses vara i konflikt med ett valkant varumarke. Enligt artikel 4.1 a
skall ett varukdnnetecken anses vara i konflikt med ett valkant
varumérke om det ar identiskt med eller liknar det valkdnda mérket
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och det avser varor av samma eller liknande slag som det vélkénda
market och det finns en risk for forvéxling. Vidare skall enligt arti-
kel 4.1 b ett varukannetecken anses vara i konflikt med ett vélként
varumérke om det &r identiskt med eller liknar det védlkédnda varu-
market dven om det avser varor av annat slag, om nagon av foljande
forutsattningar foreligger: i. om anvandning av det yngre market
skulle kunna tyda pa ett samband mellan dessa varor eller tjanster
och innehavaren av det val k&nda varumarket samt det &r sannolikt
att anvandningen av det yngre market skulle vara till forfang for
innehavaren av det vélkdnda varumérket, ii. om det &r sannolikt att
anvandning av det yngre market pa ett otilloorligt satt skulle ned-
svarta eller urvattna det vidlkanda varumérkets sérskiljnings-
formaga, iii. om anvandning av det yngre market skulle dra otill-
borlig fordel av det vilkanda varumérkets sarskiljningsformaga.
Vid beddmning av om ett yngre varukannetecken nedsvartar eller
urvattnar det vélkdnda varumarket eller om det drar otillborlig
fordel av det valkanda varumarkets sarskiljningsformaga, far enligt
artikel 4.1 ¢ krévas att det vélkdnda varumadrket ar valkant bland
konsumenterna i allmanhet.

I artikel 4.2 anges att ett véalkant varumarke skall kunna utgdra
grund fér invandning mot registrering av ett yngre varumarke. Och i
artikel 4.3 och 4.4 anges att ett valkant varumarke skall kunna ut-
gora grund for upphavande av en registrering avseende ett yngre
marke och grund for forbud mot anvandning av ett yngre mérke.
Talan om ogiltigforklaring av registrering av ett yngre mérke skall
enligt artikel 4.4 kunna vackas inom en tid som inte far understiga
fem ar fran den dag da registreringen offentliggjordes och talan om
forbud mot anviandning av det yngre market inom fem ar fran den
dag dé innehavaren av det valkanda varumarket fick kinnedom om
anvandningen. Om det yngre mérket registrerats eller anvants i
ond tro skall enligt artikel 4.5a och b ratten att vacka talan inte
vara inskrankt till viss tid. Vid beddmning av om ond tro forelegat
skall enligt artikel 4.5 ¢ hansyn tas till om innehavaren av det yngre
market vid tiden fér ansdkan om registrering respektive vid tiden
for anvandningen av market kande till det valkédnda varumarket
eller borde ha kant till market. Nagon inskrankning i ratten att
véacka talan om upphévande av en registrering av ett yngre marke
far enligt artikel 5.6 inte heller finnas om market inte anvants.

I artikel 5 anges i vilka fall ett naringskdnnetecken skall anses vara
i konflikt med ett valkant varumarke. Bestimmelsen ar utformad pa
motsvarande sétt som artikel 4 i vad den avser skydd mot yngre
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varukannetecken oberoende av varuslagslikhet. Enligt artikel 5.1 a
skall séledes ett naringskannetecken anses vara i konflikt med ett
vélként varumérke om det &r identiskt med eller liknar det val-
kanda market och ndgon av féljande forutsattningar foreligger: i.
om anvandning av det yngre market skulle kunna tyda pa ett
samband mellan den verksamhet som bedrivs under kdnnetecknet
och innehavaren av det védlkdnda varumadrket samt det &r sannolikt
att anvandningen av det yngre market skulle vara till forfang for
innehavaren av det vélkadnda varumérket, ii. om det &r sannolikt att
anvandning av det yngre market pa ett otillborligt sétt skulle ned-
svarta eller urvattna det valkédnda varumérkets sarskiljnings-
formaga, iii. om anvandning av det yngre market skulle dra
otillborlig fordel av det vilkanda varumarkets sérskiljningsformaga.
Aven enligt artikel 5.1 b far kravas att mérket ar ként bland
konsumenter i allménhet, vid beddmning av om ett yngre nérings-
k&nnetecken nedsvartar eller urvattnar eller om k&nnetecknet drar
otillborlig nytta av det valkanda varumarkets sarskiljningsformaga.

Slutligen skall ett vélkant varumarke enligt artikel 6 atnjuta
skydd mot doménnamn. Ett domé&nnamn skall enligt artikel 6.1
anses vara i konflikt med ett valkant varumérke om domannamnet
ar identiskt med eller liknar det vilkdnda varumérke och namnet
har registrerats eller anvants i ond tro. Och enligt artikel 6.2 skall
innehavaren av ett valkédnt varumarke kunna utverka att inne-
havaren av en registrering till ett sddant domannamn later avfora
eller overfora registreringen till innehavaren av det vélkdnda
varumadrket. Sverige har inte stéllt sig bakom utformningen av
artikel 6.2. Anledningen till detta dr att det &r ett privat subjekt
(f.n. Network Information Centre Sweden (NIC-SE) AB) som
skoter registreringen av domannamn har i landet och att ett sadant
subjekt utan stod i lag inte har nagon skyldighet att verkstalla en
dom som gar ut pa att innehavaren av en domannamnsregistrering
skall lata avfora eller overfora en registrering. Jfr SOU 2000:30
s. 73 1.

Forhallandena i vissa andra lander

I Danmark kan ensamratt till ett varukannetecken forvérvas genom
att mérket tas i bruk, under forutsittning att market har ur-
sprunglig sarskiljningsformaga (38§ 2st. DVmL). Om det finns
brister i markets sarskiljningsformaga kan ensamratt till market i
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stallet forvérvas genom inarbetning (3 8 3 st. DVmL). Vid beddém-
ning av om ett kannetecken skall anses inarbetat gors i Danmark
ungefar samma slags bedémning som vid prévning av om ett varu-
marke har for registrering erforderlig sarskiljningsformaga. 1 Dan-
mark &r det inte mojligt att forvarva en lokal inarbetningsratt. An-
gaende inarbetning i dansk ratt, se Mogens Koktvedgaard & Knud
Wallberg, Varemarkeloven og Fellesmearkeloven, 2 uppl., 1998,
s.50f.och 41f,

Aven i Island kan, p& ungefar samma sitt som i Danmark, en-
samratt forvarvas genom ibruktagande och vid brister i ursprunglig
sarskiljningsformaga genom inarbetning (3 § 2 st. IVmL resp. 3 §
3st. IVmL). Inte heller i Island finns det ndgon mojlighet att for-
vérva en lokal inarbetningsratt.

I Finland kan ensamratt till ett varukannetecken, pa ungefar
samma satt som i Sverige, fdrvarvas genom inarbetning
(2 8 FVmL). Ett kdnnetecken anses dérvid inarbetat om det i Fin-
land inom vederbdrande ndrings- eller konsumentkretsar ar “all-
mént ként” som sérskild beteckning for innehavarens varor.

I Norge kan ensamratt till ett varukannetecken pa motsvarande
satt forvdarvas genom inarbetning (2 8 NVmL). Ett k&nnetecken
anses inarbetat om det i vederbérande omsattningskrets i Norge ar
“godt kjent” som sarskilt kannetecken for ndgons varor. Angaende
forhallandena i Norge, se Lassen, Oversikt over norsk varemerke-
rett, 2 uppl., 1997, s. 196 f.

I Benelux kan ensamrétt till ett varumérke i princip endast for-
varvas genom registrering (jfr artikel 3 DBM). Vélkdnda varu-
marken enligt artikel 6 bis Pariskonventionen kan dock utgora
grund for ogiltigforklaring av en registrering (artikel 14.B.1 jam-
ford med artikel 4.5 DBM). Sadana marken kan dock inte utgora
grund for en talan om intrang enligt den beneluxiska varumarkes-
lagen (artikel 12 DBM). Daremot finns ett visst skydd for sddana
marken enligt de nationella lagarna om illojal konkurrens i Belgien,
Nederlanderna och Luxemburg.

I Frankrike kan ensamrétt till ett varumarke i princip endast for-
vdrvas genom registrering (artikel L. 712-1 CPI). Aven oregistre-
rade véalkdnda varumarken enligt artikel 6 bis Pariskonventionen
kan dock utgéra grund for upphdvande eller ogiltigforklaring av en
registrering av ett yngre mérke. Ett védlkdnt marke kan utgora
grund fér invdndning mot en beviljad registrering av ett yngre
marke som avser varor eller tjinster av samma eller liknande slag
(artikel L. 712-3 och L. 712- 7 ¢). Vidare kan ett valkédnt marke ut-
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gora grund for en talan vid domstol om upphévande av en registre-
ring av ett marke avseende, férutom varor eller tjanster av samma
eller liknande slag (artikel L. 714-3 CPI), varor eller tjdnster av an-
nat slag om det ar sannolikt att anvandning av det yngre maérket
skulle orsaka innehavaren av mérket skada (artikel L. 713-5 CPI).
Oregistrerade valkanda marken kan emellertid inte utgéra grund
for vare sig en talan om forbud eller skadestand enligt CPI (arti-
kel L 716-1 CPI). Déremot kan de utgéra grund fér en talan om
forbud eller skadestand enligt reglerna om illojal konkurrens (arti-
kel 1382 i Code Civil).

I Storbritannien kan en sjalvstandig ensamratt till ett varumérke
endast forvarvas genom registrering. Varumérken som dr vélkanda
enligt 6 bis Pariskonventionen kan dock utgoéra registreringshinder
och grund for hdvande av en registrering (section 6.1 c jamford
med section 5 och 47.2 TMA). De kan vidare utgéra grund for ut-
verkande av férbud mot fortsatt anvandning av ett yngre forvax-
lingsbart mérke som avser varor eller tjanster av samma eller lik-
nande slag (section 56.2 TMA). Intrang i ett oregistrerat valkant
varumarke torde dock inte kunna medféra en ratt till skadestand.
Oregistrerade varumarken som genom anvandning kommit att
uppfattas som varumarke men som inte kan anses var vélkanda ét-
njuter ocksa ett visst skydd. Dessa marken skyddas i common law
inom ramen for s.k. "passing off”. Det innebdr att innehavaren kan
utverka ett forbud mot anvéndning av ett kdnnetecken om faktisk
forvaxling eller éverhdngande risk for férvéaxling kan styrkas i det
enskilda fallet.

I Tyskland kan ensamratt till ett oregistrerat varumarke for-
véarvas antingen om market genom anvandning kommit att upp-
fattas som ett kdnnetecken i omsattningskretsen eller om det blivit
vélkéant enligt artikel 6 bis Pariskonventionen (4 8 2 och 3 GSMK).
Av de oregistrerade varumarkena kan endast valkanda mérken
utgdra grund for ogiltigférklaring inom ramen fér invandnings-
forfarandet (42§ 2 st GSMK). Andra oregistrerade varuméarken
kan, liksom vélkdanda marken, utgéra grund for en talan vid
domstol om ogiltigforklaring av en registrering (55 § jamférd med
51 § GSMK). Bada slagen av oregistrerade varumarken kan utgora
grund for en talan om forbud mot anvdndning av ett annat
kannetecken och grund for talan om skadestand (14 § GSMK).

I USA kan varumarkesskydd i princip férvdrvas genom anvand-
ning. Vélkanda varumarken enligt artikel 6 bis Pariskonventionen,
liksom s.k. berdmda mérken (famous marks) kan, dven om de inte
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ar registrerade, utgdra hinder mot registrering av ett yngre mérke
och, i fall dar registrering skett, grund fér upphévande av registre-
ringen, om det med hansyn till de varor och tjanster som det yngre
market avser finns risk for forvaxling, misstag eller vilseledande
(section 2.1d, 13, 14 och 32 LA). Varken valkénda eller berémda
marken kan utgora grund for en talan om intrang (section 37 LA).
Déremot kan berémda méarken utgéra grund foér en talan om for-
bud mot fortsatt anvandning eller en talan om skadestand enligt de
sérskilda reglerna till skydd mot urvattning (sektion 43 c LA).
Vidare torde bade véalkanda och berémda varumarken kunna utgora
grund for en talan om illojal konkurrens.

Behovet av andring

I sina direktiv har regeringen anfort att kommittén skall se dver
forutsattningarna fér ensamrdtt genom anvandning, ndrmare be-
stamt vilken grad av anvandning som skall kunna grunda en sadan
ratt. Regeringen har darvid anfort att en uppgift i arbetet skall vara
att se om en gemensam nordisk syn kan nas i denna fraga.

Skyldigheter att tillhandahalla skydd

Sverige har enligt artikel 6 bis Pariskonventionen atagit sig att till-
handahalla ett skydd for “notoriskt kanda” varumarken mot regi-
strering av eller anvandning av identiska eller liknande marken som
avser identiska eller liknande varor. | svensk rétt, liksom i nordisk
ratt i Ovrigt, har denna konventionsbestammelse tillampats s& att
ett skydd lamnats for inarbetade varumarken. Sverige har ocksa en-
ligt artikel 10 bis i konventionen atagit sig att uppratthalla ett verk-
samt skydd mot illojal konkurrens. Vidare har Sverige enligt arti-
kel 4.2 d i varumarkesdirektivet en skyldighet att tillhandahalla
skydd for valkanda varumarken (i den mening som avses i artikel 6
bis) mot registrering av yngre identiska varumarken. Sverige har
ocksa enligt artikel 16.2 TRIPs-avtalet en skyldighet att erbjuda
skydd for “notoriskt kdnda” varuméarken mot registrering av eller
anvandning av identiska eller liknande mérken som avser identiska
eller liknande tjanster. Till detta kommer att Sverige i allt vasentligt
stallt sig bakom WIPO-rekommendationen om skydd fér vélkanda
varumérken som dr mer omfattande dn det som Pariskonventionen
och TRIPs-avtalet ger.
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Behovet av skydd

Den utveckling som &gt rum under senare ar kannetecknas, som
tidigare framhallits (se kapitel 4), av bl.a. en 6kande globalisering
och en storre koncentration, bade inom producent- och distribu-
tionsledet. Aven sma och medelstora foretag har haft ett behov av
att vanda sig mot nya marknader, inte bara marknader i Sverige
utan ocksd marknader utomlands. Etableringen pa marknaden har
fatt 6kad betydelse i takt med att konkurrensen okat. Det har blivit
allt dyrare att fora ut nya kdnnetecken pa marknaden, att bygga
upp deras goodwill och att vidmakthalla deras stéllning. Marknads-
foringskostnadernas andel av produkternas totalkostnad har ocksa
Okat i mycket hog grad. Denna utveckling och en stérre medveten-
het om varuké&nnetecknens betydelse har lett till att fler valjer att
registrera sina kannetecken, eftersom det framstar som osakert att
forlita sig pa nationellt inarbetade rattigheter.

De allra flesta foretag registrerar nufortiden sina firmor. | vissa
fall &r firmaregistreringen en foljd av valet av associationsform.
Exempelvis maste aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska fore-
ningar registreras for att vinna rittskapacitet, se avsnitt 9.7.3. Aven
for enskilda naringsidkare, liksom for ideella foreningar, &r det ofta
nddvandigt att ansdka om registrering. Enskilda nédringsidkare &r
namligen skyldiga att ans6ka om registrering, om de skulle ha varit
bokforingsskyldiga enligt bokféringslagen (1929:17), om denna
hade gallt aven efter utgangen av ar 1976 (2 § 2 st. HrL).

En 6vervagande del av alla foretag ser ocksa till att skydda sina
varumarken genom registrering. Under de senaste aren har det
ocksad pa flera sitt blivit lattare att ansoka om varumarkesregi-
strering, bade i Sverige och utomlands. Madridprotokollet och
EG:s varumdrkesférordning har t.ex. gjort det enklare att ansdka
om registrering av varumarken med verkan utomlands. De allra
flesta slag av varuk&nnetecken som for ndrvarande anvénds kan
ocksa registreras som varumarken. Det finns enligt kommitténs
mening inte nagot som tyder pa att denna utveckling mot en storre
andel registrerade varumérken skulle komma att brytas.

Alltjamt ar det dock vanligt att sarskilt sma och medelstora
foretag inte skyddar sina varumarken genom att registrera dem. |
manga fall kan det helt enkelt bero pa okunskap om de mojligheter
som finns att skydda kannetecken. Aven i storre foretag fore-
kommer det att varumarken inte registreras innan de introduceras
pa marknaden. Ibland kan det helt enkelt bero pa bristande kom-
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munikation mellan marknadsavdelning och varumérkesavdelning.
Av storre betydelse 4r emellertid att manga foretag har ett behov
av skydd for kénnetecken som oOver huvud taget inte kan
registreras och for kdnnetecken som kan registreras forst sedan de
anvants. Trots att mdojligheterna att registrera olika slags
varumarken har vidgats finns det fortfarande sddana kannetecken
som inte kan registreras. Det torde t.ex. alltigmt finnas vissa
kannetecken som inte kan aterges grafiskt pa ett tillfredsstéllande
sétt och darfér inte kan registreras, bl.a. vissa ljud och doftmarken.
Vidare anviander manga foretag marken som &r beskrivande for de
varor eller tjanster de avser. Dessa mérken kan darfor inte
registreras innan de anvants, men kan efter anvandning fungera
alldeles utmarkt som kannetecken och da ocksa vinna registrering.
Det forekommer bl.a. i dylika fall att ett marke anvéants i sadan
omfattning att det blivit inarbetat innan anstkan om registrering
gors. Skyddet for det inarbetade market fyller da en viktig
funktion i avvaktan pa att market registreras. Dessutom har manga
foretag ett behov av skydd mot att element, som de anvander i sin
marknadsféring utomlands och som ar skyddade dér, anvénds av
nagon konkurrent i Sverige innan de erhallit skydd har i landet. Till
detta kommer att det inte & maojligt att forutse vilka maojligheter
som i framtiden kommer att finnas for att marknadsfora olika
varor och tjanster. Erfarenheten visar att det hela tiden tillkommer
nya typer av kannetecken som ar av ekonomisk betydelse pa
marknaden och darfor behover skyddas. Det &r inte sékert att
sadana kannetecken uppfyller kraven for registrering, men de kan
mycket vél uppfylla kraven for inarbetning.

Sammanfattningsvis rader det enligt kommitténs mening inte
nagon tvekan om att det finns ett fortsatt behov av skydd for
oregistrerade varukannetecken. Det galler bade kannetecken som
natt en hog grad av marknadspenetration och kannetecken som
annu inte natt en sadan penetration. Behovet av skydd finns for
bade kannetecken som anvands over hela landet och kannetecken
som anvands lokalt. Det finns emellertid anledning att narmare
Overvéaga vilka krav som skall vara uppfyllda for att ett kdnnetecken
skall anses inarbetat och hur ensamrattens omfattning bor vara
reglerad.
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Forslag: Ensamritt till varukannetecken skall pa ungefar samma
sétt som hittills kunna férvarvas genom inarbetning. Ett varu-
ké&nnetecken skall anses inarbetat om det &r kant inom en be-
tydande del av omsattningskretsen.

Ensamrétten pd grund av en landsomfattande inarbetning
skall liksom nu kunna utgora grund for samma rattsfoljder som
ensamratten pa grund av registrering.

Ensamrétten pa grund av lokal inarbetning skall, inom det
omrade dar ensamratten bestar, ocksd kunna utgora grund for i
princip samma rattsfoljder som ensamratten pa grund av regi-
strering. Ett lokalt inarbetat varukdnnetecken skall dock inte
langre kunna utgdra grund for upphdvande av en yngre registre-
ring.

Skalen for forslaget: Vid bedémning av vilka krav som bor vara
uppfyllda for att ett varukannetecken skall fa ett skydd genom in-
arbetning gor sig i princip samma intressen gallande som vid be-
domningen av vilka kannetecken som skall kunna fa ett skydd
genom registrering, jfr avsnitt 5.7.2. Till att borja med maste kéan-
netecknet kunna fungera som ett individualiseringsmedel for de
varor och tjanster det avser, dvs. det maste ha sarskiljningsformaga.
Kravet pa sarskiljningsformaga har, som framhallits i nyssnamnda
avsnitt, sin grund i en avvagning mellan innehavarens intresse av
skydd och det allmédnna intresset av att aktuella och presumtiva
konkurrenters maojligheter att marknadsfdra sina varor och tjanster
inte inskranks pa ett olampligt satt. Vidare fordras av rattssaker-
hetsskal att konkurrenterna skall ha en rimlig mojlighet att halla sig
underrattade om vilka kannetecken som innehas med ensamritt, sa
att de kan ta hénsyn till dessa vid marknadsforing av sina varor
eller tjanster.

En forsta forutsattning for ensamritt till ett varukannetecken pa
grund av inarbetning ar alltsd att kannetecknet uppfyller det
grundlaggande kravet pa sarskiljningsformaga. Enligt kommitténs
mening bor det i princip stallas samma krav pa sarskiljningsformaga
vid forvarv av ensamrétt pa grund av inarbetning som vid forvéarv
av ensamratt pa grund av registrering. Ett varukannetecken som
har ursprunglig sarskiljningsformaga for de varor eller tjanster som
det avser uppfyller alltsa detta krav dven om kannetecknet inte har
anvants i praktiken. Ett kdnnetecken som saknar inneboende
distinktivitet behdver déremot anvéndas for att forvédrva
sarskiljningsformaga. Avgorande for om ett sadant kannetecken
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skall anses ha forvarvat erforderlig sarskiljningsformaga bor vara
att kdnnetecknet faktiskt fungerar som individualiseringsmedel for
de varor eller de tjanster det avser. Fragan om ett kdnnetecken skall
anses ha forvarvat tillracklig sarskiljningsformaga bor avgoras vid
en helhetsbeddémning av de omstandigheter som talar for och emot
att mérket fungerar som ett kdnnetecken. Ett varukénnetecken
som dr kant inom en betydande del av omsattningskretsen bor
under alla forhallanden anses ha erforderlig sarskiljningsformaga.

En ytterligare forutsittning for ensamratt till ett kannetecken pa
grund av inarbetning ar att kravet pa rattssakerhet ar uppfyllt, dvs.
konkurrenterna maste ha rimliga moéjligheter att halla sig under-
rattade om att kannetecknet ar foremal for ensamratt. For att kon-
kurrenterna i praktiken skall ha mojlighet att halla reda pa om ett
varukannetecken ar foremal for ensamratt fordras att kannetecknet
ar kant. | detta avseende ar alltsa kdnnedomen om kannetecknet
som sadant av sarskild betydelse. Konkurrenterna har i forsta hand
behov av att veta vilka kannetecken som har i landet ar féremal for
ensamratt pa ett visst varuomrade, eftersom ensamratten &r natio-
nellt begrénsad och primart begransad till varor av samma eller lik-
nande slag. Det far darfor anses vara tillrackligt att det finns en
kdnnedom om mérket i den aktuella omséttningskretsen hér i lan-
det. Harvid far forutsattas att den som har ett behov att veta vilka
kannetecken som ar foremal for ensamratt har kunskap om den
omsattningskrets till vilket mérket riktar sig och vad som ar kant i
denna omsattningskrets.

Nar det galler kravet pa kannedom maste en avvagning goras
mellan innehavarens majligheter att visa att kdnnetecknet &r kant
och konkurrenternas intresse av att i praktiken halla sig underrat-
tade om vilka kannetecken som &r foremal for ensamritt. Ett lagt
krav pa kdannedom underlattar for innehavaren att fora bevisning
om att kiannetecknet uppfyller kravet pa kannedom, men gor det
svart for konkurrenterna att i praktiken ha vetskap om att kanne-
tecknet ar foremal for ensamratt. Ett hogt krav pa kiannedom for-
svarar daremot i hog grad for innehavaren att visa att kannetecknet
ar tillrackligt kédnt, men innebér att konkurrenterna har goda moj-
ligheter att Gverblicka vilka kdnnetecken som &r innehas med en-
samratt. Det nuvarande kravet pa kannedom for inarbetning — kan-
nedom inom en betydande del av omsattningskretsen — far anses ge
innehavaren rimliga mojligheter att visa att ett kénnetecken &r
kant. Och det finns inget som tyder pa att detta krav skapat en be-
svarande osdkerhet om vilka kannetecken som ar foremal for
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ensamratt. Ett lampligt krav pa kdnnedom i detta avseende &r dar-
for enligt kommitténs mening kdnnedom inom en betydande del av
omsattningskretsen.

Av det anforda foljer att varukannetecken bor fa skydd pa grund
av inarbetning om de har sarskiljningsférmaga for de varor eller
tjanster som de avser och &r kdnda inom en betydande del av om-
séttningskretsen hér i landet. Lagens bestdmmelse om inarbetning
bor darfor utformas sa att den innefattar bada dessa kriterier. Vid
utformning av bestammelsen bér emellertid hansyn tas till att den
tillrackliga forutsattningen for sarskiljningsformaga sammanfaller
med den nodvandiga forutsattningen for rattssdkerhet. Forutsétt-
ningen ar i bada fallen att kannetecknet ar kant inom en betydande
del av omsattningskretsen hér i landet. Det innebdr med andra ord
att ett kannetecken som uppfyller kravet pa kiannedom ocksa upp-
fyller kravet pa sarskiljningsformaga. Enligt kommitténs mening ar
det darfor lampligt att pad samma sitt som nu anknyta till kravet pa
kannedom. Ett varukannetecken bor alltsd aven i fortsittningen
anses inarbetat om det hér i landet inom en betydande del av den
krets till vilken det riktar sig ar kant som beteckning for de varor
som tillnandahalls under kannetecknet.

I fragan om hur kriteriet for inarbetning skall vara utformat har
den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska
kommittén inte kunnat enas. Den finska arbetsgruppen och den
norska utredningen har ansett att de kriterier for inarbetning som i
dag galler &ven i fortsattningen skall galla i respektive land. Den
finska arbetsgruppen foreslar alltsd att ett varukannetecken skall
anses inarbetat om det &r "allmant kant”, medan den norska utred-
ningen foreslar att ett varukannetecken skall anses inarbetat om det
ar "godt kjent”.

Nar det galler ensamréttens geografiska omfattning &r en naturlig
utgangspunkt att inarbetningen av ett varukannetecken skall ge ett
skydd inom det omrade dar inarbetningen bestar. Ett varukanne-
tecken som &r inarbetat i hela landet uppfyller kravet pa att fungera
som kannetecken i hela landet. Vidare uppfyller ett sddant kanne-
tecken kravet pa att konkurrenterna skall ha en rimlig mojlighet att
ta hansyn till mérket. Ett varukdnnetecken som &r inarbetat i hela
landet bor alltsa aven fortsattningsvis kunna utgora grund for i
princip alla de rattsféljder som kan utverkas med stod av ensam-
ratten till ett registrerat varumarke. Rétten till ett sadant kanne-
tecken bor saledes, pa samma sétt som hittills, kunna utgéra grund
for bl.a. férbud mot anvdndning av ett yngre kénnetecken, grund
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for skadestand och grund for straff. Ratten bor ocksa kunna utgora
grund fér upphévande av en yngre registrering. Innehavaren av ett
inarbetat varukannetecken bor dock inte heller i fortsattningen pa
grund av inarbetningsratten kunna stélla krav pa forfattare och ut-
givare av uppslagsbocker m.m. att vid publicering av ett varu-
kannetecken ange att fraga ar om ett skyddat kannetecken.

Med den ovan angivna utgangspunkten bor lokalt inarbetade
varukannetecken aven i fortsattningen atnjuta skydd endast inom
det begransade omrade dar inarbetningen bestar. Ocksa lokalt
inarbetade kénnetecken bor i princip kunna utgdra grund for de
rattsfoljder som ensamratten pa grund av registrering eller lands-
omfattande inarbetning ger. Men det &r angeldget att ensamratten
inte stracker sig utanfor det aktuella geografiska omradet, eftersom
det utan sakliga skal skulle innebéra ett hinder for andra att mark-
nadsfora sina varor eller tjanster. Ett lokalt inarbetat varukanne-
tecken bor saledes, pa samma satt som hittills, inom detta omrade
kunna utgora grund forbud, skadestand och straff. Men det bor
alltsa inte hindra ndgon annan fran att anvanda ett i och for sig for-
vaxlingsbart kannetecken utanfor detta omrade.

En sérskild fraga ar i vilken utstrackning ensamratten pa grund
av en lokal inarbetning skall kunna utgéra hinder mot registrering.
De nuvarande reglerna ar, som kommittén tidigare anfort, utfor-
made med utgdngspunkt i det forhallandet att ensamratten till ett
registrerat varumérke omfattar hela landet. En f6ljd av detta ar att
lokalt inarbetade kdnnetecken kan utgdra grund fér upphévande av
en yngre registrering. Det innebdr att lokalt inarbetade varukénne-
tecken tillerkanns verkan aven utanfor det omrade dar ensamratten
bestar. Denna ordning &r inte forenlig med utgangspunkten att en
lokal inarbetning endast skall ge ett skydd inom det omrade dar
inarbetningen rader. Inte heller ar den forenlig med artikel 8.4 i
EG:s varumarkesférordning, enligt vilken endast kannetecken som
ar inarbetade i mer &n lokal omfattning kan utgdra hinder mot ge-
menskapsregistrering eller grund for upphéavande av en sadan regi-
strering. Inte heller av andra skél kan det anses sakligt motiverat att
ensamratten pa grund av ett lokalt inarbetat kannetecken stracker
sig sa langt. Ensamratten pa grund av lokal inarbetning bor darfor
avgransas pa annat satt i forhallande till registrerade varumarken.

Enligt kommitténs mening &r det lampligt att skyddet fér de
lokalt inarbetade varukannetecknen i detta avseende begransas pa
ungefdr samma satt som enligt artikel 107 i EG:s varumarkes-
forordning. Det finns emellertid inte anledning att i svensk lag
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gora nagon skillnad mellan lokalt och regionalt inarbetade
varumarken pa det satt som gors i artikel 8.4 i forordningen. Av
det anforda foljer bl.a. att ett lokalt inarbetat varumarke skall
kunna utgora grund fér forbud mot anvandning av ett registrerat
marke inom det omrade dar inarbetningen bestar. Det skall dock
inte kunna utgdra grund for upphévande av en registrering, vare sig
genom talan vid allmédn domstol, ansokan om upphévande i
administrativ ordning eller genom invandning.

5.7.4  Skydd oberoende av registrering eller inarbetning
Nuvarande ordning
Skyddet for naturliga varukannetecken

Ett skydd for s.k. naturliga varubeteckningar fanns redan enligt
AvmL. Enligt 1§ AvmL hade bararen av ett slaktnamn, inneha-
varen av en firma och &garen till en fastighet ett varumarkesrattsligt
skydd till slaktnamn, firma respektive fastighetsnamn. Skyddet for
namn och firma som varukannetecken anséags vara ett utfléde av
den ratt som fanns pad namn- respektive firmarattsliga grunder.
Skyddet for fastighetsnamn synes narmast ha haft sin grund i att
det varit vanligt att fastighetsnamn anvénts for att ange varors
kommersiella ursprung. En grundldggande forutséttning fér skyd-
det for slaktnamn och firma var darfor att den bakomliggande rét-
ten bestod. Vidare fordrades att namnet, firman och fastighets-
namnet hade erforderlig sérskiljningsformaga. Slaktnamn, firma
och fastighetsnamn som anvandes i naringsverksamhet atnjot alltsa
ett skydd som varukannetecken oberoende av registrering eller in-
arbetning. Det ansags tveksamt i vad man detta skydd kunde goras
géllande i andra fall &n dér innehavaren faktiskt anvande beteck-
ningarna som varukénnetecken. | Patentverket utvecklades en
praxis enligt vilken s6kandens eget slaktnamn och firma inte kunde
registreras som varumarke, eftersom stkanden redan hade ett
skydd for sitt namn och sin firma siasom naturliga varubeteck-
ningar. Nagon motsvarande praxis hade dock inte utformats i fraga
om fastighetsnamn. Sadana namn kunde alltsa i princip registreras
som varumirken. Angéende forhdllandena enligt AvmL, se
SOU 1958:10s. 54 f. och 234 1.

Det skydd fér naturliga varubeteckningar som lagfastes i VmL
innebar i stort sett en kodifiering av da radande praxis. Var och en
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fick réatt att i naringsverksamhet anvénda sitt slaktnamn och sin
firma som kannetecken for sina varor, under forutsattning att an-
vandningen inte var dgnad att framkalla forvaxling med annans
skyddade varukénnetecken (38 VmL i dess lydelse fore den
1 januari 1993). Vidare fick néringsidkaren skydd mot att namnet
eller firman av annan obehdrigen anvandes som varukannetecken.
Fastighetsnamn tillerkdndes dock inte ldngre skydd som naturliga
varubeteckningar. Sadana varukannetecken som enbart bestod av
ndgot som var agnat att uppfattas som personnamn eller firma
kunde daremot inte registreras som varumarke (13 8 3 st. VmL i
dess tidigare lydelse).

Avsikten var att den som var naringsidkare skulle &tnjuta ett
skydd for sitt namn och sin firma oavsett om de faktiskt anvédndes
som varukannetecken eller ej. Tanken var att en ndringsidkares
namn och firma var potentiella varukénnetecken till vilka narings-
idkaren hade ett behov av skydd, eftersom annans obehdriga an-
vandning av dessa kannetecken kunde leda till férvaxling. En
grundladggande forutsattning foér skyddet var att den bakom-
liggande namn- respektive firmaratten bestod. Vidare fordrades att
namnet respektive firman hade sarskiljningsférmaga som varukan-
netecken. Skyddet foér naringsidkarens sldktnamn och firma géllde
endast namnet respektive firman i dess helhet. En viss del av nam-
net eller firman kunde séledes inte atnjuta nagot sjalvstandigt
skydd som naturlig varubeteckning. Vidare hade de naturliga varu-
kannetecknen endast skydd mot att ndgon annan anvéande identiska
eller liknande beteckningar for varor av samma eller liknande slag.
Slutligen var skyddet begransat till det omrade dar namnet eller
firman hade skydd. Angaende innehallet i forarbetena, se
SOU 1958:10 s. 68 f., 225 f. och 276 f. samt prop. 1960:167 s. 27,
58 f.och95f.

Bestdmmelsen &ndrades i samband med att artikel 6.1 a i varu-
markesdirektivet genomfordes med verkan fran den 1 januari 1993.
Andringen innebar bl.a. att naringsidkares adress fick ett sjalvstan-
digt skydd som naturlig varubeteckning vid sidan av sldktnamn och
firma. Vidare andrades bestammelsen i frdga om begransningen av
ensamratten till varukannetecken pa sé satt att var och en i narings-
verksamhet fick anvanda sitt sléktnamn, sin adress och sin firma,
under forutsattning att det var i dverensstammelse med god affars-
sed. I samband med dessa andringar togs forbudet mot registrering
av sokandens eget sldktnamn och av firma bort. Se Ds 1992:13
s. 110 f. och prop. 1992/93:48 s. 85 f.
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Bestdmmelserna om naturliga varukannetecken har inte tillam-
pats i nagon storre omfattning. Skyddet for slaktnamn och firma
far dock anses ha i stort sett det innehall som redovisades i de ur-
sprungliga forarbetena. En naringsidkare har alltsa ett sjalvstandigt
skydd for sitt slaktnamn eller firma som varukannetecken. Skyddet
foljer av stallningen som naringsidkare och kan alltsd goras
gédllande av den som &r néringsverksam. Den &r emellertid som
sadan inte beroende av att namnet eller firman faktiskt anvands
som varukéannetecken. En grundlaggande forutsattning for skyddet
ar att den bakomliggande ratten till namnet eller firman bestar.
Vidare fordras att sldktnamnet eller firman har sarskiljnings-
formaga for de varor eller tjanster som naringsidkarens verksamhet
avser. Skyddet innefattar ett varn mot att nagon annan utan
samtycke anvander en yngre identisk eller liknande beteckning for
varor av samma eller liknande slag. Skyddet avser namnet eller
firman i dess helhet och omfattar inte ndgot direkt skydd for olika
delar i ka@nnetecknet. Ett indirekt skydd finns dock &ven for
delarna i k&nnetecknet, eftersom en distinktiv del av ett kdnne-
tecken som anvdnds ensam for sig ofta ar forvéxlingsbar med
kannetecknet i dess helhet. Skyddet galler endast inom det omrade
dar slaktnamnet respektive firman atnjuter skydd. Ett slaktnamn
skulle dérfor i princip ha ett skydd i hela Sverige, eftersom ratten
till namnet géller i hela landet, och firma ett skydd inom det
omrade dir den atnjuter skydd som naringskannetecken. Enligt
kommitténs mening &r det dock tveksamt om skyddet foér
sldktnamn verkligen galler i hela landet. Rimligare synes vara att
tillampa bestimmelsen sa att namnet anses ha ett skydd inom det
omrade dar naringsidkaren &r verksam.

I tillampliga delar torde skyddet for naringsidkares adress ha
samma innehdll som skyddet for slaktnamn och firma. Aven nir
det galler adress framstar det enligt kommitténs mening som rim-
ligt att tillampa bestimmelsen sa att adressen anses ha ett skydd
inom det omrade dar den faktiskt anvands som varukannetecken.

Skydd for andra k&nnetecken genom ibruktagande

Nagon sjalvstandig ensamratt till andra varukannetecken &n natur-
liga varukannetecken kan inte forvarvas pa annat satt 4n genom
registrering eller inarbetning.
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Varumérkes- och firmautredningen évervagde huruvida ibrukta-
gande av andra varukdnnetecken an naturliga varubeteckningar
ocksa skulle kunna konstituera ett sjalvstandigt skydd. I sitt bet4n-
kande konstaterade utredningen att det fanns ett visst behov av ett
begransat skydd for varukdnnetecken innan de registrerades eller
inarbetades. Utredningen stannade emellertid for att inte foresla
nagot sjalvstandigt skydd genom ibruktagande. | huvudsak redo-
visades tre skal som talade emot att infora ett sddant skydd, dels att
ett médrke som endast tagits i bruk inte hade samma stora vérde for
innehavaren som ett inarbetat méarke, dels att ett skydd redan
genom ibruktagandet kunde forsvaga mérkeshavarens intresse av
att soka registrering, och dels att det skulle vara vanskligt att ut-
forma en regel om skydd genom ibruktagande, eftersom det inte
var mojligt att avgdra om mérket var distinktivt nar det togs i bruk.
Se SOU 1958:10 s. 66 f. samt prop. 1960:167 s. 58.

Internationella forhallanden
Internationella ataganden

Enligt artikel 8 i Pariskonventionen skall firma (trade name) atnjuta
skydd, utan villkor av anmalan eller registrering, och oavsett om
firman utgér en del av ett varumérke eller inte. Vid firmalagens till-
komst ansags denna konventionsbestammelse kunna uppfyllas ge-
nom att firma kunde vinna skydd genom inarbetning, se
SOU 1967:35s. 166 f. och prop. 1974:4 5. 172 1.

Sverige har inte gjort nagra internationella ataganden som inne-
bar att varukannetecken skall atnjuta ett sjalvstandigt skydd, utan
vare sig registrering eller inarbetning.

I detta sammanhang bor dock artikel 6.1a i varumarkes-
direktivet berdras. Av denna bestdmmelse féljer, som tidigare
namnts (avsnitt 5.7.2), att ensamrétten till ett registrerat varu-
marke ar begransad pa sa satt att den inte kan laggas till grund for
ett forbud for nagon annan att i naringsverksamhet anvanda sitt
eget namn eller adress, under forutsittning att anvandningen ar i
enlighet med god afférssed.
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Forhallandena i 6vriga nordiska lander

I Danmark finns inte langre nagon sarskild reglering av skyddet for
naturliga varubeteckningar. P4 samma satt som andra varukanne-
tecken kan dock slaktnamn, firma och namnet pa fast egendom
vinna skydd genom att de tas i bruk (2 och 3 88 DvmL). Liksom
for andra varukannetecken ar skyddet begransat sa att det inte kan
utgdra grund for ett foérbud for annan att anvdnda sitt namn eller
adress som kannetecken om det ar i Gverensstimmelse med god
affarssed (58 1 DvmL). Se Mogens Koktvedgaard & Knud Wall-
berg, Varemarkeloven og Fallesmarkeloven, 2 uppl., 1998,
s. 44 1).

I Finland finns pa ungefar samma sitt som i Sverige ett sjélv-
stédndigt skydd for naturliga varukannetecken (3 § FVmL).

I Island kan, pa liknande sitt som i Danmark, skydd for namn,
firma och fastighetsnamn fdrvdrvas genom ibruktagande (2 och
3 88 IvmL). Aven i Island &r ensamrétten begransad pé si satt att
den inte kan utgdra hinder for nagon annan att i naringsverksam-
het anvénda sitt namn, firma eller fastighetsnamn, om det sker i
enlighet med god affdrssed (6 8 1 st. 1 IVmL)

I Norge finns ett sjalvstdndigt skydd for namn och firma som
varukdnnetecken (3 8 NvmL). Skyddet for namn och firma
intrader nar namnet eller firman tas i bruk som varukannetecken.
Ratten till naturliga varukdnnetecken innefattar ett skydd mot
anvandning av yngre forvaxlingsbara varukannetecken. Skyddet &r
begransat till det geografiska omrade dar namnet eller firman an-
vands, jamte vad som framstar som ett naturligt expansionsomrade
for anvéndningen av kdnnetecknet. Skyddet som varuké&nnetecken
bestar sa lange den bakomliggande réatten bestar och sa lange
anvandningen pagar. Vidare ar skyddet, pa samma satt som skyddet
for registrerade och inarbetade varukannetecken, begransat pa sa
satt det inte kan utgora hinder mot att ndgon annan i naringsverk-
samhet anvéander sitt slaktnamn, sin adress eller firma som varu-
kénnetecken, under forutsittning att anvadndningen &r i Gverens-
stdmmelse med god afférssed (5 8 2 st NvmL). Se Lassen, Oversikt
over norsk varemerkerett, 2 uppl. 1997, s. 22 f. och 224 f.

Behovet av dndring

En grundldggande skillnad mellan de naturliga varukdnnetecknen
firma & ena sidan och namn och adress & den andra &r att firma har
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ett bakomliggande sjélvstandigt skydd som kommersiellt kénne-
tecken. En firma kan saledes innehas med ensamratt for viss verk-
samhet (2-5 8§ FL) pa ungefar samma sitt ett varukannetecken
kan innehas med ensamratt for vissa varor. Namn som naturligt
varukannetecken har ocksa ett bakomliggande skydd i lag. |
NamnL finns emellertid inte nagot sjalvstandigt skydd for namn
som kommersiellt kdnnetecken. Daremot finns ett indirekt skydd
mot att egenartade efternamn till nackdel for béraren anvands i
néringsverksamhet (20 8 2 st. NamnL), se vidare avsnitt8.4.4.
Adress har till skillnad fran firma och namn 6éverhuvudtaget inte
nagot skydd av detta slag i annan lagstiftning.

I ménga foretag anvands firman och sekundara naringskanne-
tecken ockséa som (naturliga) kannetecken for foretagets varor eller
tjanster, se vidare avsnitt 9.4. | sin egenskap av varukénnetecken
har firman en central betydelse i samspelet mellan varumérkesrat-
ten och firmaratten. Det rader darfor inte ndgon tvekan om att det
finns ett behov av ett skydd for firma som naturligt varukdanne-
tecken. Med hénsyn till den utveckling som gt rum ar det daremot
inte lika klart vilken betydelse namn och adress har som naturliga
varukdnnetecken. Det finns darfor anledning att 6vervdga om det
aven i fortsattningen bor finnas ett skydd fér namn och adress som
naturliga varukannetecken. Under alla forhéllanden ar det viktigt
att skyddet for de naturliga varukiannetecknen ar avgransat pa ett
rimligt sitt. Det finns darfor ocksa skal att se Gver regleringen av
skyddets omfattning, sarskilt dess geografiska utstrackning.

I detta ssmmanhang bor ocksa fragan om skydd genom ibrukta-
gande for andra kannetecken &n naturliga varukénnetecken
beroras.
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Forslag: Den som anvander eget namn med sérskiljningsfor-
maga som varukinnetecken inom ett visst geografiskt omrade
skall dven i fortsattningen ha ett skydd fér namnet som
naturligt varukannetecken inom detta omrade. Vidare skall
innehavaren av ett naringskdnnetecken med skydd inom ett
visst omrade ha ett skydd for detta som naturligt
varukannetecken inom samma omrade.

Skyddet for naturliga varukiannetecken skall till sitt innehall i
princip vara detsamma som det grundldggande skyddet for regi-
strerade (eller inarbetade) varumdrken. Naturliga varukanne-
tecken som endast har skydd inom en visst geografiskt omrade i
Sverige skall dock inte kunna utgbra hinder mot att en
varumarkesregistrering bestar.

Adress skall inte langre ha nagot skydd som naturligt varu-
ké&nnetecken.

Det bor inte inforas nagot sjalvstandigt skydd redan genom
ibruktagande for andra kannetecken &r naturliga varukanne-
tecken.

Skalen for forslaget: Firma bor alltsd enligt kommitténs mening
aven i fortsdttningen ha ett skydd som naturligt varukdnnetecken.
Fragan ar emellertid om det finns nagot behov av ett sadant skydd
for namn och adress.

Allt fler véljer, som kommittén tidigare framhallit att registrera
sina kannetecken. | storre utstrackning an tidigare har ocksa manga
enskilda néringsidkare behov av att soka sig mot stérre marknader
med det krav pd kanneteckensskydd som detta innebar. Det séger
sig sjalvt att det for den som verkar pa en storre marknad kan vara
svart att forlita sig pa det skydd som ett namn eller en adress som
naturligt varukannetecken ger. Men fortfarande finns det manga
som anvander och forlitar sig pa sitt namn som enda varukanne-
tecken. Ett exempel pa detta ar sddana hantverkare som verkar pa
lokala marknader och dér anvénder sitt namn som k&nnetecken for
sina varor. Ett annat exempel &r konsthantverkare som ofta anvén-
der sitt namn som kannetecken for sina alster. Det férekommer
ocksa att adress anvands som naturligt varukannetecken, t.ex. an-
vands gardsnamn ibland som kannetecken for varor som produ-
ceras och saljs pa garden.

Av det anforda foljer att det alltjamt far anses finnas ett behov av
sjalvstandigt skydd foér namn och firma, inbegripet sekundéra kén-
netecken, som naturliga varukénnetecken. Vid 6verldggningarna
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mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den
svenska kommittén har ocksa enighet ratt om att skyddet for dessa
naturliga varukannetecknen bor behallas. Daremot kan det inte an-
ses finnas ett behov av skydd for adress som naturligt varukénne-
tecken. En annan sak ar att det &ven i fortsattningen bor finnas en
uttrycklig bestdmmelse i lag som klargor att ensamratten till ett
varukannetecken inte kan laggas till grund for ett forbud for nagon
annan att anvanda bl.a. sin adress, férutsatt att anvandningen ar
enlighet med god affarssed (jfr 6.1 a i varumarkesdirektivet).

En grundldggande forutsattning for att ett naturligt varu-
kannetecken skall fa ett skydd bor pd samma sitt som nu vara att
kannetecknet har sarskiljningsformaga for de varor som det avser.
Fragan om sarskiljningsformaga for firma och namn som naturliga
varukannetecken bor givetvis provas pa samma satt som for andra
varukannetecken. Angaende sarskiljningsformaga hos namn, se
Lars Holmqvist, Varumarkens sarskiljningsformaga, 1999, s. 344 f.
I detta sammanhang bo6r uppméarksammas att kommittén i
avsnitt 9.5.2 foreslar att en firma i fortsattningen skall kunna regi-
streras aven om den inte har sarskiljningsformaga. En forutsattning
for att firman skall fa ett kanneteckensrattsligt skydd skall dock
vara att den har sarskiljningsformaga.

Skyddet foér naturliga varukénnetecken boér svara mot det fak-
tiska behov som kan finnas i olika avseenden. Ett skydd bor till att
borja med endast tillkomma sadana kannetecken som anvands
kommersiellt. Vidare bor skyddets omfattning vara anpassat till det
geografiska omrade dar kannetecknet anvands.

Nar det galler nédringskédnnetecken bor skyddet som naturligt
varukannetecken pa samma satt som tidigare vara kopplat till skyd-
det som ndringskénnetecken. Den som innehar ett skyddat nar-
ingskannetecken bor foljaktligen atnjuta ett skydd for detta som
naturligt varukannetecken inom samma omrade. | den man
skyddet for firma upphévs faller ocksa skyddet som naturligt varu-
kannetecken, t.ex. om skyddet for en firma upphavs pa den
grunden att firman inte anvénts.

Vad sedan galler namn bor skyddet vara beroende av att namnet
faktiskt anvands som varukannetecken. Endast den som tar sitt
namn i bruk och anvander det som varukannetecken bor darfor
ocksa fa ett skydd for namnet som naturligt varukannetecken. Den
som anvander sitt namn som varukannetecken bor saledes ha ett
skydd inom det omrade dér han faktiskt anvander det pa detta sitt.
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Upphor anvandningen av namnet varaktigt, faller ocksa skyddet
for namnet som naturligt varukdnnetecken.

Till sitt innehall bor skyddet for naturliga varukannetecken i
princip vara detsamma som fér registrerade varuméarken och skyd-
dade varukannetecken. Alla de rattsfoéljder som kan goéras gallande
pa grund av ensamratten till sidana kannetecken bor ocksa kunna
goras gallande pa grund av skyddet for ett naturligt varukanne-
tecken.

Vid 06verlaggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den
norska utredningen och den svenska kommittén har det ratt enig-
het om att det inte bor inforas nagot sjalvstandigt skydd for andra
kdnnetecken dn naturliga varukdnnetecken redan genom ibrukta-
gande. Av avgérande betydelse for denna bedémning har varit att
en ordning i vilket skydd for sddana kannetecken medges utan vare
sig registrering eller inarbetning inte uppfyller det krav pa rattssa-
kerhet som maste stallas (jfr avsnitt 5.2). | detta avseende kommer
det alltsa aven i fortsattningen att finnas en skillnad mellan for-
hallandena i Danmark och Island & ena sidan och i 6vriga nordiska
lander & den andra.
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