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Abstract

The exclusive right to a trade mark can originate in registration or in
consequence of the use which has been made of it. The term of a registered
trade mark is ten years. Registration may however be renewed for further
periods of ten years. The right to a trade mark originating in consequence of
use isvalid as long as such right can be derived from usage. Exclusive right
to a Community trade mark can only originate in registration. The right to a
patent is also an exclusive right originating in registration. The term of the
patent is twenty years and the exclusive right is only valid in countries
where patent has been granted.

Trade marks, Community trade marks, and patents can be subject to levy of
execution as well as involved in bankruptcy.

The right to trade marks, Community trade marks, and patents may be
transferred. The successor acquires rights in rem through the assignment, as
the element of transmittal is physically impossible and registration of the
transfer has no such effect. However, transfer of Community trade marks
requires entry in the register in order for the successor to invoke the rights
arising from the registration of the Community trade mark. Entry in the
register is aso necessary for the transfer to be effective vis-avis third
parties. Grant of license can be entered into the register, but regarding
national trade marks and patents, rights in rem are acquired through the
assignment.

Patents, trade marks, and Community trade marks can be given as security.
Regarding patents and trade marks the security is dependent on registration
of the assignment of security. It is not possible to acquire security in patents
and trade marks in good faith. Security in Community trade marks need not
be registered, but the creditor’s rights vis-a-vis third parties are dependent
upon registration. Security in Community trade marks can be acquired in
good faith.

Because it is impossible to physically possess intellectual properties, and
since the register is not complete, trade marks and patents can not be
acquired in good faith. Where the proprietor sells the intellectual property
twice, the principle of priority would most likely apply and priority would
therefore be given to the first successor who, through the assignment of
transfer, is protected against subsequent legal acts by the transferor.

The principle of priority is considered to apply in situations of double
transfer of the intellectual property, double transfer of the license and double
grant of license. In a situation where the proprietor has given the patent or
trade mark as security twice, priority is given to the creditor who is first to
apply for registration of the assignment. As registration of the assignment of



security has effects vis-a-vis third parties, the creditor needs only respect
licenses granted previous to the assignment of security when levy is put into
execution.

In competition between grant of license and subsequent transfer of the
intellectual property, the genera rule that transfer cuts off the grant of
licenseis considered to apply. This rule has however been criticized as being
unreasonable since licensing of intellectual property represents an exclusive
right to unique property. Hence, it has been argued that the principle of
giving priority to the first transfer of rights should apply in this situation
aso.

With regards to situations of competition between grant of license and
subsequent transfer, the principle of priority has however not been
confirmed by law or tried in a court of law. Until such confirmation is given
the rule that transfer cuts off grant of license must be considered to apply.

Regarding Community trade marks, priority is given to the transfer which is
first entered into the register.



1 Inledning

1.1 Presentation av uppsatsamnet

Det sakréttdigt intressanta med immateriaratten ligger redan i
samlingsnamnet. Varumérken, patent, monster, véxtféradlarrétt och
upphovsrétt & egendom som uppkommer genom hjarnans arbetsinsats och
tillfaler, &minstone initialt, den som tankt ut det hela Dessa
immaterialrétter bestar inte av en apparat som man kan ta pa och flytta runt,
sdljaoch plockaisér eller av en bok man kan bldddrai utan av en idé som &
vard att skyddas. Denna idé kan visserligen ta form pa manga olika sétt, till
exempel en apparat eller en bok. Vid dganderéttens 6vergang for materiell
egendom, l6stre och fast egendom, tillméts besittning och tradition stor
betydelse. For immateriell egendom & dessa moment en fysisk omgjlighet
eftersom det inte finns nagot att flytta pa eller besitta, immateriaratten ar
"andlig”. Denna uppsats undersoker vilka moment som & avgorande for att
uppna sakréttsigt skydd av de immateriella réttigheterna varumarken och
patent och vilka principer som styr vid kollision mellan olika dispositioner.
Aganderétt till materiell egendom behandlas endast i jamforande syfte.

1.2 Syfte

Uppsatsens huvudsyfte & att utreda det sakréttsliga skyddet kring
overlatelse och upplételse av varumérken och patent. For att kunna uppfylla
detta kréavs en inledning med diskussion kring i vilken man och hur dessa
immaterialrétter kan 6verldtas och upplatas. Uppsatsen syftar darfor aven till
att redogora for de formogenhetsréttsliga aspekterna av immaterialrétterna
varuméarken och patent.

1.3 Problemstéallning

Problemstéllningarna som jag 6nskar utreda i detta arbete & alla knutna till
den formogenhetsréttsliga diskussionen av immateriaratten, narmare
bestamt rétten till varumérken och patent. Forst och framst stélls fragan om
hur adganderatten till varumarken och patent kan utGvas. Pa vilka sétt kan
aganderétten till varumarken respektive patent forvarvas? | vilken man kan
dessa réttigheter Gverldtas och uppldtas och hur uppnér forvarvare,
pantborgenar respektive nyttjanderéttsinnehavare sakréttsligt skydd mot
tredje man? | fraga om de olika situationer av dubbeldispositioner som kan
forekomma & det forsta problemet huruvida varumérken och patent kan
godtrosforvarvas. | konkurrens mellan Gverlatelser respektive upplatelser,
uppstar fragan om vilken fOrvarvare, pantborgendar respektive



nyttjanderattsforvarvare som har béttre rétt. Slutligen stélls fragan som ar
uppsatsens huvudforemal —i en konkurrenssituation mellan licensuppl atelse
och senare Overlatelse, har licenstagaren skydd gentemot forvarvaren eller
bryter 6verlatelsen licensavtalet?

1.4 Avgransningar och terminologiska
forklaringar

Uppsatsen behandlar formdgenhetsréttsliga och sakréttsliga aspekter pa
immaterialrétterna varumarken och patent. Anledningen till att dessa tva
immaterialrétter behandlas i samma uppsats & att lagstiftningen skett
paralellt och att de formogenhetsréttsligt darfor ofta behandlas pa samma
séitt. Arbetet & fokuserat pa tre formogenhetsdispositioner av varuméarken
och patent, namligen Overlatelse, pantréttsupplételse och licensupplatel se.
Daremot fors ingen diskussion kring andra sdkerhetsupplatelser &n
pantsattning.

Varumarken och patent kan Overldtas genom bade onerdsa och benefika
dispositioner. Diskussionen i uppsatsen & anpassad till 6verldtelse genom
forsdjning eller byte, varfor det med overldtelse asyftas framst onerdsa
dispositioner.

Termen immaterialrétt betecknar den del av juridiken som befattar sig med
réttsskyddet for litteratur och konst, vetenskap och teknik, industriell
formgivning och design, varumarken, andra kannetecken och manga darmed
besl aktade forhdllanden. Termen kan dock dven &syfta sjdva rétten till en
sarskild immateriell egendom, till exempel rétten till varumérke. De
formogenhetsréttsliga reglerna kring varumérken och patent & i stort
desamma. For att undvika upprepningar har jag darfor valt att anvanda
termen immateriaratt som samlingsnamn fér varumérken och patent i de
fall bada avses.

Uppsatsen behandlar endast nationell svensk rétt. Betréffande patent bortses
helt fran de internationella ansokningsforfaranden som star till buds
eftersom patent i Sverige altid & underkastat enbart svensk rétt och har de
rattsverkningar som framgdr av svensk lag.? Inom svensk varumarkesrétt
finns mojlighet till dubbla skyddsmdjligheter, dels genom det nationella
skyddet och dels genom gemenskapsvarumarken som &n s lange ar den
enda helt europeiserade immateriarétten.® Uppsatsen behandlar darfor
gemenskapsvaruméarken parallellt med den nationella varumarkesrétten,
béade i redogtrande och i jamforande syfte.

! K oktvedgaard, Mogens och Levin, Marianne, Larobok i immaterialratt, sj&tte upplagan,
2000, [cit. Koktvedgaard och Levin], s. 21.

2 Koktvedgaard och Levin, a.a., s. 179.

% Koktvedgaard och Levin, a.a., s. 295.



1.5 Metod och material

| uppsatsen & den klassiska juridiska metoden tillampad, det vill sdga att
stora delar av arbetet ar deskriptivt i syfte att 1&gga en grund for analysen.
Analysen dterfinns huvudsakligen i slutet av uppsatsen men jag har &dven
infort egna kommentarer under vissa kapitel i den man detta varit avgorande
for det fortsatta arbetet. Uppsatsen & inte avsedd att vara komparativ men
en viss jamforelse gors mellan nationella svenska varuméarken och
gemenskapsvarumarken i syfte att belysa tva olika satt pa vilka problemen
har 16sts. FOr arbetet relevanta réttsfall, som behandlar varuméarkens och
patents formdgenhetsréttsliga stéllning enligt svensk rétt, lyser med sin
franvaro. Detta &r ett stort problem da avsaknaden av sakréttslig lagstiftning
pa immateriarattens omrade gor praxis an mer viktig. Mina slutsatser
bygger darfor pa svensk doktrin och forarbeten. Da immaterialrétt & 10s
egendom har vissa jamfoérelser gjorts med annan |6s egendom, det vill sdga
|6sOre.

| kapitel 4.4 och 4.5 ser jag lite nérmare pa &ganderétten ur rattsfilosofiskt
perspektiv. Det visar sig nédmligen att om man delar upp &ganderétten i olika
bestandsdelar &r det 1dttare att forutsattningslost analysera dispositioner utan
att dra forhastade slutsatser och felaktiga analogier. Till min hjdlp har jag
anvant Tony Honorés artikel Agande frén 1961. Artikeln syftar till att
analysera &ganderétten ur dess "fullstandiga liberala mening”.* Honorés
analys utgar darfor fran att dgande i typfallet & oinskrankt och har elva
bestandsdelar namligen besittningsrétt, nyttjanderatt, bestdmmanderétt, rétt
till inkomsten fran objektet, rétt till kapital, rétt till trygghet, arftlighet,
franvaro av forfalotid, forbud mot skadlig anvandning, utmétbarhet och
&terstodskaraktaren.® | uppsatsen har jag valt att titta pd vissa av dessa
bestandsdelar. Jag har emellertid inte anvant mig av Honorés terminologi
eftersom den skiljer sig ndgot fran den betydelse dessa termer har i det
svenska juridiska spraket. Rétten till kapital innefattar &garens rétt att
realisera en egendoms vade genom forsdljning och pantsattning.
Nyttjanderétten till egendom anvands av Honoré som beteckning for rétten
att anvanda egendomen. Denna rétt kan dverforas pa olika sétt och i
uppsatsen behandlas framst licensuppldtelse i immateriarétterna. |
uppsatsen anvander jag emellertid termen nyttjanderdtt synonymt med
licenstagarens rétt att anvanda immateriarétten enligt avtal med
immaterialréttsinnehavaren. Jag har forsokt redogora for immateriarétternas
behandling i konkurs, liksom for redisation av pant, vilket enligt Honoré
faller under dganderéttens utmétbarhet. Rétten att fa exklusiv kontroll och
att fa behdlla denna kontroll bendamner Honoré besittningsrétt. Detta
behandlas kortfattat i kapitel 2.1 da jag redogor for immateriaratternas

“ Honoré, Tony, "Agande”, s. 63, I: |déer om dgande, Tidens idéserie volym 7, 1994, med
introduktion av Sven Ove Hansson.
® Honoré, a.a., s. 68.



uppkomst. Besittning i dess vanliga juridiska betydelse, den fysiska
kontrollen, dyker standigt upp som ett problemomrade inom
immaterialrétten. Detta problem har inte givits ett eget kapitel. Istdllet
diskuterar jag genomgéende i arbetet hur man valt att |6sa problemet med
besittning av immateriell egendom i sakrétten.® Min avsikt har inte varit att
gbra en djupare analys av Honorés idé om &aganderétten utan endast att
anvanda tankemonstret som ett verktyg i mina avslutande kommentarer till
problemstalIningen.

1.6 Disposition

Uppsatsen inleds med en redogorelse for hur varumarkesrétt och patentréatt
uppkommer. Kapitlet & avgorande for en forstaelse for varfor
immateriarétterna skiljer sig fran oOvrig 16s egendom i fraga om
formogenhetsréttdiga dispositioner. Kapitlet fokuserar darfor pa valda delar
av immateriardtten som & av intresse for resten av arbetet och som 6kar
forstaelsen for uppsatsens syfte och problemstallning. Resten av kapitel tva
redogor for de formogenhetsréttsliga dispositioner jag valt att koncentrera
mig pa i detta arbete — Overlatelse, pantsdttning och licensupplatelse.
Kapitlet & i sin helhet &mnat att introducera lasaren till de sarskilda problem
som uppstar kring aganderétten till varumérken och patent. Kapitel tre tar
upp olika konkurrenssituationer av 6verlatel se respektive upplatelse, det vill
saga dubbeldispositioner. Fragan om tvesala och andra dubbeldispositioner
knyter nédra an till fragan om godtrosforvarv, varfor kapitlet inleds med en
redogorelse for godtrosforvary av varumérken och patent i jamforelse med
gdlande rétt for godtrosforvarv av [0sdre. | tur och ordning tas
konkurrenssituationerna sedan upp — tvesala, dels av immaterialrétterna och
dels av licensupplétel se, dubbelupplatelse av licensavtal, dubbel pantséttning
och slutligen konkurrens mellan licensavtal och pantréttsupplatelse. | kapitel
fyra diskuteras uppsatsens huvudfraga, némligen vad som kan ténkas gdlla i
konkurrens mellan licensupplételse och senare Overlatelse. Avslutningsvis
diskuteras vilken betydelse avsaknaden av lagstiftning pa omradet har. |
kapitel fem gors vissa reflektioner angaende arbetets slutsatser.

Jag har forsokt att strukturera varje kapitel genom att forst behandla
varumérken, sedan gemenskapsvaruméarken och dlutligen patent. Denna
disposition anvands emellertid inte i kapitel 2.3.2 om pantséditning av
immaterialrétter eftersom det i det fallet visade sig mer logiskt att forst
redogora for patentréttens omrade.

® Honoré, a.a, s. 50 ff.



2 Aganderatt till varumarke och
patent

2.1 Immaterialratternas uppkomst

2.1.1 Varumarken

Rétten till ett varukénnetecken & en ensamrétt och den rétt som foljer av
innehavet av ett varukannetecken ar negativt formulerad. Innehavaren av en
sadan ensamrétt kan darmed forbjuda annan att i néringsverksamhet
anvéanda ett forvaxlingsbart kénnetecken, 4 § Varumérkeslagen (1960:644),
VmL. Réten till ett varuméarke kan uppkomma pa tva sitt, genom
registrering eller genom inarbetning. Varumérkesskydd genom inarbetning
kraver att varumérket & kant i Sverige inom en betydande del av den krets
till vilken kannetecknet riktar sig, den sa kallade omséttningskretsen, 2 § 3
st. VmL. Vad som menas med " betydande del” &r inte faststéllt i lag, men
som huvudregel har Stockholms Handelskammares Varuméarkesnamnd
ansett att ett marke & kant om cirka en tredjedel av omséttningskretsen
kanner till det.” Det kravs dven att omsattningskretsen kanner till market
som beteckning for vissa varor som tillhandahdlls under kannetecknet.
Varuméarket torde darfor inte anses inarbetat om det uppfattas som en
generisk beteckning.? Varumarke som inarbetats erhdller skydd s& lange det
anses varainarbetat.

De viktigaste forutsittningarna for att fa ett varumarke registrerat &r att
varuméarket kan dterges grafiskt (1 § 2 st. VmL), har sérskiljningsformaga
(13 8 VmL) och inte & forvéxlingsbart med annat k&nnetecken eller
vilseledande for alméanheten (14 8 VmL). Ansbkan om registrering av
varumarke gors skriftligen hos Patent- och registreringsverket (PRV), 12 §
VmL. Varuméarken registreras i en eller flera varu- och tjansteklasser, 16 §
vmL, vilket paverkar deras skyddsomfang. Klassindelningen, som for
narvarande bestar av 42 olika klasser, foljer det internationella system som
baseras p& 1957 &rs Nice-dverenskommelse.® En registrerad varumarkesrétt
gdler i 10 & med majlighet att fornya registreringen obegransat antal
ganger, 22 8 VmL. Ett registrerat varumérke kan upphévas under vissa
forutsitningar, till exempel om market inte langre har nagon
sarskiljningsformaga, om det registrerats i strid mot lag eller vid utebliven
anvandning, 25 och 25 a 88 VmL. Registreringen kan upphavas endast for
vissa varu- och tjansteklasser, om grund for havning endast paverkar dessa.

" Bonthron, Malin m.fl., Sveriges Rikes Lag “ Immaterialratt” , 1999, s. 554 f.
8 Bonthron m.fl., aa., s. 555.
° Bonthron m.fl., aa, s. 577.



Varumarken kan enligt allmanna regler inga i foretagsintecknad egendom
som en del av sakerheten.’® Endast registrerade varumérken kan bli féremé
for utmétning, 34 8 5 st. VmL. | varumérkesinnehavarens konkurs ingar
dock bade registrerade och inarbetade varumérken, 34 § 5st. 2 p. VL.

Fran och med den 1 januari 1996 finns det d&ven mdjlighet att ansdka om
registrering av gemenskapsvaruméarken som ger skydd i hela EU. Forordning
nr EEG 40/94 om gemenskapsvaruméarken (EG-VMF) antogs i december
1993 och ansokningarna handlaggs av Harmoniseringsbyran for den inre
marknaden — varumérken och monster (OHIM). Genom registrering enligt
EG-VMF kan sokanden fa en enhetlig varumarkesratt for hela territoriet
under forutsdttning att hinder inte foreligger i ndgot av medlemsanderna.
Ansokan om registrering gors antingen direkt hos OHIM éller via nationell
registreringsmyndighet, artikel 25 i EG-VMF. | Sverige & PRV behtrig
registreringsmyndighet.** Vid ansdkan om gemenskapsvarumarke & det
mojligt att yrka foretrade pa grund av nationellt varumérke, sa kallad
senioritet, artikel 34 i EG-VMF. Efter det att gemenskapsvarumérket
registrerats kan innehavaren sldppa den nationella varumarkesrétten utan att
forlora de réttigheter som den @dre nationella varumarkesrétten gav, artikel
34.2 och artikel 34.3 i EG-VMF. EG-VMF innehdller &en regler om
konventionsprioritet, som gdler bade till och fran EG-
varuméarkesansokningar enligt artiklar 29-32 i EG-VMF.

Aven gemenskapsvarumarken kan bli foremdl for exekutiva &tgéarder enligt
artikel 20 i EG-VMF. Gemenskapsvarumarket ingar i konkurs i den
medlemsstat dar konkursforfarande forst inletts, artikel 21.1 1 EG-VMF,

2.1.2 Patent

Patentrattens uppkomst & omgiven av formella och materiella foreskrifter.
Patentrétten innebdr en ensamrétt att yrkesmassigt utnyttja en uppfinning,
bland annat genom tillverkning, utbjudning, anvandning och omséttning av
uppfinningen, 1 och 3 88 Patentlagen (1967:837), PL. Patentrétten & en
negativ ratt och innebér att ingen annan an patentinnehavaren har rétt att
nyttja patentet pa de sétt som beskrivs ovan. Det betyder daremot inte att
patentinnehavaren automatiskt har en rdatt att utnyttja uppfinningen som
ligger till grund for patentet. Myndighetsbeslut och beroendeforhdllanden
mellan flera patent kan forbjuda patentinnehavaren att utnyttja patentet.’?
Beroendepatent forekommer framst inom det kemiska omrédet déar det &r
vanligt att nya anvandningar eller framstéliningssétt av ddre, giltiga patent
patenteras.’®> Den som har det beroende patentet kan dd inte utnyttja

10 K oktvedgaard och Levin, a.a., s. 332.
1 K oktvedgaard och Levin, a.a., s. 297 ff.
12 K oktvedgaard och Levin, a.a., s. 240.
3 K oktvedgaard och Levin, a.a., s. 213.



uppfinningen utan till&else fran innehavaren av det ddre patentet**. Till
skillnad fran varumarkesrétten & ensamrétten alltid nationellt anknuten och
gdller endast i det eller de land dér innehavaren sokt skydd, oavsett om
sokanden ga igenom et  nationellt  eler  internationdllt
ansobkningsforfarande. En svensk ansdkan om patent gérs hos PRV och skall
vara skriftlig, 8 8 PL. Patent kan endast meddelas for uppfinningar som kan
tillgodogoras industriellt och som nar upp till en viss uppfinningshdjd, 1 §
PL. Dessutom kréavs att uppfinningen &r absolut ny i jamforelse med vad
som tidigare & kant, 2 § PL. Forutom en utforlig beskrivning av
uppfinningen, patentkrav och sammandrag skall en patentansdkan ange
uppfinnarens namn. Om nagon annan an uppfinnaren ansoker om patent
skall dennes namn naturligtvis anges, varvid denne skall styrka sin rétt till
uppfinningen, 8 8 4 st. PL. Meddelat patent antecknas i patentregistret som
fors av PRV, 20 § PL. Patentets giltighet & 20 ar, 40 § PL, under
forutséttning att arsavgifterna inbetalas. Meddelat patent kan, enligt 51 och
52 88 PL, forfala eler ogiltigforklaras, till exempel om nagot av de
materiellakraveni 1 eller 2 88§ PL inte & uppfyllda

Patentratten kan dven utmétas, 54 § 2 st. PL - och ingar foljaktligen i
konkurs®™ - samt ingd i foretagshypoteksunderlag enligt allmanna regler
dérom.*

2.2 Overlatelse av varumarke och patent

2.2.1 Varumarken

Varumarken kan dverldtas antingen i samband med Gverlételse av rorelse
eller separat. Vid overldtelse av rorelse & presumtionen, enligt 32 § VmL,
att varumarke och andra kannetecken innefattas i 6verlatelsen om parterna
inte Gverenskommer om annat. Overlatelse av varumérke kan antecknas i
varuméarkesregistret, 33 8 VmL, men nagot registreringstvang foreligger
inte. Forutsdttningen for anteckning i registret & att det Overldna
varumérket ar registrerat och inte endast inarbetat. Det & &ven mgjligt att
partiellt 6verldta varumarken, det vill siga att varuméarket kan Gverlatas for
anvandning i endast vissa varu- och tjansteklasser. FOr att registrera partiell
overldtelse maste en ansdkan om ny registrering av den 6verldtna delen
lamnas in, varpd det i varumérkesregistret antecknas att den nya
registreringen har tillkommit genom en utbrytning och att den gamla
registreringen i motsvarande man inskrankts.'’

14 K oktvedgaard och Levin, a.a., s. 213.

15 Se 3 kap. 3 § konkurslag (1987:672).

16 Se bland annat 2 kap. 1 § lag (1984:649) om foretagshypotek.
'RA 1964 5. 71, s. 72 f.



Overldtelsen blir giltig mellan parterna redan genom avtalet. Overldtelsen
blir ocksa giltig gentemot Gverlatarens borgenarer sa snart forvarvaren gjort
ett giltigt fang.’® Anteckning i varumarkesregistret medfor endast att
forvarvaren av varumarket & saklegitimerad i ma och &enden som ror
varuméarket. Registrering av overldtelsen & emellertid en forutsattning for
att forvéarvaren skall kunna pantsétta sitt varumarke enligt 34 a8 VmL (om
pantséttning se vidare nedan, kapitel 2.3.2).

Overldtelse av inarbetad varumérkesrétt intar en nagot speciell stdllning i
varumarkesrétten p& grund av réttighetens uppkomst. Overldtelseavtalet far
altid obligationsréttslig verkan, det vill siga att det far verkan mellan
parterna pa sa sitt att oOverldtaren tilldter forvarvaren att anvanda
kannetecknet och samtidigt sjalv upphor att anvanda det. Fragan om vilken
verkan en overldtelse av inarbetat kannetecken far betréffande ensamrétten
har déremot diskuterats. Ensamrétten & beroende av att omsattningskretsen
kanner till varumarket sasom beteckning for vissa varor som tillhandahdlls
under kannetecknet.’® Detta innebér att om omsattningskretsen uppfattar
varumérket som knutet till ett visst bestdmt foretag kan en ensamrétt till
varumérket inte goras gallande direkt efter forvarv, med mindre att gélva
rorelsen eller en del av rorelsen samtidigt Overtas. | annat fall krévs
ytterligare en tid av inarbetning for forvarvarens del innan ensamrétt kan
aberopas genom att omsattningskretsen blir medveten om att varumérket ar
forbundet med en annan innehavare. | de fall omséttningskretsen inte
uppfattar ett sddant samband mellan varumérket och ett visst bestamt foretag
far en oOverldelse av varumarket omedelbar verkan &ven betréffande
ensamrétten. Den inarbetade varumarkesrétten kan ju istéllet forknippas med
viss sorts vara. Overldts varumarkesrétten till ett foretag som tillverkar
samma sorts vara far oOverldtelsen omedelbar verkan. Réttsverkan av
overldtelse av inarbetat varumarke far darfor bedomas beroende pa
omstandigheterna. For att undvika tveksamma situationer bor dverldtaren av
inarbetat varumarke registrera varumarket fore overlatelsen, varvid ratten till
registreringen, och skyddet som foljer dérav, fritt kan 6verl&as.® Detta har
dock ansetts sa galvklart, eftersom det foljer av inarbetningskriteriet i 2 § 2
och 3 st. VmL, att p&pekandet frén utredningen var dverflodigt.?

Overldtelse av gemenskapsvarumarke utan samband med rérelsen maste ske
skriftligen enligt artikel 17.3 i EG-VMF och antecknas i registret dver
gemenskapsvarumarken for att forvarvaren ska kunna gora sin rétt gallande,
artikel 17.6 i EG-VMF. Registrering kréavs aven for att overldtelsen skall fa
réttsverkan gentemot tredje man, artikel 23.1 1 EG-VMF.

18 SOU 1976:24, Internationellt patentsamarbete |1, Beténkande av patentpolicykommittén,
S. 247.

9 Bonthron m.fl., a.a., s. 555.

% 50U 1958:10, Forslag till varumérkeslag, Betankande avgivet av varumarkes- och
firmautredningen, s. 151.

1 Levin, Marianne, Noveller i varumarkesratt,1990, [cit. Levin], s. 236.
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2.2.2 Patent

Reglerna om Overldtelse av patent liknar i stort de regler som galler for
overlatelse av svenska varumarken, det vill siga att Overlatelse av patent
antecknas i patentregistret endast efter begdran, 44 8 PL. Verkan av
registrering i patentregistret & att md rorande patent dltid kan
anhangiggoras mot den som enligt registret ar patentinnehavare. Det innebar
att den registrerade innehavaren av patentet inte i en process kan invanda att
patentet Overldtits. Daremot foljer inte en aktiv saklegitimation med
registreringen. Svarande i mal om patentintrang har darmed rétt att invanda
att motparten inte & ratt kdrande i de fall talan vacks av registrerad
patentinnehavare som 6verl&it patentet.”

2.3 Upplatelse av varuméarke och patent

2.3.1 Licensupplatelse

Enligt 34 § VmL kan innehavare av varumérke eller varukannetecken
upplata licens i varumérket, antingen i alla produktklasser som varumérket
ar registrerat i eller i endast en del av dessa. Ett licensavtal innebér att
innehavaren mot ersdttning ger ndgon annan rétt att yrkesméassigt utnyttja
varumarket. Ersdttning kan bestd av engangsavgift, periodiska avgifter i
form av royalty, en kombination av de bada eller del i vinsten i
licenstagarens verksamhet.” Licensen kan antecknas i varumarkesregistret
under forutsdttning att licenstagarens anvéandning av varumérket inte
uppenbarligen & &gnad att vilseleda alméanheten®* Anteckning om
upplatelse av licens i varumarkesregistret har emellertid ingen betydelse for
licensens giltighet mellan parterna eller gentemot tredje man. Aven
underlicenser kan forekomma. En underlicens & en sorts
andrahandsuthyrning dér licenstagaren uppldter rétt a tredje man att i
samma utstréckning som licenstagaren géalv utnyttja det varuméarke den
forsta uppldtelsen galler.® Licenstagaren har dock inte rétt att uppléta
underlicens eller Gverldta sin licens om inte sadan rétt avtalats med
licensgivaren.

% Proposition 1966:40, s. 159.

% Maller, Mikael, Konkurs och kontrakt, 1988, s. 577.

# Vilseledande av allménheten torde kunna uppst& framst d& licensavtalet inte féreskriver
vilka egenskaper licenstagarens varor skall ha eller att licenstagaren maste ange att
kénnetecknet anvénds med stdd av licens. Om egenskaperna hos licenstagarens och
licensgivarens varor skiljer sig &t finns en avsevard risk for att konsumenterna kan komma
att vilseledas eftersom de oftast antar att varor som kénnetecknas av samma varumérke har
vissa gemensamma egenskaper eller karakteristika. Ur Pehrson, Lars, Varumarken fran
konsumentsynpunkt, 1981, s. 358.

» Méller, aa., s. 577.
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En sarskild form av licensiering av varuméarken ror sa kallade
agentvarumarken, det vill siga varumarken som anvands av en aerforsdjare
i samband med att denna marknadsfor varor producerade av nagon annan. |
vissa fall har agenten galv skapat varumérket, till exempel for att det skall
ha en lokal pragel, men varumarket kan ocksa tillhéra huvudmannen, varvid
agenten licensierar varumérket.® VVarumarkeslicensiering forekommer &ven
ofta vid trade mark merchandising, vilket innebér att varumérket licensieras
ut for anvandning pd artframmande produkter, och vid franchising,®’ dar
varumarket kan vara en betydande del av foretagskonceptet.”®

Trade mark merchandising anvands for marken som av konsumenterna
associeras med en viss image, prestige eller status. Dessa egenskaper hos
varumarket forvantas overforas pa andra produkter som market kopplas ihop
med. Till exempel anvénds varumarket PORSCHE aven for klader och
glasbgon. En bred licensiering av ett mycket vakant varuméarke kan ge
varumérkesinnehavaren ett bredare varumérkesréttsligt skydd genom att
anvandningstvanget uppfylls inom flera varu- och tjansteklasser, samtidigt
som det naturligtvis ger ekonomiska fordelar. Licenstagaren & sin sida drar
nytta av varuméarket genom en snabbare marknadsbrytning fér sina varor
eller tjanster, en &gard som kan spara manga miljoner kronor.?® For trade
mark merchandising torde endast registrerade varumarken vara av intresse.*

Franchising & licensiering av bade varumarke och affarsidé
Franchisesystemet & ett samarbete dar franchisetagaren driver sin
verksamhet under ett varumérke som &gs och kontrolleras av
franchisegivaren. Franchisegivaren erbjuder eller & skyldig att ge
franchisetagaren know-how och utbildning.®® Parterna & emellertid helt
fristéende fran varandra och har inte nagot inflytande Gver varandras
foretag.® Som exempel pd franchising kan anféras McDonalds och
Pressbyrén.®®

Upplatelse av gemenskapsvarumarken motsvarar licensiering av varumarken
enligt ovan, artikel 22 i EG-VMF. Upplatelsen kan antecknas i registret for
gemenskapsvarumarken men registrering har ingen betydelse for
licensavtalets obligationsréttsliga verkan, artikel 22.5 i EG-VMF. Dock
uppstar sakréttdigt  skydd for licenstagaren endast genom  att
licensuppldtelsen antecknas i registret dver gemenskapsvaruméarken enligt
artikel 231 EG-VMF.

% K oktvedgaard och Levin, a.a., s. 333.

7 evin, aa, s. 221 ff.

% K oktvedgaard och Levin, a.a., s. 404.

# | evin, aa, s. 223 ff.

% evin, aa, s. 245. Jamfor d&ven med vad som sigs om dverl&telse av inarbetade
varumarken ovan, kapitel 2.2.

%! sundin, Jan, Varumérken. Praktisk handbok i varumérkesrétt,1997, s. 202 f.

%2 |_evin, Marianne och Nordell, Per Jonas (red.), Handel med immaterialrétt, 1996, [cit.
Levin och Nordell], s. 127.

¥ sundin, aa., s. 202.
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Patentlagen innehdller bestammelser motsvarande VmL angaende
anteckning i patentregistret vid licensiering av patent, 44 8 PL. Anteckning
om licens i patentregistret saknar, precis som anteckning om Overlatelse,
civilrattslig verkan. | fraga om patent kan aven tvangdicens erhdlas for
bland annat s& kallade beroendepatent och i vissa fall da uppfinningen inte
utévas i skaligt omfang, 45 — 48 88 PL. Tvangdlicens utfardas av domstol
och meddelas endast den som antas varai stand att utnyttja uppfinningen pa
ett godtagbart sdtt och i Overrensstammelse med licensen, 49 8 PL. En
tvangdicens hindrar inte patentinnehavaren fran att sav utnyttja
uppfinningen eller meddela licens till andra, 49 § 2 st. PL. For tvangslicens
gdller ssmmaregler som for dvriga uppléatel ser, det vill saga att anteckning i
patentregistret gors vid begéran, 44 § PL. Tvangslicensen kan dock inte
overldtas separat, utan endast i samband med overlételse av den rorelse i
vilken den utnyttjas, 49 § 2 st. PL. Patentlicensens langsta giltighetstid & 20
&r, motsvarande patentets giltighetstid.>*

Att licenstagaren aldrig kan overlda sin licens utan samtycke fran
licensgivaren far viktiga konsekvenser i det fall licenstagaren overldter hela
sin rorelse. | Ovriga immaterialréttdagstiftningar (upphovsrétt, monster,
vaxtforadlarratt och kretsmonster) & utgangspunkten att samtycke inte krévs
om licensen overldts tillsammans med rorelsen till vilken licensen hor.
Sédan reglering saknas for patent- och varumérkeslicenser, nagot som inte
kommenteras i forarbetena. Det & emdlertid mgjligt att Overlata
foranvandarratt® och tvangslicens till ett patent i samband med dverl&telse
av rorelse, 4 8 2 st. och 49 8§ 2 st. PL. Mdller drar hér slutsatsen att en reell
skillnad avses genom franvaron av undantag for 6verlatelse av hel rorelse pa
patent- och varuméarkesréttens omrade. LOsningen & dock inte given och
Moller foresprakar, de lege ferenda, en rétt att 6verldta licensrétten till en
nyttjare som immaterialrattsinnehavaren skaligen kan noja sig med.* vid
overldtelse av franchisetagares foretag ingdr sdlan  franchisen.
Utgangspunkten & istéllet att franchisetagaren bara kan Overldta sin
franchise efter franchisegivarens skriftliga tillstand, samtidigt som sjava
rérelsen naturligtvis kan 6verl&as utan franchisegivarens tillstand.*’

Licensavtalet kan vara antingen enkelt eller exklusivt. En enkel licens ger
licenstagaren ratt att utnyttja varuméarket eller uppfinningen, men
licenstagaren fér ingen ensamrétt dartill. Licensgivaren har fortfarande
mojlighet att gadlv anvanda varumérket eller utbva uppfinningen och att
uppléata licenser till andra. En exklusiv licens ger daremot licenstagaren en
storre ensamrétt. Licensgivaren forpliktar sig darmed att inte upplata licens
till andra och att gav inte anvanda varumarket eller utbva uppfinningen.

¥ Moller, aa., s. 577.

% Om ndgon annan &n patenthavaren fére patentansokan i god tro borjat uttnyttja eller
vidtagit vasentliga atgarder for att utnyttja uppfinningen i Sverige far denne fortsétta
utnyttjandet trots patentet om det inte & fraga om uppenbart missbruk i forhallande till den
patentsokande, 4 § PL. Se Bonthron m.fl., a.a, s. 220.

*® Moller, aa., s. 648 f.

%" Levin och Nordell, aa,, s. 142.

13



Den mellanform av exklusiva och enkla licensavta dér innehavaren
forbehdller sig rétten att §av utnyttja uppfinningen men i Gvrigt forpliktar
sig att inte uppl&ta licens till andra benamns ensamlicens.®® Den exklusiva
licensen kan vara begransad till ett bestamt omrade, till exempel ett bestamt
land, i vilket fall man talar om nationella licenser. FoOr internationella
licensavtal av patent forutsétts naturligtvis att patent & meddelat i alla
berorda lander.®

2.3.2 Pantrattsupplatelse

| detta kapitel & dispositionen omvand. Inledningsvis diskuteras
pantsdttning av patent, foljt av en redogdrelse for pantsditning av
varumérken varefter pantsdttning av dverlatbara licensavtal kommenteras.
Anledningen dértill &r att reglerna om pantséttning av patent infordes forst
och n& regelverket for pantsattning av varumérken diskuterades av
lagstiftaren &tergavs en stor del av forarbetenatill pantséttning av patent och
patentansokningar. En kronologisk redogorelse passar darfor béttre i
sammanhanget.

2.3.2.1 Patent

Fran och med den 1 april 1988 & det mdjligt aft pantsitta patent och
patentansokningar. Lagandringen infordes i syfte att forbattra mojligheten,
sarskilt for smaskaliga uppfinnare, att kunna stélla sakerhet for krediter.*
Pantrétten uppkommer genom att ett skriftligt avtal om pantséttning av
patent eller patentansokan registreras hos patentmyndigheten, 95 8§ PL.
Innan parterna ansoker om registrering av pantséttningsavtalet har avtalet
endagtl obligationsréttslig verkan och & darmed inte giltigt gentemot tredje
man.

Pantrétten kan Overldtas och oOverldtelse antecknas pa begéran i
patentregistret eller diariet for patentansokningar, 95 § 2 st. PL. Eftersom
overldtelse av pantrétten inte kraver form anses sakréttdligt skydd uppnas
genom avtalet.*” Panthavaren kan inte &terpantsitta panten, alltsd i sin tur
belana och pantsitta panten. Detta anses fdlja av att endast
réttighetsinnehavaren av ett patent eller patentansdkan och panthavaren kan
ansbka om registrering av  pantsdttningsavtal, 9% § PL.®

% Jacobsson, Mans, Tersmeden, Erik, Térnroth, Lennarth, Patentlagstiftningen —en
kommentar, 1980, s. 275.

¥ K oktvedgaard och Levin, a.a., s. 402.

“0 Bernitz, UIf, Karnell, Gunnar, Pehrsson, Lars och Sandgren, Claes, |mmaterialratt, sjétte
upplagan, 1998, s. 216.

*'NJA 11 1987, s. 662.

“2 30U 1985:10, Pantséttning av patent, Beténkande av utredningen om pantséttning av
patent och patentanstkningar, s. 43 f och 161.

" NJA 11 1987, s. 663.
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Sekundéarpantséttning, det vill sdga att galdendren pantsétter patentet hos en
annan borgenar med forbehdll for den forste pantborgendrens rétt, ar
daremot méjlig.*

Om en pantsatt patentansokan leder till att patent meddelas géller darefter
patentet som pantobjekt, 97 8§ PL. Detsamma gdler i de fall
|6pdagsforskjutning skett, det vill siga att sbkanden utnyttjar sin ratt att
inom sex manader fran ansdkningsdagen andra patentanstkningen, varvid
ansobkningen skall anses gjord den dag &ndringen vidtogs om sokanden yrkar
det. Den tidigare ansokningen forlorar dérmed all réttslig verkan och den
senare dagen, den dag da andringen gjordes, anses som ansokningsdag.
Aven om man anser att det & uppfinningen som & foremd for
patentansokan som &r det egentliga pantobjektet och inte patentansokan i
sig, resulterar det i att pantobjektet forandras. Fragan har 16sts sa att
pantrdtten automatiskt omfattar den nya ansokningen men att den
ursprungliga dagen for registrering av pantséttning fortsétter att gélla trots
|6pdagsforskjutningen.*®

Det & inte mgjligt att godtrosforvéarva pantrétt i patent eller patentansokan,
98 8§ PL. Det & darfor upp till panthavaren att gélv undersbka om
pantsdttaren har réit att forfoga Over patentet eller patentansokan.
Anteckning om pantséttning i pantregistret kréver att vissa forutséttningar ar
uppfyllda fér att minska risken for felaktigheter. Den som i egenskap av
innehavare ansbker om registrering av pantséttningsavtal maste legitimera
sig som rétt innehavare till patentet eller patentansdkningen. Presumtionen,
som uttrycks i 96 § 2 st. PL, & att den som enligt 8 eller 44 88 PL &
antecknad i patentregistret som patentinnehavare eller som uppfinnare eller
sbkande i ansbkningsdiariet anses ha ratt till patentet respektive
patentansdkan. Undantag gors om det framgér eller annars finns anledning
att anta att patentet eller patentanstkan overldtits till ndgon annan. Soker
n&gon annan registrering av pantsittningsavtal maste denne styrka sin rétt
genom en sammanhangande overldtelsekedja fran den senast registrerade
rattsinnehavaren.*® Panthavarens undersokningsplikt avseende ratt agare till
patentet eller patentansdkningen & omfattande. Eftersom pantrétten inte kan
godtrosférvarvas kan panthavaren inte forlita sig pa uppgifterna i
patentregistret, trots presumtionen i 96 8 PL. Skulle den som i
patentregistret & inford som innehavare av patentet eller den som i diariet &r
inford som innehavare av  patentanstkningen ha  Overlatit
patentet/patentansokningen utan att oOverldtelsen registrerats och senare
upplz‘él’[i}7 pantrétt | patentet/patentansokningen, ar pantsattningsavtalet inte
giltigt.

Angdende omgjligheten att godtrosforvarva pantrdtt i patent och
patentansokningar har Walin anfort att regleringen svarligen stammer

4 30U 1985:10, s. 163 ff.

45 30U 1985:10, s. 151 ff.

“6 Proposition 1987/88:4, s. 16 ff.
4TNJA 11 1987, s. 669.
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overens med reglerna om overldtelse av fordringar. Enligt 31 § 2 st. lag
(1936:81) om skuldebrev ges foretréde till den godtroende forvarvare av ett
enkelt skuldebrev som forst denuntierar géldendren, &en om fordringen inte
kan bli foremd for godtrosforvarv i vanlig mening. For 16pande skuldebrev
gdller att forvarvaren av en fordran kan gora ett vanligt godtrosforvarv om
skuldebrevet traderas till honom. Aven om pantrétt till patent och
patentansokningar, isolerat, inte kan godtrosforvarvas, tvingas man godta att
godtrosférvarv av den fordran pantborgendren har pa patentinnehavaren
rimligen medfor att pantrétten till patentet eller patentansdkningen foljer
fordringen eftersom den som gar miste om fordringen inte gérna kan behdla
pantratten.”® En narmare diskussion ligger utanfor detta arbete, &ven om
fragan & mycket intressant!

2.3.2.2 Varumaérken

Inom svensk varumérkesrétt var det lange forbjudet att utméta varumarken.
Av denna bestammelse ansags folja att det inte heller var majligt att
pantsétta rétten till ett varuméarke.*® Som en foljd av att EG-VMF tillkom &
1993 blev forhdlandena andra eftersom ett gemenskapsvarumarke enligt
forordningen skall kunna anvandas som sékerhet (artiklarna 19 och 23).
Svensk varumarkesrétt blev darfor foremal for ett lappkast, och bade
utmatning och pantséttning av registrerade varuméarken & numera majliga. |
motiven framfordes att pantsattning skulle underl&tta finansieringsatgarder
for varuméarkesinnehavaren samtidigt som gemenskapsvarumérken inte
skulle konkurrera ut alternativet att vélja en nationell registrering av
varumérket i de fall skydd inte behdvs i mer &n ett eller ett fatal 1ander.™

Sakréttsig verkan av pantséttning av varumérke eller varumarkesansokan
uppnas genom offentlig registrering, det vill siga att pantrétten uppkommer
genom att pantséttningsavtalet registreras hos PRV, 34 b § VmL. Fore
registreringen har pantavtalet endast en obligationsréttslig verkan mellan
parterna.® Panthavaren kan dverldta sin pantrétt vidare och 6verl&telsen kan
registreras hos PRV, men nagot registreringstvang for dverlatelse av pantrétt
finnsinte, 34 b § 2 st. VmL. Aterpantsittning, det vill siga att panthavaren i
sin tur beldnar och pantsatter panten, & daremot inte mojligt eftersom endast
varumérkesinnehavaren och panthavaren kan anstka om registrering av
pantsdttningsavtal, 34 ¢ 8 VmL. Pantrdit i varumérke kan inte
godtrosforvarvas, 34 c § VmL.

Endast registrerade varumérken kan pantséttas. Den framsta anledningen till
detta & att det inte & mojligt for kreditgivaren att kontrollera om ett
varumérke har skydd om det inte &r registrerat. Huruvida ett varumérke ar
inarbetat eller g kan bara sdkert avgbras av en domstol i en tvist och i

“ \Walin, Gosta, Pantratt, andra upplagan, 1998, [cit. Walin, 1998], s. 267.
“9 Proposition 1960:167, s. 170.
% Proposition 1995/96:26, s. 32.
*! Proposition 1995/96:26, s. 41.
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motiven till VmL ansdgs darfor inte ett mojligen inarbetat varumérke ha ett
skyddsvart intresse, sarskilt som sdkerhetens vérde & mycket osdkert.
Déaremot kan en varumérkesansokan vara foremal for pantséttning. En
ansbkan om registrering av varumarke ger den sokande vissa latenta
réttigheter, till exempel & ett uppsatligt intrang i varumarket under
ansokningstiden  skadesténdsgrundande, och innehavaren av en
varumarkesansokan kan yrka vitesforbud for intrangsgbraren under
ansokningstiden, 37 a, 38, 39 88 VmL. Dessa réttsverkningar anses kunna
representera ett varde bade for innehavaren av varumarkesansokan och for
pantborgendren, varfor redan en ansokan om varumarkesregistrering kan
pantséttas. >

Det & enkelt att se att syftet med regleringen & gott. Behovet av
finansiering & storst i ansokningsstadiet, ett skal som emellertid ansags ha
storre styrka pa patentrattens omrade, men det kan diskuteras varfor en
varumarkesansbkan anses ha storre kreditvarde an en inarbetad
varumarkesréttighet. Den inarbetade rétten har visserligen inte varit foremal
for provning av myndighet och dess skyddsvarde & darmed osakert, men en
ansokan om varumarkesregistrering har inte heller varit foremd for
provning @annu och dess skydd torde darfor vara lika osékert. De réttigheter
som forknippas med anstkan om registrering & latenta och trader inte i kraft
forran registrering beviljats. Beviljas registreringen & skyddet starkt men
inte ogenomtrangligt; varumérkesrétten skyddar inte heller mot
dubbelregistrering av forvaxlingsbara kannetecken. Att varuméarkeslagen
saknar absoluta hinder mot dubbelregistreringar innebér dock inte att det ar
fritt fram att gora dubbelregistreringar, varfor det i férarbetena konstaterades
att allméanna regler forpliktar pantsdttaren att inte forringa pantens vérde
genom att till exempel underldta att invanda mot senare, registrerat,
forvaxlingsbart kannetecken.>® Att kreditgivaren har en méjlighet att siga
upp beviljad kredit i de fall sdkerheten for krediten inte langre &r
betryggande ansags aven trygga kreditgivarens risk for pantens minskade
vérde> en majlighet som naturligtvis aven stér till buds i de fall anstkan
om registrering av varumérke avslas. Argumentet kan likva anvandas for att
till&ta pantsdttning av inarbetade varumérken.

Anledningen till att l&ta pantsittning av varumarken omfatta endast
registrerade varumérken och varumérkesansokningar grundar sig troligen
framst pa att det ligger helt i linje med EG-VMF som inte innehdler nagra
regler om pantsditning av  inarbetade varumérken  eftersom
gemenskapsvarumarkesrétt inte kan uppkomma genom inarbetning. Att ta
ett l1angre steg och inféra mojligheten att pantsétta inarbetade varuméarken
bidrog inte till att uppfylla syftet med andringen i varuméarkeslagen — att
undvika att gemenskapsvarumarkena konkurrerar ut de nationella
varumarkena.

%2 Proposition 1995/96:26, s. 33.
%% Proposition 1995/96:26, s. 35.
* Proposition 1995/96:26, s. 35.
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Pantrétt | patent respektive patentansokan eller varumarke respektive
varumérkesansokan har enligt 102 8 PL och 37 i § VmL samma férmansrétt
som handpantrétt enligt formansréttslagen (1970:979). Besittningskravet for
handpantrétt ersdtts med att ansbkan om registrering av pantséttningsavtal
inkommer till PRV. Fordelen med att pantsétta immateriarétt framfor att
pantsétta |6sore ar att pantobjektet kan anvandas av pantséttaren samtidigt
som ett sadant nyttjande inte ar till forfang for panthavaren — pantens vérde
minskar inte genom att den brukas. Snarare ar det sa att pantens véarde kan
minskas eller helt ga forlorad om den inte anvands, till exempel genom att
registrering av varumérke upphévs enligt 25 a 8 VmL eller genom att
tvangslicens upplats enligt 45 § PL.

Pantsdttning av gemenskapsvarumarke behover inte registreras for att fa
verkan parterna emellan, artikel 19.2 i EG-VMF. For att panthavaren skall
uppna sakréttsligt skydd kravs daremot att pantsittningsavtalet registreras
enligt artikel 23.1i EG-VMF.

2.3.2.3 Licensavtal

Licensavtal som &r overldtbara réknas inte upp bland de réttigheter som kan
pantsittas i 34 a § VmL och 94 § PL. Mgjligheten att sdkerhetsoverlata
overldtbara licensavtal togs inte upp av utredningen om pantsittning av
patent och patentansdkningar. Detta tyder pa att licensavtal inte kan
pantséttas, i vart fall inte med de réttsverkningar som foljer av VmL och PL.
Licens av gemenskapsvaruméarke torde inte heller kunna bli féremd for
pantsittning da EG-VMF endast stadgar att gemenskapsvarumérke kan
stéllas som sikerhet eller bli foremd for en begransad sakrétt, artikel 19 i
EG-VMF.
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3 Dubbeldispositioner

3.1 Godtrosforvarv

Inledningsvis kan konstateras att lagen om godtrosforvarv av |6stre inte ar
tillamplig pa immateriella réttigheter eftersom dessa & annan 16s egendom
an 1osore™ | jamforande syfte & det likval intressant att redogora for
godtrosforvarvsiagen da det underléttar forstaelsen for varfor godtrosforvary
av immateriaratter har ansetts varaomajligt.

Ett godtrosforvarv kan uppkomma dels genom att en person som inte ar
réttmétig agare till objektet Gverlater detsammatill en godtroende tredje man
och dels genom tvesala. Den konflikt som uppstar mellan den rétte dgaren
och den godtroende forvarvaren kan harefter 10sas pa tva sitt, genom
tillampning av vindikationsprincipen eller genom tillampning av
exstinktionsprincipen. Vindikationsprincipen ger den ursprunglige agaren
rétt att aerkréva egendomen fran den godtroende forvarvaren, medan
exstinktionsprincipen |6ser konflikten pa motsatt sitt genom att ge den
godtroende forvarvaren foretrade till egendomen, varvid den ursprunglige
agarens rétt utslacks genom dispositionen.®® Ang&ende tvesala hanvisas till
kapitel 3.2 nedan.

Rekvisiten for ett exstinktivt godtrosforvary av 16sore &r foljande.
1. Den som forfogar 6ver foremalet skall obehorigen utge sig for att vara
agare,
han skall ha egendomen i sin besittning,
det skall vara fraga om en Gverlatel se,
egendomen skall hatraderats och
forvarvaren skall havarit i god tro bade vid avtalet och traditionen.®’

agrwWd

Besittning av egendomen har en legitimerande verkan, eftersom besittning
normalt sett innebd att innehavaren & behtrig att foérfoga Over
egendomen.® For immaterialrattens del & detta ett oméjligt krav, eftersom
det inte finns ndgon legitimerande handling knuten till varumérket eller
patentet.*® Inte heller ndgon annan omstandighet, liknande besittning, som
kan legitimera den disponerande, finns att tillga enligt gallande utformning
av immateriarétten. Att forvarvare av patentet eller varumérket tar detta i
bruk gér inte att jamféra med besittning av 16sore. Immaterialrétter ar

% Hastad, Torgny, Sakratt avseende |6s egendom, sjétte upplagan, 1997, s. 77.

% Hastad, aa., S. 62.

* Wilson-Lantz, Anna, Sakréttsliga aspekter p& datorprogram och databaser, | RI-rapport
1986:4, s. 7.

% Wilson-Lantz, aa, s. 7.

* S0U 1985:10, s. 38.
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namligen av den beskaffenhet att de kan brukas av flera personer oberoende
av varandra. Sakréttdligt skydd genom anvandning & darmed utesl utet.

Samma resonemang gdller traditionskravet som besittningskravet.
Egendomen skall traderas till forvarvaren darfor att forvarvaren inte bedéms
som tillrackligt skyddsvard forran han fatt saken i sin besittning och kunnat
inrétta sig efter sitt forvarv. Genom att tidigare Overlatelse blir synbar
forhindrar traditionen dubbeldispositioner.®

Pa immateriaratternas omrade skulle legitimationsproblemet kunna l6sas
genom att traditionskravet ersattes med registrering i patent- eller
varumarkesregistret. Ett sddant forfarande skulle emellertid  kréava
registreringstvang, vilket tidigt forkastades. Att upprétta ett fullstandigt
register som tredje man kan forlita sig pg, inte bara genom att de registrerade
uppgifterna ar riktiga utan dven pa sa st att det inte finns andra réttigheter
an de som framgar av registret, skulle innebara merarbete och en fordyring
for bade naringslivet och PRV. Darutéver & det inte mojligt att skapa en
absolut sdkerhet for tredje man eftersom det & mojligt att gélva
immateriaratten ogiltigforklaras eller upphéavs® Att ge anteckning i
registret en begransad sakréttslig verkan genom att endast upplételser och
overlatelser genom avtal registreras med sakréttslig verkan avvisades da det
skulle kunna vilseleda allmanheten och inge en falsk sakerhet.®

For patent liksom for varumarken registrerade enbart i Sverige saknas darfér
ett fullstandigt register. Da anteckning i registret inte & obligatorisk finns
det enligt gallande rétt ingen mojlighet att forlitasig paregistret i sakrattdigt
legitimerande syfte. | utredningen till géllande varuméarkeslag féreslogs att
overlatelse som inte antecknats i varumérkesregistret inte skulle galla mot
den som i god tro forvarvade rétten till varumarket.®® Detta foérslag hade
Oppnat for en mojlighet till godtrosférvary vid dubbeldispositioner.
Fordaget kritiserades av flera remissinstanser och avstyrktes av
departementschefen som papekade att fragan om godtrosforvarv inte tidigare
reglerats inom ndgon del av immateriardtten och att dess praktiska
betydelse torde vara av storre betydelse for patentrétten an  for
varumarkesrétten. Fragan borde, enligt departementschefen, darfor ansta till
dess den upptogs vid en revision av patentratten.®*

Da frégan togs upp i samband med den nordiska patentutredningen avstyrkte
departementschefen kommittéernas fordag till godtrosforvéarv. Fordaget
innehdll att den som i god tro till registret anmalt forvarv av patentrétt eller
licens skulle vara skyddad mot den som gjort ett tidigare, oregistrerat
forvarv. Departementschefen ansdg fragan om godtrosforvary av patentréatt

® Wilson-Lantz, aa, s. 7.

¢! Nordisk utredningsserie 1963:6, Nordisk patentlovgivning, Avgitt av samarbeidende
danske, finske, norske og svenske komitéer, s. 291.

%2 pProposition 1977/78:1 Del A, s. 244 ff.

%3 S0U 1958:10, s. 19 och 323.

% Proposition 1960:167, s. 165 ff.
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vara altfér komplicerad och darfor béralosasi ett stbrre ssmmanhang, i vart
fall efter den d& pAgdende 6versynen av godtrosforvarvsreglerna for |6sore.*

| doktrin har sedan lange ansetts att exstinktiva godtrosforvarv av
immaterialrétter inte & mdjliga da det saknas mojlighet bade att tradera
egendomen sasom vid forsdljning av 16sore och att tillméta anteckning i
register ndgon materiell-réttslig verkan motsvarande lagfart vid forsdjning
av fast egendom.®® Denna oméjlighet f& anses ha fastslagits av utredningen
om pantséttning av patent och patentanstkningar.’’ | samband med att
lagstiftningen om pantséttning av patent infordes ar 1988 intogs en
bestdmmelse i patentlagens 98 § att pantsditning av patent inte kan
godtrosforvarvas, se ovan kapitel 2.3.2.1. Bestammelsen ansdgs fdlja
naturligt — da godtrosforvary av patentratt inte & mdjligt, borde
godtrosférvary av en begransad rétt till patentet inte heller vara mojligt.®®
Inom varumérkesrétten inférdes motsvarande bestdmmelse i 34 e § VmL i
samband med lagstiftningen om pantséttning av varumarken ar 1995.

Gdllande rétt utesluter darmed mojlighet till exstinktiva godtrosforvarv av
varuméarken och patent.

For gemenskapsvarumérken forefaller godtrosforvarv dock vara mgjligt.
Artikel 23.1 i EG-VMF stadgar att om tredje man forvarvat réattighet till
gemenskapsvarumarket i ond tro om tidigare Overldtelse,
sakerhetsbverldtelse eller licens, géler sadan rattshandling gentemot den
senare réttighetsforvarvaren &ven innan den inforts i registret Over
gemenskapsvarumarken. Har forste forvarvaren inte registrerat overlatelsen
av gemenskapsvarumarket torde senare forvarvare darmed kunna gora giltigt
godtrosforvarv. Registrering 1 varumérkesregistret ersdtter darmed det
sakréttsliga momentet tradition vid overlételse av |6sore. Regeln géller inte
da gemenskapsvarumérket forsiljs i samband med att ett foretag i sin helhet
overldts enligt artikel 23.2 i EG-VMF, varfor godtrosforvarv endast ar
mojligt vid separat Gverlatelse av gemenskapsvarumarke.

3.2 Tvesala

3.2.1 Overlatelse avimmaterialratten

En situation av tvesala uppkommer da innehavaren av egendomen Gverlater
densamma till tva olika forvarvare. For 16sore tillampas lagen (1986:796)
om godtrosforvarv av |6sore nar overlataren varit agare till egendomen men

® Proposition 1966:40, s. 165.

% Undén, Osten, Oversikt 6ver den svenska patentrétten, 1915, s. 78 f.
7 SOU 1985:10, s. 38.

% Proposition 1987/88:4, s. 15.
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redan 6verl&tit saken till ndgon annan.®® Den forste forvarvaren har béttre
rétt till egendomen, om inte sdjaren hade saken i sin besittning vid den
andra overldtelsen och den andre forvarvaren i god tro fatt besittning av
egendomen. Den forste forvarvaren kan, enligt vederlagsprincipen, [6sa ut
den andre forvéarvaren med vad denne betalat.”® Lésensumman fé&r forste
forvarvaren tillgodordkna sig mot overldtaren, men han maste betala
overltaren resterande belopp enligt avtalet dem emellan.”* Overl&taren blir
ofta skyldig att betala det resterande beloppet till den andre férvarvaren i
skadestand.”

Som konstaterats i kapitlet ovan & det inte mgjligt att gora godtrosforvarv
av patent och varuméarken. Den senare forvarvaren kan darmed adrig géra
ett giltigt forvarv. For skydd mot senare forvarvare tillampas alltsa
prioritetsprincipen, det vill siga att den forste forvarvaren genom
overldtelseavtalet blir innehavare av réttigheten och senare forvarv ar
ogiltiga. Den avgorande tidpunkten for prioritetens bestéammande & den da
den aktuella egendomen individualiserats pa ett tillfredsstdllande satt, vilket
vanligen sker genom avtalet.”

Amnet var lange under diskussion och olika asikter har framforts i doktrin.
Eftersom immateriell egendom kan anvandas samtidigt av fler @& en part,
oberoende av varandra, foreddar Hesder mojligheten att ldta bada
dispositionerna bli giltiga och hanvisa forvarvarnatill att soka skadestand av
overldtaren.”* Kritik har framforts mot denna lésning d& det torde vara
mycket tveksamt om en delad forfogande- eller &ganderdit &r
tillfredsstallande, eftersom det innebar att ingen av parterna far det de vill
ha, namligen ensamrétt till immaterialrétten.” Vardet i en immaterialrétt
ligger i ensamratten och en patvingad delad rétt till patent eller varumérke
minskar tvekldst véardet for innehavaren, &ven om det &r en praktiskt mojlig
|Gsning.

Vid oOverldtelse av gemenskapsvarumarken ar forvarvarens rétt att gora
réttigheter till gemenskapsvarumérket gdlande beroende av anteckning i
registret dver gemenskapsvarumarken enligt artikel 17.6 i EG-VMF. Aven
sakréttslig verkan uppnas genom registrering. | en situation av tvesala kan
senare forvarvare som i god tro om tidigare 6verlatelse forst registrerar sitt
forvarv darmed skyddas mot tidigare forvéarvare. Den tidigare férvarvaren
far endast ett obligationsréttsigt ansprék pa dverl ataren.

*NJA 11 1986, s. 374.

" Hastad, aa., s. 84 f.

™ Hastad, aa., s. 72.

2 Hastad, a.a., s. 85.

™ Hessler, Henrik, Allman sakratt, 1973, s. 490 ff och Forssell, Hans, Tredjemansskyddets
granser, 1976, s. 167.

" Hesdler, aa, s 232.

" Sandgren, Claes, Patentlicenser, 1974, s. 129.

22



3.2.2 Overlatelse av licensavtal

Licenstagaren presumeras sakna rétt att dverldta licensavtalet enligt 34 § 4
st. VmL och 43 § PL. Det torde vara mycket ovanligt att licenstagaren enligt
licensavtalet har rétt att Overldta licensen till tredje part. Sarskilt
patentlicenser & kansliga ur foretagshemlighetsperspektiv eftersom gdva
patentet séllan innehdller hela hemligheten med uppfinningen. Know-how
om hur uppfinningen tillverkas behdver inte ingd i patentansokningen; det
som krévs & att en fackman kan utéva uppfinningen med ledning av
beskrivningen (8 § 2 st. PL). Att tillda att nyttjanderéttsinnehavaren
overlater patentlicensen innebér darfor en stor risk for patentinnehavaren, da
denne inte har ndgon kontroll éver vem som forvérvar licensen och den
kunskap som & férenad med den.

Aven varumérkeslicenser & kandiga avtasforbindelser  eftersom
varuméarkesinnehavaren vid en odverldtelse av licensen forlorar kontrollen
over kvaliteten pa den produkt som kommer att forknippas med varumarket.
Dessutom far licensgivaren samre kontroll 6ver varumérkets anvandning,
vilket pa sikt kan leda till att varumérket urvattnas och varumérkesrétten
upphor.”™

Eftersom varken anvandning eller registrering av licensavtalet ger nagon
sakréttslig verkan for forvéarvaren saknas for licensavtal, precis som for
immaterialrétten som sadan, ett sakréttsligt moment liknande besittning som
kan ge skydd gentemot tredje man. Istéllet ger Overldtelseavtalet den forste
forvarvaren skydd mot senare dispositioner av licensavtalet.

Vid en dverlatelse av licensavtalet torde det vara fréga om att forvarvaren av
licensavtal et tréder [ Overlatarens stéle gentemot
immateriaréttsinnehavarens borgenarer. | den man licensavtalet far
overldtas borde avtalet namligen gdla gentemot tredie man under
licensavtalets hela giltighetstid. Det sakréttsliga skydd som uppstar genom
avtalet mellan licensgivaren och den forste licenstagaren torde déarfor folja
licensavtalet oberoende av senare Overldtelse av avtalet. Slutsatsen av detta
blir att férvarvaren av licensavtaet ikl&der sig samma réttigheter och
skyldigheter som overldtaren hade, i form av sakréttsligt skydd mot till
exempel pantforskrivningar av immateriardtten som skett efter det att den
ursprunglige licenstagaren slot licensavtalet (om sakréttsligt skydd for
licensavtal gentemot pantborgendrer se nedan, kapitel 3.4).

| EG-VMF saknas regler som motsvarar presumtionen om overlatel seférbud
av licensavtal i 34 § 4 st. VmL. En overldtelse av licensavtalet far verkan
mellan parterna redan genom avtalet eftersom registreringstvang saknas,
artikel 22.5 i EG-VMF. Daremot uppnar forvarvaren skydd gentemot tredje
man forst da overldtelsen av licensavtalet antecknas i registret Over
gemenskapsvarumarken, artikel 23.1 1 EG-VMF. Godtrosforvary av

8 Levin och Nordell, aa, s. 111.
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licensavtal torde darfor kunna uppstd. Vid en tvesala av licensavtalet har
overlatelsen verkan gentemot senare forvarvare i den man denne & i ond tro
betraffande tidigare Overlatelse, aven om Overlatelsen annu inte inforts i
registret 6ver gemenskapsvarumédrken. Vad som hander om senare
forvarvarei god tro registrerar dverlatelsen reglerasintei EG-VMF.”” Enligt
artikel 16 i EG-VMF skall nationell rétt darfor tillampas pa forhallandet. Att
tillampa prioritetsprincipen pa falet passar inte, eftersom en sadan
tillampning forefaller forutsétta att forvarvarna har lika rétt, det vill siga att
inget sakréttsligt moment foreligger som ger anledning att ge den senare
forvarvaren béttre rétt. Eftersom den senare férvarvaren genom registrering
i god tro har en skyddad réttighet ligger det darfoér narmare till hands att
avgora frdgan genom ana ogitilldmpning av reglerna for godtrosforvary av
|6sore. Detta torde innebéra att den forste licensférvarvaren forlorar rétten
att utdva licensen och endast har ett obligationsréttsligt ansprék pa
upplé&taren.’®

3.3 Dubbelupplatelse

3.3.1 Konkurrensmellan licensavtal

D4 tva ofdrenliga licenser har upplatits av immaterialréttstinnehavaren &r
utgangspunkten den méjligen dlderdomliga men altjamt gallande regeln i
13 kap. 2 § HB som stadgar "Leger man tvem ett; behdlle den, som forst
hyrde, evad den senare mera utlovat haver, eller g [...]”. Darfor synes det
inte rada ndgot tvivel om att prioritetsprincipen skall galla, vilket innebar att
den forsta rattshandlingen har foretréde oavsett om licenserna avser hela
immaterialratten eller endast en del dérav.” Dennainstallning tycks delas av
doktrin och lagstiftare, d& departementschefen i forarbetena Hill
lagstiftningen om pantséttning av patent bestamt uttalade uppfattningen att
prioritetsprincipen skall tillampas vid dubbeluppl&telse av immaterialratt.*

Att licensavtaen & oftrenliga & naturligtvis ett maste for att en
dubbeldisposition skall féreligga. Om inget av licensavtalen ar exklusivt,
eller aminstone foremd for ensamlicens, forekommer ingen kollision
mellan réttigheterna och de bada avtalen kan fortlopa sida vid sida. Det
récker med att endast det ena licensavtalet & exklusivt for att en
dubbelupplételse skall uppkomma. Intressant blir har att om den forst
upplétna licensen & enkel men den senare upplétna licensen & exklusiv,
kranker den andra upplatelsen inte den forsta uppl atel sens rétt. Oavsett detta
blir den andra, exklusiva, licensen ogiltig eftersom de bada & ofdrenliga
med varandra.

" Franzosi, Mario, European Community Trade Mark, 1997, s. 278 .
® Hastad, a.a., s. 84.

" Jacobsson, Tersmeden, Térnroth, a.a., s. 279.

% proposition 1987/88:4, s. 19.
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Vid franchising av varumérken torde dubbeluppldtelse av varumarkesratt
inte kunna forekomma, d& helaidén med franchising &r att man soker manga
licenstagare for att dela pa kostnaderna for marknadsforing och kunna sénka
inkdpskostnaderna genom att kopa stora partier. For trade mark
merchandising torde licensavtalen vara oftrenliga med varandra om den
senare licenstagaren erhdler licens for samma €eller liknande varu- och
tjansteslag. Licenstagare A kan da dven yrka vitesférbud for licenstagare B
att fortsdttaintrang i A’s varuméarkesrétt enligt 37 ag§ VmL.

Vid dubbelupplatelse av licensavtal i gemenskapsvaruméarken galler samma
resonemang som vid dubbel 6verlatelse av licensavtal enligt artiklar 22.5 och
23.1i EG-VMF.

3.3.2 Dubbelpantsattning

Avtal om pantséttning av patent och varumérke géller mellan parterna och &r
bindande enligt allmanna obligationsréttsliga regler redan genom att avtal et
suts. Sakréttslig verkan uppnar panthavaren forst genom  att
pantsattningsavtalet registreras hos PRV. Ansbkan om registrering av
pantsattningsavtalet ersatter darmed traditionskravet som gdler for
pantsittning av 16s sak, 34 i § VmL, 102 § PL.® Det & dagen for
registreringsansbkans inldmnande som géller och inte beslutet om
registrering. Det innebér att redan genom ansbkan om registrering av
pantsattningsavtalet intrader ett villkorat sakréttslig skydd med omedelbar
verkan mot konkurrerande pantséttningsavtal och pantséttarens borgenérer,
under férutsattning att registrering senare beviljas.*

| och med att pantséttningsavtalet registreras trader vissa rattsverkningar i
kraft. Vid dubbelpantséttning far det pantséttningsavtal foretrade for vilken
ansbkan om registrering forst inkommer till PRV, 34 b 8§ VmL, 95 § PL.
Detta innebér att om en dubbelupplatelse av pantrétt skett och senare
pantborgendr &r i ond tro betréffande den forsta upplétel sen, ges denne anda
foretrade till registrering av pantsdttningsavtal om dennes ansbkan
inkommer forst.® Om fler ansdkningar om registrering av pantséttning
inkommer samma dag ges foretrade till den pantséttning som gjordes forst
om inte n3got annat avtalats. Gar det inte att faststéla vilket
pantsattningsavtal som sléts forst har de likarétt.

FOr pantséttning av gemenskapsvarumarken galler inget registreringstvang
for att avtalet skall fa obligationsréttslig verkan, artikel 19.2 i EG-VMF.
Sakréttsligt skydd uppnas daremot endast genom registrering, artikel 23.1 i
EG-VMF. Om senare pantborgenér, i god tro om den forra pantuppl atelsen,

8 Proposition 1995/96:26, s. 47.
8 \Walin, 1998, a.a, s. 265.
8 Wwalin, 1998, a.a, s. 269.
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|&ter anteckna sin pantratt i registret 6ver gemenskapsvarumérken har den
forste pantborgendren endast et obligationsréttdigt  ansprék  pa
pantgal denéren, och senare registrering kan endast medféra sekundéarpantratt
i pantobjektet.

3.3.3 Konkurrensmellan licensavtal och pantrattsupplatelse

Panthavaren har  sakréttdigt skydd gentemot  pantgéldendrens
singularsuccessorer fran och med den dag da ansdkan om registrering av
pantsattningen lamnasin, 34 h § VmL, 101 § PL. Panthavarens rétt paverkas
darmed inte av om innehavaren av varumérket/patentet Overlater
immaterialrétten eller uppl ater en licens, oavsett om
forvarvaren/licenstagaren &r i god tro eller €.3* Kravet paregistrering for att
pantborgenaren skall uppna skydd har kritiserats da det innebér att en senare
forvarvare av immateriarétten som & i ond tro om att pantsdttningsavtal
slutits mellan immateriaréttsinnehavaren och pantborgenédr, i det fall
ansbkan om registrering av pantséttningsavtalet annu inte skett, inte &r
skyldig att respektera pantuppl &telsen.®

Om panten redliseras, altsa sdljstill exempel i samband med utmétning och
konkurs, bestdr licens till immaterialrdtten under forutsdttning att
licensavtalet dlutits innan ansbkan om registrering av pantséttningsavtal et
inlamnastill PRV,34h82st.,34i 8§2st.och34j §2st. VmL, 101-103 88§
PL. Eftersom registreringstvang av licensavtal saknas (34 § VmL, 44 § PL)
gdler &ven okanda licensavta mot panthavaren.®® Till skillnad frén
forsdjning av pant i 16s egendom maste panthavaren underrétta gal denéren
och andra kanda réttighetshavare (licenstagare till exempel) om den tankta
forsdljningen innan panten realiseras, 34 | § VmL, 103 § PL. Det &
tveksamt vilken réttsverkan en forsummelse fran pantborgenérens sida att
underrétta géldendren far. Walin har anfort att en forséljning av panten i de
fall pantborgendaren forfarit grovt forsumligt  till  skada  for
immaterialrattsinnehavarna torde bli verkningslés.®” Antagandet & rimligt
da bestammel sen annars forlorar bade syfte och mening.

For gemenskapsvarumérken ges sakréttsligt skydd till den part som i
konkurrens mellan pantséttning och licensavtal forst |ater registrera sin rétt,
forutsatt god tro, enligt artiklar 19.2, 22.5 och 23.1 i EG-VMF. Det innebéar
att &ven om avtal om licensupplételse férelag vid tiden for pantséttning av
immaterialrétten, behdver panthavaren inte respektera licensupplatelsen vid
en redlisation av panten om han var i god tro betréffande den tidigare
licensupplatelsen vid tiden for registrering. Motsvarande gédler da pantrétt
forst upplatits och innehavaren sedan uppléter licens i immateriaratten.

8 Proposition 1995/96:26, s. 47.
& walin, 1998, a.a., s. 2609.
8 walin, 1998, a.a, s. 274.
8 walin, 1998, a.a., s. 275.
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Licenstagare som i god tro betréffande pantrattsupplételsen registrerar sin
rétt & skyddad vid realisation av panten oavsett panthavarens avtal sprioritet.
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4 Konkurrens mellan
licensupplatelse och dverlatelse

4.1 Kop bryter legostdmma

Enligt allmanna sakréttsliga regler géller att nyttjanderéttsinnehavaren inte
atnjuter nagot skydd vid dverlatelse. Principen, som & hamtad fran romersk
rétt, benamns allmant "kop bryter legostamma’.® Trots regelns lexikaliska
betydelse &r principen inte begransad till 6verlételse genom kop utan géller
vid varje dag av overldtelse. Dessutom har den dominerande uppfattningen
varit att nyttjanderétten inte bryts genom sjéva overlatelsen. Istéllet krévs
att férvarvaren motsatter sig fortsatt nyttjande enligt nyttjanderattsavtalet.®

Principen att kop bryter lega infordes for fast egendom i 16 kap. 15 § JB,
1734 &rs lag, och avfordes darur sa sent som 1907. Regeln dverfordes datill
1 kap. 3 § i 1907 &s lag om nyttjanderétt till fast egendom.*® | 1970 &s
jordabalk har principen forlorat sin betydelse och det finns numera tre sétt
att undkomma en tillampning av principen att kop bryter legostdmma for
fast egendom. Nyttjanderétten stér sig mot senare forvarvare om uppléataren
gjort forbehall om denna, vilket han & skyldig att gora, om hyresrétten
grundas pa skriftligt avtal och tilltrade skett fore Overldtelsen eller om
forvarvaren vid 6verldtelsen var i ond tro om upplatelsen (7 kap. 11, 13 och
14 §8 JB)™.

For 10s egendom ansdgs principen tidigare gala endast om &ganderétten
Overgick genom avtalet. Om &ganderétten var beroende av tradition fanns
det inte ska att lda forvarvaren utkréava det kopta fran en
nyttjanderéttshavare med  besittning, eftersom  forvarvaren  och
nyttjanderéttshavaren inte star i nagot obligationsréttsligt forhdllande. Om
forvarvaren erholl dganderétten redan genom avtalet hade denne dock rétt att
utkrava egendomen och nyttjanderdttshavaren fick sbka erséttning av
uppl&aren.*

Nodvandigheten av tradition 6vergavs senare och forvarvaren ansdgs inte
bunden av tidigare upplaten nyttjanderétt eftersom dganderétten forvarvades
genom Overlatel seavtalet. Att koparen inte skulle kunna forvarva béttre rétt
an vad Overlataren haft avvisades med hanvisning till godtroende kopares
rétt att kréva egendomens uteldmnande utan hansyn till nyttjanderéttsavtal et

% Hesdler, aa, s. 290 1.

® Forssell, aa, s. 97.

% Forssell, a.a., s. 123, 133 och 142.

°1 SOU 1994:120, Finansiell leasing av 16s egendom, Slutbetankande av

L easingutredningen, s. 189.

%2 Schrevelius, Fredrik, Larobok i civilrétt, andra delen: formogenhetsratten, andra
upplagan, 1857, s 524.
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i det fall nyttjanderéttshavaren vid Overlatelseavtalet annu inte kommit i
besittning av saken.*® Principen att kop bryter legostdmma ansigs dérmed
tillamplig pa |6s egendom.

Uppfattningen i doktrin befastes genom tva réttsfall pa omradet. | NJA 1905
s. 329 hade makarna Mamstrom skankt atskillig |6s egendom till sina barn
med forbehdll for livstids nyttjanderétt for foraldrarna. Egendomen utmattes
i fordldrarnas och barnens gemensamma bostad for barnens skuld, oaktat
nyttjanderétten. Faderns Overklagande ogillades i ala instanser.
Nyttjanderétten ansags inte ha nagot skydd mot upplatarens borgenarer.

| notisfallet NJA 1917 A nr 429 ansags nyttjanderéttsinnehavaren inte ha
nagot skydd mot senare forvarvare. Nyttjanderéttsinnehavarens rétt bestod i
att under sin livstid fa inneha och begagna den sdda egendomen.
Overldtelsen godkandes av nyttjanderattsinnehavaren, trots att den skett utan
forbehdll for dennes ratt. Forvarvaren var i god tro betraffande
nyttjanderatten och fick av Svea Hovrétt och HD rétt att utfa losoret.

Hastad ar tveksam till vilken betydel se som kan tillmétas dessa prejudikat da
1905 ars fall domdes med snév magjoritet och domstolarna i 1917 érs fall
forefaller 1&gga vikt vid forvarvarens goda tro. Detta skulle kunna innebéara
att nyt§4andaé¢t§ nnehavaren atminstone i vissa fall kan dtnjuta sakréttsligt
skydd.

Den hérskande meningen inom svensk rétt & dock att nyttjanderatt till 16s
egendom inte & en sakrétt utan endast en obligatorisk rétt. Nyttjanderatten
till 16s sak kan darmed inte erhalla skydd mot ny agare och inte heller vinna
skydd mot upplétarens borgendrer. Nyttjanderéttsinnehavaren riskerar altid
att rétten bortfaller, oavsett dennes prioritet eller ett eventuellt sakréttdligt
moment, till exempel besittningstagande.” Det forefaller dock finnas olika
asikter om betydelsen av forvarvarens goda tro angdende det tidigare
uppldtna nyttjanderéttsavtalet. Att forvarvaren & i god tro betréffande
nyttjanderatten torde emellertid inte spela ndgon roll.* Om nyttjanderétten
endast & en obligatorisk rétt till vilken nyttjanderdttsinnehavaren inte kan
uppna skydd mot senare forvarvare av egendomen, & det ovasentligt om
forvarvaren & i ond eller god tro — nyttjanderétten &r inte av den karaktar att
den kan uppnd ett absolut sakréttdigt skydd. Enligt Hessler kan
réttspolitiska skal sdsom omséttningens intresse taa for att den svaga
réttighetskaraktar som nyttjanderétten innehar drivs sa langt att ond tro inte
behtver péverka det senare forvarvet” Daremot skulle sd kallad
kvalificerad ond tro hos den nye dgaren kunna spela roll. Om férvarvaren

% Hasselrot, Berndt, Handelsbalken jemte dithérande forfattningar med forklarande
anmérkningar och belysande prejudikat till praktiska juristers och affarsmanstjenst, gette
delen, 1902, s. 1105 f.

% Hastad, a.a., s. 432.

® Hesdler, aa, s. 288 ff.

% Hesdler, aa, s. 294 ff.

¥ Hesdler, aa, s. 295.
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och Overldtaren samverkat till nyttjanderéttsinnehavarens skada bor
forvarvaren vara skyldig att respektera nyttjanderétten eller aminstone
ersitta skadan.”® En mojlighet & att domstolarna tolkar in ett forbehdll for
nyttjanderattsinnehavaren i kopeavtalet om overlataren och forvarvaren varit
inforstédda med uppl el sen.*

Under 1940-talet blossade en debatt upp angdende det svaga skydd
nyttjanderatten erbjudits genom att principen att kop bryter lega tillampas pa
|6s egendom. Hasdler ifrégasatte principens lagenlighet da davarande 68 §
utsdkningslagen (1877:31) % forbjod utmétning till forfang av den rétt
annan till galdenarens gods agde.®* Han ansdg det vara rent godtyckligt att
nyttjanderétt till 16s egendom inte gavs skydd vid utmétning, vilket dvriga
tredjemansréttigheter &njot.'® Nial kritiserade Hassler och ansdg att
eftersom nyttjanderdtten endast & en obligatorisk rétt, till skillnad fran
pantrditen som & en erkédnd sakréit, borde réattsordningen betrakta
forvarvarnas intressen som sd mycket viktigare an de obligatoriska
réttsinnehavarnas, varfor forvarvarna bor std obundna av obligatoriska
réttigheter, oavsett god eller ond tro.*®® Déarutéver ansdg Nia att den
alménna omséttningen skulle lida men om det begransade vérde
nyttjanderétten innebédr ges féretrade framfor den olégenhet forvéarvaren
véllas om nyttjanderétten sté&r sig vid en 6verl&telse'® Detta kritiserades av
Walin som pdpekade att nyttjanderéttsinnehavarens intresse av att bibehallas
vid sin rét manga ganger & mycket starkt och att summan av
nyttjanderattsinnehavarnas intressen inte & s liten.'®

Aven i modern tid har nyttjanderétt till 16s egendom, atminstone d& denna ar
av begransat varde, ansetts sakna sakréttsligt skydd. | NJA 1975 s. 528
forverkades ett uthyrt rouletthjul till foljd av brott. Frédga uppstod om
forverkandet skulle ske med forbehdll for nyttjanderédtten da 36 kap. 5 § 3 st.
BrB stadgar att séarskild rétt till den forverkade egendomen skall besta om
inte &ven den sdrskildarétten forklaras forverkad. Hogsta domstolen anférde
att med sarskild rétt skall forstas begransade sakrétter, till vilka forhyrning
inte réknas. Forbehdll for nyttjanderétten till rouletthjulet gjordes darfor inte.

| forarbetena till utsokningsbalken ansdgs nyttjanderétt till 16s sak sakna
sakréttsligt skydd, dock att lagberedningen anforde att en sdan ordning &r
bé&de drastisk och primitiv. %

% Hesdler, aa, s. 296.

% Bengtsson, Bertil, Sarskilda avtalstyper |, andra upplagan, 1976, s. 63.

1% Ypphavd genom lag (1981:775) om inférande av utsdkningsbalken. Paragrafen
motsvaras nérmast av 4 kap. 17 § UB.

101 Hassler, Ake, " Till frégan om réttsskydd for tredje man vid utmatning”, |: Festskrift
tillagnad professor, juris och filosofie doktor Nils Sjernberg, 1940, s. 104 ff.

2 Hasder, aa, s. 112.

103 Nijal, Hakan, ”Nya sakratter”, s. 681 f, |: Svensk Juristtidning 1940.

“Nial, aa, s. 682.

1% \Walin, Gosta, " Nya sakratter?’, s. 428, |: Svensk Juristtidning 1941.

106 SOU 1973:22, Utsdkningsbalk, Forslag av lagberedningen, Utsokningsratt X1, s. 237 f.
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Om principen "kop bryter legostamma’ skall tillampas dven pdimmateriella
réttigheter har varit omdiskuterat. Patentpolicykommittén anforde att
allménna sakréttsliga grundsatser torde galla aven for licensiering av patent,
varvid nyttjanderétten f&r vikai forhéllandetill godtroende forvarvare.!®’

Sandgren drar slutsatsen att eftersom lagstiftaren avbojt att ge materiell
réttsverkan at registrering av licensavtal for att ge licenstagaren skydd mot
senare godtroende forvarvare maste licensupplatelsens sakréttsliga verkan
bedtmas efter allméanna sakréttsliga grundsatser. Foljaktligen kan en tidigare
licens inte goras gdlande mot en senare overldtelse om den senare
forvarvaren var i god tro. Licenstagaren & darmed héanvisad att soka
skadestand frén dverl&aren.’® Ett sidant krav p& god tro hos férvarvaren
skulle innebéra att licenstagaren i princip kan uppnd skydd for sin
nyttjanderétt gentemot senare forvarvare av immaterialrétten genom att lata
anteckna licensen i patent- eller varumérkesregistret. Om anteckning gors
kan forvarvaren namligen knappast vara godtroende.

Det torde vara sa att om principen "kop bryter legostamma’ skall tillampas
paimmaterialrétterna kan ond tro hos forvarvaren inte anses spela nagon roll
utom i det fall Gverldtaren och férvarvaren uppenbarligen har samverkat till
nyttjanderéttsinnehavarens skada. Principen att kop bryter legostémma ger
uttryck for att nyttjanderétten har ett mycket svagt skydd och endast
obligationsréttslig verkan. Av denna anledning ser jag svarligen att
forvarvarens onda tro skulle medfdra en skyldighet for denne att respektera
tidigare upplaten licens i immaterialrétten. Forpliktelsen och skuldbdrdan
bor istdllet 1&ggas pa dverldtaren som inte gjort forbehdl for licenstagarens
rétt vid overlaelsen, vilket han sikerligen fé&r betala for i form av
skadestand.

Om forvarvet ges foretrade framfor tidigare uppléten licens innebér detta en
forlust aven for nyttjanderéttsinnehavare med begransad licens. For trade
mark merchandising kan detta innebdra att forvarvaren forlorar
varumérkesskydd for vissa av de varu- och tjansteklasser varumarket ar
registrerat i. Anvandningstvanget i 25 a 8 VmL innebér att om forvarvaren
under en femarsperiod inte utnyttjar varumérket i ala varu- och
tjansteklasser som maérket ar registrerat i, kan registreringen havas for de
varu- och tjansteklasser varumérket inte anvands.'®

7 SOU 1976:24, s. 247.

1% Sandgren, a.a., s. 128.

1% For det exempel som tidigare anforts ang&ende trade mark merchandising av varumarket
PORSCHE spelar detta dock mindre roll eftersom varumérket PORSCHE sakerligen faller
under goodwillskyddet i 6 § 2 st. VmL. Detta utvidgade skydd innebér att varudagdikhet
inte behtver rédafor att forvaxling skall foreligga om kénnetecknet &r val ansett och annans
anvandning av liknande varumérke skulle dra otillborlig fordel av, eller varatill forfang for,
det val ansedda varuméarkets anseende. Aven om licensavtal for en varu- och tjansteklass
upphor har varumérket dérmed fortsatt skydd mot annans bruk av varumarket, da ett sadant
anvandande troligen skulle innebdra renommésnyltning. Se Bonthron m.fl., a.a., s. 564 samt
Levin och Nordell, aa, s. 109.
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Att ge Overldtelseavtal foretrade framfor tidigare upplaten licens av
varumérket skulle vara forodande for till exempel hotell- och
restaurangverksamheter vars rorelser bygger pa franchising. En forsdjning
av licensgivarens verksamhet, eller till och med en separat forsaljning av det
varumérke licensgivaren har registrerat, skulle innebdra forlust av de
licenser franchisee-verksamheterna bygger pd, om overldtaren inte gjort
forbehdll for licenserna i Overlatelseavtalet. Problemet verkar dock mycket
teoretiskt.

Eftersom licensiering av immaterialrétt — sarskilt patent — ofta a en
ensamrétt till nagot unikt finns stora skillnader mellan nyttjanderatt till
|6sbre och nyttjanderdtt till immaterialrétt. En foretagare med exklusiv
licens till ett patent kan bygga upp hela sin industri utifran forutsattningen
att han kan utveckla och exploatera den uppfinning patentet bygger pa
Licensavtalet representerar darfér stora ekonomiska varden och kan vara
grunden till hela rorelsens existens. Losore kan erséttas, varfér forlorad
hyresrétt eller leasing a |6s sak kanske inte  drabbar
nyttjanderéttsinnehavaren lika hart som en forlorad licensrétt till immateriell
egendom kan gora. Av denna anledning kan det argumenteras att principen
"kop bryter legostamma’ inte skall tillampas pa licensiering av
immaterialratter.

4.2 Prioritetsprincipen

Med anledning av de problem principen "kop bryter legostdmma’ innebar
for licenstagaren har roster hojts for att tillampa prioritetsprincipen aven pa
forhdllandet mellan licenstagare och senare forvarvare. Licensen skulle da
besta efter Overlatelsen. Ror det sig om en exklusiv patentlicens innebar
detta att forvarvaren inte kan utnyttja &ganderétten till immaterialrétten
genom att utéva uppfinningen. For att tillampa prioritetsprincipen talar
bland annat att ett en gang uppkommet ansprak inte skall kunna slés ut av ett
senare uppkommet ansprak eller av borgendrerna i en senare intréffande
konkurs. ™!

For varumérkeslicensiering innebér prioritetsprincipen att forvarvaren inte
kan anvanda varumérket i de varu- och tjansteklasser dar licenstagaren har
exklusiv licens. A andra sidan kan det innebéra att varumérkesskyddets
bredd kan uppréthdlas genom att licenstagaren  uppfyller
anvandningstvanget inom varu- och tjansteklasser som forvarvaren inte ar
verksami.

Inte heller vid en tillampning av prioritetsprincipen spelar forvarvarens goda
eller onda tro ndgon roll. Aven om forvarvaren & ovetande om en

110 5oy 1985:10, s. 97 ff.
M Hesder, aa, s. 78.
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oregistrerad licens av immaterialrétten har licensen skydd mot férvarvaren.
Kravet paforvarvarens undersokningsplikt & darmed hogt.

4.3 Vilken princip galler?

Betréffande gemenskapsvarumarken géller licenstagarens rétt i forhallande
till senare forvarvare da licensavtalet registrerats, artikel 22 och 23.1 i EG-
VMF. Undantag gors i de fall licensavtalet inte registrerats men senare
forvarvare var i ond tro betréffande licensavtaet vid tiden for forvarvet,
artikel 23.1 2 p. i EG-VMF. Bestammelserna géller inte i det fall
gemenskapsvarumarket 6verldts i samband med overlételse av hel rorelse,
artikel 23.2 1 EG-VMF. Forvéarvaren anses i det fallet ha vetat om licensen
eller i alla fall bort veta om den varfor licensavtalet da galler mot
forvarvaren oavsett registrering.'

Betraffande patent och nationella varumérken &r licenstagarens stéllning vid
overlatelse av immaterialrétten inte reglerad i lag eller genom praxis. Om vi
antar att principen "kop bryter legostdmma’ skall tillampas i konkurrens
mellan licenstagare och senare forvarvare & det har intressant att gora en
jamforelse mellan licensupplatelses skydd vid pantrealisation och vid
frivillig overldtelse. Vid pantséttning av immaterialrétterna ges licensavtal
skydd mot senare registrering av pantrétt. Pantsdttningen har i sin tur
foretrade framfor senare Overldtelse. Skulle principen att kop bryter
legostamma tillampas vid 6verldtelse av ett (forst) licensupplétet och (sedan)
pantsatt patent eller varumarke, skulle det innebéra att den nye agaren &r
skyldig att respektera pantrétten men inte licensavtalet. Panthavaren & sin
sida & skyldig att respektera licensavtalet vid en redlisation av panten,
eftersom prioritetsprincipen skall tillampas 1 konkurrens mellan
licensuppl atelse och senare pantréttsuppléatelse, i vilket fal licensavtalet star
sig mot den nya dgaren. Samma situation uppstar vid utmétning for annans
fordran eller vid forsdjning i konkurs. Detta skulle innebdra att en
forsdljning i konkurs, vid utmétning eller en realisation av pant betingar ett
mycket simre varde an en frivillig forsdjning, da en frivillig forsdjning
bryter nyttjanderatten som immaterialratten & behaftad med. ™

Tillampas istéllet prioritetsprincipen har licenstagaren skydd vid senare
overlatelse, oavsett om det & immaterialréttsinnehavaren eller panthavaren
som sdjer réttigheten. Ordningen blir emellertid omvéand i det fall
immaterialrétten forst pantsétts och sedan licensupplats. | detta fall ar
panthavaren inte skyldig att respektera licensen medan en tilldmpning av
prioritetsprincipen  skulle innebara att licensen <& sig da
immaterialrattsinnehavaren overlater réttigheten. Agaren till egendomen har
darmed en mycket samre stallning an panthavaren. Att licensen star sig mot

12 \/an der Kooij, P.A.C.E., The community trade mark regulation, 2000, s. 56.
"3 walin, 1998, a.a., s 269 ff.
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senare Overlatelse ar mycket rimligt for licenstagarens rakning men innebar
for réttighetsinnehavaren att immateriarattens ekonomiska varde minskar.
Det torde vara mycket svart att silja en ensamrétt utan madjlighet att utnyttja
densamma annat an genom de licensavgifter tidigare dverldtare avtalat om.

Till saken hor emellertid att eftersom licenstagarens stéllning gentemot
senare forvarvare inte ar lagstadgad har Overldtaren ingen skyldighet att
underrétta licenstagaren vid frivillig Overlatelse pa det sétt panthavaren
har.*** Vid en anal ogitillampning av prioritetsprincipen dar licenstagaren ges
foretrade framfor senare férvarvare torde aven bestdmmelsernai 34 ) § VmL
och 103 § PL tillampas, varfor dverldtaren bor ha underrattel seskyldighet
gentemot licenstagaren. Som ndmnts ovan har dock réttsverkningarna av
utebliven underréttelse inte belystsi forarbetena.

| samband med utredningen infor lagstiftningen om pantséitning av patent
uttalade departementschefen att vid uppldtelse av licens far licenstagaren
skydd mot upplétarens borgendrer redan genom upplatelseavtalet men att
licenstagarens skydd mot senare forvarvare @& mer osdkert. Det konstateras
att nyttjanderatt for 10s egendom i allménhet inte har nagot skydd mot senare
forvarvare av egendomen och att principen "kop bryter legostamma’
fortfarande galler, i vart fall for kortvariga upplételser av egendom som gér
att erséttas vid nyttjanderattens upphorande.*®

Uttalandet har av Hastad tolkats som att departementschefen antar att en ny
&gare inte behover ta hansyn till den tidigare upplétna nyttjanderatten - med
andra ord att principen att kop bryter legostamma skall tillampas aven pa
nyttjanderatt till immaterialrat.

Departementschefen & samtidigt mycket kritisk till en tillampning av
principen att kdp bryter lega for patentlicenser och framhaller att detta inte
kan vara rimligt, sérskilt som licensavtal kan representera mycket stora
ekonomiska varden. D& barkraften av principen att kop bryter lega har
diskuterats, utesluter departementschefen inte att domstolarna skulle komma
att avvisa en tillampning av denna princip i en konkurrenssituation mellan
licenstagare och senare forvarvare av patent.™’

| forarbetena till lagstiftningen om pantséttning av varumarken hanvisades
till utredningen om pantséttning av patent, och departementschefen anférde
alt samma Overvaganden som gjorts i den nadmnda utredningen av
patentrétten gjorde sig gallande &ven inom varumérkesratten.**

For en analogi mellan licenstagarens skydd vid férsaljning som foretas av
pantborgenar och licenstagarens skydd vid frivillig forsdljning talar &ven

14 Jamfor kapitel 3.3.3 ovan.

115 Proposition 1987/88:4, s. 19.
1 Hastad, aa., s. 434.

17 Proposition 1987/88:4, s 19 f.
18 proposition 1995/96:26, s. 28 f.



utredningen om pantséttning av patent och patentansokningar. Ljungar anfor
hér att det inte skall vara mojligt for immaterialrattsinnehavaren att kringga
reglerna om licensupplatel sens foretrade framfor senare pantréattsuppl atel se.
Om pantgdldendren Overenskommer med pantborgendaren om frivillig
forsdljning av panten for att sedan reglera sina mellanhavanden med
pantborgendren skall tidigare licensuppldtelse skyddas gentemot senare
forvérvare genom att 102 § 2 st. PL tillampas analogt.**®

Leasingutredningen anforde att de pantréttsbestammelser som infordes i
patentlagen indirekt kodifierat resterande delar av licensréttens skydd. Att
licensrétten skulle ha skydd mot senare pantupplatelse men inte mot senare
overldtelse talar emot den sakréttsliga systematiken, varfér nagon annan
|6sning &n prioritetsprincipen & utes uten.'?

| doktrin har &en &andamalssynpunkter ansetts tala for tillampning av
prioritetsprincipen.’** Otvivelaktigt & det s att licenstagarens forlust kan
vara sa stor att ett uteslutande av sakréttsligt skydd for nyttjanderétten inte &r
proportionellt. Det & inte mgjligt att utdka licenstagarens sakréttsliga skydd
utan att inskranka forvarvarens utévande av aganderdtten. Aganderatten
innefattar bland annat en nyttjanderdtt, eller réttare sagt en frihet att efter
eget skon bruka egendomen.’® Denna nyttjanderétt kan avtalas bort, till
exempel genom upplatelse av exklusiv licens. Nyttjanderédttsavtalet ar
emellertid giltigt endast mellan parterna, utom i sérskilda fall vilka &r givna
genom lag. Det sakréttsliga skyddet for licensen & darfor begransat bade
enligt lag och enligt tradition. Senare forvarvare har ingen plikt att
respektera nyttjanderatten sdsom den avtalats mellan parterna. Aven om
andamassynpunkter i vissa fal talar for en tillampning av
prioritetsprincipen maste utgangspunkten vara att licenstagaren inte har
nagot skydd gentemot forvarvaren. For att andra detta rattsforhallande och
inskranka forvarvarens nyttjanderétt till sin egendom torde det krévas en
uttrycklig andring av gélande ratt. Det bor diskuterasi vilken man en sadan
inskrankning i &ganderéttens utdvande kan goras utan direkt ingripande av
lagstiftaren.

Att nyttjanderdtt till 16s egendom i almanhet & en "svag” réttighet utan
skydd mot upplétarens borgendrer har ansetts vara motiverat i de fall
upplételsen & kortvarig och ror féremal med ett mindre ekonomiskt vérde.
Nér det gdler nyttjanderétter som avtalas for langre tidsperioder som till
exempe! leasing av maskiner och dylikt har Hessler foresprakat en maéjlighet
till sakréttsligt skydd, sarskilt da nyttjanderatten till egendomen tjanar som
finansieringsform och grénsen mot avbetalningskdp med &garférbehdl ar
obetydlig.*®

19 50U 1985:10, s. 186.

120 SOU 1994:120, s. 189 .

121 Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgren, a.a., s. 215.
22 Honoré, a.a., s. 70.

12 Hesdler, aa, s. 299 f.
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Betraffande |6sore & besittning det sakréttsliga moment som blir avgérande
for nyttjanderattens skydd.*®* For nyttjanderétt av immaterialratt kan skydd
mot uppldtarens borgenarer eller senare fOrvarvare inte uppnas genom
besittning. Hittills har férutsatts att anvandning inte kan bereda sakréttsligt
skydd for nyttjanderéttsinnehavare eller  forvarvare, men om
andamal sprinciper talar for en tillampning av prioritetsprincipen maste anda
anvandning av immaterialrétten anses vara ett avgérande moment for att ge
nyttjanderattsinnehavaren sakréttsligt skydd mot upplétarens borgenarer och
senare forvarvare. En uppldten immateridrétt som inte anvands av
nyttjanderéttsinnehavaren kan inte anses vara skyddsvard och borde déarfor
inte sta sig mot senare forvarvare, i varje fall inte utan uttryckligt stod i lag.

Som exempel pa att prioritetsprincipen inte alltid & andamdsenlig kan
anforas foljande. A har patent pa en grundldggande uppfinning X. B
utvecklar uppfinningen och far patent pa den utveckling som skapats, Y.
Uppfinningen Y kan dock inte utdvas utan att B far medgivande fran A att
anvanda X, Y &r alltsa ett sa kallat beroendepatent. | detta fall &r det troligt
att A och B avtaar om korslicenser, det vill siga att de far licens pa
varandras patent. A utvecklar uppfinning X vidare och upphér att anvanda
Y. B sdjer sin rorelse, och darmed beroendepatentet Y, till C. | detta fall
upphor licensen av X, enligt 43 8 PL. Det vore i detta fall orimligt att den
licensav Y som upplétitstill A skulle gdlla mot C. Hade principen att "kop
bryter legostamma’ istdllet tillampats pa exemplet hade B’s forsdljning av
rorelsen inneburit att bada licensavtalen brutits eftersom C inte & skyldig att
respekteraden licensav Y som B har uppléatit till A.

Med detta exempel vill jag visa att det inte alltid & |ampligt att kategoriskt
tilldampa den ena eller den andra principen. Exemplet talar mot en allman
bestdmmelse av innebdrden att prioritetsprincipen skall tilldmpas vid
konkurrens mellan upplatelse och dverl dtelse.

Det bor &aven diskuteras i vilken méan forvavare maste tda ny
nyttjanderéttsinnehavare i de fall upplatelsen & overldtbar. Inte heller i detta
fal kan andamalsskal anses tala for att nyttjanderéttsinnehavaren skall
skyddas. Om immaterialrdtten Overldts och nyttjanderéttsinnehavaren
darefter Gverldter sin rétt har den nye nyttjanderdttsinnehavaren inte ett
skyddsvart intresse jamforbart med den ursprungliga
nyttjanderéttsinnehavarens intresse. Mot detta talar att forvéarvaren av
licensupplatelsen torde trada i Overlatarens stéle och till fullo kunna dra
nytta av de fordelar detta innebér.

En tillampning av prioritetsprincipen innebdr att licensiering av
immaterialrdtt kan uppna ett absolut sakréttsligt skydd genom
upplatelseavtalet utan att detta  uttryckligen befasts  genom
lagstiftningsdtgard. Nyttjanderdtt av immateriaratter blir tveklost mer &n
endast en obligatorisk rétt och skyddet for nyttjanderdtten jamstalls istéllet

12 Hesdler, aa, s. 299 .
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med skyddet for aganderdtten. Skillnaden mellan den sakréttdiga
bedémningen av immaterialrétter och ovrig |6s egendom blir darmed mycket
pataglig. Denna diskrepans kan dock majligen motiveras med tanke pa de
skilda drag for det sétt pa vilket sakréttdigt skydd uppnds och omajligheten
att knyta sakréttdligt giltigt forvarv av immaterialratter till tradition. Déartill
kommer att immaterialrétten & en ensamrétt av nagot unikt som inte gar att
ersétta och att nyttjanderétt till patent eller varumérke darmed fértjanar ett
béttre skydd mot senare férvarvare an nyttjanderétt av 10sore.

Sammanfattningsvis kan konstateras att da fragan om licenstagarens skydd
gentemot senare forvarvare inte varit forema for provning av domstol eller
lagfasts maste principen "kop bryter legostamma’ fortfarande anses gédla.
Skalen som talar for en tilldmpning av prioritetsprincipen ar emellertid fler
an skdlen som taar for en tilldmpning av principen att kop bryter
legostamma. "Kop bryter legostamma’ har en langvarig tradition inom
sakrétten, men dess tillampning visar sig vara andamalsenlig framst i de fall
hyresobjektet & av mindre ekonomiskt varde och kan ersdttas nar
upplatel sen upphdr. Att nyttjanderétt av |6s egendom i allméanhet inte har ett
starkt sakréttsligt skydd talar inte ensamt for att utesluta en tillampning av
prioritetsprincipen i konkurrens mellan licensavtal och senare Gverlatelse.
Licensavtalets stora ekonomiska vérde, langa uppldtelsetid och att
immaterialrdtten & en ensamrétt till ndgot unikt gor att en
proportionalitetsbedémning mellan vardet av ett omsattningsskydd och
vardet av ett skydd for licens talar till licenstagarens fordel. Att
licenstagaren skyddas vid pantborgendrs redlisation av panten talar
naturligtvis for ett motsvarande skydd vid frivillig Overlatelse. Endast i
undantagsfall, sdsom da licenstagaren inte nyttjar sin réttighet och da
licensavtalet overldts till annan, kan andamdlsskd inte anses uppvéga
forvarvarens nackdelar av att intetill fullo kunna utéva sin aganderétt.

4.4 Nyttjanderatten som sakratt

| doktrin har det ansetts att en utvidgning av de traditionella sakrétternas
antal bor goras med forsiktighet och att en sddan utvidgning inte kan ske
genom réttspraxis utan skall skétas via lagstiftningsétgarder.’® Eftersom
registrering av licensupplatelse i varumarken och patent inte & obligatorisk
kan forvarvare fa en obehaglig Overraskning om domstolen, sdsom
departementschefen kan tanka sig,'®° beslutar att nyttjanderdtt om vilken
forvarvaren & ovetande & skyddad i overlatelsen. Réttssikerhetsska talar
darfor emot att sakrétten avgors av domstol. Bengtsson forefaller vara
tveksam till att genom anadogislut lagstifta ”"bakvagen”, sasom
Leasingutredningen anser att man gjort betraffande tidigare licensavtals

125 Bengtsson, a.a., s. 19 och 61. Se dven Rodhe, Knut, Handbok i sakratt, 1985, s. 607 och
dér gjorda hanvisningar.
126 Se ovan, kapitel 4.3.
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foretrade framfor senare pantrétt, eftersom han anfér att analogislut inom
sakréttens omréde generellt bor goras med stor forsiktighet. ™’

Motsatt uppfattning har anférts av Walin som anser att praxis
forutséttningslost bor dvervaga i vad man upplételse av nyttjanderétt kan
skyddas mot senare forvarvare® En sddan l6sning & nédvandig som
utfylinad av regelsystemet och Walin vakomnar en framstegsvanlig
rattspraxis.’®® Att Walin foresprékar ett forutsattningslost overvéagande
innebar dock inte att han anser att sakrétten i fragan skall uttkas genom en
analogi mellan licensréttens stéllning vid frivillig overldtelse och vid
realisation av pant.

Det & mgjligt att Bengtssons och Walins asikter inte skiljer sig & sa mycket
som det forst kan tyckas. Bengtssons argument mot att gbra analogislut
grundar sig pa att en okritisk tillampning av aldre réttsprinciper kan ledatill
att slutsatsen grundas pa ford drade samhallsforhallanden som inte langre ar
andama senliga.™* Detta argument kan anvandas mot att tillampa principen
"kop bryter legostdmma’. | fallet med licenstagarens skydd gentemot senare
forvarvare talar ju det mesta for att tillampa en princip som strider mot den
traditionella synen pa nyttjanderattens svaga skyddsstallning just darfor att
denna princip idag & mer andamalsenlig.

4.5 Lagstiftningsfragan

Det & angeléaget bade for nyttjanderéttsinnehavaren och for forvarvaren att
réttslaget ar klart. Da det tidigare papekats att licens av immaterialrétter kan
vara av omfattande ekonomisk betydelse ter det sig &n mer viktigt att
parterna kan forutse vilken verkan en overlatelse har pa tidigare upplaten
nyttjanderétt. En regel som uttrycker prioritetsprincipens giltighet blir
emellertid mycket generell och tar inte hansyn till eventuella
undantagssituationer dar andamalssynpunkter talar for att licenstagarens
skydd gentemot senare forvarvare avimmaterialrétten inte bor vara sa starkt.
| kapitel 4.2 exemplifierade jag detta problem i fraga om att licensen inte
utnyttjas av licenstagaren och i det fall licenstagaren Gverlater licensen.
Exemplet visar pa att om éndamalssynpunkter styr ett eventuellt avgorande i
praxis far avgorandet ett snavt tillampningsomrade eftersom utgangen i
malet blir beroende av omstandigheterna i det specifika fallet. Skulle fragan
som & uppe for provning gdla ndgot av dessa fall & det tveksamt om
domstolen skulle anse att tillrackligt starka ska foreligger att franga
tillampning av principen "kop bryter legostdmma’. Det skulle innebéra att
avgorandet blir av mindre pregudicerande betydelse. Samma skal kan
emellertid dven anvéndas mot att lagstifta i fragan. Om licenstagarens

127 Bengtsson, a.a., s. 61.

128 \Walin, Gosta, Separationsratt,1975, [cit. Walin, 1975], s. 47.
2 Walin, 1975, aa, s. 47 ff.

130 Bengtsson, a.a., s. 19.
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stéllning gentemot senare forvarvare & starkt beroende av omstandigheterna
i fallet &r det oklokt att stélla upp en generell regel eller en regel med méanga
undantag. En sddan regel bidrar inte till réattssikerheten utan forvirrar
mojligen réattslaget ahnu mer. De undantagsfall som kan tankas uppkomma
& likvd inte sd manga och torde inte vara sa ofta forekommande att de
overvagande talar mot att frégan reglerasi lag.

Vid lagstiftningen om pantsdttning av patent framfordes 6nskema om
lagreglering for konkurrens mellan licenstagare och senare forvéarvare av
patentet.”*' Redan i utredningen avvisades dock en sddan reglering med
hanvisning till att det skulle vara olampligt att pa en enda punkt lagstifta pa
dganderéttens omrade och lamna de Ovriga sakréttsliga frégorna om
aganderatt till immaterialratt oreglerade.™* Utredningens &sikt &tergavs i det
narmaste ordagrant av departementschefen®® och beddmningen av
nyttjanderéttens sakrattsliga skydd lamnades till réttspraxis.

Att en lagstiftning som reglerar licenstagarens prioritet framfor senare
forvarvare skulle vara den forsta och enda punkt som reglerades pa
aganderéttens omréde vid en eventuell lagstiftning anser jag vara felaktigt.
Om &ganderétten delas upp i sina bestandsdelar enligt Honorés idé visar det
sig att aven realisation av pant ar ett sétt pa vilket ganderatten kan utGvas.
Panthavarens rétt att realisera panten faller under dganderéttens utmétbarhet,
vilken innebér att immateriarattsinnehavaren kan frantas rétten till patentet
respektive varumarket om han inte kan betala sin skuld.*** | detta fall har
som bekant det sakréttsliga skyddet for licenstagaren lagreglerats. Den
frivilliga 6verlatel sen torde inrymmas under rétten till kapitalet, det vill siga
en ratt att avyttra immaterialrétten.® Detta & mojligen inte skdl nog att
anse att det krévs en lagandring for att prioritetsprincipen skall kunna gédla,
men det &, enligt min mening, inte heller s att det skal som av utredningen
och departementschefen anfordes mot en lagstiftning bygger pa ett riktigt
antagande.

For gemenskapsvarumarken har de sakréttsliga fragorna reglerats i EG-
VMF. Registrering av Overlatelse, licensupplételse och pantréttsupplatelse i
gemenskapsvarumarkesregistret ger dispositionen materiell-réttslig verkan
jamforbar med besittnings- och traditionskravet vid Overldtelse och
uppldtelse av 106s egendom. Prioritetsprincipen gdler bade vid
dubbeldispositioner och i konkurrens mellan upplételse och 6verlatelse.
Samtidigt  innebar denna  reglering  att  godtrosforvarv  av
gemenskapsvarumarken a mojligt.

Denna ordning skulle med fordel kunna tillampas pa patent och registrerade
varumérken i Sverige. Doktrin och offentliga utredningar & huvudsakligen

1 Proposition 1987/88:4, s. 19.
132 50U 1985:10, s. 98 .

133 Proposition 1987/88:4, s. 19 f.
% Honoré, aa, s. 76.

¥ Honoré, aa, s. 72.
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Overens om att prioritetsprincipen bor tilldmpas i konkurrens mellan
licensuppl atelse och senare forvarvare, liksom att prioritetsprincipen rader i
andra fal av  dubbeldispositioner. Att inféra  obligatorisk
registreringsskyldighet vid dverldtelse och licensupplatelse av patent och
registrerade varumérken och tillméta denna registrering materiell-réttslig
verkan samt att lagstifta om prioritetsprincipens tillampning vid
dubbeldispositioner skulle 6ka réttssékerheten och framja immaterialréttens
formogenhetsréttsliga stallning.

Avdlutningsvis tvingas jag konstatera att aven om en lagreglering, enligt min
asikt, & att foredra i detta fall har fragan Gverlamnats till praxis och det
saknas absoluta hinder for domstolen att tillampa prioritetsprincipen i
konkurrens mellan licensuppl &tel se och senare forvarv av immaterialrétt.
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5 Avslutande kommentar

FOor vissa immateriarétter sasom varuméarkesskydd genom inarbetning
saknas helt legitimation for dganderattsanspraket till skillnad fran patent och
registrerade varumarken dar det atminstone finns ett registreringsnummer att
knyta legitimationen till. Detta inverkar likvd inte als pa aganderéttens
utévande, det & lika fullt mojligt att fa exklusiv kontroll over
immaterialrétten och lagen skyddar rétten att fa behdlla kontrollen Gver
inarbetat varumérke lika mycket som de registrerbara immaterialrétterna och
annan |0s egendom. Darfér & det ingen omgjlighet att diskutera
aganderdtten till immateriaratter i dess fullstandiga liberada mening i
enlighet med Honorés idé.

Besittning av varumérken och patent ligger till grund for hela problemet nar
sakréatten skall diskuteras inom immateriarétten. For 16s egendom bygger
det sakréttsliga skyddet pa tradition av egendomen. Fysisk besittning ar den
legitimerande faktorn och tradition av egendomen & det moment som ger
skydd mot godtroende forvarvare, dverlatarens borgenarer och andra tredje
man.

Omogjligheten att fysiskt besitta immateriell egendom innebér emellertid att
ett annat moment an tradition maste tillmétas betydelse for att sakréttdigt
skydd skall uppnds. Att tillmdta anvandning av immateriardtten en
legitimerande betydelse & inte mgjligt eftersom immateriaratten kan
anvandas av flera parter, oberoende av varandra. Det mest systematiska
forefaller vara att infora ett registreringssystem liknande det som tillampas
pafast egendom. Ett sddant system dér registrering ger materiell réattsverkan
tilldmpas avseende gemenskapsvarumérken. For patent och svenska
varumarken har obligatorisk registrering dock uteslutits enligt gélande
lagstiftning bland annat pa grund av att det skulle kosta for mycket och énda
inte ge ett absolut skydd eftersom gédva immateriarédtten kan
ogiltigforklaras eller upphévas. Undantaget & pantséttning dar registrering
av pantsattningsavtalet ar en forutsdttning for pantséttningens giltighet. Det
ar vidare endast i samband med pantséttning av patent och varuméarken som
det sakrattsliga skyddet utformats genom lagstiftning.

Besittningsproblemet torde vara den frdmsta anledningen till att
godtrosforvary av varumarken och patent inte anses vara mojligt. Av det
faktum att godtrosforvarv av l0s egendom forutsdtter att Overldtaren
uppvisar "falsk legitimation” genom besittning till egendomen fdljer att om
sadan legitimation saknas kan godtrosforvarv inte uppkomma.

For aganderattsdispositioner av patent och nationella varumérken, férutom
pantsattning, har det sakréttsliga skyddet i doktrin och forarbeten ansetts
uppkomma genom avtalet. Avtal om 6verlatelse och licensupplatel se ersétter
darmed traditionskravet som gdller for 16s egendom. Sdlva avtalet kan dock
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inte ges en legitimerande verkan liknande besittning varfor det ar viktigt att
avgora vilken av parterna som skall ges foretrade till immaterialrétten i en
Situation av dubbeldisposition. Eftersom godtrosférvary & uteslutet foljer
naturligt att foretrade ges till den part till vilken immaterialratten forst
uppléts eller 6verlats. Prioritetsprincipen anses darfor tillamplig i situationer
av dubbel 6verldtel se och dubbel upplatel se.

| konkurrens mellan licensupplatelse och senare Gverlételse finns emellertid
en traditionell sakrattslig princip som i praktiken & fullt mgjlig att tillampa
pa immaterialréttens omrade, namligen principen "kop bryter legostamma’.
Till skillnad frén Ovriga sakréttsliga problem inom immateriaratten ligger
inte problemstallningen i besittningsfragan, utan i en tveksamhet att tillampa
en princip som av manga anses vara forlegad och olamplig i sammanhanget,
framst ur det ekonomiska perspektivet men dven ur andamal ssynpunkt och
vid en proportionalitetsbedémning. Eftersom lagstiftaren varit ovillig att
uttryckligen reglera omradet & utgangspunkten att principen "kop bryter
legostamma’ gédler fram till dess fragan avgjorts pa annat Sétt i praxis.
Né&got absolut hinder for domstolen att tillampa prioritetsprincipen for att ge
tidigare licensupplételse foretrade framfor senare Gverlatelse forefaler inte
finnas. Det méste likval av réttssikerhetsskal anses vara olyckligt att
gdllande ratt som av majoriteten uppfattas som oldmplig inte &ndras genom
lagstiftning.
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