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Sammanfattning

Uppsatsen syftar till att oka forstaelsen for naringsidkare att varda, varna och
skydda sina varumérken mot degeneration i Sverige och inom EG-samarbetet
genom att presentera, analysera och diskutera varumarkesrattens uppbyggnad,
degenerationsfenomenet och olika skyddsmdjligheter mot detsamma. | svensk
nationell lagstiftning och pa EG-réttslig niva ar kravet pa sarskiljningsformaga
juridiskt grundldggande for varumérkesrattens uppbyggnad. Det finns
skyddsmaojligheter antingen genom inarbetning eller registrering av varumarken
bade i Sverige och inom EG-samarbetet. Namnvalets pragel pa
sarskiljningsformagan varierar beroende pa vilken kategori da det kan finnas
deskriptiva, suggestiva, slumpmassiga och fantasinamn som kategorier pa

varumarkesnamn.

Varumarkesdegeneration innebar att varumarkets sarkskiljningsférmaga gar
forlorad, vilket gor varumaérket till en allman generisk beteckning. Orsakerna kan
vara flera bade inom och utanfoér markesinnehavarens kontroll. Konsekvenserna
av varumarkesdegeneration ar forodande bade ur ett juridiskt och ekonomiskt
perspektiv da ensamratten och exklusiviteten gar forlorad vilket foljs av stora
investeringsforluster. 1 séllsynta fall lyckas markesinnehavare regenerera sitt
varumarke och kan darmed aterfa sitt varumarke. Det finns flera skyddsstrategier
att tillampa for naringsidkare i syfte att skydda sig mot varumarkesdegeneration.
Uppsatsen presenterar skydd genom namnvalet, genom marknadsféringen, genom
intrangsaberopande och med en sérskild skyddskampanj. Losningen &r att lyckas
utifran den enskilda néaringsidkares egna forutsattningar kombinera flera
skyddsstrategier och i storre utstrackning vara medveten om och ha kunskaper om

hotet fran degeneration av varumarken.

Nyckelord:  Varumarkesratt, varumarkesdegeneration, sarskiljningsformaga,

dgenerationsskydd, varumarkesskydd.



Abstract

This thesis aims to increase the understanding and know-how for business owners
to take care of and protect their brands against degeneration in Sweden and within
the European Community (EC) by presenting, analyzing and discussing trade
mark law, the degeneration phenomena and several ways of protection against
degeneration of brands. The requirement for brand distinctiveness is fundamental
in Swedish national law and within the EC. Protection may be achieved either by
registration or recognition. The choice of brand name is important due to different

grades of distinctiveness depending on which category of name is chosen

Degeneration of trademark means that the distinctiveness of the trademark is lost
and the trade mark becomes a general generic description. There can be many
reasons degeneration both within and outside the control of the trademark owner.
The consequences of degeneration are devastating both economically and legally
due the lost of the exclusiveness and it’s followed by major investment losses. In
rare cases the trade mark owner successfully manages to regenerate the trade
mark. There are several strategies of protection for business owners in order to
avoid degeneration. This thesis presents protection by choice of trade mark name,
by marketing, by referring to legal trespassing and by a certain campaign of

protection.

The solution is to succeed starting from the business owner’s own conditions
combining several strategies of protection and in a larger scale be aware of and

have knowledge about the threat from degeneration of trademark.

Keywords: Trade mark law, degeneration of trade mark, distinctiveness,
protection from degeneration, trademark protection.
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1 Inledning

1.1 Introduktion

En av de storsta tillgdngarna i foretag ar ofta det intellektuella kapitalet i
allménhet och varumarket i synnerhet och far darmed en allt storre betydelse. For
manga foretag ar varumarket den enskilt viktigaste tillgangen. Att foradla och
framforallt skydda varumarket blir darmed synonymt med att 6ka och behalla

foretagets véarde och I6nsamhet.

Behovet for varumérkesinnehavare att tillampa ett effektivt och vélfungerande
varumarkesskydd 6kar i takt med denna utveckling. Varumérkesdegeneration® kan
vara skillnaden mellan liv och ddd for néringsverksamhet med forodande
ekonomiska, och framforallt juridiska, konsekvenser. Darfor ar det sarskilt
intressant att granska pa vilket sétt juridiskt skydd ges med dagens lagstiftning pa
svensk- och EG-niva, men ocksa vilka skyddsstrategier som finns till buds och

hur dessa bor anammas.

1.2 Syfte och problemformulering

Jag avser att i denna uppsats presentera, diskutera och analysera de juridiska
skyddsatgarder mot degeneration av varumarken som finns till buds for

! varumarkesdegeneration innebér att varumérkets sarkskiljningsférmaga gar forlorad och évergar
till att bli en produktbeteckning, en generisk term; F. Melin & M. Urde, Varumarket — en hotad
tillgang, 1990, s. 9.



naringsidkare pa svensk nationell niva samt EG-niva. Det ar ocksa intressant att
skapa forstaelse for varumarkesrattens uppbyggnad eftersom detta utgor sjélva

grunden for skyddet mot degeneration.

Dessutom har jag for avsikt att argumentera for att foretag i stérre utstrackning
borde aberopa de juridiska skyddsatgarderna som finns till buds samt anamma
varumarkesstrategier mot degeneration. Utifran detta stéller jag féljande fragor da

de anses vara sarskilt relevanta:

Hur ar varumarkesskyddet uppbyggt pa svensk nationell och EG-rattslig niva?

Vilka juridiska skyddsmajligheter finns mot degenerering av varumérke pa svensk

nationell niva samt EG-niva?

Vilka juridiska och ekonomiska konsekvenser medfor degeneration av ett

varumarke for rattsinnehavare av varumarket?

Varfér och hur borde néaringsidkare utforma sina skyddsstrategier mot

degeneration?

1.3 Metod och material

Uppsatsen ar i huvudsak forfattad utifran beskrivning och bearbetning av
lagstiftning, forarbete, rattsfall och juridisk doktrin pa rattsomradet immaterialratt.
Eftersom syftet och problemformuleringen i uppsatsen berér féretagsekonomi har
dven sadan doktrin anvénts avseende varumarken. Analys av juridisk doktrin pa
omradet immaterialratt och varumarkesratt har gjorts i kombination med I&sning

av forarbete, praxis och lagtext pa samma omrade.



Till min hjalp har doktrin anvénts inom immaterialrattens omrade och i synnerhet
varumarkesratten dar en deskriptiv metod tillampats avseende forsta delarna av
uppsatsen. Detta for att skapa en enkel och strukturerad forstaelse for
grundlaggande fakta. En mer tolkningsinriktad metod har anvénts avseende

domstolsavgdranden och skyddsstrategier dar olika resonemang utvecklats.

For att kunna uttyda rattspraxis pa omradet har framst EG-domstolens avgdéranden
granskats eftersom andelen rattsfall med varumérkesdegeneration i Sverige &r
bade &ldre och sallsynta. Svenska rattsfall kan darfor inte anses ge en lika
tillracklig bild da dessa &r fran en tid bade innan EU-medlemskapet och i vissa fall

innan den moderna varumarkeslagen.

1.4 Avgransningar

| uppsatsen har jag inte for avsikt att diskutera och beskriva varumarkesréttens
skyddssanktioner ur ett internationellt perspektiv utanfor svensk ratt och EG-
rattens samarbetsramar. Detta eftersom mitt huvudsakliga syfte ar att presentera,
analysera och diskutera skyddet mot degeneration och inte internationell

lagstiftning pa varumarkesrattens omrade.

Uppsatsen skulle riskera bli alltfér generell och tappa sitt kdrnresonemang ifall all
lagstiftning i varlden pa omradet forst ska utredas. Daremot forekommer
amerikanska rattsfall som exempel pa degenerationsfenomenet da andelen
svenska och europeiska rattsfall ar sallsynta. Beskrivningen av amerikanska
rattsfall har noga avvagts men min beddmning ar att dessa, oberoende kunskaper i
amerikansk lagstiftning, fungerar som bra védrdematare for degenerations-

fenomenet.



Uppsatsen forutsatter ocksa att lasaren sedan tidigare ar bekant med
grundlaggande varumarkesratt da varumarksskyddets uppbyggnad inom Sverige
och EG-samarbetet bara presenteras i sin korthet. Aterigen har jag inte for avsikt
att bli alltfér generell i uppsatsen med utforligare beskrivningar av den

bakomliggande lagstiftningen.

Uppsatsen behandlar varumérkeskategorin ordmarken och inte figurmérken
eftersom skyddet mot degeneration av varumérken ar i fokus, vilket i grunden &r
en lingvistisk fraga. Dessutom har jag inte heller for avsikt att berora ideella
organisationer eller andra markesinnehavare som inte agnar sig at

naringsverksamhet mer &n att kort ndmna dessa.

Dértill &r inte uppsatsen fullt ut juridisk i sin natur utan kompletteras istéllet med
sprakliga och ekonomiska inslag eftersom degenerationsskydd som fenomen
kraver en bredare forklaring och 16sning i samverkan med juridiken. Ensamratten
och sarskiljningsféormagan hanger nara samman med faktorer som ordval och

marknadsféringen av varumarket.

1.5 Disposition

Uppsatsen ar enkelt strukturerad och disponerad i fyra delar med avslutande
analys. Den inledande delen, rubrik 2, beskriver varumarkesskyddet och de
juridiska atgarder som finns till buds for enskilda naringsidkare avseende skydd

av varumarken pa svensk nationell niva och EG-réttslig niva.
Den andra delen, rubrik 3, beskriver fenomenet degeneration med dess

orsaksforklaringar, juridiska och ekonomiska konsekvenser men &ven mojligheten

till regeneration av varumarken. | den tredje delen, rubrik 4, presenteras och

-10 -



diskuteras skyddsstrategier utifran strikt juridiska och marknadsforingsméassiga

grunder mot varumaérkesdegeneration som finns till buds fér markesinnehavare.
Auvslutningsvis i analysen, rubrik 5, koncentreras fokus pa fragestallningen Varfor

och hur borde naringsidkare utforma sina skyddsstrategier mot degeneration?

med tillhérande egna reflektioner, kommentarer och slutsatser.

-11 -



2 Varumarkesskydd

”Qur brands are far to important to be managed by the marketing

”2

department - Jack Welch, VD General Electric

2.1 Allmant

| syfte att skapa forstaelse och insikt for varumarkesrattens juridiska uppbyggnad
pa saval svensk nationell nivda samt pa EG-niva bor lasaren inledningsvis

introduceras till varumarkesratten.

2.2 Lagstiftningen

Det &r nu drygt 40 &rs sedan den moderna varumarkesratten tradde i kraft® och vi
ser en forandrad marknad med ett informationsfléde och en konkurrens som &r sa
omfattande att konsumenters végledning och foretags imageetablering staller

alltjamt harda krav pa en fungerande lagstiftning.

2J. Lundquist, Varumarken, 2005, s. 11.
8 M. Levin, Larobok i immaterialratt, 2007, s. 361.

-12 -



2.2.1 Svensk ratt

| Sverige tillampas i dag varumarkeslagen fran 1960 (1960:644) som tillkom efter,
likt &vrig immaterialrattslig lagstiftning, nordiskt samarbete.* De viktigaste
forarbetena till lagstiftningen anses vara Firma- och varuméarkeskommitténs
betdnkande, SOU 1958:10 tillsammans med propositionen 1960:167. Det har
hant mycket bade pa marknaden och i lagen sedan dess varpa varumarkesrattens
omfattande rattspraxis, trots lagens bundenhet, bade administrativt och rattsligt

bereds betydelse.’

2.2.2 EG-ratt

Det rader ett omfattande EG-samarbete inom varuméarkesratten pa det
immaterialrattsliga omradet. Detta tack vare den stora betydelsen av
varumarkesratten for samhandeln p& inre marknaden.® Den nationella
varumarkesratten &r i dag kraftigt préglad av harmoniseringsdirektivet
(89/104/EEG)’ samt EG-varuméarkesférordning nr. 40/94 om gemenskaps-
varumarken som antogs efter nara 30 &r av forhandlingar.® Denna férordning

galler direkt i Sverige dar enskilda kan &beropa dessa i svensk domstol.’

Samma forordning fick praktisk verkan nar OHIM (Office for Harmonization in
the Internal Market) (Trade Marks and Designs)/Harmoniseringskontoret for den

Inre Marknaden (varumérke och monster) inrattades som har sitt sate i Alicante,

* M. Levin, Larobok i immaterialratt, 2007, s. 362.

> lbid. s. 363

® Ibid s. 361

" Ibid s. 52

% Ibid s. 364

® http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/EU-regler-i-Sverige/ (last: 2008-04-26)
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Spanien.’® Systemet antas vara en succé hittills och registrerade 375 000 marken

med giltighet i EU, &ven i Sverige, bara under det férsta halvéaret 2007.*

2.3 Skyddets uppkomst

Varumarkesskyddets uppkomst tillkommer antingen genom att mérket registreras
sasom ett sarskilt kannetecken for vissa varor enligt 1 8 VML (Varumarkeslagen)
som inleds med: ’Genom registrering enligt denna lag férvarvas ensamrétt till ett
varuméarke sasom sarskilt kannetecken for varor som tillhandahalls i en
naringsverksamhet™. Det gar ocksa att skydda varuméarket genom att det inarbetas
enligt 2 § VML som i sin tur inleds med: ”Aven utan registrering forvéarvas

ensamratt till ett varuméarke, d& market har blivit inarbetat”’.

2.4 Ensamratten

Innehallet i ensamratten och omfattningen framgar av 4-6 8§ VML.
Varumarkesratten 1 sin klassiska form &r koncentrerad kring ldran om
forvaxlingsbara kannetecken.’” Nar varumarken antingen &r identiska eller
atminstone liknar varandra och de samtidigt angar varor av samma eller liknande

slag &r de forvaxlingsbara enligt huvudregelni 6 8 1 st. VML.

Vidare kan innehavaren av varumarke enligt 4 § 1 st. férbjuda annan att, utan
samtycke, i naringsverksamhet anvanda ett forvéxlingsbart kénnetecken dvs. ett

liknande eller identiskt kénnetecken for identiska eller liknande tjanster eller

10 M. Levin, Larobok i immaterialratt, 2007, s. 52.
1 1bid s. 365
12 1hid s. 413
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varor. Tecken anses ocksa forvéaxlingsbara om det anses finnas en forbindelse
mellan markena, se artikel 5.1 b direktiv 89/104/EEG* med hithrande praxis.

Varumarkesskyddet ger innehavaren en tidsmassigt obegrdnsad ensamratt till

varumarket.** Till skillnad fr&n vad som bland annat galler for patent kan

varumarket betraktas som en pa forhand obestamd tillgang sa lange som 6nskas.
2.4.1 Registrering

Ensamrétt till varumarke erhdlls genom registrering som framgar av 1 § VML:
”Genom registrering enligt denna lag forvarvas ensamratt till ett varumérke

sasom sarskilt kannetecken for varor som tillhandahalls i en naringsverksamhet™.

Det finns tre satt att uppna ett giltigt varumarkesskydd enligt registrering i

Sverige:

1) registrering av ett EG-varumérke hos OHIM,

2) registrering av ett internationellt varumarke hos WIPQO,
3) registrering av ett nationellt svenskt varumarke hos PRV.

For ensamrétt till varumérke genom registrering géller reglerna i 1 § samt 12 — 24
88 VML med en anstkan som ska stallas till Patent- och registreringsverket
(PRV). Ansokan ska enligt 17 8 VML vara skriftlig och innehalla uppgift om
sOkandes namn eller firma samt om de varor for vilka market &r avsett och
innehalla en atergivning av varumarket. Darutover finns sarskilda formkrav
(namn, eventuellt beméktigat ombud, begédran om prioritet etc.).

Darefter prévar PRV om ansokan ar fullstandig och inte innehaller nagra kanda
hinder for registrering. Varumarket far inte registreras om hinder foreligger enligt
14 8 VML. Om PRV inte finner nagra hinder registreras market och kungors i

enlighet med 20 § VML och publiceras i Svensk Varumarkestidning som finns pa

¥ M. Levin, L4robok i immaterialratt, 2007, s. 413.
¥ €. Granmar, Varumarkesskydd, 2003, s 18.
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bade elektroniskt och som pappersutgava. Den som énskar kan efter detta inom en
frist av tvd manader invdnda mot registreringen och om inga invandningar
inkommer eller om PRV avslar invandningarna vinner registreringen laga kraft

efter tvd manader.

Genom EG-registrering hos OHIM kan enhetlig varumarkesratt uppnas pa EG-
niva. Ansokan kan bade lamnas till nationell registreringsmyndighet i Sverige
PRV eller direkt till OHIM och tidsatgangen &r ungefar ett ar.

Gemenskapsvarumarke galler i hela EU, vilket far anses vara ekonomiskt
fordelaktigt men nackdelen &r att ansokan kan avslas om det finns hinder for det
sokta market i bara ett av medlemslanderna.’® Frén denna stranga regel galler
emellertid ett undantag enligt artikel 107 om marken som endast har lokal

betydelse.

I samband med registreringen granskar OHIM att formaliteterna fore registrering
ar atlydda och att inga absoluta registreringshinder foreligger dvs. sadana som ror
market sjalvt sasom bristande sarskiljningsférmaga enligt artikel 7. Ansdkan kan
avslas helt eller delvis vid sadana hinder om inte hindret 6vervinns genom att

sokande t.ex. aberopar inarbetning i EU. Det ar fullt mojligt att 6verklaga.

2.4.2. Inarbetning

Ensamratt till varukannetecken kan forvarvas oberoende registrering om det blivit
inarbetat enligt 2 § 1-2 st. VML. Det krdvs emellertid att *’det har i landet inom en
betydande del av den krets” som market riktar sig till blivit kdnt som beteckning
for de varor som kannetecknet tillhandahaller, enligt 2 § 3 st. VML. Det innebér

inte nodvandigtvis att market behdéver ha blivit inarbetat i hela landet for att

15 M. Levin, Larobok i immaterialratt, 2007, s. 365
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ensamratten ska kunna goras gallande just dar mot annat forvéaxlingsbart marke.'®
Det finns inte heller ett krav pa att market ska ha anvants i landet utan det racker
att det ar kant.

Vidare ska market vara kant inom den krets det riktar sig till dvs. i den
omsattningskrets dar saval konsumenterna som dem som befattar sig med varan i
nagot skede av distributionen omfattas. Uppfattningen bland slutférbrukarna
vdger normalt tyngst, inte minst i EG-praxis. Samtidigt ska vara ké&nt i en
betydande del av omséttningskretsen vilket anses bedémas fran fall till fall men
dar man normalt brukar tala om att cirka en tredjedel av omséttningskretsen bor
uppfatta tecknet som just ett varumarke.!” Det anvanda kéannetecknet ska ocksa
vara kant som beteckning for de varor som tillhandahalls dar det maste fungera
som individualiseringsmedel varmed en bestdamd, darmed inte nddvandigtvis till
namnet kand, naringsidkare betecknar sina varor for att skilja dem fran andra

varor av liknande slag.'®

Det aligger kanneteckensinnehavaren att bevisa att varumarket ar inarbetat, vilket
kan vara svart men kan I6sas genom att bestdlla marknadsundersokningar. Detta
kan goras genom Stockholms Handelskammares varumarkesndmnd som &r

inrattad i syfte att utfora sddana undersokningar.*

18 M. Levin, Larobok i immaterialratt, 2007, s. 387.
17 H
Ibid
8p_J. Nordell, Varumarkesrattens skyddsobjekt, 2004 s. 375.
% U. Bernitz, G. Karnell, L. Pehrson, C. Sandgren, Immaterialratt, 2005 s. 212.
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2.4.3. Tidsprioriteten och passivitet

Bakom den ndamnda regeln om hur ensamrétten uppkommer aterfinns idén om den
forst uppkomna rattens foretrade.”® Principen uttrycks i klarhet i 7 § VML och
principen bryts av preklusionsregeln i 8 § VML. Den som inte patalat sin ratt
inom viss tid mot annans senare registrerade marke, far finna sig i att ocksa det

senare market bestar dar god tro och fem &rs passivitet géller.”

Samma sak géller passivitetsregeln i 9 § VML som innebér att om innehavare av
ett dldre kannetecken inte inskridit mot anvandningen av ett yngre inarbetat
kannetecken inom rimlig tid, sa far det bestd trots forvaxlingsbarhet mellan
tecknen. Det senare foljer emellertid av 10 8§ VML att det i sadana fall kan bli

nddvéndigt att i konsumenternas intresse gora vissa sarskiljande tillagg.

2.5 Sarskiljningsformaga

2.5.1 Allmant om sarskiljningsformaga

Grundlédggande forutsattningen for varumarkesratten dr att k&nnetecknet &ager
sarskiljningsformaga enligt kravet framgar som framgar av 1 § 2 st. VML. Pa
samma satt galler ocksa sarskiljningsformaga som forutsattning for registrerbarhet
I 13 § 1 st. VML samt indirekt i 2 8 VML om inarbetning dar sarskiljnings-
formaga ar en forutsattning for inarbetning for kannetecken.

Kravet pa sarskiljningsformaga innebar att ett fungerande varukannetecken maste

ha ett sardrag dar kannetecknet ska forma kunna skilja ut sig dvs. ha

20 M. Levin, Larobok i immaterialratt, 2007, s. 388.
21 -
Ibid.
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distinktivitet.?> Vidare ligger det i sarskiljningskravet en stravan att frihlla
sprakets vanliga ord och i tillvaron férekommande symboler. Detta ger 13 § 1 st.
VML uttryck for, dar ett mérke som “uteslutande eller endast med mindre
andring eller tillagg™ anger varans art, beskaffenhet, mangd, anvéndning, pris,
geografiska ursprung eller tiden for dess framstdllande inte anses ha

sarskiljningsformaga.?

Sadant som uteslutande framstar som sedvanliga beteckningar pa varan eller
tjansten kan inte skyddas och detsamma géller for det som &r deskriptivt. Kravet
pa sarpragel i det enskilda fallet &r starkt beroende av den nationella sprakliga
traditionen. Darmed far kravet pa sarskiljningsformaga anses variera beroende pa
vilken typ av varumarke det ror sig om dar hansyn far tas till hur lang tid ett

varumarke anvants och i sa fall i vilken utstrackning.

2.5.2 Namnvalet

Varumarken kan indelas i fyra huvudgrupper som baseras pa deras inneboende
sarskiljningsformaga i forhallande till produkten, dess utseende, anvandnings-
omrade etc. och dessa ar fantasinamn, slumpmassiga namn, suggestiva namn och

deskriptiva namn.?*

Fantasinamn har vanligen ingen som helst koppling till produktens
anvandningsomrade eller produkten i sig sjalv. Sarskiljningsférmagan ar hog och
varumarkena ar latta att registrera och skydda. Som exempel kan ndmnas Kodak
vars ursprung inte hade nagon koppling eller betydelse till kameror. Dessa
varumarken &r oftast lattare att skydda.

?2 M. Levin, Larobok i immaterialratt, 2007, s. 399.
2% J. Lundquist, Varumarken, 2005, s. 19.
**F. Melin & M. Urde, Varumérket — en hotad tillgang, 1990, s. 89.
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Slumpmassiga namn &r i sin natur deskriptiva eller generiska vars inneboende
sarskiljningsformaga ej finns med avseende pa dess ursprungliga betydelse. Som
exempel kan ndmnas Apple som ej skulle kunnat registreras for appleprodukter.
Namnet antyder inte nagot om produktens koncept varpa det féljaktligen har hog

inneboende sérskiljningsformaga.

Suggestiva namn antyder men beskriver inte fullt ut egenskaper eller funktioner
hos produkten da meningen ar att man ska kunna associera till varan nar man ser
dess namn.”® Som exempel pé suggestiva ord som registrerats kan namnas Gott &
Blandat, Wash & Go samt Barnangen.”® Denna namnkategori anses ha medelgod
inneboende sarskiljningsformaga och darmed foreligger viss risk for

degeneration.?’

Deskriptiva namn beskriver pa nagot satt produkten, dess anvandningsomrade
eller funktion vilket medfor att den inneboende séarskiljningsférmagan ar
obefintlig och kan jamstallas med generiska beteckningar.?® Det innebér ocksé

hinder for registrering. Som exempel kan namnas “gott” for att beskriva godis.

2.5.3 Andra krav

Utdver kravet pa sarskiljningsformaga ska varumarken ocksa uppfylla
forutsattningarna i 14 § VML dar PRV granskar bade absoluta och relativa
registreringshinder. De absoluta hindren ndmns i 14 § 1 st. VML nr 1-3 dvs.
sadana som grundas pa allmanna intressen. De fragor som framst aktualiseras ar
de om vilseledande i 14 8 1 st. nr 2 och i nd&rmare bestdmt vilseledande genom

geografiskt anknutna benamningar.® Praxis ar mycket strang betraffande

% M. Borg, J. Kvarnstrém & C. Oxhamre, Tendenser inom varumérkesratten, 2001, s. 32.
26 J. Lundquist, Varuméarken, 2005, s. 20.

2" F, Melin & M. Urde, Varumarket — en hotad tillgéng, 1990, s. 89.

* Ibid. s. 90.

% M. Levin, Larobok i immaterialratt, 2007, s. 406.
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rekvisitet och PRV avslar konsekvent alla ansékningar som inte harstammar fran
det antydda geografiska ursprunget. Detta fick ett svenskt foretag erfara nar de

ansokte om skydd for varumarket ”Frukt Champagne”.*°

De relativa hindren i 14 § 1 st. nr 4-9 dvs. sadana som ror annans réatt ar i de flesta

fall tamligen givna, aven om det ibland kan uppsta osékerhet.

2.5.4 EG-varumarkens sarskiljningsformaga

| EG-VMF artikel 4 framgar det, precis som i VML 1 § 2 st. att en beteckning
endast far registreras om det har formaga att sarskilja en naringsidkares varor fran
varor i annan naringsverksamhet, dessutom utgor sarskiljningsformaga for EG-

varumarket ett absolut registreringskrav enligt artikel 7.3

Ett EG-varumarke kan dartill endast registreras om det har sérskiljningsformaga i
hela EU, vilket framgar i artikel 7.2 som sager att ogiltighetsgrunderna i artikel
7.1 géller obehindrat av att ogiltigheten endast finns i en del av gemenskapen.
Enligt artikel 7.3 kan sarskiljningsformaga ocksa férvarvas genom anvandning,
vilket medfor att &ven en beskrivande beteckning kan registreras om den har

inarbetats som kannetecken for produkten.

Bedomningen av sarskiljningsférmaga anses vara nagot mer liberal an den
svenska bedomningen, emellertid har OHIM:s praxis skarpts vad galler kraven pa
sarskiljningsformaga avseende varumarken med ord som ar en del av en
medlemsstats allmanna sprakbruk.®® Detta skulle ocksa kunna antyda en véaxande
harmonisering av varumarkesratten som &r den enda av immaterialratterna som ar

fullstandigt utvecklad inom EG.

%0 J. Lundquist, Varuméarken, 2005, s. 21.
1 M. Borg, J. Kvarnstrém & C. Oxhamre, Tendenser inom varumérkesratten, 2001, s. 35.
32 H
Ibid.
% Ibid. s. 36.
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3 Degeneration

”Att falla for smicker att vart varumarke blir en allman generisk
beteckning menar jag ar livsfarligt. Fullstandigt livsfarligt. Ett foretag

som forlorar sin identitet f&r ingenting i kompensation™.*

— Bertil Hagman, Tetra Pak

3.1 Allmant om degeneration

Varumarkesdegeneration innebdr som bekant att varumarkets sérkskiljnings-
formaga gar forlorad och Gvergar till att bli en produktbeteckning, en generisk
term.*® De varumdrken som drabbas av degeneration &r vanligtvis
marknadsledande och produkten de identifierar & som regel unik i nagot
avseende.®® Ju mer marknadsdominerande en séljare ar p& marknaden desto storre
ar risken att séljarens varumarke degenereras, nagra allmanna kanda exempel pa
varumarken som blivit degenererade &r nylon, termos och jacuzzi*’ medan négra
kanda svenska exempel &r dynamit, insulin, grammofon, linoleum, fotogen,

vaselin och mack.®

Den namnda utvecklingen ar universell och galler ocksa ord som har karaktaren

av varumarken dar ordet efter en langre tid inte langre kan erinras handla om ett

3 L. Holger & I. Holmberg, Identitet — om varumarken, tecken och symboler, 2003 s. 230.
% F. Melin & M. Urde, Varumarket — en hotad tillgéng, 1990, s. 9.
36 i
Ibid.
37 C. Granmar, Varumarkesskydd, 2003, s. 98.
% F. Melin & M. Urde, Varumérket — en hotad tillgang, 1990 s. 95.
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varumarke. Som nagra sadana exempel kan namnas orden: grammofon, dynamit
och nylon.* Det &r emellertid tydligt att risken for degeneration ar mer pataglig
inom vissa branscher eller for vissa varuslag dn andra dar risken &r sarskilt stor
bland kemisk-tekniska och farmaceutiska varor, men ocksa ofta inom livsmedels-,

textil- och byggbranschen.*

Degenerationsfenomenet drabbar varumarket som juridisk, ekonomisk, marknads-
foringsmassig och strategisk tillgang genom att angripa det juridiska fundament
som varumarket vilar pa. Detta ar en allvarlig konsekvens som kan paverka viljan

inom ett foretag att fortsatta utveckla ett varumarke.*

3.2 Degenerationens orsaker

Det finns en rad olika orsaker till varuméarkesdegeneration beroende pa
omstandigheter bade inom och utanfor féretags kontroll men Phillips*? samt Melin
och Urde® ger forslag pé ett antal generella orsaker till varumarkesdegeneration.
Om foretag underlater att introducera en term foreligger storre risk for
varumarkesdegeneration. Detta drabbade foretaget DuPont som inte kombinerade
sitt varumdrke med en generisk term utan istdllet anvéndes varumarket
Cellophane som generisk term, vilket medforde att ensamrétten till varumarket

gick forlorad.

| de fall foretag introducerar en generisk term men underlater att anvanda
densamma leder detta i forlangningen till degeneration av varumarket vilket hande
med varumarket Aspirin som tillhérde foretaget Bayer. Deras marknads-

foringsbudskap var att Aspirin var basta hjalpen mot huvudvérk, utan koppling till

% M. Levin, Larobok i immaterialratt, 2007, s. 458.

0P J. Nordell, Varumarkesrattens skyddsobjekt, 2004, s. 361.

*1 M. Urde, Mérkesorientering, 1997, s. 340.

*2.3. Phillips, Trade Mark Law, 2003, s. 180.

* E. Melin & M. Urde, Varumérket — en hotad tillgang, 1990, s.94.
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generisk beteckning eller ursprung vilket ju mer detta upprepades till slut
medférde att allmanheten uppfattade det som en allmin beteckning for

smartstillande medel.*

En annan orsak kan vara att foretag introducerar en generisk term som
omsattningskretsen forkastar tillforman for varumarket vilket drabbade Parker
Brothers och deras ursprungligen valkédnda varumarke Monopoly i USA som
kombinerades med den generiska termen “real estate trading game”. Denna term
accepterades emellertid aldrig vilket till slut gjorde att varumarket blev en

produktbeteckning.®

Om den etablerade produktbeteckningen inte fungerar i praktiken kan varumarket
pa sikt degenereras eftersom den generiska beteckningen upplevs for kranglig och
besvarlig att uttala. Dammsugarforetaget Hoover introducerade en dammsugare
pa marknaden och eftersom engelskans "vacuum-cleaner” upplevdes som kranglig
blev varumarket snabbt den genriska beteckningen, trots korrekt marknadsforing.

Behovet av enkelhet fylldes snabbt med varumarket.

Andra orsaker kan vara att varuméarkesinnehavaren ar ensam om produkten pa
marknaden genom exempelvis patent- och designskydd d&r Linoleum &r ett
exempel pa det. Eller att konkurrenterna vill utnyttja den hdga populariteten och
igenkanningsfaktor hos allménheten i varumarket genom illojal konkurrens. En
annan orsak kan vara att konkurrenterna gor generiska h&nvisningar av
varumarket dar ett exempel var en festfixare som ansokte om tillstand att for

nyérsfesten anvanda ordet Champagne som om det vore generiskt i sin inbjudan.*

Allmanheten kan anvanda och géra varumarket generiskt genom att anamma och

anvanda det som en kulturell symbol. Som exempel kan politiker kallas for

*F. Melin & M. Urde, Varumérket — en hotad tillgéng, 1990, s. 92.
* Ibid. s. 94.
* 3. Phillips, Trade Mark Law, 2003, s. 180.
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Teflonpolitiker*” dar det &syftas att ingen kritik fastnar p& dem. Slutligen &r en
annan degenerationsorsak att uppslagsverk, korsord eller i olika typer av ordlekar
anvander ord som en generisk term vars ledtradar inte gor nagon hanvisning till
juridiskt skydd.

3.2 Degenerationens juridiska konsekvenser

Registreringen av ett varumarke kan hévas enligt 25 8§ 2 st. nr 2 VML om market
inte langre har ndgon sarskiljningsférmaga.*® Det som avses 4r att det som en
gang var ett sarskiljande kannetecken har utvecklats till en allman eller generisk
beteckning for det varuslag som market tidigare varit skyddat fér. En sadan
utveckling ar mycket olycklig fran méarkesinnehavarens synpunkt ur ett juridiskt
perspektiv eftersom ensamratten riskerar ga forlorad dar market blir till allméan

egendom.

Om domstolen bedOdmer att varumarket degenererat upphévs varumarkes-
registreringen dar talan far vackas av den som lider forfang av registreringen
enligt 26 § VML. Det innebér att enskilda ndringsidkare som &r i behov av att
borja anvanda en generisk term som fortfarande &r ett varumérke kan begéra att
sarskiljningsformagan och darmed sjalva grunden for varumarkesregistreringen
omprovas. Talan far ocksa enligt 26 § VML féras av en sammanslutning av

naringsidkare dven om dess praktiska tillampning ar mer sallsynt.

*7J. Phillips, Trade Mark Law, 2003, s. 180.
8 M. Levin, Larobok i immaterialratt, 2007, s. 457.
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3.2.1 Bostongurka

Ett for Sverige aktuellt avgdrande &r rattsfallet*® om varuméarket Bostongurka som
ags av livsmedelkoncernen Procordia Food AB. Motparten Bjérnekulla
Fruktindustrier AB véckte talan mot Procordia vid tingsratten om upphdvande av
varumarket Bostongurka eftersom det inte langre ansags ha nagon
sarskiljningsformaga utan uppfattades som en generisk term for inlagd gurka.

Till stod for Bjornekullans talan &beropades tvd marknadsundersokningar
grundade pad en opinionsundersokning som riktas till konsumenter medan
Procordia bestred talan och aberopade en sarskild marknadsundersékning som
riktas till beslutsfattande organ hos stora aktbrer inom dagligvaruhandeln,
storhushall och gatukok. Striden kom darfor att galla vilken omséattningskrets som
ar relevant vid beddémningen av om ett varumérke forlorat sin sérskiljnings-

formaga.

Rattsfragan i fallet och fragan som hovratten stallde till EG-domstolen med

anledning av detta var:

Vilka eller vilken &r, enligt artikel 12.2 a i varumarkesdirektivet, i sddana fall dar
en vara hanteras i flera led innan den nar konsumenten, den relevanta
omsattningskretsen vid beddmningen av om ett varumarke har blivit en allmén

beteckning i handeln for en vara for vilke[n] det &r registrerat?*°

Malet fick aldrig nagot tydligt avgdrande i Sverige eftersom parternas
forlikades.”* Men av EG-domstolens dom framkom det att om det finns flera led i
distributionskedjan innan den vara fér vilken varumarken ar registrerat nar

konsumenterna eller slutanvandaren, sa ar den relevanta omsattningskretsen for

®EGD den 29 april 2004 i mal C-371/02
)EG-domstolen: C-371/02, Svea Hovrétt: T-7455-01
51 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=510113&rss=1401 (l4st 2008-04-22)
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bedémningen av om ett méarke har degenererat samtliga konsumenter eller
slutanvandare och beroende av vad som kénnetecknar marknaden for den

foreliggande varan, samtliga naringsidkare som salufor den.>?

Intressant fran rattsfallet &r ocksd att EG-rattens betydelse avseende juridiska
konsekvenser for varuméarken for naringsidkare i Sverige ar en annorlunda syn pa
relevant bedomningskrets da den svenska regeringens linje om att naringsidkarna
utgjorde denna medan kommissionen i storre utstrackning tog hansyn till
konsumenterna. | framtiden kan det innebéra att vid eventuella slutgiltiga domar i
Sverige av liknande karaktar, dven om varje rattsfall ar unikt med unika
omsténdigheter, kan en forskjutning till 0kad konsumentmakt ske avseende
tolkningsforetradet for bedémning av degeneration.

3.2.2 Feta

Fragan om geografiska ursprungsbeteckningar har ocksa varit foremal for
stridande parter emellan eftersom ett namn pa en produkt, som forvisso har
samband med den ort eller region dér produkten framstalls eller marknadsfors, har
kommit att bli den allménna beteckningen pé produkten eller livsmedlet i fraga.>
Det finns ett séarskilt forbud mot registrering av sadana ursprungsbeteckningar
med skydd for geografiska och ursprungsbeteckningar dar det vid
hansynstagandet till om ett namn blivit generisk ska hansyn tas till samtliga
faktorer.> Aven om geografiskt ursprung utgdr specialregler ar det sarskilt
intressant att, med hansyn till det lga antalet rattsfall, fa en tolkningsmojlighet
och inblick i hur EG-domstolen resonerar kring registreringshinder och grénsen
for sarskiljningsformagan. Dessutom fick domen praktisk betydelse for

naringsidkare med mojligheter att kunna anvanda geografiska namn.

%2 M. Levin, Larobok i immaterialratt, 2007, s. 458.
53 p_J. Nordell, Varumarkesrattens skyddsobjekt, 2004 s. 366.
5 Artikel 3.1 i férordning nr 2081/92.
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| EG-domstolens s.k. Feta-avgorande® gallde frdgan om bestammelsen om
degenererade ursprungsbeteckningar enligt artikel 3.1 i forordningen som lyder
”Namn som har blivit generiska far inte registreras™ dar rattsfragan gallde
huruvida registreringshinder foreligger for namn som blivit generiska ocksa ar

tillampbart pa namn som alltid varit generiska.

Beteckningen Feta ar utan geografisk innebord eftersom det inte finns nagot
geografiskt omrade med namnet men eftersom ordet kommit att forknippas med
en speciell typ av ost frdn Grekland ansokte Grekland om registrering av
beteckningen med &beropande av férordning.*® Efter beviljad ansokan fran EG-
kommissionen véckte flera medlemslander daribland Danmark och Tyskland talan
hos EG-domstolen om att registreringen skulle upphdvas eftersom ordet var att

uppfatta som generisk beteckning.

EG-domstolen beslutade att ogiltigforklara registreringen av Feta som geografisk
ursprungsbeteckning med anledning av att hindret mot registrering i artikel 3.1
aven ar tillampbart pad namn som alltid varit generiska. Dessutom ansags inte
kommissionen beaktat omstandigheten att namnet sedan lange anvénts i vissa
andra medlemsstater an Grekland vid registreringen varpa samtliga faktorer inte
beaktats.

Darmed far generiska beteckningar, efter denna dom fran den 16 mars 1999, anses
vara att just betrakta som generiska beteckningar oavsett senare dberopande utan
mojligheter att kunna registreras. Ett tydliggorande som for naringsidkare innebar
storre mojligheter att kunna anvanda geografiska ursprungsnamn i sin beteckning

for varor och produkter.

% MA&l C-299/96.
% Radets forordning nr. 1107/96.
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3.3. Degenerationens ekonomiska konsekvenser

Enligt Milward Browns arliga rankning av varumérken® ar Google vart cirka 66
miljarder dollar medan en annan undersokning nagra ar tidigare i boken
Brand.New vérderade Coca Colas varumarke till 84 miljarder dollar, vilket var
halva det totala foretagsvardet.®® For svensk del var IKEA &r 2007 det hogst
varderade svenska varumérket pa 38:e plats varderat till ca 10 miljarder dollar i en
tredje undersokning.>

Oavsett matinstrument vars resultat kan variera mellan varandra far de
ekonomiska konsekvenserna for enskilda naringsidkare anses bli forédande vid
eventuell varumarkesdegeneration. Att arbeta in ett varumarke sa det fastnar i
manniskors medvetande kraver mycket tid och marknadsforingsresurser.

Investeringar som riskerar ga forlorade.

Genom att varumarket blir en generisk term far konkurrerande féretag i sin tur en
inarbetad produktbeteckning att anvanda i sin marknadsforing vilket ocksa medfor
en avsevard tempoforlust for den ursprungliga mérkesinnehavaren som hamnar
utan ett av sina mest potenta marknadsféringsvapen genom varumérket.®’
Foretaget maste darmed ater offra dyrbar tid och resurser pa att arbeta fram ett
nytt konkurrenskraftigt varumérke medan konkurrenter under tiden hinna 6ka sina

marknadsandelar.

*"http://www.millwardbrown.com/Sites/Optimor/Media/Pdfs/en/BrandZ/BrandZ-2007-
RankingReport.pdf (last: 2008-05-07)

%8 L. Holger & I. Holmberg, Identitet — om varumarken, tecken och symboler, 2003 s. 9.

5 http://www.ourfishbowl.com/images/surveys/Interbrand_BGB_2007.pdf (l4st: 2008-05-07)
% F. Melin & M. Urde, Varumérket — en hotad tillgang, 1990, s.100.
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3.4 Varumarkeskyrkogarden

Nar varumarket degenereras forlorar det dess sarskiljningsformaga vars
konsekvenser kan vara forodande for naringsidkare ur saval ekonomisk som
juridisk synpunkt. | syfte att 6ka forstaelsen for detta fenomen i praktiken
presenteras darfor den nagot 6dsliga men ack sa fruktade varumarkeskyrkogarden
med varumarken som forlorat sin sarskiljningsformaga, forlorat sin ensamratt och

darmed anses vara degenererade.

Antalet rattsfall med degeneration ar fa i Norden och vi fick ej heller nagot
slutgiltigt avgorande i Bostongurka-fallet®™ men fran aldre praxis kan namnas NJA
1887 A 288 (Dynamit), RA 1921 H 70 (Grammofon) och fran nyare dansk praxis
marks U 1986 s. 327, NIR 1989 s. 202 (Lights). Dessa &ldre rattsfall kommer inte
att analyseras. Istéllet gors en beskrivning av tva varldsberomda varumarken vars
olika véagar till degeneration ger en bild av fenomenets kritiska innebdrd av
konsekvenserna for foretag.

3.4.1 Cellophane

Ensamratten till varumarket Cellophane ar berattelsen om hur ett valmaende
foretag i full produktion inom ett decennium mister en av de viktigaste
tillgangarna genom varuméarket som degenereras. Foretaget DuPont forvarvade
ensamratten att tillverka och marknadsfora Cellophane ar 1923 med investeringar

pa 2 miljoner dollar i en produktionsanlaggning.®

| takt med att det amerikanska patentet I6pte ut fem ar senare inledde Waxed
Paper Co sin tillverkning av en identisk produkt men fick problem att sélja

61 Se kapitel 3.2.1.
62 M. Urde, Mérkesorientering, 1997, s. 227.
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densamma eftersom kunderna efterfragade “cellophane” varpa DuPonts rétt till

varumarket betraktades som ett konkurrenshinder av Waxed Paper Co.

En konsumentundersokning genomford pa bestallning av Waxed Paper Co visade
att 88 % av deras kunder inte kdnde till nagot annat namn &n "cellophane” som
kunde beskriva produkten samtidigt som varumarket uppfattades som en
produktbeteckning &ven inom DuPont. Rattsfragan blev saledes: Inskréankte

DuPont den fria konkurrensen med sitt varumarke?”.

Domstol ansag slutligen att den tidigare agaren till varuméarket som DuPont
forvarvade mérket av har marknadsfort Cellophane som generisk beteckning med
ett beskrivande av produkten men markerade inte dess ursprung fran en enskild
tillverkare. DuPont hade ingen ratt att monopolisera en produktbeteckning, ansags
det.

Déarmed ansags det att DuPont hade forvarvat ett degenerationsmassigt varumarke
fortsatt anvdnda cellophane generiskt i sin marknadsforing, vilket medférde att
foretaget ar 1936 forlorade ratten till varumarket Cellophane med fri tillgang till

begreppet for alla konkurrenter.

3.4.2 Windsurfer

Ett varumarke som pa kort tid degenererade och upptogs av det allménna
sprakbruket pa grund av egna misstag och bristande insikt om hur
marknadsforingen skulle fa for juridiska konsekvenser var Windsurfer. De forsta
som satte segel pa en surfingbrada var James Drake och Hoyle Schweitzer som
darmed ocksa gav upphov till en ny sport med bildandet av foretaget Windsurfer
Inc, med tillverkning och marknadsféring av deras produkt vars namn blev

Windsurfer.%®

8 M. Urde, Mérkesorientering, 1997, s. 321.
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Efter stor massmedial uppméarksamhet med reportage om sporten “windsurfing”
dar utévarna benamndes "windsurfers” dven i internationella sammanhang fylldes
sprakbehovet genom journalister anammade utdvarnas satt att uttrycka sig med
beskrivandet av bade sporten och farkosten. Nar grundarna senare i slutet av
1970-talet fatt upp 6gonen for att varumarket riskerade att degenerera fanns ingen
generisk term varpa beteckningen “sailboard” presenterades for massmedia
samtidigt som fjorton konkurrenter stdmdes foér att ha anvant Windsurfer
felaktigt.>*

En av de stdmda konkurrenterna beslutade att prova varumérkets status i domstol
genom att fa klarhet i huruvida Windsurfer mist sin sarskiljningsformaga och
darmed ocksa forlorat grunden for sjalva varumarkesratten. Domstolen faststéllde
slutligen att Windsurfer anvants som generisk beteckning i reklammaterial av
Windsurfer Inc. sjalva samtidigt som déver 60 % av dem som kande till ordet

trodde det var en produktbeteckning.®®

Déarmed ansags foretaget sjalva bidragit till utvecklingen, raddningsforsoket kom

for sent och 1986 klassificerades Windsurfer som en generisk beteckning.

3.5 Regeneration

Det ar i regel svart att regenerera dvs. att ge nytt liv at ett kdnnetecken och det &r
ocksa forknippat med vasentliga investeringskostnader varpa sadana forsok i regel
tenderar att misslyckas.®® Vad som kravs & i princip att markesinnehavaren
inarbetar en ny generisk beteckning for den vara vars kdnnetecken degenererat,
vilket regelmassigt ar forenat med forlust av betydande marknadsandel.®’

Eftersom resurserna och investeringskostnaderna maste riktas mot alla istallet for

% M. Urde, Méarkesorientering, 1997, s. 321.
% Ibid. s. 322.
% p_J. Nordell, Varumarkesrattens skyddsobjekt, 2004, s. 367.
67 H
Ibid.
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enskilda malgrupper medfor dven detta stora kostnader. Genom att skapa ett nytt
appellativ (motsatsen till egennamn) for ordet atervinns kannetecknet dar man ska
lyckas na ut till hela allméanheten med ett budskap om att en generisk beteckning
ska utgora ett kénnetecken med ett sarskiljande av varor av visst kommersiellt

ursprung frn samma slags varor av annat ursprung.®

Exempel pa varumarken som lyckats med regenerering i Sverige ar Diktafon som
degenererat men som nu &r registrerat. Av allt att doma har dven Jeep kunnat
regenereras dar omsattningskretsen kan skilja pa "jeepar” av market Jeep och
andra terranggdende personbilar.?® Oftast har varumarken kunnat regenereras om
de inte anvants pa manga ar men undantag fran detta dar regeneration skett pa
andra premisser ar Singer och Dunlop medan market Yale kan ndmnas fran norsk

praxis vars marke lange upplevdes som en generisk beteckning for 18ssystem.”

Om ordet har ursprunglig sarskiljningsformaga sasom Vespa kan det fa tre fran
varandra skilda meningar och referenser dar ordet refererar till alla getingar, alla
skotrar och alla skotrar av market Vespa. Den utvecklingen kan troligen forklaras
med det dkade utbudet av mopeder och andra transportmedel for olika dndamal
med olika egenskaper for olika malgrupper pa en marknad med allt storre
konkurrens, vilket i sin tur 6kar varumarkets betydelse.

%8 p_J. Nordell, Varumérkesrattens skyddsobjekt, 2004, s. 368.
* Ibid. s. 369.
" Ibid. s. 368.
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4 Skyddsstrategier mot degeneration

’Brands don’t die a natural death, but they can be murdered”"*

— Larry Light, McDonald’s varumarkesutveckling

4.1 Allméant om skyddsstrategier mot degeneration

Det finns goda mojligheter for néringsidkare och enskilda foretag att
framgangsrikt skydda sig mot degeneration av varumarken med bade
marknadsféringsméssiga och framforallt juridiska medel. En forutsattning ar
emellertid att varumarkesinnehavaren har goda kunskaper om degeneration och

dess natur.”

Det finns visserligen en lagregel i syfte att skydda mot degeneration genom 11 §
VML dar en registrerad markesinnehavare kan krava att varumarket inte
omnamns ibland annat lexikon, handbocker och fackskrifter, men lagregeln
saknar sanktioner.”® An mindre har utgivarna ndgon skyldighet att markera ord
som inte ar registrerade som varumarken utan lever pa inarbetning, det gar bara att
lita pAd god vilja."® Darfor far istallet rattsinnehavare ta till en rad olika

forebyggande och aktiva atgarder vid intrang som kan vidtas.

). Lundquist, Varumarken, 2005, s. 51.

2 F. Melin & M. Urde, Varumérket — en hotad tillgdng, 1990, s. 105.
M. Levin, Larobok i immaterialratt, 2007, s 459.

™ p, Rindforth, Dagen efter, 1999, s. 23.
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Enligt Melin och Urde kan varumérkesdegeneration liknas vid en sjukdom som
drabbar varumarket med forebyggande atgarder som syftar till att pa olika satt
hindra sjukdomen att fa faste med en korrekt diagnos som maste stéllas omgaende
samtidigt som ratt behandling inleds ifall sjukdom skulle intraffa.”

Samtidigt menar Granmar att en séljare som dominerar en marknad har av den
anledningen att alltid differentiera sitt varuméarkesbyggande. Om det ar mojligt &r
en multibrandingstrategi att foredra framfor att bygga verksamhetsvaruméarket.”
Med detta menar troligen Granmar att riskerna sprids i takt med differentieringen
samtidigt som foretag kan véxa till dominerande stallningar, fast med olika

marken vilket 6kar markenas individuella sérskiljningsformaga.

Dessutom finns det ocksd enligt bdde Granmar’’ och Lundquist”® sprakliga
anvandningsatgarder som kan vidtas sdsom att inte anvanda olika sprakliga
bojningar av ordet, att skydda ordet som figurmarke och alltid skriva ordet i
versaler. Det finns darmed mojligheter att skydda sig genom sin marknadsforing

genom att forhalla sig till juridiken som utgangspunkt.

Samtidigt finns i vissa fall mojligheter att aberopa intrang och faktiskt satta
juridisk press pa andra som gor ansprak pa illojal konkurrens genom oratt
anvandning av annans varumarke. Slutligen diskuteras ett eget forslag pa
skyddskampanj dar preventiva marknadsforingsmassiga och direkta juridiska

atgarder kombineras i syfte att skapa ett helhetsskydd.

> F. Melin & M. Urde, Varumérket — en hotad tillgang, 1990, s. 105.
76 Granmar, Varumarkesskydd, 2003, s. 98.

" Ibid. s. 99.

78 J. Lundquist, Varumarken, 2005, s. 52 f.
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4.2 Namnvalet som skydd

Eftersom sarskiljningsférmaga ar en forutsattning for att en symbol éverhuvud-
taget ska kunna vara ett varumarke och darmed ocksa en forutsattning for att
kunna skyddas ar namnvalet av stor betydelse. Genom att aterkoppla till de
tidigare beskrivna namnkategorierna’ hanger sarskiljningsformaga och risk for
degeneration ndara samman varpa valet av skyddsstrategi i stor utstrackning bor ta
hansyn till detta.

Genom att anvénda fantasinamn kan det innebéra stora kostnader och resurser i
marknadsforing for att na allméanheten vid just introduktionstillfallet vilket
forutsatter en fran borjan god ekonomisk forutsattning. Detta passar troligen storre
foretag battre som har mojlighet att tillampa en juridiskt sakrare védg. Risken for
varumarkesintrang &r lagre samtidigt som sarskiljningsférmagan tenderar att vara

hogre.

Detta medan ett suggestivt namnval daremot antyder draghjalp fran dess
antydande av produktens egenskaper, vilket antas underlatta for konsumenter att
sammankoppla varumarket med produkten. Att tillampa ett suggestivt namnval
torde emellertid vara mer forenat med hdogre juridiska risker eftersom
omsattningskretsen vid framgang riskerar att ta Over varumarket som generisk

beteckning istallet.

Att tillampa slumpmassiga namn som ett led i sin skyddsstrategi medfor tack vare
dess hoga sarskiljningsformaga goda skyddsmajligheter men egentligen forst efter
inarbetning eftersom kravet for registrering forst ar inarbetning via s.k. secondary
meaning.®® Darmed far dessa ocksd anses vara forenade med stora initiala

investeringskostnader. Att goéra kopplingen mellan det engelska ordet for &pple

7 Se kapitel 2.5.2.
% F. Melin & M. Urde, Varumérket — en hotad tillgang, 1990, s. 89.

-36 -



och datorer var troligen langt ifran en sjalvklarhet innan alla miljoner i

marknadsforingskostnader.

Tillampningen av deskriptiva namn ger bristande och i manga fall obefintliga
skyddsmajligheter varpa tillampningen av detta namnval rimligen inte kan
rekommenderas for att pa sikt bygga starka varumarken med juridiska

skyddsmojligheter.

4.2.1 Modermarke

Genom att anvénda detta namnval som skyddsstrategi bar samtliga produkter
samma modermarke, vilket inte sallan &r forknippat med foretagsnamnet med
exempel som Felix och Heinz.*" Investeringskostnaderna foér nya produkter &r
oftast lagre eftersom namnet aker snalskjuts pa foretagets tidigare fortroende-
kapital bland konsumenter.

Eftersom modermarket ofta marknadsfors tillsammans med den generiska
beteckningen utgor detta en fordelaktig skyddsatgard dar exempelvis
kombinationerna blir Felix inlagda gurka eller Heinz ketchup.® Modermarket kan
namligen inte anvandas som substitut for en generisk beteckning da det associeras
med olika produkter och d&ven om Heinz lange var synonymt med ketchup i USA
sa blev denna koppling allt svagare i takt med att nya produkttyper introducerades

under market.®

Skyddsstrategin med modermarket som namnval far darmed anses vara extremt
fordelaktigt ur degenerationsh&mmande synpunkt eftersom produktens generiska
beteckning anvénds i direkt samband med mérket. Daremot finns det anledning

81 F. Melin & M. Urde, Varumérket — en hotad tillgdng, 1990, s. 111.
% Ibid. s. 111.
8 |bid.
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till eftertanke ifall foretag har produkter som ingar i vitt skilda produktkategorier
dd degenerationsrisken beror pa hur manga produkter som varje enskilt
modermérke representerar. Exempelvis anvénder Nestlé eget modermérke for

djurmat i syfte att inte skada foretagets renommé inom barnmat.®*

4.2.2 Modermérke med gradering

En annan degenerationsskyddande strategi kan vara att anvdnda foretagets
modermarke som sérskiljande av produkterna inom sitt sortiment genom att
anvanda graderingar, &ven om detta forutsatter att produkterna ar av samma sort,
exempelvis bilar.® Det &r inte sannolikt att ett modermérke med gradering
anvands som ord i allmant sprakbruk varpa denna skyddsstrategi med namnval

anses vara fordelaktig om market associeras med en gradering.

4.2.3 Modermarke och dottermarke

Ett gott degenerationsskydd dr nar modermarket tillsammans med dotterméarket
som ett inarbetat par med en generisk beteckning valjs som namnval. Detta
eftersom foretagsnamnet star som garant for kvaliteten medan dottermarket
sarskiljer produkten. Denna strategi forsokte foretaget DuPont tillampa da deras

varumarke Teflon uppvisade degenerationssymptom men misslyckades.®®

Misslyckandet berodde i grunden pa att avsaknaden av en adekvat generisk term
dd konsumenter uppfattade DuPont Teflon som teflonmaterial av foretaget

DuPont snarare &n Teflon som eget varumarke. Om den generiska termen faller

8 F. Melin & M. Urde, Varumérket — en hotad tillgdng, 1990, s. 112.
% bid.
% bid.
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bort 6kar degenerationsrisken avsevért dar ett annat exempel ar 3M Scotch tejp

som i dagligt tal blivit Scotch.®’

4.2.4 Individuella méarken

Denna skyddsstrategi med individuella marken innebar ingen stark bindning for
foretaget dar det finns stora mojligheter att prioritera namn som &r mindre
degenerationsbenagna for varje gang en ny produkt ska registreras.®® Dessutom
kan varje degenerationsrisk bedémas fran fall till fall med unika majligheter att
bemota densamma. Det finns mojligheter att kombinera fantasinamn med

suggestiva namn for olika produkter med individuella bedémningar.

Sjalva beviset pa denna skyddsstrategis framgang avseende namnval om den
behdrskas ratt &r det stora multinationella foretaget Proctor & Gamble vars
produkter &r isolerade fran varandra ur marknadsforingshanseende med korta,
latta och suggestiva namn som &r gangbara internationellt och enkla att minnas.®
Deras varumarken har inte degenererats utan utgor istéllet bland de absolut
starkaste i branschen. Det gamla varumarket Ivory har exempelvis lyckats
skyddas i snart hundra ar eftersom den generiska beteckningen tval konstant

anvands tillsammans med varumarken.

4.3 Marknadsforingen som skydd

Som tidigare konstaterat utgér namnvalet tillsammans med marknadsféringen de

viktigaste bestandsdelarna vid uppkomsten av degeneration. Darfor ar det av stor

8 F. Melin & M. Urde, Varumérket — en hotad tillgdng, 1990, s. 112.
% Ibid., s. 113.
% |bid.
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vikt att ocksa anvanda marknadsféringen med ett standigt medvetande om risken
for varumarkesdegeneration pa ett ansvarsfullt satt. Det gar oftast med enklare
sma medel astadkomma stora forandringar och slippa dyra rattegangskostnader
och pa sikt riskera forlora skyddet av en av foretagets viktigaste tillgangar —

varumarket.

4.3.1 ®-symbol och ™

En viktig del av varumarkesvarden och skyddsstrategierna &r att kommunicera
med den viktiga omsattningskretsen, som i manga fall avgor just
sarskiljningsformagan, genom att saga att namnet ar ett varumarke och inte bara
en allman generisk benamning pad produkten.® Det handlar om att i all

framstéallning sasom reklam eller forpackningar identifiera varumarket.

For att signalera att varumarket &r registrerat bor en varumérkesinnehavare
anviandas ®-symbolen flitigt &ven om det inte ar nddvandigt att pa en forpackning
eller i en annonstext genomgdende sitta ut ®-symbolen.”* Att missbruka
anvandningen av ®-symbolen kan innebara vilseledande marknadsforing®, vilket
innebdr att det bor goras med kunnande och stor grad av forsiktighet. | vissa

lander finns det krav p att registrerade varumarken ska markas med ®.%

™ visar att nagon gor varumarkesrattsligt ansprak pa ett visst varumarke men att
market annu inte har gatt till registrering. Det finns inga forbud att mot att
anvanda ™ aven om ordet/figuren ar beskrivande till den grad att det aldrig skulle
kunna bli foremal for ensamratt da det endast uttrycker en viljeforklaring fran

innehavaren gentemot konkurrenter som far vara observanta.’ Det &r inte heller

% p_Rindforth, Dagen efter, 1999, s.11.

%L F. Melin & M. Urde, Varumérket — en hotad tillgdng, 1990, s. 114.
% Marknadsforingslag (1975:1418) 6 § 4p.

% J. Lundquist, Varumarken, 2005, s. 53.

% p. Rindforth, Dagen efter, 1999, s. 11.
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darfor sakert om omgivningen ska forhalla sig till ett kannetecken méarkt med ™

genom att betrakta det som skyddat varumarket.

4.3.2 Korrekt generisk beteckning

Produkt- eller varubeteckningen bér som tidigare konstaterat™ i regel anvandas
tillsammans med varumarket for att uppna en framgangsrik skyddsstrategi mot
degeneration. Avsaknaden av en kompletterande generisk beteckning var en
avgorande faktor bakom degenereringen av varumdrken som Singer och
Windsurfer® medan Aspirin, Thermos och Bostongurka snarare berott pa faktorer
sasom krangliga ord. Fa skulle sannolikt exempelvis foredra att saga

acetylasalicsyra fore Aspirin eller terrdanggaende personfordon framfor Jeep.

Det &r med andra ord inte svart att hitta situationer dar generiska beteckningar inte
anvands korrekt da manga sakert skulle kunnat tala om att kopa ett paket
Marlboro eller en Alfa Romeo utan generisk beteckning men dessa varumarken
klarar sig bra eftersom de ar sa val inarbetade men ocksa eftersom konkurrensen

ar hard inom branscherna.®’

4.3.3 Grammatiskt korrekt

Att varumarket bor vara grammatiskt korrekt hanger samman med den generiska
beteckningen da just avsaknaden av en sadan kan medfora grammatiska

forandringar av varumarket vilket pa sikt degenererar market.

% Se kapitel 3.2.
% Se kapitel 3.4.2.
%" F. Melin & M. Urde, Varumérket — en hotad tillgang, 1990, s. 114.
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Varumarkesinnehavaren bor darfor regelbundet 6vervaka anvandningen av
varumarket sa att det inte forvandlas fran att vara adjektiv till att bli ett substantiv
eller ett verb da omsattningskretsen standigt bor vara medvetna om varumarkets
status.*® Inom denna riskkategori faller ocksa varumérket Google dar verbformen
googla riskerar borja anvédndas flitigt. Ett annat exempel avseende att anvénda
varumarket som ett substantiv kan vara meningen ’Yes ar ett bra diskmedel” som
bor bytas ut mot ”’Diskmedlet YES &r bra”.”

Det ar ocksa viktigt att betrakta varuméarket som ett namn som alltid ska skrivas i
sin rena, obdjda form med hopskrivande eller undvikande av genitiv- och

O Med andra ord bor en markesinnehavare inte skriva:

pluralandelser.’®
“TIMBERLAND:s skor &ar bra” med genitivform eller TIMBERLANDS skor” i

pluralform eller “TIMBERLAND-skor” eller "Volvobilen” hopskrivet.*

4.3.4 Typografisk utformning

Genom att ge varumadrket en sérskild typografisk utformning med ett absolut
minimikrav att alltid skriva varumarket med stor begynnelsebokstav gar det att
finna ytterligare en teknik att skydda sig mot degeneration.’®® Andra sétt kan vara
att med enkla metoder skriva varumarket med versaler, kursivera det, stryka under

det, skriva det inom citat eller anvanda olika férger.

Det viktigaste ar inte sattet pa vilket satt varumarkets status betonas utan det
viktigaste ar att det gors. Exempelvis kan varumarket Arla skrivas ut ARLA,
Arla”, Arla, Arla eller Arla.'®

% F. Melin & M. Urde, Varumérket — en hotad tillgdng, 1990, s. 114.
% J. Lundquist, Varuméarken, 2005, s. 52.

100 p Rindforth, Dagen efter, 1999, s. 14.

101 3. Lundquist, Varumérken, 2005, s. 53.

102 £ Melin & M. Urde, Varumérket — en hotad tillgang, s. 115.

103 3. Lundquist, Varumarken, 2005, s. 52.
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4.3.5 Varumarkesannonsering

| anglosaxiska lander &r det vanligt med s.k. varumarkesannonsering déar
varumarkesinnehavare genom annonser till allmanheten talar om att ordet i fraga
ar ett varumarke som &gs av viss innehavare och anvands pa vissa specifika
produkter. Denna skyddsstrategi i marknadsforingen anses vara ovanlig i Sverige
men Svenska Riksforeningen annonserade 1995 i rikstdckande dagspress om
varumarkena Grevé®, Herrgard™, Prast™ och Svecia™ med tillnérande rubrik:

"\/ar noga med vilken mjolk du ater”.**

4.4 Intrangsaberopande som skydd

Det brukar sdgas att intrangsprodukter ar en av de varsta konkurrenterna och att
de medfor att den egna forsaljningen minskar men en kanske varre foljd ar att
naringsidkare som rattighetshavare riskerar fa ett anstrangt forhallande till
&terforsaljare som ser sin marknad minska till féljd av intr&ngsprodukter.®
Degeneration gar att stavja genom konsekventa och snabba legala atgarder genom

att anvanda de verktyg som lagstiftaren tillhandahaller naringsidkare.

Innan ett eventuellt intrdngsaberopande gors bor emellertid ett antal 6vervaganden
av kommersiell eller PR-massig natur goras fran markesinnehavarens sida
eftersom intrangsarenden tycks ge relativt stor medial uppmérksamhet med ett
"David och Goliat”-perspektiv dar en mindre intrangsgorare framstélls som den
utsatta parten.’®® Darmed inte sagt att markesinnehavaren bor avsta eftersom det

alternativet i manga fall kan vara &n varre, men ocksa att det i vissa fall kan finnas

104 p_Rindforth, Dagen efter, 1999, s. 16.
105 1. Bengtsson & R. Lyxell, Atgarder vid immaterialrattsligt intrng, 2006, s. 26.
1% Ibid. s. 60 f.

=43 -



skal att astadkomma uppmarksamhet kring intranget i syfte att skapa

allmanprevention.'”’

Sundin menar rentav att man inte ska tveka att ga rattsligt tillvaga vid konstaterat
intrang och i fall konkurrenten &r ett mindre foretag bor detta kontaktas for att
patala felet att de anvander varukannetecken som i for stor utstrackning liknar det
egna.'® | syfte att &stadkomma ett mahanda utstrackt skyddsomfang eller
anseendeskydd enligt varumarkeslagen genom att anvanda “bade hangslen och
livrem” kan madrkesinnehavare hdvda att kannetecken &r inarbetade vid sidan om

registrering som karande i en intrngstvist.'*

4.4.1 Bevakning

| syfte att uppnd ett tillstand dar ingen annan registrerar ett med det egna
forvéaxlingsbart varumarke eller att det egna varumarket upptrader eller anvands

110

pa ett otillborligt sétt ar det viktigt att bevaka sina rattigheter.” Denna bevakning,

»111

i vissa fall kallad "watching”**gar ut pa att ligga steget fore pa en rad olika satt

dar de juridiska verktygen kommer till stor anvandning.

Ett satt att bevaka kan vara att ta reda pa vilka nya varumarkesansokningar som
lamnas till PRV for vilka foretag och vilka varor, ndgot som numera ar lattare
eftersom det inte langre ar tillatet att ange "alla varor” i en klass med krav pa
precisering.**? Eftersom det &ligger markesinnehavaren, inte PRV, att pa eget
ansvar inom kungorelseperioden invanda mot i ditt tycke forvaxlingsbara men av

PRV:s granskare godkant mérke.

174, Bengtsson & R. Lyxell, Atgarder vid immaterialrattsligt intrdng, 2006, s. 61
108 3. Sundin, Varuméarken — Handbok i varumérkesratt, 1997, s. 207.

1094, Bengtsson & R. Lyxell, Atgarder vid immaterialrattsligt intrdng, 2006, s. 40.
10 3. Lundquist, Varumérken, 2005, s. 53.

11 p Rindforth, Dagen efter, 1999, s. 44.

"2 Ipid s. 43
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Eftersom en effektiv bevakning kan vara praktiskt svart genomforbar for enskilda
foretagare finns det hjélp att soka fran andra foretag med s.k. "watching” som gar
ut pa att alla kungjorda varuméarken och ansokta firmor kontrolleras mot
markesinnehavarens eget kinnetecken, varefter eventuella atgarder vidtas.™

* men varierar beroende pa antal

Arskostnaden for tjansten anses vara lag"
varumarken, lander och klasser som omfattas av uppdraget.’® Den storsta
fordelen med bevakning som skyddsstrategi ar att det oftast ar lattare att pa sa
tidigt stadium som majligt far nagon som forsoker registrera ett forvaxlingsbart

kannetecken upphdr med detta eller byter varumarke.

4.4.2 Varningsbrev

Det gar ocksa att skydda varumarket genom att skicka ett varningsbrev till
misstankt intrangsgorare. Den absolut storsta fordelen med varningsbrev ar att
mojligheterna okar att omedelbart stoppa ett pagaende intrdng som pa sikt riskerar
degenerera varumarket.™'® Ett varningsbrev kan ocks& ha en passivitetsbrytande
effekt, vilket anses vara en stor skyddsfordel eftersom rattighetsinnehavare som
far med passivitet i intrangssituationer riskerar att forlora sina rattigheter, vilket

kan motverkas med ett korrekt utformat varningsbrev.*’

Om en innehavare av ett dldre kadnnetecken oaktat om kannetecknets rattighet
grundas pa registrering eller inarbetning inte "inom rimlig tid” ingriper mot ett
yngre kannetecken som inarbetas eller ar pa vag att inarbetas, forlorar innehavaren

av det 4ldre kdnnetecknet ratten att invdnda mot det yngre kannetecknet."® Att

13 p_Rindforth, Dagen efter, 1999, s. 44.

1 1bid. s. 44

153, Lundquist, Varumarken, 2005, s. 53

116 4. Bengtsson & R. Lyxell, Atgarder vid immaterialrattsligt intrdng, 20086, s.72.
"7 bid. s. 74.

18 1 Bengtsson & R. Lyxell, Atgarder vid immaterialrattsligt intr&ng, 2006, s.72.
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tillampa varningsbrev som skyddsstrategi kan ocksd vara forenat med risker*®

men om det anvéands pa korrekt sétt kan det spara bade tid och resurser avseende

intrangsaberopande.
4.5 Skyddskampanj

Om degeneration val ar konstaterar Melin och Urde att behovet av symptom-
behandling ar akut och foreslar darfor ett sarskilt atgardsprogram med formen av

en skyddskampanj i sju steg.*?

Kampanjen fungerar som ett konkret
atgardsprogram som i praktiken kan fungera for foretag som hamnar i granslandet

till degeneration.

Med utgangspunkt fran ett sarskilt atgardsprogram, som Melin och Urde nedan
presenterar, kombinerat med skarpa juridiska atgarder presenteras darfor forslag
till skyddskampanj att anvanda néar degeneration vél &r konstaterat. Det finns
namligen saval processtaktiska avvagningar som andra pa forhand juridiska
klarlaggande att underséka innan en eventuell process bor inledas mot en

intrangsmakare.

Foretagsledningen blir medveten om degenerationsrisken
Problemet uppmarksammas genom att man identifierar olika symptom pa
degeneration och i héndelse av att varumdrken anvands i strid mot

rekommendationer ska detta tolkas som en varningssignal.

En situationsanalys av hur varumarket anvénds genomfors

Bade en intern och extern Gversikt av hur foretagets varumarke anvands
genomfors i syfte att klarlagga om degeneration foreligger. Den interna dversikten
gar ut pa att lyssna pa hur kollegor inom den egna organisationen anvéander

1191 marknadsféringslagens 6 § 2 st. 4 p. framgar det som tidigare namnt att det &r forbjudet for
naringsidkare att anvinda vilseledande pastdenden om egna rattigheter
120 £ Melin & M. Urde, Varumérket — en hotad tillgang, 1990, s. 115 — 119.
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varumarkena medan den externa studerar hur kunder och leverantdrer men aven
hur skrift sdésom annonser, fackpress, séljbrev eller ordbocker behandlar foretagets

varumarken.

3. Totalldget beddms
Foretagsledningen bedomer utifran kartlaggningen om det finns hotande

degenerationstendenser.

4. Atgardsstrategi

Det ar viktigt hur den interna marknadsféringskampanjen utformas for att den
egna organisationen anammar budskapet eftersom manga anser att om varumérket
representerar hela produktkategorin &r det bevis pa framgang. Svarigheterna med
att skilja mellan inarbetning och degeneration &r troligen grunden for denna fatala
missuppfattning. Konsekvenserna och forstaelsen for fenomenet degeneration ar
viktigt att inpranta och berétta om dess konsekvenser for att alla medarbetare ska
forstd vidden av problemet. Detta med en malsattning om att skapa en
attitydforandring dar varumarken ses som en viktig tillgang som ocksa maste
skyddas.

5. Varumarkesmanual och varumarkespolicy utformas
Material for kampanjerna framstalls i det har steget med informationsbroschyrer,
annonsforslag och hjalpmedel till den interna och externa kampanjen utvecklas
ocksa samtidigt som foretagsledningen ocksa skriver en varumarkespolicy samt
utarbetar en sarskild varumarkesmanual i handelse av att sadan inte redan finns.
Policyn d&r avsett for internt bruk medan manualen fungerar som
utbildningsmaterial inom den egna organisationen och som information till

utomstaende.

6. Genomforande
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Kampanjens genomfdrandefas kan inledas med att internt presentera allt for
ledningen och den egna organisationen i Ovrigt som malgrupp med saval
huvudkontor som dotterbolag. Detta foljs darefter med externt fokus pa media
med fackpress, forlag, ordbdcker, dagspress men daven kunder, leverantérer samt

reklam- och annonsbyraer. Slutligen riktas fokuset till allmanheten.

Utvdrdering

| det slutliga steget innebér att kampanjen utvarderas utifran resultaten och en
uppfoljning planeras med eventuellt dterkommande atgarder.

Skyddskampanjen ar som effektivast sa tidigt som mojligt eftersom mojligheterna
att hindra degenerationsprocessen avtar med tiden samtidigt som kostnaden okar
ju langre man dréjer med att vidta nédvandiga atgarder.'?* Det gar ocksa att gora
en s.k. cost-benefit-analys déar varumarkets berédknade vérde och kostnaderna for
de degenerationsskyddande atgarderna stills mot varandra dar resultatet kan

vdgleda huruvida behandling ska ges eller inte.

| de olika faserna ar det samtidigt viktigt att utvardera och vidta juridiska atgérder
i syfte att skydda det egna varumarket. Till en borjan kan det vara klokt att
kontrollera misstdnkta varuméarken mot nationella register och olika kommersiella
databaser ifall ett visst varumérke &r registrerat och dess lydelse uttydas, vilket
kan fungera som utgangspunkt for att, om forutsattningarna finns, kunna vidta
atgarder. Att aberopa inarbetning kraver en mer omfattande arbetsinsats — oftast

med hjélp av marknadsundersokningar.'?

Innan juridiska atgarder kan vidtas &r det viktigt att beakta det faktum att
naringsverksamhet fordras for att kunna aberopa kéanneteckensintrang da strikt
ideella rorelser eller vélgorande &ndamal i vissa fall inte anses vara av

naringsverksamhet.'?®

21 £ Melin & M. Urde, Varumarket — en hotad tillgéng, 1990, s. 119.
122 1. Bengtsson & R. Lyxell, Atgarder vid immaterialrattsligt intr&ng, 2006, s.30.
12 \bid. 5.47
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Ett klarldggande huruvida personen bedriver naringsverksamhet bor darfor forst
goras innan det kan vidtas atgarder mot en fysisk eller juridisk person pa grund av
kanneteckensintrdng eftersom anvéndningen annars kan vara tilldten.* Det &r
ocksa viktigt att faststélla att inget avtal ar ingatt med intrangsgoraren avseende
anvandande av ensamratten sasom vid licensavtal eller ett tidigare
forlikningsavtal .**® Strategiska dvervagningar av processtaktisk karaktar ar ocksa
viktiga da forlikningar ar vanliga vid intrangstvister, vilket innebar att ju starkare
bevisning markesinnehavaren lyckas samla pa sig desto béattre forhandlingslage

far den.'?®

Skyddskampanjens styrka bestar av dess formaga att med bred forankring
involvera saval marknadsavdelningen som juristerna pa ett foretag att tillsammans
bekampa degenerationen da fenomenet till stor del &r av lingvistisk karaktar men
som ocksa kraver juridiska atgarder. Att enbart tillampa marknadsféring, namnval
eller intrangsaberopande var och for sig minskar troligen mojligheterna till ett sa
brett skydd som majligt da respektive strategi har sina svagheter och styrkor.

1244, Bengtsson & R. Lyxell, Atgarder vid immaterialrattsligt intrdng, 2006, 5.47
125 :

Ibid. s. 51
1% Ipid. s. 61
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5 Analys

5.1 Varumaérkesskyddet: Goda skyddsmojligheter

Den svenska varumarkesrattens uppbyggnad tillsammans med EG-réttslig
lagstiftning pa omradet med dess krav pa sarskiljningsformaga for varumarken
utgor den juridiska grunden for naringsidkares majligheter att véarna, varda och
skydda sina varumarken fran omvarldens hot. Ensamratten till varumarke for
naringsidkare forvérvas antingen genom registreringen i enlighet med 1 § VML
eller inarbetning i enlighet med 2 § VML.

En forutsattning for skyddet &r att varumarket innehar sérskiljningsformaga med
dess forutsattning for registrerbarhet som framgar av 13 § 1 st. VML men ocksa
indirekt i 2 § VML med samma krav for att k&nnetecken ska anses vara
inarbetade. Den nationella varumarkesrattens uppbyggnad inom ramen for EG-
ratten &r starkt praglad av harmoniseringsdirektivet VMD (89/104/EEG) samt EG-
varumarkesfoérordning nr. 40/94 om gemenskapsvarumérken dar varumarkesratten
anses vara mest harmoniserad av immaterialratterna. Kravet pa
sarskiljningsformaga for registrering inom EG-ratten framgar av EG-VMF artikel

4 medan artikel 7.3 forkunnar inarbetningskravet for varumarken.

Det finns en sérskild lagregel for skydd mot degeneration genom 11 § VML dar
en registrerad markesinnehavare kan krava att varumérket inte omnédmns ibland
annat lexikon, handbdcker och fackskrifter, men lagregeln saknar sanktioner.

Istallet bor andra skyddsmetoder anammas sasom intrangsaberopande enligt VML
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men ocksa genom att anvanda andra atgarder med mojlighet till skyddskampanj

samt marknadsforingsmassiga ataganden.

Darmed kan varumérkesskyddet anses vara vél utbyggt med goda mojligheter till
skydd for naringsidkare och markesinnehavare bade inom landet och den
europeiska gemenskapen.  Eftersom kravet pa sarskiljningsformaga &r sa
grundlaggande kan det vara klokt att redan fran borjan forhalla sig till detta i

namnvalet av varumarke.

I valet mellan deskriptiva, suggestiva, slumpmassiga och fantasinamn kan det
darfor anses vara oklokt att anvanda deskriptiva namn ur sarskiljningsaspekten
eftersom mojligheterna till skydd fran lagstiftningens sida ar sma. Det skulle std i
strid mot sjalva uppbyggnaden av varumarkesskyddet. Istallet skulle fantasinamn
eller slumpmassiga namn i storre utstrackning anses vara goda skyddsméjligheter
mot degeneration utifran varumarkesrattens uppbyggnad om krav pa
sarskiljningsformaga.

5.2 Degenerationens forodande konsekvenser

Orsakerna till degeneration kan vara manga och beroende pa vilka bakomliggande
orsaker som givit upphov till degeneration av varumarke far detta bade
ekonomiska och juridiska konsekvenser av varierande slag. Den konkreta
juridiska konsekvensen av degeneration med h&vning av registreringen av
varumarket enligt 25 § 2 st. VML eftersom sarskiljningsformaga gatt forlorad far

anses ge forodande konsekvenser.

Né&r varumarken varderas till miljarder dollar kan det juridiska skyddet vara
skillnaden mellan liv och dod, vilket pd sikt ocksa ger tydliga ekonomiska
konsekvenser. Om ensamrétten till varumarket skulle ga forlorad for IKEA som

varderas till ca 10 miljarder dollar skulle det troligen ocksa ge
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investeringshammande effekter da incitamenten for att investera i langsiktiga

varumarken riskeras forsvinna.

Stora marknadsforingsresurser och inte sallan sjalva identiteten for foretaget
forloras vid degeneration, vilket manga marknadsférare i manga fall
uppmarksammar vid ett alldeles for sent skede varpa mojligheterna for
regeneration ocksa anses vara sma. De exempel som finns pa regeneration med
Diktafon och Jeep ar séllsynta och vittnar om hur allvarligt det val & om
degeneration intraffar saval juridiskt som ekonomiskt for rattsinnehavare, darfor

bor de ocksa utforma skyddsstrategier.

| de fall foretag underlater att kombinera sitt varumarke med en generisk term
som i Cellophane-fallet eller exemplet om Windsurfer blir de juridiska foljderna
att ensamratten till varumarket gar forlorad. Dessa tva exempel fungerar som
symboler for hur okunskap och omedvetenhet forsatter hela foretag i kritiska
situationer som kunnat undvikas med sma enkla medel sdsom grammatiska

korrigeringar eller anvandning av symboler kombinerat med varumarket.

5.3 Skyddsstrategier eller varuméarkeskyrkogarden

Med goda skyddsmojligheter fran lagstiftningens sida mot degeneration i
kombination med en marknadsforing som tar hansyn till varumérkens juridiska
aspekter med insikter om degenerationens natur kan méarkesinnehavare bygga en
framgangsrik skyddsstrategi. Det handlar i grund och botten om att forsta vardet

av sina varumarkestillgangar och sin omvarld i forhallande till juridikens

uppbyggnad.
Med utgdngspunkt utifran presenterade skyddsstrategier mot degeneration bor

valet av strategi ske utifran det egna foretagets forutsattningar dar storre foretag
troligen har godare mojligheter att anamma en intrangsaberopande strategi med
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varningsbrev, bevakning och inleda domstolsprocesser medan mindre foretaget

kan anvanda marknadsféringen som medel.

Att tillampa en namnvalsstrategi med fantasinamn lampar sig battre for
naringsidkare med stora resurser som klarar av stora investeringskostnader i syfte
att inarbeta varumarket. Detta medan naringsidkare sasom familjeforetag eller
famansbolag troligen bor anamma ett suggestivt namnval i kombination med en
pa forhand tydlig strategi med tillagg av generiska beteckningar for att inte riskera

att gora draghjalpen till omajligt for andra att sarskilja market.

Enklare metoder sasom anvandning av ®-symbol och markning med ™ i
kombination med korrekt generisk beteckning, skriva ut det grammatiskt korrekt
samt rétt typografisk utformning ar i princip gratis, vilket fler naringsidkare borde
anamma. | grunden handlar det om att inte falla fér smickret och bdrja se hoten
med att varumarket hamnar i riskzonen for degeneration. Utifran gallande
lagstiftning pa omradet saval i Sverige som inom EG-samarbetet bor fa
naringsidkare riskera hamna i situationer dar varumérket degenereras eftersom

skyddsmaojligheterna ar goda samtidigt som det egna ansvaret givetvis ar tungt.

Om degeneration val ar konstaterad fungerar skyddskampanjen pa ett bra sétt om
den kan kombineras med juridiska atgarder dar varningsbrev, intrangsaberopande
och i slutindan domstolsprocesser bade har ett preventivt syfte men ocksa
uppratthaller ensamratten till varumarket. Att i for stor utstrackning vika sig for
att vidta juridiska atgarder kan vara forenat med stora risker. Darfor bor
naringsidkare i mojligaste man forsoka kombinera sin marknadsforingsstrategi
med metoder mot degeneration tillsammans med en aktiv skyddspolitik dar VML

och EG:s direktiv pa omradet utgor verktygen for skyddet.
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5.4 Egna reflektioner: Skyddet av varumérket

Genom att anvanda fragan: Tryggare kan ingen vara?” antyds att
varumarkesinnehavare i dag lever i en falsk trygghet i hopp om utan
skyddsstrategier, utan en medvetenhet om riskerna och utan resurser kunna klara
att skydda sig mot degeneration. Att rattsfall pa omradet i Sverige &r séllsynta
beror troligen pa en hog grad av forlikningsmal och det kan antas att storre foretag
med stora juridiska resurser klarar sig battre &n mindre foretag vars framgangsrika
produkter riskerar degenereras till foljd av omedvetenhet sasom i fallet med
Windsurfer.

Sarskilt intressant blir det darfor att uttyda utfallet av bostongurka-malet i EG-
domstolen vars utfall kan tolkas till fordel for konsumenternas 6kade betydelse
vid beddmningen huruvida degeneration foreligger. 1 takt med o©kad
konsumentmakt blir relationerna till allmanheten annu viktigare, vilket ocksa
skulle innebara att skyddsatgarder riktade till allmanheten i framtiden bor beredas

storre betydelse &n mot andra naringsidkare.

L6sningen pa att i storre utstrackning skydda naringsidkares varumarken ar darfor
i grunden ingen fraga om juridiska hinder eller svarigheter pd omradet da saval
ursprunglig svensk nationell ratt som EG-rétt i stora drag paminner om varandra
med liknande tillvagagangssatt for skydd antingen genom registrering eller
inarbetning av varumarken. lIstallet handlar 16sningen om att tillampa befintlig
lagstiftning genom att aberopa intrang, bevaka sin omvarld och héava felaktiga
registreringar som slinker igenom PRV eller OHIM samt att i sin marknadsforing

och i sitt namnval standigt vara medveten om riskerna med degeneration.
Mojligen skulle forhallningssattet genom uppsatsen varit att i storre utstrackning

ta hansyn till bade internationell praxis och lagstiftning pa omradet utanfér EG-
samarbetet for att ge en bredare bild av skyddet av varumarket men jag vidhaller
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att en alltfor generell analys till slut skulle missa sjélva karnfragan om varfér och
hur néringsidkare bor utforma sina skyddsstrategier mot degeneration. Dessutom
hade det varit intressant att som forslag till vidare forskning analysera kring
anledningarna till varfor andelen rattsfall ar sa sallsynta i Sverige med
degeneration, eftersom detta antyder att det inte skulle vara ett problem for

naringsidkare.
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