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Sammanfattning

Varuméarkesratten ar ett dynamiskt rattsomrade som forandras i takt med att
samhdllets syn pa varumarket och dess funktioner férandras. Tendensen har
under de senaste decennierna varit att varumarkesinnehavarens stéllning har
starkts, t ex genom att dennes mdjligheter att erhdla skydd for sina
ké&nnetecken har utvidgats och att skyddet for befintliga varumérken har
starkts. Ensamrétten till ett varumarke &r dock paintet sitt absolut. Pa flera
omréden har varumarkesinnehavarens ensamrétt inskrankts pa sa sétt att
annan an innehavaren, under vissa forutséttningar, har rétt att anvanda det
registrerade varumérket utan tillstand av innehavaren.

Varumérkesréttens omfattning regleras framst | varumarkeslagens 4 8 1 st
dar det stadgas att ingen annan &n innehavaren i naringsverksamhet far
anvanda ett med innehavarens marke identiskt eller forvaxlingsbart
kannetecken for sina varor, vare sig pa varan eller dess forpackning, i
reklam eller affarshandling eller pa annat sétt, dari inbegripet ocksa muntlig
anvandning. Den som handlar i strid med detta stadgande begar
varumarkesintrang och innehavaren kan da forbjuda fortsatt anvandning av
varumérket. Detta & huvudregeln och de allra flesta bruk av innehavarens
varumarke omfattas av bestammelsen. Redan ur denna bestammel ses lydel se
framtrader dock ett undantag fran innehavarens ensamrétt; stadgandet
omfattar endast anvandning i néringsverksamhet. Privat bruk av mérket
omfattas sdledes inte av ensamrétten.

Det finns flera andra, och praktiskt betydligt viktigare, inskrénkningar i
ensamrétten. Ett av dessa & tredje mans rétt att anvanda innehavarens
varumarke vid forsdljning av tillbendr och reservdelar och vid
marknadsforing av service med anknytning till den vara varumérket anvands
for. Detta & som huvudregel tilldtet. Anvandandet far dock inte ske pa ett
sétt som kan leda till att férvaxling av produkternas kommersiella ursprung
kan ske, och inte heller far den antyda att det finns ndgon kommersiell
koppling mellan foretagen. Hoga krav stélls saledes pa att marknadsforingen
ar tydlig. Detta undantag, och flera andra undantag som t ex rétten att
anvanda sin firma eller adress eller angivelssr om varans art eller
beskaffenhet, aterfinns i varumarkesdirektivets artikel 6 som har implemen-
teratsi den svenska varumarkeslagen.

Ett annat omrade dar tredje mans anvandning av ett skyddat varumérke ar
undantaget fran ensamrétten, och principiellt ar tilldten, & jamforande
reklam. Traditionellt har denna typ av reklam ansetts vara forkastlig, men ar
nu tilldten under forutsattning att den uppfyller forhallandevis stranga krav
pa vederhéftighet. Inte heller i dessa fall far risk for forvaxling mellan
annonsorens och innehavarens produkter finnas. Nyligen inférdes aven ett
specialstadgande angaende jamforande reklam i marknadsféringslagens 8 a



§, och vanligen sker bedomningen av varuméarkesanvandningens tillatlighet
enligt MFL:s bestdmmel ser.

Parallellimport och konsumtion & ytterligare viktiga omrdden dér
varuméarkesinnehavaren i viss man har fatt se sin ensamrétt inskrankas till
forman for tredje man. Parallellimportren har enligt konsumtionsreglerna
rétt att vidareforsdlja de varuméarkta varorna, men han har aven rétt att
anvanda varumérket i marknadsféring av dessa produkter, inklusive
figurmérken och logotyper om detta & allmant vedertaget i branschen. Pa
detta omrédde har den EG-rétsiiga regleringen medfort omfattande
forandringar av det svenska synsditet, bl a vad gdler den s k
markningsexklusiviteten och vilka marknadsforingsatgarder som &r tillatna.

En speciell varumarkesréttslig fraga som nyligen har aktualiserats i EG-
domstolen ror anvandningsbegreppets omfattning och innebord. | 4 8§ 1 st
varumérkeslagen, och motsvarande artikel 5 i varuméarkesdirektivet,
uppstalls ett krav pa att varumarket anvands for att varuméarkesinnehavaren
skall kunna stoppa bruket. Begreppet "anvanda' har har en annan innebérd
an i det vardagliga sprakbruket. Sedan lange har i Sverige, och manga andra
lander, uppstallts ett krav pa att varumérket skall anvandas sdsom ett
varumérke for att omfattas av forbudsparagrafen. For att ett bruk av
varumarket skall anses utgdra sddant anvandande krévs det att det har
anvants for att ange varans kommersiella ursprung. Inga andra funktioner
har beaktats i beddmningen. Detta kan leda till att varumérken som
representerar stora ekonomiska varden inte atnjuter ett adekvat skydd.
Varumarkets priméra funktion har traditionellt ansetts vara att ange varans
ursprung. Med tiden har dock ett flertal andra funktioner framtrétt som allt
viktigare. Varumérkets garantifunktion & en av dessa funktioner. En annan,
alt mer betydelsefull, funktion & varuméarkets funktion som
goodwillsymbol. Varumérken som sddana kan idag ocksd representera
ansenliga ekonomiska varden. Fragan har sdledes varit huruvida utnyttjande
av dessa funktioner utgdr anvandning som kan hindras av
varumarkesinnehavaren.

Det ovan namnda réttsfallet, vilket hanskjutits fran den engelska High Court
of Justice till EG-domstolen stéller denna fraga pa sin spets. En forsdljare av
fotbollssouvenirer hade i detta fall sdlt produkter som var identiska med
fotbollsklubben Arsenals produkter av samma slag, Produkterna innefattade
varumérken vilka Arsena &gde rétten till. Anvandandet av varuméarkena
skedde dock inte i syfte att ange det kommersiella ursprunget, varfor bruket
inte enligt ovan namnda synsétt var otillatet. EG-domstolen andrar, och
tydliggor, i sin dom anvandningsbegreppet sa att det star i béttre samklang
med varumarkets funktioner pa dagens marknad. Domstolen konstaterar att
innehavaren maste skyddas frén annans obehdriga utnyttjande av
varumérkets  funktioner, |  synnerhet den  sérskiljande och
ursprungsangivande funktionen, men &ven anseende och stallning.
Utnyttjande av dessa funktioner har tidigare inte ingatt i bedomningen.



1 Inledning

1.1 Bakgrund

| 4 81 st varumérkeslagen stadgas bl a att "Rétten till ett varukénnetecken
enligt 1-3 88 innebér, att annan &n innehavaren inte far i néringsverksamhet
anvanda ett darmed forvaxlingsbart kdnnetecken for sina varor, vare sig pa
varan eller dess forpackning, i reklam eller affarshandling eller pa annat Sétt,
déri inbegripet ocksa muntlig anvandning.”. Denna paragraf, i kombination
med 6 § dar definitionen av forvaxlingsbarhet dterfinns, sétter de yttre
granserna for en varuméarkesinnehavares ensamréit i Sverige. Den som
handlar i strid mot denna bestammelse begdr ett varumarkesintrang.
Bestammel sen ger ett brett skydd for innehavaren mot att annan obehdrigen
anvander hans varumérke da i princip all anvandning anses omfattas av
bestdmmel sen.

Ensamrétten & dock pa intet sitt absolut. Inskrankningar i varuméarkes-
innehavarens intressen har i vissa situationer ansetts vara nddvandiga.
Framst har dessa grundats pa konsumenthansyn eller konkurrensaspekter.
Exempelvis har annan an varuméarkesinnehavaren i vissa situationer rétt att
anvanda dennes varuméarke i sin egen marknadsféring av reservdelar och
tillbehor som passar till den varumérkesforsedda produkten. Andra exempel
pa& anvandanden, eller dberopanden, som &r tilldtna & jamforande reklam
och privat anvandning.

Ett annat tydligt exempel painskrankningar i innehavarens ensamrétt utgors
av paralelimportorers rétt att anvénda varumarket vid vidareforsaljning.
Anvandarna har i sidana situationer till och med rétt att under vissa
forutsattningar ompaketera varan eler till och med byta ut varumérket,
nagot som tidigare har varit en exklusiv rétt forbehalen innehavaren.

Det kréavs &ven, som direkt framgar av 4 8§, att varumarket anvands for att
varumérkesinnehavaren skall ha mgjlighet att hindra fortsatt bruk. Harmed
ges dock ordet anvanda inte samma innebdrd som i det vardagliga
sprékbruket. Det forutsatts har, for att det skall vara ett juridiskt relevant
anvandande, att varumérket anvands i egenskap av varumarke. Detta innebéar
att annans anvandande av varumarket endast utgdr intrang om anvandningen
sker i syfte att utnyttja varumérkets sarskiljande och ursprungsangivande
funktioner. Om varumérket anvands i annat syfte @n detta & det inget
intrdng. Anvandningsbegreppet har inte diskuterats i nagon stérre
utstrackning i vare sig domstolspraxis eller doktrin. Nyligen har dock ett
uppméarksammat réttsfall avgjorts i EG-domstolen dar begreppets
omfattning och innebdrd ndrmare kom att bedémas.



1.2 Syfte och problemomrade

Varumarkesinnehavarens réttsliga stallning har pa senare ar blivit allt
starkare. Skyddsomfanget for en varuméarkesrétt har vaxt sig alt starkare
samtidigt som mdgjligheterna att registrera vardagliga ting som t ex farger
och ljud har 6kat. Med anledning av detta foreligger ett intresse att utreda
hur omfattande varumarkesinnehavarens ensamrétt verkligen & och i vilka
situationer annan &n innehavaren kan ha ett befogat intresse av att anvanda
ett varumarke han inte gav har rétt till. Det overgripande syftet med
foreliggande uppsats ar sdedes att utreda i vilka situationer annan &n
varumarkesinnehavaren har rétt att anvanda det varumérke rétten omfattar,
och vilka forutséttningar lag och réttspraxis uppstaller for att detta skall vara
tillatet. Med ett omvant synsétt skall sdledes dven utredas vilka godtagbara
skd en varumarkesinnehavare kan héavda for att sddan anvandning skall
kunna hindras.

Detta 6vergripande syfte innehdller flera aspekter. Saval den svenska som
den EG-réttsiga regleringen pa omrédet kommer att analyseras, da den
svenska varumérkeslagen har genomgétt ett antal forandringar for att
uppfylla de krav som stédlls pa nationell lagstiftning enligt direktiv
89/104/EEG om tilln&rmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar.
Syftet med detta & att utreda vilka eventuella skillnader den nationella och
den EG-réttsiga regleringen har pa detta omrade, och dven om den svenska
varumérkeslagen uppfyller de krav som uppstélls i direktivet. En speciell
fragestéllning i andlutning till innehavarens ensamrétt & anvandnings-
begreppets omfattning och innebdrd. Innehavaren kan endast hindra tredje
mans bruk av varumérket om detta utgér anvandning. Ett syfte med
uppsatsen &r att utreda vilka former av anvandande som omfattas av detta
begrepp. Vid analysen av anvandningsbegreppets omfattning och innebord
ar varumérkets funktioner av stor betydelse varfor uppsatsen aven syftar till
att redogora for vilka funktioner som har erkants vara viktiga i sava praxis
som doktrin. D& omrédet & mycket dynamiskt sker hela tiden forandringar i
de olika forutséttningarna for vad som utgor tilltet anvandande. Uppsatsen
syftar i viss man till att skildra dessa forandringar, aen om det
huvudsakliga syftet utgors av en strévan att redogora for vilka regler som
gdller idag.

Uppsatsen syftar sdedes bade till att utreda grénserna for
varumarkesinnehavarens ensamrétt och, nar detta ar tillatet, vilka de yttre
granserna fér annans anvandande &r. Dessutom syftar den till att utredavilka
former av anvandande som omfattas av begreppet “"anvanda' i
varuméarkeslagens intrdngsbestammelser. De inskrankningar som gors i
ensamrétten innebar alltid att en avvagning mellan innehavarens intresse av
ett starkt skydd och utomstdendes intressen av god konkurrens och
konsumenthansyn. Uppsatsen syftar siledes aven till att indirekt utreda om
dessa avvagningar & rimliga och om hénsyn tas till parternas intressen i
dessafall.



1.3 Fragestallningar

Den Overgripande fragestalningen som genom uppsatsen skall besvaras ar:
Nar far ett varumarke, utan tillatelse av innehavaren till detta mérke,
anvandas av annan i dennes verksamhet, och under vilka forutséttningar?
Med andra ord: Vilka & de yttre granserna for innehavarens ensamrétt |
forndlandetill tredje man?

En mangd mindre fragestalningar uppkommer under denna Gvergripande
fragestallning. Vilka & varumérkenas syften och funktioner och tas hansyn
till dessa i domstolarnas bedomning av huruvida anvandningen &r tillaten?
Kan innehavaren motsétta sig anvandningen trots att anvandaren har rétt att
under vissa forutsdttningar anvanda market? Vilka former av anvandande ar
tilldna for tredje man och var gar granserna for tilldtet anvandande av
annans varuméarke? Vad avses med varuméarkesanvandning enligt
varumérkeslagen och direktivet och vilka former av anvéndning omfattas av
detta begrepp?

1.4 Material och metod

Vid forfattandet av denna uppsats har jag anvant mig av sedvanlig juridisk
metod. Jag har forsokt att uppfylla uppsatsens syften genom att analysera
savdl svensk som EG-réttslig lagtext och studera de olika lagforarbeten
dessa bygger pa. Dessutom har réttspraxis utgjort en viktig bestandsdel i
arbetet. Genom en analys av rattspraxis kan en réttvisande bild uppmélas av
hur bedémningen av vad som &r tillatet anvandande gér till och framfor allt
vilka forutséttningar som uppstélls for att anvandandet skall vara tilldtet,
eler i manga fall otilldtet. Jag har i stor utstrackning anvant mig av
immaterialréttsliga rattsfallssamlingar tillsammans med Internettjansten
Pointlex for att tillgodogdra mig dessa réttsfall.

De tvaviktigaste bockerna har i de allméanna delarna varit K oktvedgaard och
Levins Immateriaréttsiga larobok och Bernitz, Karnell, Pehrson och
Sandgrens larobok "Immaterialratt och otillborlig konkurrens'. | det korta
avsnittet om marknadsrétten har dessutom Svensson, Stenlund, Brink och
Stroms "Praktisk marknadsrétt" anvants som huvudbok. Jag har ocksa i
forhallandevis stor utstrackning anvant mig av artiklar, foretradesvis ur NIR,
da dessa har innehdllit mer djupgdende analyser av réttslaget pa speciella
omraden. | kapitel 4 har jag i stor utstrackning anvant mig av Per Jonas
Nordells artiklar om anvandande och dberopande av varumérken fran 1992
respektive 2001 samt Ulf Bernitz artikel pa samma omrade fran 1981.

Vad gédler analysen av anvandningsbegreppets innebdrd och omfattning
fanns forvanansvart lite material att tillga. Detta torde bero pa att begreppets
innebord under lang tid har ansetts vara klart; det innefattar i det narmaste



al anvandning. P4 senare tid har dock, vilket kommer att framga,
fragestallningen aterigen aktualiserats.

1.5 Avgransningar

Jag har tvingats gora ett flertal avgransningar i dmnet och darmed varit
tvungen att lamna vissa intressanta fragor darhan. Till att borja med &
avsikten med uppsatsen att belysa de varuméarkesréttsdiga aspekterna av
annans anvandande av varumérken. D& varumérkesrétten & néara beslaktad
med firmarétten, och i viss man namnrétten, har en gransdragning till att
borja med gjorts gentemot dessa. Firmaréttsdiga aspekter pa annans
anvandande av varumérken behandlas sdledes inte i uppsatsen. Karaktéren
av varumarkesanvandning i det avseende som behandlas i denna uppsats
omfattas ocksd i hog grad av marknadsforingslagens regler. Dessa aspekter
behandlas dock endast ytligt, férutom nér det galler jamférande reklam, dar
utredningen av naturliga skél framst baseras pa marknadsrétten. For att en
helhetshild skall vara mgjlig att formedla redogors aven kortfattat, och
mycket ytligt, for vilka marknadsréttsliga regler som kan bli tillampliga pa
anvandande i det avseende som avsesi uppsatsen.

Aven inom varuméarkesratten har vissa gransdragningar gjorts. Till att borja
med behandlas de i och for sig mycket intressanta fragestaliningar som
uppstar vid varuméarkesanvandning pa Internet inte. Det torde dock finnas en
upps 6 av uppsatser som behandlar detta utforligt varfor jag i denna uppsats
lamnar detta déarhéan. Jag fokuserar i stéllet pa de mer traditionella
anvandandeformerna av varuméarken. Inte heller behandlas det utokade
skyddet for val kanda varuméarken mer an i forbigaende. Bedomningen vid
anvandande av sadana varumérken &r i alt vasentligt vara liknande den som
sker enligt 4 8 1 st, forutom att det inte behtvs varuslagslikhet for att intrang
skall varafér handen.

1.6 Disposition

Uppsatsen inleds med tva korta kapitel dar bl a varumarkets funktioner och
syften behandlas. Aven ett kortfattat avsnitt om varumarkesrattens uppkomst
aerfinns i detta kapitel. | kapitel 3 behandlas ensamréttens omfattning.
Syftet med dessa kapitel & att presentera en bakgrund till det mer
detaljerade fjarde kapitlet. Kapitel 4 behandlar ensamréttens begransningar
och vilka former av tredje mans anvandande som &r tillatna, samt den
betydelsefulla fragan om vad anvandningsbegreppet innefattar. | detta
kapitel behandlas exempelvis
4 8§ 1 st mer ingdende, varfor bakgrundskapitlet om ensamréttens omfattning
kan ge en alman bakgrund till denna behandling. Detsamma géller t ex
avsnittet om varumérkets funktioner. Den som behérskar varumarkesrétten
kan dock, om sd 6nskas, |amna dessa kapitel darhan och ga direkt till kapitel
4 dér den huvudsakliga avhandlingen foretas.
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Kapitel 4 inleds med ett avsnitt om anvandandeformer som & undantagna
fran ensamrétten. Dessa omraden presenteras var for sig i respektive
underkapitel. Ett exempel pa ett sddant undantag kan vara en
parallellimportérs rétt att anvanda varumarket i marknadsféring. Den andra
huvuddelen av kapitel 4 &gnas & anvandningsbegreppets omfattning.
Annans anvandning av varumarket som inte utgér anvandning i juridisk
mening & helt undantagen frén varumarkesrattens tillampningsomrade,
vilket kan fa underliga konsekvenser speciellt vad géler varumérken som
inte har den traditionella varumarkesréttsliga funktionen men &nda
representerar ett ansenligt ekonomiskt varde.

| kapitel 5 ges en mycket ytlig dversikt av de marknadsforingsréttsiiga
bestdmmelser som, pardlellt med varumérkeslagen, uppstéller
forutsittningarna  for att  varuméarkesanvandningens tilldtlighet.  Viss
anknytning till de varumarkesréttsliga aspekterna gors aven i detta kapitel.
Syftet med detta kapitel & inte att pa ett uttdmmande st presentera ala
relevanta aspekter i den marknadsforingsréttsliga bedémningen av huruvida
tredje mans anvandande av annans varumérke &r tillatet. Syftet ar istéllet att,
genom en kort redogorelse for rattsomradet, endast uppmarksamma lasaren
pa att anvandanden som kan vara tilldtna enligt varumérkeslagen anda kan
vara foérbjudna enligt marknadsf 6ringslagen.

Uppsatsen avslutas till sist med kapitel 6 déar resultatet av i uppsatsen

framlagda fakta analyseras och kommenteras, med ett stort indag av
personliga asikter och reflektioner.
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2 Allmant om varumarkesratten

2.1 Varumarket och dess funktioner

Varumarkesratten &r ett forhallandevis nytt juridiskt omrade. Trots detta har
markning av varor och &godelar forekommit under mycket lang tid. De
forsta bevisen pa detta kan iakttas pa forntida vaggmalningar fran Egypten
dar brannmarkning av boskap &r ett vanligt motiv. Aven europeiska exempel
pa detta fenomen kan ses i form av grottmaningar daterade till tidig
bronsdlder. De lerkarl som harstammar fran antikens Grekland och
Romarike har aen de ofta olika former av markning, exempelvis & det
vanligt att lerkérl och dylikt har krukmakarens signatur pa handtaget och
byggstenar fran gamla egyptiska byggnader har ofta markts med saval
stenhuggarens signatur som det geografiska ursprunget.*

Dagens varumérkesrétt har sitt ursprung i dessa gamla fenomen, men
naturligtvis & skillnaderna pétagliga. | varumarkeslagens 1 § definieras vad
ett varumérke & och vad som kan utgora ett varumarke. | 1 8 2 st VmL
stadgas att ett varumérke kan besta av alla tecken som kan aterges grafiskt,
t ex ord (alternativt ordkombinationer) eller namn, figurer, bokstaver eller
siffror forutsatt att det kan sérskilja varor och tjanster fran andras produkter.
Dessutom kan skydd erhallas for en varas speciella utformning eller utstyrsel
samt for en varas forpackning. Lagstiftarens tanke har varit att allt som
fungerar sérskiljande for en varakan utgora ett varuméarke.?

Det vanligaste varumérket & ordmaérket, d v s varuméarken som utgérs av
ord eller kombinationer av ord. Dessa utgor ungefar tva tredjedelar av de i
Sverige registrerade varumérkena® Andra vanliga varumérken &
figurmérken, logotyper, eller kombinationer av ord- och figurmérken. En
speciell sorts varumérken utgors av bokstavs- och sifferkombinationer som
inte har ndgon galvstandig betydelse. Det finns manga exempel pa sadana,
t ex 3M, IBM och JF (Juridiska Féreningen). Innan en lagandring 1993
kravdes det for att ett sddant varumérke skulle kunna registreras att det forst
hade inarbetats. Det krévdesi princip ocksa att kombinationen kunde uttalas
som ett ord. Numer beddms sadana kombinationer i princip likadant som
traditionella varumérken, d v s att de godtas som varumérken om de har en
egen inneboende distinktivitet. N&got inarbetningskrav uppstalls & langre.*

! Melin, Frans; Varumérkesstrategi. Om konsten att utveckla starka varumérken, Liber,
Malmg, [1999], s 21.

2 K oktvedgaard, Mogens och Levin, Marianne, Larobok i immaterialrétt, upphovsrétt,
patentratt, monsterratt, kAnneteckensratt —i Sverige, EU och internationellt, géatte
upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm [2000] s 320.

% K oktvedgaard, Levin, a.a., [2000] s 321.

* Hol mavist, Lars, Bokstavsmarken och siffermarkens sarskiljningsformaga, NIR 1996 s 45
ff. Holmqvist poangterar har ocksa att en sadan bokstavskombination, genom att den ar helt
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Sedan 1960 finns det, som stadgasi 1 8 2 st VmL, i Sverige en mojlighet att
registrera en varas utformning eller utstyrsel som varumérke, och sedan
1989, vid varumérkesdirektivets ikrafttradande, finns mgjligheten aven i
ovriga EU. Omradet kan dock vara nagot problematiskt da dylika
varuméarken & nara bedaktade med saval monster- som patentrétten. Det
skulle t ex, om varumérkesskydd gavs for varje varas speciella utformning
(forutsatt att den uppfyller kraven pa sarskiljningsforméaga), vara mojligt att
genom en varumérkesregistrering uppna ensamrétter som liknar t ex
patentrattens, med den stora skillnaden att varumarkesrétten i princip inte &r
tidsbegransad. Pa sa sétt skulle varan kunna utformas pa sa sétt att detaljer
som & nodvandiga for alla varor, t ex stickkontakten till en elektrisk
maskin, skyddades.” Denna problematik har 16sts genom inférandet av tva
paragrafer i VmL. | 5 § undantas de delar av kannetecknet som
huvudsakligen syftar till att gora varan mer andamalsenlig eller har nagon
annan funktion an att fungera som varumérke och i 13 § 2 st stadgas att
kannetecken som uteslutande beror av en form som fdljer varans art, en
form som kravs for att uppna ett tekniskt resultat eller en form som ger
varan ett betydande vérde inte kan registreras som varuutstyrsel. Genom
denna regel, vilken har sitt ursprung i EG-direktivets artikel 3.1, undantas
sdledes al utformning som &r tekniskt betingad fran registrerbarhet. Det &r
dock majligt att, om utformningen innehdller detaljer som strider mot ovan
namnda paragrafer, erhdla skydd for de delar av designen som inte &
tekniskt betingade.

Varumérkesrédtten har med tiden utvecklats och blivit alt mer "libera".
Kravet pa att varuméarket maste kunna aterges grafiskt har tidigare hindrat
registrering av vissa varumarken trots att de besitter de sédrskiljande
kvaliteter som krévs for att de ska kunna fungera som varumérken. Sadana
speciella kannetecken som en varas farg, ett ljud eller en melodi, en doft 0 s
v har med hénsyn till detta krav inte tidigare ansetts vara registrerbara. Pa
senare & har dock ett flertal beslut fattats vilka har inneburit en forandring i
detta synsétt. | Sverige kan som exempel pa denna tendens ndmnas PRV:s
registrering av Hemglass melodi som varumarke®. Aven i andra lander, som
t ex USA och England, har ljudmérken registreras, t ex det speciella ljudet
fran en Harley Davidson. OHIM har vidare registrerat fargen lila som
varumarke for en viss sorts choklad. Kraven pa dylika varuméarkens
sarskiljningsforméga & dock hdga och skyddsomfanget & smalt. Aven
dofter har kunnat registreras hos OHIM; lukten av gront grés pa tennisbollar
har godtagits som varumérke’ och i Storbritannien har sdva rosendoft pa

associationsfri och saknar gévsténdig betydelse, &r i sig mycket distinktiv och dérmed
direkt har full sarskiljningsforméagai kombination med en vara.

® Se narmare om detta Shovsbo, Jens, Varemerkesretslig beskyttelse af industrielt design?,
NIR 1996 s 53 dar han behandlar den svéara balansgang som utstyrsel skyddet medfor.

® PBR 17.12.1998 mal nr 95-491.

" OHIM R 156/98. Denna registrering bland andra kan nu eventuellt ifragasittas med
hansyn till att lukter inte kan aterges grafiskt och dérmed inte har ansetts vara registrerbara
av generaladvokaten i fordag till avgorande i mal C-273/00 Sieckmann.
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dack som 6llukt for dartpilar kunnat registreras®. Aven om inga sddana
"drastiska" bedlut har fattats av PRV annu torde utvecklingen vara sidan att
det i framtiden kommer att vara mgjligt att registrera dylika kénnetecken
aven nationellt i Sverige.

Aven synen pd varumérkets funktioner har under &rens lopp forandrats.
Varumérkets priméra funktion har traditionellt ansetts vara att tjéna som ett
individualiseringsmedel.’ Det & ett sétt for tillverkaren av produkten att
individualisera varan i forhdllande till konkurrenternas varor, samtidigt som
det for konsumenterna fungerar som en sorts riktméarke som hjaper dem att
skilja produkter av samma slag frén varandra™ | denna &vergripande
funktion forstas att en mangd olika egenskaper finns i varumérket, vilket sa
alt séga & en informationsbérare av produktens speciella egenskaper, och
framst uppgifter om varans kommersiella ursprung, d v s vem som tillverkat
produkten. Enligt detta resonemang avser varumérket att individualisera
varans kommersiella ursprung snarare an varan som sadan.

Varumarkets ursprungsformedlande egenskaper avser sdledes inte, som man
kanske skulle kunna tro, varans geografiska ursprung (i vart fall inte
primért). Istéllet & det det kommersiella ursprunget som & av betydelse.
Konsumenterna forutsétter att en vara med ett visst varumérke har ett visst
ursprung och lagger olika varderingar i detta. Ett visst varumarke, t ex Nike,
kan ge kunden information att det &r just Nike som stér bakom produkten
och att den darfor har bra kvalitet eler dylikt. 1 ndra andutning till denna
egenskap kan ett flertal andra viktiga aspekter skonjas. Varumaérkets
funktion som garantimedel for varans kvalitet och andra egenskaper & en av
dessa; da konsumenterna forknippar varumérket med vissa fordelaktiga
egenskaper,

t ex kvalitet och prisvardhet, kan inte innehavaren vidta &tgéarder i
produktionen som forsdmrar dessa utan att konsumenterna upptéacker detta.
Om sa sker riskerar markesinnehavaren att sinka vardet pa sitt kannetecken
genom att konsumenterna kan komma att tappa fortroende for detta. Pa sa
sétt fungerar varumérket sdledes som en garanti for att producenterna inte
vill férsdmra produkten for att forhindra goodwillforlust. Varumarket som
formedlare av kvalitetsegenskaper brukar &ven ses som en egen funktion.

Varumarket fungerar alltsa generellt som en sorts kommunikationsmedel
mellan producenten av produkten och olika kdpare av denna. Varumérket
utgor forbindel selanken mellan tillverkaren och hans kundkrets.** Utan detta
skulle bade konsumenter och néringsidkare ha problem att hitta sin plats pa
marknaden.

8 Trade Mark Registry trademarks 2001416 respektive 2000134,

® Svensson C.A., Stenlund A., Brink T., Strém L-E, Praktisk Marknadsratt, Nordstedts
Juridik AB, Stockholm [1999], s613.

19 Pehrson, Lars; Varuméarken fran konsumentsynpunkt. En rattsvetenskaplig studie, Liber
Forlag, Helsingborg, [1981], s 25.

1 K oktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s 318.

14



Varumarkets funktion och syfte har med tiden férandrats markant. Fran att
tidigare framst ha tjanat som en indikator pa produktens ursprung har
varumarket pa senare & fatt ett alt storre egenvarde® Orsaken till detta
varde kan vara att konsumenterna uppfattar méarket som laddat med goodwill
och att varumérket har byggts upp sa att det har ett stort anseende i sig 5alv.
Méarket kan sdledes komma att ha ett betydande ekonomiskt varde i sig sjalv.
Vissa varumérken har inte langre som sin framsta funktion att upplysa om
varans ursprung och verka som en sdrskiljande faktor varor emellan. Istéllet
har dessa varumérken utvecklat ett slags status eller symbolvarde som &r
sdljbart oavsett vilket det kommersiella ursprunget &. Konsumenterna
koper da s att saga varumarket pa ett plagg istédlet for att kopa ett plagg
med ett varumarke. Plaggets ursprung &r i dessafall sekundart.

Sédana symbol- och statusméarken uppkommer inte genom en slump, utan ar
oftast resultatet av langt arbete och stora ekonomiska investeringar fran
maérkesinnehavarens sida. Som exempel kan namnas kléadféretagen Levis
eller Diesel som genom marknadsféring och liknande &tgarder har lyckats
bygga upp en myt och en livsstil kring sitt varumérke. | dessa fall & det
troligt att t ex jeansen inhandlas just p g aav att de har en synlig symbol som
indikerar status eller attityd, och att det &r just symbolen som &r det viktiga. |
dessa fal betalar konsumenten ett hogre pris for att erhdlla galva
varumarket.

2.2 Varumaéarkesskyddets uppkomst

En ensamrétt till ett varumérke kan i Sverige uppkomma pa tva olika sétt;
genom registrering eller genom inarbetning. En registrering av ett varumérke
kan vidare ske paflera olika sétt. Anstkan om registrering kan vara antingen
nationell eler internationell. Generellt goérs ingen skillnad mellan
varuméarken som uppkommit genom registrering och sadana som
uppkommit genom inarbetning; ett inarbetat varumérke ar lika "starkt" som
ett registrerat sadant. Det finns dock flera fordelar med att registrera ett
varumarke, exempelvis i bevishanseende, varfor detta oftast ar att foredra
for varumérkesinnehavaren.

2.2.1 Sarskiljningsformaga

For att ett kannetecken skall kunna erhdlla skydd som varuméarke uppstélls
som en fundamental forutséttning att varumérket har tillracklig
sarskiljningsformaga. Detta géler savd registrerade som inarbetade
varumarken. Med sarskiljningsformaga avses att mérket har en sadan
distinktivitet att det formar sarskilja innehavarens varor fran andra varor av
samma slag. Méarket maste med andra ord ha ett "inneboende eller forvarvat

2 Se om dettai t ex Levin, Marianne, Noveller i Varumérkesratt, Juristférlaget, Stockholm,
[1990], s 107 ff.
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sardrag”.®® Kravet pd sarskiljningsforméaga och distinktivitet framgér som en
direkt forutsdttning for varumérkesrétt i 1 § 2 st VmL och franvaro av
sarskiljningsformaga uppstélls som ett registreringshinder i 13 8 1 st VmL
dar det stadgas att "ett varumérke far registreras endast om det har
sarskiljningsformaga’. | 13 § andra meningen stadgas att "ett méarke som
uteslutande eller med endast mindre andring eller tilldgg anger varans art,
beskaffenhet, mangd, anvandning, pris eller geografiska ursprung” inte skall
anses ha sarskiljningsférmaga och kan darmed inte registreras. Det svenska
kravet pa sarskiljningsformaga motsvaras av artikel 3.1 b i varuméarkes-
direktivet. OHIM:s och EG-domstolens praxis pa omrédet bidrar &ven i stor
utstrackning  till  tolkningen av  varumarkesdirektivets krav  pa
sarskiljningsformaga, och paverkar déarigenom aven forutsittningarna for de
svenska domstol arnas beddmningar.'*

Ett varumarke som inte besitter en ursprunglig sarskiljningsformaga kan
genom anvandning forvarvatillracklig sddan. Exempelvis kan ett mérke som
till en borjan var deskriptivt for varan i fraga inarbetas hos kundkretsen pa
sa sétt att denna forknippar varumérket med den aktuella varan. Varumarket
har da erhdlit sarskiljningsformdga och kan sdedes registreras om sa
onskas.”® Att skilja fr&n deskriptiva varuméarken & sidana som endast
antyder varans egenskaper. Dessa si kallade suggestiva varumérken
godkanns vanligen som varuméarken. Exempel pa detta & Smokeless som
varumérke for snus, Létt och Lagom fér smér och Torr och Glad fér blgjor.
Ett varuméarkes sarskiljningsformaga & naturligtvis ocksd beroende av
vilken typ av produkt det ror. Ett varumérke kan vara deskriptivt for en viss
typ av vara utan att for den skull vara det nér det anvands for en annan vara.
Ett exempel pa detta ar att varumérket Apple har kunnat registreras for
persorl1éjaltorer, men aldrig skulle ha kunnat registreras om det hade gallt t ex
frukt.

3 K oktvedgaard, Levin, a.a.,, [2000], s 324.

14 Som ett exempel frén denna praxis kan namnas det s k Chiemsee-fallet som géllde
mdjligheterna att anvanda en geografisk beteckning, Chiemsee, vid forsdljning av
sportklader. Domstolen uttalade i dettafall bl a att sadana kannetecken kan genom
anvandning forvarva sarskiljningsférmaga och dérmed vararegistrerbara. Daremot innebér
inte detta att innehavaren alltid kan forhindra annan att anvanda denna beteckning i
beskrivning av sinavaror.

15 Ett bra exempel pé detta & varumérket Karlssons Klister som till en bérjan uppenbarligen
inte hade tillracklig sérskiljningsformaga (klister ar ju i allra hogsta grad deskriptivt for
varan i fraga och Karlsson &r ett egennamn till vilket ingen kan forbehdllas varuméarkesratt)
men genom anvandning under |ang tid forvarvade tillracklig distinktivitet for registrering.
Notera att registreringen inte gav innehavaren rétt till anvandningen av ordet klister. Endast
anvéandningen av kombinationen av namnet Karlsson och klister forbehdlls innehavaren. Ett
annat exempel utgors av Cloettas Kexchoklad som nyligen nekades registreringp g a
bristande sérskiljningsformaga, se PBR dom 2000-03-14 mal nr 99-028. Fran europeisk
praxis kan némnas att Baby-dry som beteckning for bl6jor har ansetts vara deskriptivt och
darmed inte besitta tillracklig sarskiljningsformaga, se Mal T-163/98, Proctor & Gamble v
OHIM.

18| evin, Marianne, Immaterialratten - en introduktion, upplaga 1, Nordstedts Juridik,
Stockholm, [1999], s 44.
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Maojligheten att registrera en varas utstyrsel som varumérke har medfort
vissa problem i sarskiljningsbedémningen, speciellt vad gdler forbudet mot
funktionellt betingad utformning. Generellt kan dock ségas att den svenska
registreringsmyndigheten har uppstdllt forhdllandevis stranga krav pa
sarskiljningsférmaga for sdant varumarkesskydd.’

Den europeiska praxisen pa omrédet anses generellt ocksa vara nagot
liberalare an den svenska, vilket pa sikt troligen kommer att leda till en
svensk liberalisering av omrédet.*®

2.2.2 Inarbetning

| Sverige, och de flesta andra stater, uppstélls inget krav pa att ett varuméarke
maste registreras for att erhdlla skydd. Skydd kan &ven uppkomma genom
att varumérket inarbetas. Varumérkesdirektivet omfattar dock inte
inarbetade varumarken varfor det & mgjligt for de enskilda staterna att
sévaregleraom och hur ett varumarke atnjuter skydd genom inarbetning.

Enligt 2 § 3 st VmL anses ett varukannetecken vara inarbetat om det i
Sverige inom en betydande del av den krets det riktas till & kant som
beteckning for de varor som kannetecknet avser'®. Om si & falet &
varumarket inarbetat och atnjuter réttsligt skydd likvardigt med om det hade
registrerats. De rekvisit som uppstéls i 2 8 VmL kan delas upp i tva
delrekvisit, namligen ett krav pa att varumarket & kant i landet, d v si ett
visst geografiskt avgransat omrade, samt ett krav pa att det skall vara kant
inom en betydande del av den for produkten relevanta malgruppen,
omséttningskretsen. Bada dessa rekvisit maste vara uppfyllda for att
varumérket skall varainarbetat.

Trots att lagtexten kan tyckas paskina annat krévs det inte for varumarkets
inarbetning att det & kant i helalandet; det racker med att det & kant hos en
betydande del av omsattningskretsen i en aktuell region, t ex Skane. Det &r
naturligtvis @aven mojligt att uppna rikstéackande skydd for inarbetade
varumérken, men det vanligaste torde vara att ett varuméarke endast uppnar
lokal inarbetning.?®® | s&dana situationer galler den varumérkesréttsliga
ensamrétten dock endast inom det aktuella omrédet, vilket medfor att det ar
fullt majligt att flera identiska varumérken for liknande produkter existerar
parallellt, med olika innehavare, men pa olika platser i Sverige.®! Detta &
inte mojligt nar det géller registrerade varumarken. Dessa erhdller nationel It

7 Bernitz, Karnell, Perhsson, Sandgren, Immaterialratt och otillborlig konkurrens, 7:e uppl
Handel sholaget Immateriellt réttsskydd i Stockholm, Elanders Gotab AB [2001], s 189.

18 Se bl a Koktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s 325 om denna teori.

19 Tidigare uppstalldes ett krav pd att mérket skulle vara "allmant kant" vilket var ndgot
svérare att uppfylla. Andringen gjordes 1995.

“ Bernitz mfl, aa., [2001], s 184.

2! Ett belysande exempel torde vara lokaltidningar. Det finns sakerligen fleratidningar i
Sverige som heter Lanstidningen eller dylikt.
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skydd for mérket och "blockerar" pa sa vis mdjligheten for ndgon annan att
ens lokalt anvanda ett liknande k&nnetecken.

Det uppstdlls inte heller nagra krav pa att varumérket skall vara anvant i
Sverige. Ett varumérke kan vara kant i Sverige trots att det aldrig har
anvants har, eller att produkten inte saluférs i Sverige, t ex genom
reklamétgarder eller att varuméarket & notoriskt kant.” Ett exempel pa detta
kan vara danska Olfabrikat, som torde vara inarbetade t ex |
Helsingborgsregionen, trots att de inte har marknadsférts i Sverige. Dessa
marken torde sdledes anses hainarbetats lokalt i Helsingborg.

For att ett varumérke skall anses vara inarbetat krévs som sagt &ven att det
skall vara kéant inom en betydande del av omséttningskretsen; den relevanta
konsumentgruppen. Faststallandet av vilken den relevanta omsattnings-
kretsen & beror naturligtvis pa vilken sorts produkt det rér sig om. Bl6jor
riktar sig framst till barnfamiljer, stetoskop till sjukvardsarbetare och
rakapparater riktas framst till postpubertala man. Tidigare uppstélldes ett
krav pa att varuméarket skulle vara allméant kant. Enligt regelns lydelse sedan
1994 géller dock att méarket skall vara kant i en betydande del av
omsattningskretsen. Denna andring av inarbetningsreglerna anses ha
liberaliserat kraven négot. Trots att man i forarbetena har fastslagit att det
inte gar att fastsla hur stor andel som krévs for att ett kannetecken skall vara
inarbetat, d& detta mé&ste bero av omstandigheternai det enskilda fallet™, har
det nu accepterats att det récker med att ungeféar en tredjedel av
omséttningskretsen kanner igen market.?* Att varumérket & kant i den
relevanta omsattningskretsen innebér inte att konsumenterna maste veta vem
som & &gare till det aktuella kdnnetecknet. Det som & av betydelse &
istéllet att de vet vilken vara det kénnetecknar.®

2.2.3 Registrering

Ett varumérke kan som sagt registreras paflera olika sétt. Det kan registreras
som ett nationellt varumérke, da skydd erhdlls barai Sverige, eller som EG-
varuméarke, da det erhdller skydd inom hela EG. Utbver dessa tva
registreringsalternativ. kan en ansbkan &ven gbras i enlighet med
Madridprotokollet, vilket Sverige numera & andlutet till, for att pa sa sétt
erhdlaett giltigt varumarke i samtliga konventionslander.

En ansdkan om nationell registrering av ett varumarke gors i Sverige
skriftligen hos Patent och registreringsverket, PRV, vilka sedan ex officio
provar ansbkan och undersoker om varumarket &r registrerbart, d v s att inga
registreringshinder foreligger. Det viktigaste registreringshindret torde vara

%2 K oktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s316

% Prop 1994/95:59 s 43 och 45.

# Levin, aa, [1999], s58, Bernitz m fl, aa [2001], s 183, Koktvedgaard, Levin, aa.,
[2000], s317.

% Bernitz m fl, [2001], s 184, Koktvedgaard, Levin, aa., [2000], s316.
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brist pa sarskiljningsformaga vilket utgor ett absolut registreringshinder
enligt 13 8 1 st VmL. Utover detta fundamentala krav uppstélls &eni VmL
14 § ett antal hinder for registrering av varumarken i den sd kallade
hinderskatalogen. Paragrafen innehaller nio punkter varav de tre forsta &
absoluta registreringshinder. Dessa hinder & indispositiva och en eventuell
registrering i strid med dessa &r ogiltig. Resterande punkter, 4 - 9, ror hinder
for registrering av varuméarken som kan konkurrera med annans adre
kannetecken. Dessa & relativa registreringshinder, vilket innebdr att en
registrering kan ske om den som innehar det tidigare kénnetecknet medger
detta, se 14 §4 <t.

Det praktiskt mest betydelsefulla absoluta registreringshindret uppstalls i
14 8 1 &t 2 p. | denna punkt forbjuds registrering av varumérken som &r
agnade att vilseleda allmanheten. Ett vilseledande varukannetecken &r enligt
VmL ett kédnnetecken som ger konsumenterna en felaktig bild om varans
egenskaper sasom art, kvalitet, mangd o s v. Detta skall dock inte
sammanblandas med forvaxlingsbara varukannetecken som & sadana som
kan ge almanheten en felaktig uppfattning om varans kommersiella
ursprung. Det & dock mgjligt att ett varumarke enligt dessa definitioner kan
vara forvaxlingsbart vilket genom detta leder till ett vilseledande. Att en
konsument forvaxlar varuméarken med varandra och pa sa sétt kdper en vara
som inte har de egenskaper han forst vantat sig, innebar i sddana fall att
forvaxlingen leder till vilseledande.

Bland de relativa registreringshindren framtrader det i den gjétte punkten
som det viktigaste. | detta lagrum skyddas annans redan befintliga
varumérke eller firma genom att registrering av ett nytt varumarke som ar
forvaxlingsbart med det tidigare market forbjuds.?” Detsamma stadgas vad
gdller EG-varumérken och internationella méarken i 14 8 1 st 8 och 9 p.
Utdver detta hinder kan exempelvis namnas att annans sldktnamn kan utgora
hinder for registrering av ett varumarke, se 14 8 1 st 4 p.

En varumérkesrétt &r traditionellt begransad till att géllai det land den har
registrerats. Enligt EG-VMF fran 1994 har dock ett system for registrering
av varumérken som galler inom hela EU inférts. Genom detta system kan
varumérkesinnehavaren ansbka om en registrering som ger honom en
varumérkesratt som géller i hela unionen genom endast en ansotkan.
Registreringsmyndighet for EG-varumarken & OHIM i Alicante, Spanien.
Ansokan kan lamnas till den nationella registreringsmyndigheten som
vidarebefordrar denna till OHIM. Registreringshindren &r i stort desamma
som i den svenska lagen.”® Det & aven méjligt for varumarkesinnehavare
som inte har sin verksamhet i ett EU-land att ansbka om ett EG-varumérke,

% pehrson, Lars, a.a [1981], s293.

%" Se nedan om forvaxlingsbarhet och varuslagslikhet i kapitel 3.5.1. Beddmningen & i stort
sétt densammaii intrangssituationer som vad géller registreringshinder.

% K oktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s299f.
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under forutséttning att staten & ansluten till WTO eller PK. Detta & mycket
vanligt och de amerikanska ansokningarna & fler an de europeiska.

Madridarrangemanget fran 1891 & vidare en av de forsta internationella
regleringarna pa varumarkesomradet. Sverige & inte andlutet till detta
arrangemang men daremot till det tillhGrande protokollet vilket trédde i kraft
1995. Implementeringen av protokollets bestammel ser har gjortsi 50 - 64 88§
VmL. Dessa regler erbjuder sokande att erhdlla varumérkesregistrering i
samtliga till protokollet anslutna stater genom att lamna in en ansokan till
PRV. Forfarandet baseras pa att sokanden har ett nationellt registrerat
varumérke vilket laggs till grund for en internationell ansdkan. Den
internationella ansdkan gors av PRV hos WIPO, vilka sedan ger de
nationella myndigheterna i medlemslanderna mgjlighet att invanda mot en
internationell registrering, t ex pa grund av att det i ett land redan finns ett
varumérke som kan vara forvaxlingsbart med det som anstkan géller. Om
inga sidana invandningar gors, vilket & det vanligaste, omvandlas
ansokningen till nationella varumérkesrétter i samtliga medlemslander. Till
skillnad frén EG-VMF &r det inte inom Madridsystemet mgjligt for aktorer i
icke-signatérlander att ansdka om registrering; endast varumérkesinnehavare
i de anslutna staterna har denna majlighet.?

# K oktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s304 f.
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3 Ensamrattens omfattning

Innebdrden av en varumérkesrétt & att innehavaren, som huvudregel, har
ensamrdtt att i naringsverksamhet anvénda varumérket. Detta & hela
varumérkesréttens utgangspunkt. Som en foljd av detta stadgas det i 4 § 1 st
VmL att varumarkesinnehavaren kan, men inte maste, férbjuda annan att
anvanda det aktuella mérket, eller ett varumarke som &r férvaxlingsbart med
innehavarens, om anvandandet sker i néringsverksamhet.*® Ensamrétten
omfattar i princip al anvandning som sker i ndringsverksamhet: anvandning
pa salva varan €eller dess forpackning, i reklam eller annan affarshandling
eller pa annat sétt, inklusive muntlig anvandning.

3.1 Konsumtion av varumarkesratt

Liksom inom de flesta andra immateriaréttsiga omraden finns &en inom
varumarkesrétten regler om hur langt innehavarens rétt stracker sig i fraga
om hans majligheter att kontrollera varorna efter att de forts ut pa
marknaden. Som huvudregel géller att varumérkesinnehavarens réttigheter
& forbrukade (konsumerade) i och med att han har fort ut varan pa
marknaden. Efter denna tidpunkt far var och en, i princip, gora vad de vill
med varorna, varuméarkesinnehavarens rétt & konsumerad och det stér var
och en fritt att sélja den vidare.

Konsumtionsreglerna utgdr grunden for det omdebatterade fenomenet
parallellimport. Parallellimport innebar som bekant att en vara som séjs pa
flera marknader, t ex den svenska respektive den tyska marknaden,
importeras fran den ena marknaden till den andra och forséljs parallellt med
den produkt som ursprungligen marknadsfors i landet. Ett exempel pa detta
kan vara att exakt samma medicin séljs i bade Tyskland och Sverige, men
den sdljs av olika anledningar till ett 1&gre prisi Tyskland. Om man antar att
det finns ett intresse hos svenska konsumenter att képa medicinen till ett
lagre pris kan denna da importeras fran Tyskland till Sverige och sidljas
paralellt med den redan marknadsforda produkten, men till ett lagre pris.
Om inte varuméarkesratten konsumeras vid produktens utférande pa den
tyska marknaden skulle varumérkesinnehavaren i Sverige kunna stoppa
importen d& denna skulle varaett intrng i hans svenska varumarkesratt.®*

Sverige har under en langre tid tillampat global konsumtion, vilket har
inneburit att det har varit tillatet att importera varor fran vilket land som
helst, utan att varumarkesrétten hindrar detta® P& grund av utvecklingen
inom EU under de senaste aren har dock denna princip fatt ge vika for

% Det & undantagen frdn denna bestammelse som &r det huvudsakliga objektet for denna
uppsats varfor jag inte behandlar detta mer an ytligt hér. Seistédllet nedan kapitel 4.

3! Sevidare om parallellimport i kapitel 4.1.6

% 50U 1958:10 5238, Jr ocksa t ex NJA 1967 s 458 (Polycolor).
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principen om regional konsumtion. Detta innebdr att parallellimport till
Sverige inte langre ar tilldten fran lander utanfor EES-omradet, som & den
region inom vilken konsumtionen nu gédler. Detta kommer till uttryck i den
nyligen inforda 4 a § i VmL vilken grundar sig pa artikel 7.1 i
varumérkesdirektivet. Artikelns innebord har preciserats i ett flertal domar
varav den principiellt viktigaste & den s k Silhouette-domen®. Ma&let
handlade om parallellimport av glasdgonbégar fran Bulgarien till Osterrike
och domstolen konstaterade dér att en innehavare av en varumérkesrétt i ett
EU-land, enligt art 7.1, skall kunna hindra import av varor som av
innehavaren har marknadsforts utanfor EES. Art 7.1 tilldter sdledes inte
nationella regler om global konsumtion; inom EU géler regionad
konsumtion.**

3.2 Intrang och sanktioner

Som namnts ovan regleras varuméarkesinnehavarens ensamrétt att anvanda
varumarket i 4 8 1 st VmL. Dér stadgas att ingen annan far, utan tillstand av
innehavaren, anvanda dennes varumérke eller ett varumake som &r
forvaxlingsbart med detta om anvandandet sker i néringsverksamhet. Om
ndgon handlar i strid med denna bestammelse & detta ett intrang i
innehavarens rétt och mérkesinnehavaren kan forbjuda honom att fortsétta
anvandningen.

3.2.1 Forvaxlingskriteriet

Centralti 4 81 st &r det sk forvaxlingskriteriet, d v s att forbudet bara géller
om varumarkena &r identiska eler forvaxlingsbara. Enligt 6 8§ 1 st &
kannetecken forvaxlingsbara endast om de avser varor av samma eller
liknande slag. Bedomningen av huruvida ett kannetecken &r forvéaxlingsbart
med ett annat sker sdledes efter tva kriterier: markeslikhet, d v s huruvida
mérkena i sig ar tillrackligt lika for att de skall kunna férvaxlas, och
varuslagslikhet. Trots att dessa tva huvudrekvisit bedoms var for sig ar det
viktigt att poangtera att det slutligen handlar om en helhetsbedémning av
varumarket dar dessa tvd moment utgor den viktigaste delen, men dar
hénsyn &ven tas till kannetecknets sarskiljningsforméaga, associationsrisk
mellan markena, likhet i skrift och tal, varans art och beskaffenhet o s v.*
Enligt den s k produktregeln sétts méarkeslikheten och produktlikheten aven i
relation till varandra pa sa sétt att kraven pa markeslikhet minskar om
produktlikheten & stor. PA samma sétt géller att om méarkeslikheten & stor,
eller mérkena i det ndrmaste ar identiska, krdvs mindre produktlikhet for att
kénnetecknen skall anses vara forvaxlingsbara.*

% M8l C-355/96 Silhouette v Hartlauer.

% Denna princip fastsl&s ocksd senare i mél C-173/98 Sebago v G-B Unic.

* Levin, aa, [1999], s47.

% 50U 1958:10 s 251 ff. Detsamma géller aven enligt varumarkesdirektivet, semdl ~ C-
342/97 Lloyd Shuhufabrik v Klijsen Handel.
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3.2.1.1 Markeslikhet

Vid bedomningen av huruvida tva kannetecken &r tillrackligt lika for att
forvaxlingsrisk skall féreligga tas hansyn till flera aspekter. Dessa skiljer sig
naturligtvis ndgot a beroende pa om det ror sig om ett ordmérke eller ett
figurmérke, men generellt kan ségas att det visuella intrycket av mérket ar
av stor betydelse. | denna bedbémning tar man stdlning till om de
konkurrerande ord- eller figurmérkena uppvisar nagra likheter i t ex
utformning och sammanséttning.

Vad gdler ordmérken ser man i bedémningen till ordets eller ordsamman-
séttningens betydelse, hur ordet uttalas samt hur det stavas. Ordets betydelse
har dock, om detta & den enda likheten, en underordnad betydelse i praxis.
Ett exempel som namns i forarbetena & att ordet ulv skulle kunna vara
forvaxlingsbart med ordet varg.®” Att ordmérket utgors av ett ord pa
engelska har oftast ingen betydelse om ordets betydelse & kand hos det
svenska folket i alméanhet, t ex har ordet Sunbeam ansetts vara
forvaxlingsbart med Solstrélen.® Om det daremot ror sig om ett sprék som
inte & lika ként inom befolkningen & sannolikheten for forvaxling mindre.
Vidarsg tas i denna beddmning hansyn till det utlandska ordets svenska
uttal.

Figurméarken beddms av naturliga skal framst med grund i det visuella
intrycket. Marken som utgors av samma eller liknande motiv kan ofta vara
forvaxlingsbara, men det & viktigt att notera att varumérkesrétten inte
erbjuder nagot skydd for motivet som sadant; det krévs att motiven
dessutom &  forvaxlingsbara.  Varumarkets  komposition  och
fargsammanséttning har vidare stor betydelse |1 denna bedémning.
K &annetecken med samma motiv kan komponeras och utformas pa olika sa
sétt att de inte uppvisar négra storre likheter. En svartvit registrering tacker
dock i princip allafarger om inte ndgon fargangivelse har gjortsi ansokan.*

Vid analysen av om ett varumérke & forvaxlingsbart med ett annat skall
hansyn &ven tas till varumarkenas sarskiljningsformaga och originalitet. Om
ett varuméarke har stark sarskiljningsformaga bedoms risken for forvaxling
vara hogre, och vice versa. Aven hur kant eller inarbetat varumarket & har
stor betydelse. Om det ena varuméarket & sarskilt kant ar risken for
forvaxling stoérre om det andra uppvisar likheter i komposition och
koncept.**

¥ SOU 1958:10 s 253.

% RA 1911 not Ju 46.

¥ K oktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s350 ff, Bernitz mfl, aa, [2001], s 195 ff.

“0 K oktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s354 ff, Bernitz mfl, aa, [2001], s 197 ff.

“ Semal C-251/95 Sabel v Puma och C-425/98 Marca Mode v Adidas. Personligen finner
jag detta resonemang en aning forbryllande. Ett varumérke som &r speciellt kant och har stor
originalitet borde val varaléttare att sarskiljafran ett konkurrerande varumarke just pga
dessa egenskaper.
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Forvaxlingsrisk kan @en forekomma om det ror sig om konkurrens mellan
ett figurmarke och ett ordmérke, sdvida dessa har samma innebdrd.
Ordmérket Enco har sdledes ansetts vara forvaxlingsbart med NK:s
figurmérke och ett figurmérke innefattande en elefant har funnits vara
forvaxlingsbart med det registrerade ordmarket HIAB Elefant.*

Ett varumérke kan vidare anses vara forvaxlingsbart med ett annat om det
ger sken av att ha nagot samband med det andra, d v s fungerar
associationsskapande. Detta framgar av direkt av direktivets art 4.1 b och
5.1 b.** Denna aspekt har traditionellt inte ingétt i de svenska domstolarnas
beddémning av forvaxlingsbarhet. | doktrinen* har sdledes ifrégasatts
tidigare avgoranden, till exempel att Bakis och Skakis som varumérke inte
var forvaxlingsbart med Friskis och Svettis och att Gaetano inte var
forvaxlingsbat med Galiano trots stora likheter &ven i
forpackningsutformning och dylikt.*> Utgdngen i dessa fall skulle troligen
inte ha varit desamma om associationsskapande da var en faktor i
beddmningen.

3.2.1.2 Varuslagslikhet

Utdver méarkeslikhet kravs det som sagt, for att varuméarkena skall vara
forvaxlingsbara, att varumarket anvands for varor av samma eller liknande
dlag. Varuslagslikhet foreligger enligt motiven om varornas sammansattning
eller varornas anvandningsomrade eller andamdl &r likartade. Aven faktorer
som hur varorna tillhandahdls konsumenterna och varornas priser & av
betydelse i jdmforelsen. Daremot & det inte nddvandigt att, for att varorna
skall vara forvaxlingsbara, varorna som sddana skall kunna forvaxlas.*®

| motiven fastslas speciellt fyra principer som tyder pa varuslagslikhet. Till
att borja med sigs det att varuslagslikhet oftast foreligger mellan ravaror
och/eller halvfabrikat och den dutliga produkten. Ett exempel pa detta
skulle kunna vara ravaran sockerror och slutprodukten socker. FOr det andra
fastdas att tillbehtr och delar till en produkt vanligen & att anse som
liknande varor, t ex torde fargpatroner som tillbehdr till en blackstréle-
skrivare uppvisa varuslagsikhet. Vidare anses varor som & avsedda att
anvandas som tillbehor till en annan vara hora till samma varuslag. Ett
exempel pa detta skulle kunna vara cigarrer och askfat. Som fjarde exempel
anges varor som anvands for praktiskt taget motsatt dndamdl, t ex
blyertspennor och radergummin, vanligen kunna vara likartade.*’

2 Se RA 1972 H 51 respektive RA 1974 A 318.

“3 Se vidare for precisering av detta m&len C-39/97 Canon och C-251/95 Sabel v Puma.
“ Se't ex Nordell, Per Jonas, Aberopande av annans kannetecken - ett decennium senare,
2001, Festskrift till UIf Bernitz, NIR, s 105.

> NJA 1992 s 633 (Friskis och Svettis) samt NJA 1995 s 635 (Galliano).

*SOU 1958:10 5 254 .

47 Se SOU 1958:10 s 255 f. Dessa rekommendationer grundar sig till stor del paen
promemoria som 1949 skrevsinom PRV.
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Precis som vad gdller vid beddmningen av markeslikhet galler vid
bedomningen av varuslagslikhet att varumarkenas sarskiljningsforméaga &
av stor betydelse.®® Om det rér sig om ett varumarke for en tjanst & det
osakert om detta kan tillhdra samma varuslag som en produkt, men om
kopplingen mellan dessa & tillrackligt stor torde si vara fallet.*

3.2.1.3 Utokat skydd for val ansedda varumarken

Innan anpassningen till varuméarkesdirektivet 1993 erbjod den svenska
varumarkesl agen, liksom manga andra staters lagstiftning, ett speciellt starkt
skydd for véalkanda varuméarken, de s k Kodak- respektive réttgiftsreglerna.
Enligt detta skydd atnj6t varumarken ett skydd mot forvaxlingsbara marken
trots att inte varuslagslikhet eller markeslikhet foreldg, under forutsattning
att mérket var mycket vakant i omséttningskretsen och darmed kunde ta
skada av att annan anvande ett likadant mérke.®® Dessa regler har nu ersatts
av ett skydd for val ansedda varumarken och aterfinnsi VmL 6 8§ 2 &, vilken
motsvaras av varuméarkesdirektivets artikel 5.2. Enligt paragrafen kan ett
varumarke erhdlla ett utokat skydd om det & val ansett har i landet och om
anvandningen av det andra liknande kannetecknet skulle dra otillborlig
fordel av, eler varatill forfang for, det ansedda varumérkets anseende eller
sarskiljningsformaga.

Innan andringen kravdes det att det konkurrerande varumarket skulle vara
mer eller mindre identiskt med det va ansedda® Nu behdver det som
framgétt bara vara liknande (och inte ens forvaxlingsbart®?). Detta & inte
heller den enda "liberaliseringen” av bestammelsen; dven kravet pa graden
av kdnnedom inom omsattningskretsen har minskat fran att tidigare krava att
mérket skulle vara kant av sa gott som alla i omsattningskretsen. Den nya
lydelsen ger sdledes ett betydligt mer omfattande skydd for val ansedda
marken.>® Innebdrden av regelns nya lydelse har varit omdebatterad i
doktrinen, men har preciserats ngot genom det s k Chevy-fallet®. | detta
fall fastdogs att det naturligtvis kravs att det skyddade varumérket ar
tillréckligt kant for att risk skall foreligga for att konsumenterna skall
forknippa det aktuella varumérket med det konkurrerande, trots att det inte
rér sig om samma varuslag. Mérket skall vidare vara kant i en betydande del
av den omséttningskrets som berdrs av varumarket, vilket kan vara den
breda allménheten eller endast en speciell yrkesgrupp, beroende pa varans
karaktar. Market skall dessutom, for att erhdlla det utokade skyddet, vara
kant i en vasentlig del av landet.

“ Se't ex mél C-39/97 Canon Kabushiki Kaishav Metro Goldwyn-Meyer.

¥ S0OU 1958:10 s 257.

* Bernitz mfl, a.a., [2001], s 200.

°! Se SOU 1958:10.

%2 C-251/95 Sabel v Puma.

% Levin, a.a, [1999], s49.

> M8 375/97 General Motorsv Y plon. Se fér en utforlig kommentar till dettafall se
Pehrson, Lars, Chevy-malet. EG-domstolen tolkar anseendeskyddet i varumarkesdirektivet,
JT 1999/2000 s 421 ff.
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6 8§ 2 st VmL har tillampats av HD ett antal ganger sedan den infordes.
| Galliano-fallet™ handlade det om likérextrakt som sildes i vanliga
livsmedelsafférer under namnet Gaetano. Detta varumérke var enligt HD
inte forvaxlingsbart med varuméarket Galliano for likér. Domstolen
tillampade i dettafall den nya6 § 2 st pa samma sétt som den gamla K odak-
regeln tillampades, d v s uppstédlide ett krav pd narmast identiska
varumérken, vilket har kritiserats i doktrinen.*®

Bedomningen av huruvida ett varuméarke atnjuter det utokade skyddet i
6 8 2 s, samt om det konkurrerande varumérket innebér ett oftillborligt
utnyttjande av det forsta varumarkets renommé eller séarskiljningsférmaga
skall vidare alltid goras genom en helhetsbedémning.>

Vart att notera & ocksa att val ansedda kénnetecken inte & detsamma som
notoriskt kanda kannetecken, dven om dessa ocksa kan atnjuta det uttkade
skyddet. Notoriskt kénda marken & sadana som & valkanda i s gott som
hela varlden, exempelvis McDonalds och Coca-Cola. Dessa varumérken ges
ett gransoverskridande skydd mot forvaxlingsbara méarken genom artikel 67
i PK.

3.2.2 Sanktioner

Om ett varuméarkesintrang & for handen finns ett flertal sanktioner som kan
vidtas mot intrangsgoraren i syfte att hindra honom fran fortsatt anvandning.
Sanktionerna innefattar allt fran forbud till straff. Enligt 37 a 8 VmL kan
domstolen vid vite forbjuda den som begdr ett varumarkesintrang fran att
fortsétta med detta, och &ven interimistiska sadana beslut kan meddelas
enligt paragrafens andra stycke. | 38 § féreskrivs vidare att den som
uppsatligen eller av oaktsamhet gor sig skyldig till varuméarkesintrang skall
betala skalig erséittning for utnyttjandet eller skadestand for skador som
Overstiger den skdliga erséttningen. Skélig erséttning skall altid betalas
oberoende av om den skadelidande kan visa pa skada eller g, medan
skadestand bara kan utdémas om skadan kan visas. Om det ror sig om ett
uppsatligt eller grovt oaktsamt intrng kan detta vidare medféra straffansvar
enligt 37 8 VmL. Straffskalan |10per fran boter till fangelsei max tvaar. 41 8
VmL erbjuder utover dessa sanktioner en mojlighet for den drabbade
varumarkesinnehavaren att yrka pa att det konkurrerande varumérket skall
utplanas, eller om det ror sig om straffbart intrang beslagtas, se 41 § VimL.
For att en varumérkesinnehavare skall ha mgjlighet att sdkra bevis for att
visa intranget finns sedan en tid dven majlighet att begara tillstand for en
intrdngsundersokning.

% NJA 1995 s 635 (Galliano).
% Set ex Bernitz mfl, aa., [2001], s 201.
%" K oktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s 360.
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4 Anvandande av annans
varumarke

Den varumérkesréttsliga ensamréttens omfattning och innebord regleras som
tidigare redogjorts for i 4 § 1 st varmérkeslagen dér det stadgas att ingen
annan an innehavaren far, utan tillstand, i naringsverksamhet anvéanda
dennes varumérke eller ett varumérke som & forvaxlingsbart med detta.
Denna paragraf motsvaras av artikel 5.1 i direktivet och den som handlar i
strid med denna bestdmmelse begar varuméarkesintrang. Forbudet galler
anvandning pa varan eller dess forpackning, i reklam eler annan
affarshandling inklusive muntligt anvandande och det & vidare irrelevant
om anvandningen sker pa varor som anvandaren sjav har tillverkat eller om
de pd annat stt ingdr i hans rorelse.>®

Bestammelsen & utformad pa ett sadant sétt att varumérkesinnehavaren har
ansetts kunna hindra i det ndrmaste all anvandning som inte har medgivits
av honom. Innehavaren har sdledes ett omfattande skydd for sin ensamrét.
Det finns dock flera viktiga undantag fran denna bestammelse. |
varumérkes-lagens forarbeten betonades att en varumérkesrétt inte skulle
uppfattas som ett absolut skydd foér ensamrétten. | vissa fall kan det finnas
lojala eler legitima skd for en annan néringsidkare att anvanda eller
beropa ett varumarke han inte sjalv har ratt till.> | vissa fall har siledes
annan &n innehavaren rétt att anvanda varumérket &en utan innehavarens
medgivande. Skdlen till detta kan vara manga; konkurrens- och
konsumenthansyn torde dock vara de tva viktigaste faktorerna som har
motiverat begrénsningar av ensamrétten. Exempel pa forfaranden som
lagstiftaren har ansett skall, under vissa forutsdttningar, vara tilldtna &ar
jamforande reklam, paralellimport och adberopande i samband med
tillhandahallande av reservdelar.

Annans anvandande av ett varumérke kan vidare teoretisk delas in i olika
kategorier. Den forsta kategorin utgors av sddant anvandande som omfattas
av innehavarens ensamrétt och darmed kan forbjudas enligt 4 § 1 st. Sadant
anvandande & som framkommit huvudregeln; de alra flesta forfaranden
omfattas av bestdmmelsen. Det finns dock som sagt aven situationer nar
annans anvandande av varumérket har ansetts vara befogad och darmed
uttryckligen har undantagits fran intrangsbestammelsens réackvidd. Sadant
anvandande, som sdledes inte omfattas av ensamrétten utgdr den andra
kategorin. Dessutom finns en tredje kategori av anvandande: 4 § 1 <
forutsdtter att varumérket anvénds som ett varumédrke. Om varumérket
anvandsi annat syfte &n detta ar sdledes inte bestammelsen tillamplig, varfor
innehavaren inte heller i dessa fal kan hindra tredje man att anvénda
varumérket. Varumarkeslagen &r i dessafal inte tillamplig.

%8 50U 1958:10 s 238.
% 50U 1958:10 s 237.
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Anvéandande €eller dberopande av annans varumarke kan ske helt fristaende
fran den egna verksamheten eller det egna kannetecknet. | dessafall, t ex vid
paralellimport, intar anvandaren sa att siga kanneteckensinnehavarens plats
och kan pa sa st tillgodogora sig det varde som finns investerat i det
anvanda varumarket. Anvandningen kan dock ocksa ske i relation till den
egna verksamheten, t ex vid jamforande reklam, da varumérket anvands i
det narmaste som ett eget kannetecken.®

Huvudregeln & dock att annans anvandande utan medgivande utgor intrang.
Om inte anvandandet omfattas av nagot av nedan behandlade undantag kan
det sAlunda forbjudas av innehavaren.

4.1 Tillatet anvandande av annans varumarke

Varumarkesrétten ar en formogenhetsrétt som kan upp- och Overlatas till
andra genom licensavtal och dylikt. | sddana fall, och andra situationer dar
innehavaren har givit sitt medgivande till anvandaren, & sdedes
anvandandet fullt tilldtet. Detta framgér indirekt av 4 § 1 styckets lydelse.
En annan situation dér innehavaren inte kan invanda mot anvéndandet,
vilket ocksa framgar direkt av 4 8§ 1 st och 6 § 1 s, & nar varumarket
anvands for varor av annat slag an det som det aktuella varumérket avser.
Det &r fullt tilldtet att anvanda ett identiskt varumérke under forutséttning att
det inte gbrs inom samma varuslag. Vissa begransningar gors dock, som
namnts ovan, vad géller val kanda varuméarkeni 6 § 2 st.

Forutom dessa rent allmanna undantag fran innehavarens ensamrétt finns ett
antal andra speciella situationer dér lagstiftaren har ansett att innehavarens
ensamrétt maste begréansas. | varumérkesdirektivets artikel 6 finns darfor
bestdammelser som reglerar vilka inskrdnkningar i innehavarens ensamraétt
som skall goras i de nationella lagstiftningarna. Denna artikel reglerar
sdledes motsatsvis aveni vilkafal annan an varumérkesinnehavaren har rétt
att anvanda varumarket. Till att borja med stadgas att en varumérkesrétt inte
ger innehavaren rétt att hindra annan att i ndringsverksamhet anvanda sitt
namn eller adress, uppgifter om varornas eller tjansternas art, kvalitet,
kvantitet, andama o sv. Inte heller innebéar rétten att annan kan hindras fran
att anvanda varumérket om detta & nédvandigt for att ange en varas eller en
tjansts avsedda andamdl, speciellt nar det gdler tillhandahdllande av
reservdelar eler tillbehtr, under forutséttning att anvandandet sker enligt
god sed. Artikel 6 har nu implementerats i den svenska varumarkes agens
38och482s4t.

Aven artikel 7 i direktivet innehdller vissa begrénsningar i innehavarens
ensamrétt. Denna artikel ror konsumtion av varumérkesrétten, och sdledes
det betydelsefulla omradet paralellimport. Den forsta punkten i artikel 7

% Nordell, Per Jonas, Att dberopa, anvanda, begagna eller utnyttja annans
varukannetecken, NIR 1992, s 482.
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stadgar att varumérkesinnehavaren inte kan forbjuda anvéndning av
varumarket for varor som han, eller ndgon med hans samtycke, har fort ut pa
marknaden. Artikel 7.2 ger dock innehavaren en mgjlighet att invéanda mot
anvandningen om det kan visas att han har skdig grund héarfér.
Bestammelsen har i en omfattande réattspraxis tolkats sa att den aven medfor
en rétt att anvanda varumarket som stracker sig utover att bara importera och
marknadsféra den varumérkta varan (se nedan). | den svenska
varumarkesl agen aterfinns bestammelseni 4 a 8.

Det kan hér vara pa sin plats att kort klargéra terminologin pa omradet. Flera
olika begrepp anvands for att beskriva de situationer ndr annan an
varumérkesinnehavaren begagnar dennes varumérke. Begreppet anvandning
avser alt bruk av varumérket som sddant. Ett dberopande anses dock vara
ett nagot vidare begrepp vilket i det ndrmaste kan ses som en form av
hanvisning eller anvandning i anslutning till den egna varan eller tjansten.®*
Aven ett dberopande innebar dock i princip ett anvandande da innehavarens
varumarke faktiskt anvands i nagon form. Skillnaden & framst att
varumarket inte vid ett dberopande anvands som beteckning for den egna
varan utan i anglutning till denna. | doktrinen synes dock ingen storre
skillnad goras mellan begreppen.®

4.1.1 Privat anvandning

Det forsta undantaget fran innehavarens ensamrétt att anvanda varumarket
framgar direkt av 4 § 1 st VmL: Forbudet mot att anvanda nagon annans
varumérke géler endast om anvandandet sker i naringsverksamhet. Privat
anvandning och bruk av annans varumarke faler sdledes utanfor
varumarkets skyddsomféng.®® Det & exempelvis fullt till&tet att kopa en
billig mérkeslos tréja och gav forse den med ett exklusivt kannetecken.
Detta & naturligtvis inte i méarkesinnehavarens intresse men denne har inte
nagon mdjlighet att stoppa sadana forfaranden. Dylika privata anvandanden
av annans varumérke torde inte heller ske i nagon stérre omfattning varfor
varumérkesinnehavaren torde kunna ha oOverseende med de aktuella
reglerna.

Det ar aven tilldtet att, for att anvanda exemplet med tréjan, sedan sdlja den
mérkesforsedda tréjan vidare. Det & utan betydelse att det privata
anvandandet leder till ekonomisk vinning. Det krévs i sadana situationer att
forsajningen sker som ett led i yrkesmassig verksamhet for att intrang skall
vara for handen.®® Det & s8ledes tilldtet att anordna en utstélining av sin
privata samling av Coca-Colaflaskor, och &ven taintrade for att folk skall fa

61 Se SOU 1958:10 s 243 och Per Jonas Nordell, a.a., [1992], s 483.

62 Se aven HD:s inkonsekventa anvandning av begreppen i fallet Volvoservice. Inte heller
EG-domstolen synes gora nagon skillnad mellan begreppen.

% Jfr t ex Heiding, Sture, Svensk varumérkesrétt, femte upplagan, Affarsekonomi Férlag,
Stockholm [1979] s 54, Koktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s334 mfl.

% Prop 1960:167 s 62.
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beskada denna, sa lange utstallningen inte har en yrkesméssig utformning.
Né&r anvandningen inte foretas i néringsverksamhet torde den inte heller
utgora nagon storre konkurrens for innehavaren, utan kan i vissa fall till och
med ha positiva konsekvenser i form av gratis marknadsforing och dylikt.

4.1.2 Tillhandahallande av reservdelar och andra tjanster
med anknytning till varan

Ett betydligt viktigare undantag fran innehavarens ensamrétt utgors av tredje
mans rét att anvanda, eller réttare sagt dberopa, kadnnetecknet vid
tillhandahdllande av reservdelar, tillbehdr och andra tjanster med anknytning
till varan. Detta har lange varit ett av de omraden som har ansetts vara
viktiga for att uppna de samhallsekonomiska fordelar som en sund
konkurrens medfor.

Rétten till anvandning av annans varumérke vid tillhandahdlande av
reservdelar och tillbehor regleras i 4 § 2 st VmL. D& stadgas att
anvandningen av annans varukannetecken vid tillhandahdllande av dylika
produkter &r otilldten om den sker pa ett sadant sétt att den kan ge sken av
att det som tillhandahdlls kommer fran mérkesinnehavaren eller att
innehavaren pa annat satt har medgett att mérket anvands. Regeln skall ses
som ett klargorande komplement till 4 § 1 st och skall sdledes lasas i ljuset
av denna.®®

Ett exempel pa sddan anvandning som avses i paragrafen & att en
reservdelsforsdjare, t ex i marknadsforing, anvander varumérket for den
huvudvara som reservdelen passar till i syfte att visa vilken vara hans
produkt & avsedd for. Om inte sadan anvandning 6ver huvud taget skulle
vara tillaten skulle marknadsforingen av reservdelar och liknande produkter
i princip helt kunna kontrolleras av varumérkesinnehavaren da de reella
mojligheterna att konkurrera med denne starkt skulle vara beskurna.®®
Innehavaren skulle i princip genom sin varumarkesrétt erhdla en form av
monopol pa marknaden, vilket inte & varumérkesréttens syfte. Darfor har
dessa inskrankningar i mérkesinnehavarens ensamrétt funnits under en
langre tid.

| varuméarkeslagens forarbeten konstaterades dock att anvandaren, for att fa
anvanda varumarket i detta syfte, maste ha ett befogat intresse av att talaom
att varan passar ett visst fabrikat. Dar namndes som exempel pa sadant
befogat intresse att vid forsdljning av skrivmaskinsband papeka vilket
fabrikat bandet passar till eftersom skrivmaskiner av olika fabrikat ofta
kravde olika egenskaper hos féargbandet. Dé&remot rérde det sig inte om
sadant lojalt aberopande om det var uppenbart att produkten passade till ett
visst fabrikat eller en speciell vara. Sdledes, sade man, & det inte tillatet att

% SOU 1958:10 s 248 och Prop 1960:167 s 64.
% Det & ocksA ett kant fenomen att tillverkare av "kapitalvaror" subventionerar lagre priser
pa huvudvaran genom att ta ut Gverpriser pa reservdelar och tillbehor.
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anvanda annans varumarke vid marknadsforingen av tandarvatska avsedd
for cigarettandare da sddana i regel inte var beroende av tandarvétska av ett
visst fabrikat.®” Bedémningen av huruvida anvandandet & lojalt & slledes i
viss man beroende av produktens karaktar och det krévs att anvandandet &r
nodvandigt for identifikationen av varan.®®

Om man istdllet talar om vad som & tilldtet framgar det sdledes att
anvandning av annans varumarke vid tillhandahdllande av reservdelar och
liknande produkter &r tilldten om det, férutom de begransningar som
uppstélls direkt i paragrafen, motiveras av ett befogat intresse och inte gérsi
storre utstréackning an vad som & nodvandigt. Vad som innefattas i dessa
kriterier ar svart att faststélla; beddomningen maste goras fran fall till fall,
men generellt har instéllningen i de svenska domstolarna har varit
forhallandevis restriktiv.

Ett exempel fr&n domstolspraxis utgors av de b&da Volkswagen-malen®.
Bada dessa fall rérde anvandandet av Volkswagens registrerade varumarken
vid tillhandahdllande av "icke originda delar till Volkswagenbilar".
Anvandandet utgjordes dels av anvandning av varumarket pa skyltar utanfor
butikerna dels av anvandning i varukataloger. Dessutom saluférde féretagen
i bada fallen navkapslar som till utseendet var mycket lika Volkswagens
motsvarigheter . Till saken hér &ven att féretagen sélde b&de origina- och
icke-originaldelar. Domstolen konstaterade forst att foretagen enligt 4 8 2 st
hade rétt att aberopa kannetecknen, men endast under forutséttning att
misstag rérande delarnas ursprung var uteslutet. Kraven pa att anvandningen
sker korrekt 6kade dessutom da bade original- och icke-originaldelar utbjods
eftersom forvaxlingsrisken i dessa situationer var stérre. Vad gdlde
anvandandet av varuméarket i varukatalogerna, vilka var rubricerade
"Reservdeldlista for Volkswagen", hade forvisso vissa dtgarder vidtagits for
att skilja originaldelarna fran de andra delarna, men dessa &tgarder uppfyllde
inte de krav som stélls pa sadana s k icke-originaklasuler. Reservdelarna
hade i de flesta fal samma artikelnummer som originaldelarna hade i
Volkswagens katalog och de anvisningar som hade gjorts om att det rérde
sig om "delar fran den vasttyska reservdelsindustrin® ansags inte vara en
tillracklig upplysning om reservdelarnas ursprung. Dessutom var denna
anvisning rent grafiskt underordnad ett flertal Volkswagenmarken, varfor
domstolen fann att risk for att konsumenterna kunde forvéxla original- och
icke-originaldelar foreldg. Inte heller invandningen att katalogerna framst
hade sants ut till fackmén ansdgs medféra att anvandandet var godtagbart.
Aven anvandning av texten "Allt for Volkswagen" pa skyltar och i

%7 Detta synsétt har i viss mén kritiserats av Bernitz som anser att det &ven i sddanafall kan
vara beréttigat att upplysa om att produkten passar till en varaav visst dag. Se Bernitz, Ulf,
Aberopande av annans varumérke i marknadsforing, NIR 1981 s 45.

% SOU 1958:10 s 243 och Prop 1960:167 s 63 f.

% NIR 1969 s418 (Volkswagen 1 & 2).

" Den enda skillnaden mellan navkapslarna var att kopiornaistéllet for att innefatta
Volkswagens va kanda symbol VW i en cirkel innefattade en symbol som utgjordes av tva
V med spetsarna mot varandra (bildande ett x) i en cirkel.
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tidningsreklam bedémdes vara intrang da ingen upplysning givits om att det
inte endast rérde sig om originaldelar. Navkapslarna ansdgs aven de vara
forvaxlingsbara da det rérde sig om samma slags vara med endast obetydliga
skillnader och kdparnainte var instéllda pa att efterbildning forelag. | dessa
fall hade sdledes inte reservdelsforsaljarna vidtagit tillrackliga atgéarder for
att undanrgja risken for forvaxling vad gdler produkternas kommersiella

ursprung.

Ett annat fall som belyser tillampningen av 4 § 2 st vid marknadsforing av
tillbehdr & hovréttsmalet, LEGO 1™, Ett svenskt foéretag, Byggis, som
tillverkar byggklossar snarlika Legos byggklossar hade i sin marknadsféring
skrivit att byggklossarna var kombinerbara med andra byggsystem, "typ
Lego". Fragan var om Byggis genom sin marknadsforing pa detta sétt gjorde
intrdng i Legos varumérke eller om bruket var tilldtet enligt 4 § 2 .
Domstolen fann att annonserna, och hanvisningen déri, inte hade utformats
pa ett sitt som antydde att nagot kommersiellt samband mellan foretagen
fanns. Byggis hade &ven ett befogat intresse av att upplysa om att
produkterna var kompatibla med andra liknande produkter, t ex Lego.
Anvandande av varumérke i annonser av denna karaktar &r sdledes tillatet sa
lange det inte antyder ett kommersiellt samband.”” Om upplysningarna i
annonsen medfér osdkerhet hos konsumenterna vad galler delarnas ursprung
och deras "ooriginella karaktar" & dock aldrig anvandandet av varumarket i
marknadsféring till &tet.”

Traditionellt har det ansetts att anvandning av andras logotyper eller att
sarskilt betona mérket, t ex genom att skriva det med annat typsnitt an ovrig
text, inte & nodvandigt for att uppmérksamma konsumenterna om varornas
kompatibilitet’®. Detta synsétt har dock p& vissa omréden kommit att &ndras
genom EG-domstolens praxis dar anvandande av saval figurmérken som
utstyrsel i marknadsféringen i vissafall har ansetts varatill&en.”

4 8§ 2 st har numer i stort sin motsvarighet i artikel 6.1 ¢ i varumérkes-
direktivet. Enligt denna artikel har varumérkesinnehavaren inte nagon
mojlighet att hindra annan att anvéanda varumarket om detta & nodvandigt
for att ange en vara éler tjansts avsedda andamal, speciellt vad géller
reservdelar eler tillbehor. Varumérkesanvandningen maste dock goras i

™ Svea HovR den 4 jan 1990, NIR 1991 s 502 (LEGO I1).

2 Marianne Levin ifrégastter dock detta avgérandes forenlighet med EG-rétten da artikel
6.1 ci direktivet forutsétter att dberopandet ar nddvandigt for att ange varans avsedda
andamdl, se Koktvedgaard, Levin, a.a.,, [2000], s364. Bedomningen blir enligt mig
beroende av om produkten ses som ett tillbehor till Lego, da anvandandet far anses vara
nodvéandigt, eller som en galvstandig produkt, da det inte finns nagot befogat intresse av att
hanvisatill Lego.

™ Se J. Shovsho, aa., [1997], s 16.

™ Set ex Pehrson, Lars, Méjligheten att Aberopa annans varumérke vid marknadsféring av
reparationer, JT 1998/99 s 390 och Nordell, a.a., [1992] s 486.

"™ Se om detta nedan kapitel 4.1.6. Dessa forandringar har dock framst skett p& omréden dar
annan anvander mérket for att marknadsfora innehavarens vara, t ex vid paralellimport,
varfor nagon forandring i synsatt pa detta omrade troligen inte &r aktuell.
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enlighet med god affarssed. Artikeln skiljer sig nagot fran den svenska
bestdmmelsens utformning. 4 8 2 st innefattar som ndmnts ett forbud mot
anvandning som ger sken av att ett kommersiellt samband finns mellan
varumérkesinnehavaren och anvandaren, d v s antyder att den tillhanda-
hadllna varan har nagon anknytning till varumarkesinnehavaren eller att
denne har gett sitt medgivande till anvandningen av varumérket. Inget
uttryckligt krav pa nodvandighet uppstalls. | artikel 6.1 ¢ uppstalls déremot
ett krav pa att anvandandet skall vara nodvandigt for att ange varans avsedda
andamal. Dessutom foreskrivs i direktivet att anvandningen skall ske i
enlighet med god sed, vilket inte gér att finna i den svenska regleringen.
Anvandandet av detta begrepp har i doktrin ansetts ge domstolarna en langt
storre mojlighet att i det enskilda fallet avgora vad som &r ett tillétet
respektive otillétet anvandande.”® Skillnaden i tillampningen av 4 § 2 &
synes dock inte avvika frén EG-domstolens tillampning av artikel 6.1 ¢ (se
nedan om Volvoservice) varfor denna diskrepans endast torde vara av
teoretiskt intresse.

Aven nar det gdller tillhandahallande av tjanster, som t ex reparation eller
service, finns ofta ett befogat intresse av att anvéanda annans varumérke. Det
kan t ex réra sig om att en bilreparator som specialiserat sig pa att reparera
lasthilar fran Saab vill pavisa detta for sina kunder genom att anvanda Saabs
varuméarke. 4 § 2 st reglerar inte, till skillnad fran direktivet, uttryckligen
situationer dar varumérket anvands vid tillhandahdllande av tjanster och
service av detta slag, men regelns tillampningsomrade har i praxis utstrackts
till att omfatta &ven sadana situationer (t ex i fallet Volvoservice, se strax
nedan).

Aberopande av annans varuméarke vid tillhandahallande av tjanster, som t ex
reparation och service, har forhdlandevis nyligen varit féremd for prévning
i HD. Fallet, Volvoservice”’, handlade om grénserna fér varumarkes-
anvandning vid tillhandahdllande av service av Volvobilar. Ett foretag, DS
Larm, hade pa flera sétt anvant Volvos varumérke utan Volvos samtycke.
Foretaget hade inte nagot annat samrore med Volvo an att de utforde service
pa just Volvobilar, dock utan att vara en auktoriserad Volvoverkstad. DS
Larms anvandning hade framst utgjorts av muntlig anvandning genom att
telefonsamtal besvarades med orden "Volvoservice". Foretaget anvande sig
dessutom av ordet "Volvoservice' pa skyltar utanfor verkstaden. Fragan var
huruvida denna anvandning var ett intrang i Volvos ensamrétt. |
bedomningen av denna fréga fastsog HD att stadgandet i artikel 6.1 c i
varumarkesdirektivet motsatsvis kan utlésas av 4 8 2 st VmL och hanvisade
till forarbetena’®. De konstaterade siledes att en icke auktoriserad verkstad,
som DS Larm, far anvéanda varumérket Volvo for att upplysa om att den
tillhandahdller service pa Volvobilar under forutséttning att varje misstag
om kommersiellt samband med Volvo & uteslutet. Aberopandet av mérket

"® Se Nordell, aa, [2001], s 106.
" NJA 1998 s 474 (Volvoservice).
"8 Prop 1992/93:48 s 86.
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far inte ske pa sddant sétt att det ens ger sken av sddant samband. DS Larms
anvandning ansags dock inte uppfylla dessa krav da HD fann att foretaget
hade anvant varuméarket som kannetecken for sina egna tjanster. Séttet de
besvarade telefonsamtalen pa var ett exempel pa hur varuméarket anvandes
som beskrivning fér den egna verksamheten. Skyltningen, dér Volvos
figurmérke anvandes utan anvisning om att foretaget inte var en auktoriserad
verkstad, var ett annat. Omstéandigheten att foretaget anvande V olvobol agets
originaldelar i verksamheten foranledde inte heller att falet beddémdes
annorlunda. Daremot & det, som framgétt genom HD:s tolkning av
direktivet i domen, tillatet att dberopa annans kannetecken om det finns ett
befogat intresse av detta och det sker i enlighet med god affarssed.

Fallet, och framst HD:s agerande, har vackt vissa diskussioner i doktrinen.
D& det finns en viss diskrepans mellan direktivets reglering pa omradet och
den svenska regleringens motsvarighet borde HD ha begart ett
forhandsbesked fran EG-domstolen. Detta & som bekant en nationell
domstols skyldighet vid tolkning av EG-rétt. Med anledning av detta for nu
DS Larm en skadestandstalan mot svenska staten.”

Samma beddmning som i fallet Volvoservice har dock gjorts av EG-
domstolen i det s k BMW-fallet®, vilket till sin karaktar & mycket likt fallet
Volvoservice. | detta fall hade ett nederlandskt foretag specialiserat sig pa
forsdljning av begagnade bilar av mérket BMW. Dessutom utférde foretaget
reparationer och service pa bilar av detta marke. | sin marknadsforing hade
foretaget, utan BMW:s samtycke, skrivit att de erbjod reparation och service
av BMW-bilar och dessutom deklarerat att de var "specialister pA BMW".
BMW, som hade ett val utbyggt och kontrollerat ndtverk av auktoriserade
aerforséljare och verkstéder vilka méaste uppfylla hoga kvalitetskrav for att
fa utnyttja BMW:s varumarken, ansdg att det nederlandska foretagets
anvandning av de registrerade varumarkena var ett intrang i deras
varumérkesréatt och kravde darfor att anvandandet skulle upphora. Ett flertal
fragor hanskots till EG-domstolen av den nederlandska Gverrétten. Vad
gdllde foretagets anvandning av varuméarket i marknadsforingen av
reparations- och servicetjansterna kom domstolen att analysera artikel 6.1 ¢
innebdrd och omfattning. Domstolen konstaterade att anvandningen av ett
varumérke for att upplysa almanheten om att annonstren erbjuder
reparationer och service av produkter som omfattas av varumarkesrétt & en
sadan anvandning som anger andamaet med en tjanst i den mening som
avsesi artikel 6.1 ¢ och det & dessutom noédvandigt att anvanda varumarket
for att ange andamalet med tjansten. Det gér inte att upplysa om detta utan
att anvanda varumérket. Sadan anvandning & saledes tilldten. Daremot far
inte anvandningen av varumérket ske sa att risken finns for att allmanheten
skall forledas att tro att det finns ett ekonomiskt samband mellan
innehavaren och anvandaren och sarskilt inte att anvandaren ingdr i

" Se Pehrson, a.a., [1998-99] s 396 och Nordell, aa., [2001] s 107.
8 M8 C-63/97 (BMW), se &ven om detta fall nedan i behandlingen av artikel 7.
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varuméarkesinnehavarens organisation eller att ndgot annat samband mellan
foretagen foreligger.

4.1.3 Jamforandereklam

Anvandande av annans kannetecken i reklam &r en form av anvandande som
lange ansdgs omfattas av innehavarens ensamrétt, och darmed vara
forbjuden. Traditionellt har i princip all anvandning av annans varumérke
for att marknadsfora sina egna produkter varit férbjuden. Marknadsforingen
skulle ske med hjélp av de egna kannetecknen, inte med hjap av uttalanden
om konkurrenterna, hette det.®? Utvecklingen pa omradet, och insikten om
att jamforande reklam kan uppfylla ett konsumentupplysande syfte, har dock
lett till att ett undantag har gjorts fran huvudregeln sa att jamforande reklam
idag i princip &r till&ten.®® Detta & numer ocks& en internationellt godtagen
princip.

| varumérkeslagens motiv uttalades om jamférande reklam som innefattar
annans varumarke att férekomsten av sadan inte i och for sig behover
innebara ett intrang i det anvanda varumérket. For att ett sddant anvandande
av annans varumarke i dessa fall skall varatillaten maste dock anvandandet
"ske pa sadant sitt att icke den som tar del av reklamen uppfattar
kannetecknet sasom asyftande annonsorens varor". Utredarna konstaterade
saledes att faran for misstag i sdan reklam & stor och att strénga krav pa
tillborlighet méste uppstallas.®

I vilken omfattning jamforande reklam, och framst anvéndande av annans
kénnetecken i sddan, & tilldten har tidigare framst reglerats i
marknadsféringslagens bestammelser om otillbérlig marknadsforing.®® Ett
EG-direktiv om jamférande reklam® har dock lett till att et
specialstadgande om just detta har inférts i 8 a 8 MFL. Paragrafen &
omfattande och uppstéaller en rad forutsdttningar for att jdmforelsen skall
varatillaen. Bland annat far reklamen inte vara vilseledande, den skall avse
produkter med samma anvandningsomrade, den ska vara objektiv, den far
inte medfora att forvaxlingsrisk foreligger o sv. Mest intressant betréffande
anvandning av varumérken i den jamforande reklamen & att den inte far
misskreditera eller verka nedséttande for det andra varuméarket och att den
inte heller far utformas sa att forvaxling kan ske mellan varuméarkena.
Dessutom &r det inte tillatet att pa ndgot sétt dra otillborlig fordel av ndgon

81 Se Pehrson i JT 1999/2000 s 421, jfr ocks& med KO-besluten KO dnr 40/74, dér KO har
ansett ett foretags anvandning av frasen "specialist pa Renault" vara otillborligt enl
marknadsrétten da ndgon sarskild kunskap inte fanns hos anvandaren.

8 K oktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s 364.

8 50U 1958:10 s 237 och prop 1970:57 s 70 f.

$ SOU 1958:10 5236 f.

8 Trots att det séledes har roér sig om marknadsrétt, vilket kortfattat kommer att behandlasi
kapitel 5, skall detta behandlasi detta kapitel da anvandande av annans varumarke i
jamforande reklam &r ett direkt undantag fran 4 § 1 styckets tillampningsomrade. Detta
delkapitel bor dock lasasi kombination med kapitel 5 for att full forstaelse skall uppnas.

8 Direktiv 97/55/EG om jamférande reklam.
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annans varumérke eller kénnetecken eller dessas renommeé, d v s renommé-
snyltning.®’

Hoga krav stélls pa den jamforande reklamens vederhéftighet. | ICC:s
Grundregler stadgas vad géller sadan reklam att den skall vara sa utformad
att den inte & &gnad att vilseleda och den skall vara forenlig med god sed i
konkurrensen néringsidkare emellan. De punkter som ingar i reklamen skall
vidare vara utvalda pa ett réttvisande sdtt och bygga pa fakta som kan
styrkas.® Det stélls sledes stranga krav pd att marknadsforingen skall vara
korrekt och representativ och den skall dessutom ge en réttvisande totalbild
av det jamférda. | denna form av reklams natur ligger naturligtvis ett
moment av misskreditering naturligt, men denna fér € ga éver gransen sa att
den blir otillborlig.®

Det & sdledes marknadsforingsréttligt tilldtet att anvanda annans varumarke
i jamforande reklam sa lange det inte gors i strid med 8 a § MFL. En
skillnad mellan de marknadsréttsliga bestammelser som tidigare var
tillampliga pa otillborlig jamforande reklam (se om dessa allmanna
bestammelser nedan i kapitel 5) och den nya regeln & att den nya regeln
forutsétter att det ror sig om en jamforelse mellan varor eller tjanster av
liknande slag for att den skall vara tillaten. Dessutom har en uttrycklig
bestammel se om férbud mot renommeésnyltning infértsi paragrafen.®

| sakens natur ligger givetvis dven en svar balansgang mellan att
konsumentupplysande fordelar uppnas och att den jamforande reklamen
fungerar nedsittande eller snyltande pa det andra varumérkets goodwill.
Fran tidigare praxis, som anda torde vara vagledande i detta hanseende, kan
som exempel p& detta namnas Uppsala TR:s avgorande i fallet Mazda™.
Biltillverkaren Mazda hade i en annons avbildat sin nya bilmodell 929
Legato och anvant sig av en slogan med lydelsen "Mazda 929 Legato.
Familjens nya Rolls.". Domstolen fann att detta var ett intrang i varumarket
Rolls-Royce. Det fanns inga jamforande element i annonsen och det &r inte
tillétet att anvanda annans kannetecken for att karaktarisera sin egen vara.
Mazda falldes for varumarkesintrang enligt 4 § 1 st men torde numera ocksa
ha kugrzmat fallas for otillborlig jamforelse och renommeésnyltning enligt
MFL.

| de fall reklamen inte innehdller erforderliga jamférande moment kan den
sdledes inte heller vara undantagen fran 4 § 1 styckets tillampningsomrade,

8 Om inforlivandet av denna paragraf och dennas forhallande till de 6vriga
marknadsréttsliga bestdmmel serna se Bernitz, UIf, EG-direktivet om jamforande reklam och
dess genomférande i norden, NIR 1998 s 185 ff.

8 Seartikel 6 11C:s Grundregler fér reklam, sjunde editionen, antagen i Shanghai 1997.

8 Bernitz, UIf, Otillborlig konkurrens mellan néringsidkare, Nordstedts Juridik,
Stockholm, [1993], s 191.

% Detta innebér att renommésnyltningen i dessafall & direktsanktionerad, vilket inte &
fallet med renommésnyltning generellt. Se vidare Bernitz, a.a., [1998] s 198 f.

! Uppsala TR den11.12.1980 (DT 828/80), NIR 1981 s 421.

% Bernitz mfl, aa., [2001] s 258.

36



trots att aven marknadsréttsliga bestammelser samtidigt kan tilldmpas. Det
kan vara svart att avgora vilken lag som skall tillampasi dylika fall da MFL
och VmL i stor utstréckning ar dverlappande. Om jamférelsen ar framstalld
sa att den framkalar forvaxling eller antyder ett kommersiellt samband
mellan annonsdren och innehavaren bor dock VmL tillampas.*®®

Ett annat réttsfall som ger exempel pa néar anvandning av annans varumarke
inte har ansetts tilldten & MD:s avgdrande i falet Boss™ dar ett
forsékringsbolag anvande sig av ett med kladféretaget Hugo Boss starkt
forvaxlingsbart kénnetecken. Forsakringsbolaget hade i en annons anvant en
bild pa en hund i kostym. Pa bilden fanns varumérket "Boss', skrivet i
samma typsnitt som Hugo Boss registrerade varumérke, med den enda
skillnaden att forsakringsbolaget hade anvant sig av sma bokstaver.
Reklamen innehdll darutdver en text med lydelsen "forsakringen som haller
foretaget vid liv &ven om &garen skulle d". Inga ansatser till jamforel ser
hade gjorts i annonsen. Marknadsdomstolen fann att férsakringsbolaget
otillborligen hade utnyttjat varumérket Boss goda renomme fér att ge en
fordelaktig bild av den forsakring foretaget erbjod sina kunder; ett klassiskt
fall av renommésnyltning. | detta fall hade inte varumérkesrétten kunnat
tillampas da det rorde sig om olika varuslag (forutsatt att Boss inte &r ett val
kant marke). Forfarandet var dock som framkommit otillborligt enligt MFL.

Aven det s k Pre-Glandin-fallet® utgor ett belysande exempel pd nar
anvandande av annans varuméarke i jamforande reklam inte har ansetts
uppfylla kraven pa vederhéftighet. Innehavaren av det valkanda varumérket
Pre-Glandin for naturprodukter vackte talan mot en konkurrent som hade
avbildat en forpackning Pre-Glandin jamte sin egen produkt Max-Glandin.
Annonsen innehdll en text med lydelsen "Ké&ra Preglandinvanner - Har &
arets nyhet! Du som &ter 4 st Preglandin om dagen, nu beh6ver du endast dta
2 st Maxglandin. Maxglandin har dubbla styrkan av GLA, och titta pa
prisskillnaden!”. MD fann att reklamen inte inneholl tillréckliga
jamforanden och darfér var vilsdedande. Dessutom utgjorde den
renommesnyltning och vilseledande om ksommersiellt ursprung och var
darfor otill &ten.

Den nya 8 a § & mer langtgdende i sitt férbud mot otillborlighet an vad som
tidigare var falet med 6 8% Ovan namnda (marknadsréttsliga) fall hade
idag bedomts enligt den nya paragrafen. Fran praxis efter den nya
bestammelsens inférande kan namnas Sportscover-fallet” som gélde
jamforelser mellan ytskydd for billack. Ett foretag havdade att deras produkt
Sportscover var "det starkaste ytskyddet som finns pa marknaden idag" och
"marknadens starkaste ytskydd". De hade i reklamen gjort jamforelser med
3M:s motsvarande produkt och pastétt att Sportscover var ett battre skydd an
3M:s produkt. MD konstaterade att det i och for sig &r tillatet att gora dylika

% Bernitz, UIf, aa, [1993] s 193.
%MD 1993:9 (Boss).

% MD 1987:10 (Pre-Glandin).

% Nordell, a.a., [2001], s 119.

¥ MD 2000:27 (Sportscover).
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jamforelser i reklam, men sadana jamforelser ger ett starkt intryck av
objektivitet varfor det i dessafall & extraviktigt att reklamen &r vederhéftig
och ger en réttvisande bild av de jamférda produkterna. Sportscovers
tillverkare kunde inte bevisa att deras produkt var béttre &n 3M:s varfor
domstolen forbjod fortsatt anvandande av reklamen. Se aven kapitel 5 for
andra marknadsrattsliga bedomningar.

4.1.4 Egennamn, firmaeller adress

Varumarkesrétten & som bekant néra besléktad med firmarétten da
kannetecken forutom varumérken aven kan utgéras av namn och firma. Det
har inte ansetts vara rimligt att en varumarkesrétt alltid skall kunna hindra
anvandande av sadana naturliga kéannetecken. Anvandande av exempelvis
sitt eget namn i ndringsverksamhet bor darfor inte vara mgjligt att forhindra
med hjdp av en varumarkesréattslig ensamrétt. Detsamma géller anvandande
av egen adress. Detta &r ett av de omraden av inskrankningar i ensamrétten
som fastslas i artikel 6.1 i varumérkesdirektivet. Denna regel har som
namnts implementerats i 3 § 1 st VmL dér det stadgas att det &r tillatet att
som varuméarke anvanda just sitt sléktnamn, sin adress eller sin firma i
naringsverksamhet under forutsdttning att det sker i dverensstammelse med
god afférssed.

Undantaget innebar sdledes att annans anvandning av dessa kannetecken inte
kan hindras av en innehavare av ett prioriterat varuméarke med vilket t ex
namnet i och for sig & foérvaxlingsbart. Det kravs att anvandandet av firman
eller namnet strider mot god affarssed for att ett sadant forbud skall kunna
meddelas. Rétten till anvandande av dessa kénnetecken & sdledes inte
absolut, men forhdllandevis stark. Om god sed inte iakttas kan altsa
anvandandet utgora ett intrang och om firman eller namnet anvands illojalt,
snyltande eller fungerar vilsdedande pa ndgot sétt kan &aven
marknadsforingslagens bestdammelser om otillborlig marknadsforing bli
tillampliga.

4.1.5 Angivelser om varansart, beskaffenhet, varde mm

Normalt kan inte ett marke som anger varans egenskaper eller dylikt
registreras som varuméarke da sadana inte anses uppfylla kraven pa
sarskiljningsformaga enligt 13 § 1 st VmL®. Daremot &r det fullt majligt att
sadana angivelser kan ingd som en del i ett varuméarke eller har blivit
inarbetade i tillracklig utstréckning for att erhdlla skydd. | sidana situationer
har det inte ansetts vara 6nskvért att innehavaren till detta mérke skall kunna
hindra andra att anvanda sadana angivelser i beskrivningen av sin vara.

Aven pa detta omréde innehdller saledes artikel 6 i direktivet ett undantag
fran innehavarens ensamrétt, se artikel 6.1 b. Varumérkesrétten ger inte
innehavaren nagon rétt att forhindra annan att i naringsverksamhet anvanda

% Se ovan kapitel 2.2.1.
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uppgifter om varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
andamal, varde, geografiska ursprung, tidpunkten for framstallandet eller
andra egenskaper under forutsdttning att det sker i enlighet med god sed.
Bestammelsen har i det nérmaste ordagrant implementeratsi 38 1 st VmL.

Fran svensk praxis kan namnas det ovan behandlade fallet Volvoservice.
Reparationsforetaget invande i detta fall, férutom invandningarna som har
behandlats ovan, att anvandandet av méarket Volvo var en angivelse av
varornas art, vilket darmed skulle vara tillatet enligt undantaget i 3 § 1 st.
Bada underrétterna gick pa denna linje, men HD sade att sa inte var fallet.
Bestammelsen asyftade enligt HD endast sadana beskrivande uppgifter som
i sig saknade sarskiljningsforméaga, vilket inte var falet med varumérket
Volvo. Reparationsforetaget hade darfor ingen rétt att med tillampning av
3 8§ 1 st anvanda varumérket som kannetecken for sin egen verksamhet. Det
kan vara vért att notera att en viss skillnad mellan direktivets bestammelse
och den motsvarande implementeringen foreligger. Direktivet stadgar att
innehavaren inte kan hindra annan fran att anvanda dylika uppgifter, medan
den svenska lydelsen har innehallet att innehavaren inte kan hindra annan att
som kannetecken for sina varor anvanda uppgifterna. Det var troligen denna
skillnad som foranledde DS Larm att géra denna invandning, vilken de
skulle ha kunnat na framgang med om 3 § tolkades enligt sin ordalydelse.
Genom HD:s stdllningstagande rétades dock detta fragetecken ut, varfor det
3 § inte beréttigar annan att anvanda annans varumarke som sitt eget.*

4.1.6 Parallellimport och skélig grund fér innehavaren att
motsatta sig anvandningen

Syftet med att tilldta parallellimport & som bekant framst att framja en sund
konkurrens och motverka onaturliga marknadsuppdelningar. Dessa syften
har av EG-domstolen gang pa gang framhévts som nagra av de viktigaste
principerna inom EG-rétten. En parallellimportor har darfor rétt att, utan
mojlighet for varumarkesinnehavaren att invanda, anvanda varumarket pa de
produkter han séljer. For att en parallellimportor skall ha en reell mgjlighet
att konkurrera med varumérkesinnehavaren kréavs dock i manga fall att han
dessutom har mgjligheten att anvanda innehavarens varumarke i
marknadsforing och andra sddana dtgérder. | annat fall torde det vara mycket
svart for importdren att kunna hévda sig mot innehavarens stallning pa
marknaden och en monopolsituation skulle l&tt kunna utvecklas, till férfang
for konsumenterna. Darfor finns regler som i vissa fall till&ter importoren att
anvanda varumarkesinnehavarens kannetecken forutom direkt pa varan.

De varumérkesréttsliga konsumtionsreglerna aterfinns i 4 a § vVmL
respektive artikel 7 i direktivet.'® | dessa bestammelser inskranks, som

% Se vidare om detta Pehrson, [1998/99] s 394.

190 Notera & att dessa bestdmmel ser, trots att den behandlas i detta kapitel, inte géller
endast vid parallellimport utan &ven konsumtion i allmanhet, alltsa &ven for produkter som
bara har placerats pat ex den svenska marknaden.
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framkommit ovan, varuméarkesinnehavarens ensamrétt till att avse
anvandning av varumarket pa varan fram till att varan har placerats pa
marknaden. Dérefter far var och en anvanda varuméarket pa den aktuella
varan. | savad den svenska som den europeiska regeln gors dock vissa
undantag fran dennaregel. | 4 a § 2 st och artikel 7.2 i direktivet stadgas
sdledes att innehavaren kan motsétta sig anvandningen om han har en skalig
grund harfor. Speciellt galler detta nér varornas skick eller beskaffenhet har
forandrats efter att varan forst fordes ut pa marknaden. Genom praxis har
dessa bestammelser ocksa utstrackts till att omfatta andra anvandnings-
omraden och andra invandningsgrunder.

Svenska domstolar har traditionellt intagit en mycket restriktiv installning
till anvandning av annans varuméarke nar det galer marknadsforing av
parallellimporterade varor'®™. Under 1&ng tid utgick man frén de principer
som fastslagits i det s k Polycolor-fallet'®. | fallet hade en svensk grossist
importerat harfargningspreparat av mérket Polycolor och Polylock fran
Tyskland. Varumérkena Polycolor och Polylock var registrerade savél i
Tyskland som i Sverige och innehavaren, ett tyskt foretag kallat
Tetrachemie, hade en generalagent for produkterna i Sverige. Grossisten
hade efter paralellimporten jdmte de tyska bruksanvisningarna bifogat
egenhandigt forfattade bruksanvisningar pa svenska. Dessa bruks-
anvisningar hade exakt samma utformning som de tyska férlagorna och
innehdll aen de registrerade varumérkena. HD uttalade att parallell-
importen som sadan, och darmed vidareforsaljningen av produkterna, inte
kunde hindras av varumérkesinnehavaren med stod i 4 § VmL da
innehavaren hade placerat produkten pa marknaden. Domstolen
konstaterade vidare att produkten, med hansyn till dennas beskaffenhet, inte
var anvandbar utan en begriplig bruksanvisning och att bruksanvisningen
darmed hade ett sadant samband med produkten att ratten att forse
bruksanvisningarna med varumérken skulle bedémas enligt samma regler
som rétten att anvanda varuméarket pa varan som sddan eller dess
forpackning. Denna rétt innefattar en rétt att vidareforsdlja varor med det
varumarke tillverkaren har applicerat pa dem eller forpackningarna. Rétten
inneb&r dock &ven att endast innehavaren har rétt att forse varan med
varumarket. Saledes utgor det ett intrdng om annan, i detta fall grossisten,
gav mérker varan eller forpackningen, varfér grossistens anvandande av de
aktuella varumarkena pa bruksanvisningarna utgjorde intrang. Daremot har
en importor rétt att pa ovligt sétt anvanda kannetecknen. Exempel pa
anvandande som utgér ovligt sétt var enligt HD annonsering och annan
reklam for varorna.

Fallet Polycolor innebar att beddmningsgrunden "6vligt satt" infordes,
vilken sedan kom att tilldmpas av de svenska domstolarna vid bedémningen
av huruvida anvandning av annans varuméake var tillden vid
paralellimport. Ett senare exempel pa denna tillampning ar det s k Levis-

191 Se Nordell, a.a., [2001], s 109.
102 NJA 1967 s 458 (Polycolor).
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fallet’® dar det aningen luddiga lokutionen "6vligt sétt" preciserades ndgot.
Denna tvist géllde huruvida en svensk importor av Levis jeans genom vissa
marknadsforingsatgarder hade gjort sig skyldig till varuméarkesintrang. Levi
Strauss var genom sitt dotterbolag Levis Strauss Sweden innehavare av flera
registrerade varumérken rérande Levis jeans. Den svenska importéren hade
fran en amerikansk Levisdterforsiljare kopt ett parti jeans och sinde i
marknadsforingssyfte ut ca 1300 vykort till detaljister och andra uppkdpare.
Vykortets motiv utgjordes av en avbildning av den vélkanda |&deretiketten
som &terfinns pa alla Levisieans, vilken ocksd var registrerat varumérke.’**
Frégan var om utsindandet av dessa vykort utgjorde intrang i Levis
varumérkesratt. HD konstaterade, med hanvisning till Polycolorfalet, att
importdren i sin marknadsféring hade rétt att anvanda inte bara varan som
sadan utan dven varumarket i sig, under forutsattning att det sker pa ovligt
séitt. Uttrycket ovligt sétt tolkades av domstolen sa att en begransning i
rétten att anvanda varumarket i marknadsforing och liknande atgarder framst
tog sikte pa de fall dar ett varumarke kan ta skada av att parallellimportoren
anvander varumérket i en marknadsféring som & otillborlig mot
konsumenter eller ndringsidkare. | det aktuella fallet fann HD att
parallellimportdrens anvandning av varumérket pa vykort inte var av sadan
besklz(a\)];fenhet att intrang forelag, d v s sadant bruk var anvandning pa ovligt
sétt.

EG-domstolen har i ett flertal fal haft anledning att préva annans
anvandning av varumérke i parallellimportfall. | Dior-avgorandet’®, vilket
var det forsta EG-réttsliga avgorandet av som tog stdllning i denna fraga,
klargjordes vissa tidigare osdkra aspekter. | fallet hade en kedja av
nederlandska |agprisvaruhus, Evora, importerat parfymer av det exklusiva
mérket Dior. Dior hade tidigare, for att bibehdlla produkternas exklusiva
status, varit mycket selektiva nér det gallde att bestamma vilka aterforséjare
som fick sélja deras produkter och urvalet gjordes av Diors generalagenter i
respektive land. Dior insdg att de inte kunde hindra forsdljningen p g a
parallellimportreglerna, varfor denna inte blev forema for tvist. Daremot
opponerade sig Dior mot varuhusens marknadsforing av produkterna da
varuhusen hade skickat ut reklamblad déar flera av Diors produkter
avbildades tillsammans med andra mindre exklusiva produkter'®’. Reklamen
innefattade endast de Diorprodukter som saluférdes och den var utformad
enligt allmant vedertagna principer i den aktuella branschen. Dior ansdg
dock att reklamen "inte motsvarade den bild av lyx och prestige som var
knuten till varumérket" och déarmed utgjorde en forsamring av varornas
"abstrakta beskaffenhet” vilket skulle vara en grund for att férhindra

103 NJA 1988 543 (Levis ).

104 oo Bernitz, UIf, Réttsfallssamling i Immaterialréatt och Marknadsrétt, §étte upplagan,
Marknadsréttsforlaget AB, Stockholm [1991], s 241.

105 Se dven t ex Gavle TR dom 1994.02.03 (DT110) (Adidas) och Goteborgs TR dom
1992.05.05 (DT 379) (Ford).

105 M & C-337/95 (Dior).

197 Aven vissa intressanta upphovsrattsliga aspekter aktualiseras d& varuhuskedjan har
avbildat de upphovsréttdigt skyddade parfymflaskorna.
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anvandandet av varuméarket enligt artikel 7.2 i direktivet. Domstolen
konstaterar att skada som &samkas ett varumarkes anseende i princip kan
vara skadlig grund for innehavaren att motsétta sig fortsatt anvandning i
marknadsforing enligt artikel 7.2. | dylika situationer maste en avvagning
goras mellan & ena sidan innehavarens beréttigade intresse av att skyddas
mot skador som kan asamkas varuméarket genom marknadsféringen och a
andra sidan &terforsiljarens intresse av att kunna sélja varorna med hjdp av
marknadsforingsmetoder som & almant vedertagna i hans bransch.
Aterforsdljaren fé&r inte, speciellt nér det galler lyxiga och prestigefyllda
produkter, handla illojalt mot innehavarens intressen och skall anstrénga sig
for att undvika att skada produkternas "dragningskraft, prestigefyllda
framtoning och aura av lyx". Om &erforsaljaren anvander sig av almant
vedertagna metoder, &ven om dessa inte dverensstdmmer med innehavarens,
och dettainte pa grund av de sarskilda omstandigheternai det enskilda fallet
alvarligt skadar varumérkets anseende utgdr dock inte anvandningen en
sadan skalig grund for innehavaren att motsétta sig anvandningen som avses
i artikel 7.2 i direktivet. Aterforsdjaren skall dock bemdda sig om att
undvika att placera varuméarket i en omgivning som riskerar att gravt
forringa den bild av varumérket som innehavaren har skapat. Evoras
anvandning av Diors varumérken i detta fall ansdgs inte dsamka varumérket
skada som gav Dior godtagbara ské att motsétta sig fortsatt anvandning
enligt artikel 7.2. Utgangen i detta fall innebéar sdledes att en importor far
anvanda varumérkena pa ett sitt som ar allmént vedertaget i hans bransch.
Detta medfor att om det & vedertaget att anvanda saval figurmarken som
logotyper i marknadsforingen & detta tilldtet &ven vad gdler
varumérkesinnehavarens marken, forutsatt att anvandningen inte orsakar
allvarlig skada pd market.®

Aven i det ovan berérda BMW-fallet analyserades artikel 7.2 och dess
innebord. Fallet rorde forvisso inte parallellimporterade varor men da artikel
7 behandlar konsumtion i almanhet galler dessa uttalanden &ven i
paralellimportfall. | falet fastsogs de principer som utvecklats i Dior
sarskilt vad galler prestigeprodukter. Vid preciseringen av vad som utgor
skalig grund for innehavaren att motsétta sig anvandningen enligt artikel 7.2
konstaterade domstolen att anvandande pa sa sétt att det kan ge intryck av
det foreligger ett ekonomiskt samband mellan anvandaren och innehavaren
&r ett sadant skal. Speciellt galler detta om intrycket ges att aterforséljarens
foretag ingdr i innehavarens organisation eller att det foreligger ett sarskilt
samband mellan foretagen. Reklam med denna karaktér & varken nddvandig
eller dnskvard. Anvandaren har som bekant en skyldighet att agera lojalt
mot innehavarens beréttigade intresse och sddan anvandning paverkar
varumérkets vérde genom att anvandaren drar oftillborlig fordel av
varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé. Déaremot utgor blotta
omstandigheten av att anvandaren far en forman som ger hans egen
verksamhet "en aura av kvalitet" genom anvandningen inte skalig grund for

108 Se sven ma8l C-427/93, C-429/93 och C-436/93 (Paranova) dar i princip samma
beddmning gors, och NJA 1998 s 179 (Netscape) for tilldmpning i svensk rétt.
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innehavaren att motsétta sig anvandningen. Vid annonsering av den karaktar
som var aktuell i fallet & det nddvandigt att anvanda market for att kunna
upplysa konsumenterna om tillhandahdllandet av produkterna. Frégan om
det foreligger ett ekonomiskt samband & en frdga om faktiska
omstandigheter vilka ankommer pa den nationella domstolen att avgora mot
bakgrund av omstandigheternai varje enskilt fall.

Den doktrin om ovligt sétt som tidigare utvecklades i Sverige kan genom de
EG-réttdiga avgorandena idag anses vara passé. Ld&ran om Ovligt séit
uppstallde betydligt strangare krav pa anvandandet an vad som senare har
gjorts i EG-domstolen. | svenska domar pa omrédet har sdledes en
omsvangning gjorts. Ett exempel utgérs av hovrattsmélet Levis 11'%°. Ett
|agprisvaruhus sdlde parallellimporterade Levis-klader och hade i sin
marknadsforing och i butiken anvant sdval ordmérket Levis som Levis
logotyp. Forutsittningarnai dettafall var sdledes mycket lika de som var for
handen i det tidigare ndmnda Levis-fallet. Tingsrétten anvéande sig dven av
laran om ovligt bruk i sin beddmning av huruvida anvandandet var till&tet.
Hovréatten baserade déremot sin dom pa EG-domstolens stallningstaganden i
bl a Dior-fallet och hénvisade &ven till fallet VVolvoservice.

En annan mycket omdebatterad aspekt av parallellimporten ror rétten till
ompaketering av varor. Innehavaren av en varuméarkesrdit har som
framkommit i t ex Polycolorfallet en exklusiv rétt att mérka varorna. Denna
princip har lange varit helig inom varuméarkesrétten, men den har bade sina
for och nackdelar. Till de negativa verkningarna av rétten kan exempelvis
namnas att den mojliggér en fér konsumenterna obehaglig majlighet for
innehavaren att dela upp marknaden och forsvara utvecklingen mot en sund
konkurrens. Detta & forhdllandevis vanligt inom |&kemedelsindustrin. Det
kan t ex ske genom att ett féretag som sdljer samma produkt i hela Europa
sdljer produkten under olika namn i olika lander, men till olika priser, och
darigenom forsvérar paralellimport av produkten. Det kan vara svart for
importdren att marknadsféra sin produkt om inte produktens namn
overensstammer med det som redan &r etablerat pa marknaden. Dessutom
finns i manga lander omfattande regler om |akemedels forpackningsstorlek
och dylikt. D& sddana marknadssegmenteringar och bieffekter av
mérkningsexklusiviteten inte har ansetts vara oOnskvarda har vissa
inskrankningar gjorts i den exklusiva mérkningsrétten. Med anledning av
detta har framkommit att varumérkesinnehavaren inte langre alltid har denna
exklusiva rétt om varan har placerats pa marknaden. Vissa speciella
omstandigheter maste dock vara uppfyllda for att varans skall kunna
ompaketeras.

| fallet Hoffman-La Roche v Centrafarm™® konstaterade EG-domstolen at
systemet med markningsexklusivitet kunde leda till konstlade
marknadsuppdelningar och att sadana inte var Onskvarda inom

1% Géta HovR dom 99.03.09 (Levis ).
10 M8 C-102/77 (Hoffman-La Roche v Centrafarm).
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gemenskapen. Markningsexklusiviteten innefattade sa en dold begransning
av samhandeln och var darfor inte ndgon absolut ratt, da den strider mot
artikel 36 i EG-fordraget om det faststdlls att innehavarens anvandning av
rétten, pa grund av det saluforingssystem han anvander, kan bidra till en
konstlad avskéarmning av medlemsstaternas marknader. Om mérkningsrétten
visas anvandas pa detta sétt ar det tillatet att ompaketera varorna sa lange
dess kvalitet inte forsdmras. Dessutom & det nodvandigt att det tydligt
framg&r vem som om ompaketerat produkten.***

| de férenade malen Bristol-Mayers Squibb v Paranova'? befastes dessa
principer ytterligare. | dessafall preciserades kraven nagot pa sa sétt att &ven
tillverkarens namn maste framga efter ompaketeringen. Det maste dven vara
nodvandigt for att produkten skall kunna sdjas om forsaljningssystemet
bidrar till en konstlad marknadsuppdelning. Vidare fastslogs att importéren
inte heller var tvingen att visa att innehavaren medvetet har forsokt att
avskarma marknaderna pa detta sitt. | varuméarkesinnehavarens intresse
stadgades dock ocksa att importoren maste informera innehavaren innan den
ompaketerade produkten sétts pa marknaden, och om innehavaren begér det
skall importdren aven till innehavaren Overlamna ett exemplar av varan.
Ompaketeringen fér, enligt dessa avgoranden, inte heller pa ndgot sétt skada
kannetecknet eller innehavarens renomme.

Ytterligare preciseringar av forutsdttningarna for  ompaketeringens
till&lighet gjordes vidare i Pharmacia & Upjohn v Paranova™. De
ovannamnda fallen rorde framst ompaketering och anbringande av det
ursprungliga varumérket pa den nya forpackningen p g a att olika for-
packningar anvants i de olika landerna. | detta fall hade Pharmacia anvant
sig av olika produktnamn for samma produkt i olika lander, varfor
importoren, det danska foretaget Paranova, ansdag sig vara tvungen att
ompaketera produkten och fasta det varuméarke som anvandes i Danmark pa
produkten, d v s ett annat mérke. Domstolen konstaterade att i dylikafall &r i
och for sig inte artikel 7 tillamplig, d& denna endast avser anvandande av det
ursprungliga kannetecknet. Daremot &r artikel 36 i fordraget tillamplig. Bada
dessa artiklar har dock samma syfte, att skydda den fria rorligheten for
varor, varfor de anda skall tolkas pa samma satt. Enligt artikel 36 & det
darfor inte mojligt att motsétta sig att importoren byter ut varumarket om en
konstlad avskarmning av marknaderna bibehdls om han inte gor det.
Pharmacia havdade vidare att anledningen till att produkten marknadsfordes
under olika varumérken i de olika landerna var utom deras kontroll da detta
berodde pa att varumérket inte hade kunnat registreras pa vissa marknader
p g a andra foretags tidigare varumérkesrétter. Den eventuella marknads-
uppdelningen hade déarfor inte varit avsiktlig, enligt Pharmacia. Domstolen
konstaterade i detta avseende att det inte fanns nagot rimligt ska att franga
de principer som fastdagits i Bristol-Mayers Squibb, dar det stadgades att

11 Se dven mél C-1/81 (Pfitzer) dér det ocksa stadgades att ompaketering var till&ten.
12 M&len C-427/93, C-429/93 och C-436/93 (Paranova).
3 M8 C-379/97 (Pharmacia v Paranova).



importdren inte behdvde visa att marknadsuppdelningen var avsiktlig.
Fortfar?ﬂde kravs naturligtvis att utbytet &r objektivt nddvandigt for att vara
tilldtet.

| doktrin har havdats att dessa avgOranden “rubbar den svenska
kéanneteckensréttens grundvalar”.*™® | Sverige har som framgétt principen
om méarknings-exklusivitet varit i det ndrmaste orubblig (set ex avgérandet i
Polycolor). Denna princip har sdledes nu, i vart fall delvis, fatt stryka pa
foten for den uppfattning som aven tidigare har dominerat i 6vriga Europa,
att den exklusiva rétten till varumérkningen endast galer forsta gangen
markningen sker.

Innehavaren kan som framkommit ovan motsédita sig importorens
anvandning av varumérket om han har skalig grund for detta. En sddan ar att
varorna har forandrats eller forsamrats sedan han forst placerade dem pa
marknaden. Detta géller dven anvandning i marknadsforingsdtgarder som t
ex var falet i Dior. | sidana situationer har det inte ansetts vara rimligt att
varumérkesinnehavaren och hans varumérke skall behdva forknippas med
produkten da den inte langre & under innehavarens kontroll eller i det skick
han forst har avsett. Darfor stadgasi 4 a8 2 st VmL och motsvarande artikel
7.2 i direktivet att innehavaren i sadana situationer kan motsitta sig
anvandningen av market.**

For att en forsamrad eller modifierad vara skall fa siljas under det aktuella
varumarket krévs det att forandringen anges eller tydligt framgar. Ett
exempel pa sddana forandringar som paragrafen avser kan vara att reparera
en vara, t ex en bil eler en symaskin, med annat an originaldelar for att
sedan lackera om denna och forse den med ett nytt och blankt varumérke
(dock det ursprungliga varumérket). Ett annat exempel kan vara
ursprungligen odekorerat porslin som senare har dekorerats och séljs utan
angivelss om forandringen'’ Ett av paragrafens viktigaste
tillampningsomréden & forsdljning av begagnade varor, och specidlt
kapitalvaror som exempelvis bilar. Artikel 7.2 och dess omfattning prévades
som framgatt i det ovan behandlade BMW-fallet vilket delvis handlade om
just forsdljning av begagnade bilar. Dér fastslogs som bekant att det var
nodvandigt for en specialist paforsajning av en visstyp av bilar att anvanda
varumarket da det inte var mgjligt for honom att upplysa konsumenterna om

114 Exempel p& objektiv nddvandighet enligt domstolen var ett forbud att ersétta varumarket
hindrade hans faktiskatillgang till marknaden, importlandets reglering pa omradet (t ex
konsumentskyddande regler) hindrade att produkten saluférdes under det ursprungliga
namnet. Daremot &r det € nodvandigt om det enda syftet var att uppna en kommersiell
fordel genom bytet av varumarken. Jfr ocksamal C-3/78 (Centrafarm v American Home
Products).

15 Nordell, aa., [2001], s 111.

18Denna paragraf infordes p g aatt den tidigare 4 § 3 st, med hansyn till den europaréttsiga
praxis som utvecklats pa omradet, inte ansags varatillrackligt omfattande. Se SOU 1999:19
s30f.

17 Se Nordell, a.a., [1992], s 287 och K oktvedgaard, Levin, a.a., [2000], s 340 samt det
danskaréttsfallet U 1979 s 593 (SH) (Flora Danica) dér odekorerat porslin dekorerades och
sdldes utan upplysning om att varornainte var i ursprungligt skick.
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sin verksamhet pa annat sétt. Anvandandet fick dock inte dra otillborlig
fordel av varumarkets sarskiljningsforméaga eller renommé eller ge intryck
av att det foreldg ett ekonomiskt samband mellan anvandaren och
innehavaren.

4.1.7 Sammanfattning

Kapitel 4 har hittills agnats & att behandla forutséttningarna for att tredje
man skall harétt att anvanda annans varumérke. Det kan vara pa sin plats att
kort sasmmanfatta dessa och betona huvudpunkterna i foregadende utredning.
Som framgar direkt i 4 § 1 st VmL & innehavarens ensamrétt beroende av
att annans anvandning sker i naringsverksamhet for att innehavaren skall
kunna invanda mot bruket. Sdledes faller all privat anvandning utanfor
skyddsomfanget. Vad galler annans rétt att anvanda varumérket nér han
tillhandahdler reservdelar, tillbehdr och service med anknytning till
originalvaran kan konstateras att detta som huvudregel &r tillatet. Vissa,
forhdllandevis omfattande, krav pa anvandandets tillborlighet uppstélls dock
i dessa fall. Anvandandet far pa intet sétt ske sa att risk for forvaxling av
varornas kommersiella ursprung kan foreligga. Inte heller far den antyda att
nagon kommersiell koppling mellan féretagen finns. Anvandningen maste
&ven vara objektivt nodvandig for att visa varornas avsedda andama och det
maste finnas ett befogat intresse av att anvanda kannetecknet. Dessutom
skall god sed iakttagas. Dessa uppstallda forutsattningar stéller hoga krav pa
att anvandaren & tydlig i sitt dberopande, jfr Volkswagen och LEGO-
avgorandena. Anvandande av figurmarken och logotyper far endast ske om
ingen risk for vilseledande om kommersiellt ursprung kan foreligga, och om
det & allmant vedertaget i branschen att anvanda varumérkena pa detta sétt.

Vad gédler anvéndande av annans varuméarke i jamférande reklam kan
konstateras att sadan i princip & varumarkesréttdigt tillaten. Den maste
dock ske pa sidant sit att den som tar del av reklamen inte uppfattar
kénnetecknet sasom asyftande annonstrens varor. Stéanga krav pa
vederhéftighet maste uppstéllas eftersom faran for misstag i sdan reklam &r
storre a@n i traditionell reklam. Om reklamen inte innehdller tillrackliga
jamforelser, som t ex i Mazda-fallet, utgor anvandandet ett intrang. Den fér
inte heller pa nagot sétt antyda att ett kommersiellt samband mellan de
jamforda produkterna finns och den far inte utformas sa att forvaxlingsrisk
mellan produkterna foreligger. | alla dessa situationer & 4 8 1 <t tillamplig.
Jamforande reklam omfattas ocksa av marknadsféringslagens 8 a 8. | denna
stédlls krav pa att marknadsforingen skall vara korrekt och representativ och
den skall ge en réttvisande totalbild av det jamforda. Reklamen far inte
heller vara ontdigt misskrediterande eller vilseleda konsumenterna om
varornas kommersiella ursprung. Renommésnyltning & uttryckligen
forbjudet. En néringsidkare bor sdledes vara ytterst noggrann i utformningen
av dylik reklam och se till att de pastaenden som framfors i reklamen &r
objektivt godtagbara. Jamforelsen maste ocksa avse produkter av samma
slag. Om han iakttar dessa uppstallda forutsédttningar ar dock reklamen fullt
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tilldten och anses dessutom fylla ett konsumentupplysande syfte. En
varumérkes-innehavare kan inte heller med hjdlp av sin varumérkesrétt
hindra att andra anvénder t ex sitt namn eller firmai sin ndringsverksamhet
trots att dessaingar i det registrerade varumarket. Detta stadgas i artikel 6.1
a i varumérkesdirektivet och 3 8 1 st VmL. En férutsattning for att annan
skall fa anvanda sina naturliga kannetecken &r dock att bruket inte strider
mot god sed, t ex genom att det snyltar pa det registrerade kannetecknets
renommé. Detsamma gdller i princip ocksa, enligt artikel 6.1 b, begrepp som
anger varans art, kvalitet geografiska ursprung mm.

Anvandning av annans varumérke vid parallellimport och konsumtion ér,
enligt artikel 7 i direktivet och 4 a § VmL, tilldtet efter att varumérkes-
innehavaren har placerat den markta varan pa marknaden. Frédgan om i
vilken utstrackning dessa regler medfdrde en rétt for importdren att anvanda
varumérket aven i marknadsforing av produkterna var dock lange oklar.
Tidigare géllde i Sverige att detta var tillatet om det skedde pa ovligt Sétt,
vilket innebar en ganska beskuren rétt till sddana agarder. Genom EG-
réttslig praxis har dock denna léra Overgivits. Det framstar nu som
forhallandevis klart att importdren har rétt att anvanda varumarket i reklam
om detta inte alvarligt skadar det anvanda varumarket. Anvandningen far
ske pa det sitt som &r allmant vedertaget i branschen vilket innebar att aven
logotyper och figurmérken far anvandas om detta & vanligt pa omradet. Det
& dock viktigt att varumarket anvands lojalt och den far inte antyda att
ndgot kommersiellt samband med innehavaren foreligger. Inte heller far
anvandningen ske for att snylta pa det anseende som det anvanda mérket
har. Blotta omstandigheten av att anvandaren far en forman som ger hans
egen verksamhet "en aura av kvalitet" genom anvandningen utgor dock inte
nagon skalig grund for innehavaren att motsétta sig anvandningen.

Traditionellt har varumérkesrétten &ven inneburit en exklusiv rétt for
innehavaren att méarka sina varor med det aktuella varumérket. Denna rétt &r
nu beskuren genom att annan i vissa fall har rétt att ompaketera och mérka
om varorna. Inskrankningen i innehavarens varumarkesrétt har skett som en
reaktion mot de onaturliga konkurrensbegransande marknadsuppdel ningar
som kunde bli resultatet av denna exklusiva ratt. Ompaketering och
nymarkning & sdledes tilldten om den & nodvandig for att varorna skall
kunna sdljas, varornas kvalitet inte paverkas, det framgar vem som tillverkat
respektive vem som ompaketerat varan, innehavarens anseende inte skadas
och innehavaren informeras om atgarden. Det kréavs saledes att atgarderna ar
objektivt nodvandiga for att de skall vara tilldtna. Konsumtionsreglerna ger
aven innehavaren en rétt att motsétta sig annans anvandning av varumérket
om varornas skick har forsamrats sedan han forst mérkte dem. | sadana fall
krévs det att forandringen tydligt framgar for att annan skall ha rétt att
anvanda varumérket pavaran eller i marknadsforing.
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4.2 Anvandningsbegreppets omfattning

En mycket viktig begransning i varumérkesinnehavarens ensamrétt utgors av
att denne endast erhdller skydd mot annans anvéndande om detta utgor
varumérkesanvandning. Enligt 4 8 1 st varumarkeslagen gdler att ingen
annan &n innehavaren far, utan tillstand, anvanda dennes varumérke, eller ett
med detta forvaxlingsbart varumérke, om anvandandet sker i narings-
verksamhet.

Det forutsétts saledes for att intrang skall vara for handen att varuméarket
"anvands'. Tidigare i kapitel 4 har redogjorts for olika férehavanden med
annans varumarke som i och for sig utgjort anvandning i lagens mening,
men som genom olika bestammelser och principer har undantagits frén 4 §
tillampningsomréde och darmed &r tilldtna. Har skall istéllet analyseras de
fall d& varumarket inte anvands i den mening som lagen avser. Med andra
ord: Vad utgor sddan form av anvandning som avsesi 4 8 1 &, d v s vilken
omfattning har anvandningsbegreppet, och & det mgjligt att gora intrang i
annans varumarkesrétt trots att varumérket inte har anvants pa detta satt?
Det & mycket viktigt att det klart framgar vilka former av anvandning som
omfattas av anvandningsbegreppet i den aktuella paragrafen eftersom de
utnyttjanden som inte utgdr anvandning i detta hanseende i princip &
varumarkesréttdigt tilldtna, vilket (som kommer framga nedan) kan fa
omfattande konsekvenser.

Inneborden av det i 4 § centrala begreppet anvandning har inte i nagon storre
utstrackning behandlats i vare sig vara domstolar €eller i doktrinen.
Anledningen till detta torde vara att begreppets innebdrd lange har ansetts
vara klar; ensamrétten har ansetts innefatta i det ndrmaste all anvandning av
varuméarket si lange det sker i naringsverksamhet.**® P& senare tid har dock
ett anta frégor véckts kring begreppets innebord, framst genom ett
uppmarksammat réttsfall fran Storbritannien. Detta réttsfall, vilket for
narvarande har hanskjutits till EG-domstolen for ett férhandsavgorande,
visar pa de konsekvenser som kan félja om ett anvandande av annans
varumarke inte utgor sddan anvandning som avsesi paragrafen.

4.2.1 Anvandande sdsom ett varumarke

Det forutsétts till att borja med att varumérket anvands som ett varumérke
for att det skall omfattas av intr&ngsbestammelsen i 4 § VmL.* Detta &
sedan lang tid en allman varumarkesréttslig princip som innebér att det star
var och en fritt att anvanda ett varumérke till vad de vill sa lange varumarket
inte anvands i egenskap av varumarke, d v s anvands i syfte att utnyttja den

118 5o K oktvedgaard, Levin, a.a., [2000] s 334 samt Bernitz mfl, aa., [2001], s 202.

119 K arlsson, Peter (Red.) Immaterialratt, lagbokskommentaren, Nordstedts Juridik AB,
[2001], s 598, se &vent ex Koktvedgaard, Levin, a.a., [2000] s 360 och Heiding, a.a.,
[1979] s54.
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funktion varumérket anses uppfylla enligt varumarkesrétten.® Det kan
sdledes héar vara pa sin plats att hanvisa till kapitel 2.1 dér det redogors for
vilka funktioner ett varumarke har pa dagens marknad. Den funktion som
laggs till grund i denna beddmning & dock endast anvandning av
varumarket som en sarskiljande symbol for, och en indikator pa, varans
kommersiella ursprung. Saval i doktrin som i réttspraxis har varuméarket
erkants ha betydligt fler viktiga funktioner. Inte minst har varumérket pa
senare tid funnits ha ett egenvarde som inte direkt kopplas till varan eller
varans tillverkare, och det har ocksa konstaterats ha en betydelsefull
garantifunktion. Dessa funktioner har dock ingen betydelse vid
bedomningen av om varuméarket har anvants i det avseende som asyftas i
varumarkes-lagen.**

Ett exempel pa en sadan situation dar varumarket inte torde anses anvandas
som ett varumarke ar ndr ndgon p g a att han tycker ett varumérke & vackert
ramar in detta och sédljer det som ett konstverk. | en sddan situation anvands
inte varumérket som ett varumérke utan som ett konstverk och 4 § 1 st &
inte tilldmplig trots att varumérket har anvants i naringsverksamhet. Det &r
ocksa varumarkesrattdligt tillatet att ge ut bocker dar varumérken avbildas
eller trycka tapeter dér motivet utgors av ett varumarke eftersom varumérket
inte heller i dessafall anvéndsi egenskap av varumarke.

4.2.1.1 Chalmersringen

Svensk praxis pa detta omrade & i det narmaste obefintlig. Ett fall dar
anvandningsbegreppets omfattning, och vad som utgor anvandning sdsom
ett varumarke, belyses & dock fallet om den s k Chalmersringen'®2. Trots att
detta avgorande & Gver 60 & gammalt synes inte nagot liknande fall, med
avseende pa det varumarkesréttsliga anvandningsbegreppet, ha varit uppe
for beddmning sedan dess.

Réttsfallet rorde elevkaren vid Chalmers tekniska hogskola. Kéren hade
ingdtt ett avtal med guldsmeden Gustav Wikstrom for att denne skulle
tillverka ringar med ett sarskilt monster. Ringarna skulle darefter kunna
kopas av studenterna nér de avlade sin examen. Guldsmeden registrerade det
aktuella monstret, "en bladgirland begransad av tvenne réta linjer samt mitt
pa fatet ordet Avancez", som sitt varuméarke. Da avtalet mellan karen och
guldsmeden |6pte ut tréffade karen ett nytt avtal med en annan guldsmed,
Tarnbrink, angaende tillverkning av ringarna, trots att den forste guldsmeden
var innehavare av motivet som registrerat varumérke. Den férsta
guldsmeden hade vidare dverldtit sin varumarkesrétt till en tredje guldsmed,

%9 SOU 1958:10 s 236.

121 D& ingen domstol har tagit stallning i frgan pa dver 60 & &r det svart att avgora
huruvida detta synsétt fortfarande géller. Ingen forandring har dock, vad jag har kunnat se,
foreslagitsi doktrin. Hur det an forhaller sig med denna frégarader det i vart fall osakerhet
pa omrédet, vilken med hansyn till nedan behandlade EG-réttsliga réttsfall &r av stort
intresse.

122 NJA 1937 s. 209 (Chalmersringen).
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som i sin tur stamde den guldsmed kéren nu hade ett avtal med, och havdade
att denne genom att sdljaringar med det registrerade motivet gjorde intrang i
den forvarvade varuméarkesrétten.

Tarnbrink vitsordade i domstolen att monstren var identiska, men att
monstret anvandes som en symbol for att bararen hade avlagt examen vid
hogre avdelningen av Chalmers tekniska institut i Goteborg. Symbolen
fungerade inte som ett varumérke i egentlig mening och liknande ringar
hade anvéants langt innan varumarket registrerades.

| tingsrdtten domdes Téarnbrink for varumérkesintrang genom sin
tillverkning och forsaljning av ringarna och dlades att betala skadestand till
varumérkesinnehavaren. Hovrétten andrade dock detta beslut. Malet
avgjordes slutligen av Hogsta Domstolen, som inte ansdg att monstret i
ringarna utgjorde ett kdnnetecken, trots att det bevisligen hade registrerats
som ett sddant. Monstret var bara till for att utmarka och visa att den som
bar ringen hade avlagt examen vid Chamers. Sdledes kunde varken
tillverkningen eller forsajningen anses utgora ett varuméarkesintrang.

| detta fal konstaterades altsd att anvandningen av  den
varumérkesregistrerade symbolen inte var anvandning i varumérkesrattsligt
hanseende. Ménstret anvandes som en symbol for att ringbéraren hade
avlagt sin examen vid Chalmers. Trots att en naringsidkare hade forvérvat
rétten till varumérket utgjorde det inte intrdng nar en annan néringsidkare
anvande det identiska monstret pa produkter som var identiska med
innehavarens eftersom monstret inte hade funktionen av ett varumérke, dv s
visade pa varans kommersiella ursprung. Da varumarket inte anvands i detta
syfte utgor sdledes inte forfarandet anvandning i den mening som omfattas
av48lst.

4.2.1.2 MUCK-fallet

Fran administrativ praxis kan namnas ett avgorande som, trots att det inte
direkt handlar om anvandningsbegreppet, i vissa aspekter ar snarlikt fallet
med Chalmersringen, det s k MUCK-fallet'?®. Detta fall visar p& sambandet
mellan ett varuméarkes sarskiljningsforméaga och varumérkets funktion som
anvisare av varans kommersiella ursprung. Fallet har i doktrin behandlats i
anglutning till de principer som framkommit i Chalmersringen och belyser
principen om att ensamrétten endast avser anvandning av varumarket for att
visa varans ursprung.

| januari 1992 ingav en person en ansbkan till PRV om registrering av ordet
"MUCK" som varumérke. Anstkningen géllde registrering for samtliga
varuklasser i kategorierna 24 och 25, d v s trgjor, handdukar, sdngéverkast,
bordsdukar 0 s v. | mars samma & utfardade handldggaren pa PRV ett
fordlaggande med innehdllet att ordet saknade  erforderlig

123 Anstkan nr 522-92 hos PRV den 1992.01.20.
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sarskiljningsformaga for de angivna varorna och darmed inte var
registrerbart som varuméarke.®* Sokande bestred att MUCK skulle utgora
nagon beskrivning av kléder, och andra néringsidkare hade inte heller négot
intresse av att anvanda detta ord som ett kannetecken for kl&der.

Ett andra forelaggande meddelades senare pa hosten 1992 i vilket PRV:s
granskare anforde att ordet maste hallas fritt for allmanheten att anvanda for
de aktuella varuslagen. Seden att trycka MUCK pa trojor vid utryckning ur
militértjansten borde inte kunna hindras av att en néringsidkare hade
ensamrétt till ordet. P4 detta genmalde sokanden att MUCK inte kunde
anses vara beskrivande foér de produkter som omfattas av varumérkesklass
25. Ansokan avsdlogs till slut i mars 1993, och patentverket motiverade sitt
beslut pa foljande sétt: "Ordet MUCK betyder enligt Svenska Akademins
Ordlista bl a utryckning fran militartjanst. Det & vanligt att man vid sddana
tillfalen anvander tr6jor pa vilka ordet MUCK &r tryckt. Ordet MUCK kan
darfor inte forbehallas en enskild néringsidkare for de varor som ansokan
omfattar.” Beslutet Overklagades men Patentbesvarsréaiten gjorde ingen
andring i patentverkets beslut som fick kvarsta

Detta drende har utforligt och kritiskt diskuterats i doktrinen, bl a av Lars
Holmqvist.**® Han anser att resultatet av granskningen inte & h&llbart. For
det forsta skall, om ansdkningen som i detta fall avser samtliga varuslag i
kategorierna, granskningen av huruvida ordet kan utgora ett varumérke avse
ala dessa varuslag, inte bara trojor. Det finns ingen grund att avsla en
ansokan for alla klasser om ordet bara saknar sarskiljningsformaga avseende
trojor. Ordet hade tidigare registrerats som varumérke i flera andra klasser,
bl a for skivor och tryckalster, och sdledes ansetts ha sérskiljningsférmaga
for dessa produkter. Holmqvist hévdar att detsamma géler de anstkta
varorna, inklusive tréjor, da "ordet & &gnat att uppfattas som ett
individualiserings-medel for en varas kommersiella ursprung, och det
behover inte hdllas fritt for andra naringsidkares behov eftersom ordet inte
ar en generisk beteckning for trojor och inte heller en fri branschbeteckning i
textilbranschen"*%.

Vidare hade sokanden anfort att faktumet att det star MUCK pa en etikett pa
trojan eller skjortan inte behdver betyda att produkten endast skall anvandas
vid militar utryckning, lika lite som mérkningen "festival" pa ett par skor
inte betyder att skorna endast skall anvandas pa festivaler. Méarkningen ar
uttryck for en sed, inte ett angivande av produktens kommersiella ursprung.

124 K ort efter att ansdkan inkom bildades genom stor uppmérksamhet i media en stark
opinion mot att nagon skulle fa ensamrétt till ett ord som fritt maste kunna anvandas av ala
som har intresse av att visa att de har dutfort sin militértjanst, féngel sevistelse mm. Det &r
inte helt osannolikt att denna press utifran kom att paverka handl aggningsprocessens
utgang.

125 Se Holmauist Lars, Varumérkens sérskiljningsférméga, Nordstedts Juridik Stockholm
[1999], s 305 ff.

126 Holmquist, a.a., [1999] s 305 f.
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Aven Holmgvist anser att bruket av ordet MUCK péen troja endast &r avsett
alt visa att tréjans bérare just har avslutat sin militartjanstgéring. Det anger
inte vem som har sdlt dler tillverkat trjan. Av detta fdljer, enligt
Holmgqvigt, att den som innehar en varumérkesrétt till ett ord som MUCK i
kategorin for trojor inte kan hindra andra att trycka ordet pa trojor for att
sdlja dem till exempelvis militérer. En registrering av detta ord borde darfor
ha tillatits, eftersom innehavaren inte kan hindra andra frén att anvéanda
ordet i ovan namnda syfte da detta inte & en anvandning av MUCK som ett
varumérke for att ange trgjans kommersiella ursprung hos en viss
naringsidkare.

4.2.1.3 Varumarken som i sig inte besitter erforderlig funktion

| doktrinen anvandsi vissafall begreppet att varumérket skall vara "&gnat att
uppfattas som varumarke' for att beskriva ovan namnda krav pa
varumarkets funktion. Med detta avses att ett varumérke for att det skall
kunna anvandas just som varuméarke maste vara gnat att uppfattas som
individualiserande pa angivna varuslag. Exempel pa sddana ord som saknar
varumarkeskaraktér, och sdledes inte av konsumenterna uppfattas som
individualiserande for varan, & Kopkort for kontokort, Mirakeltrasan for
putstrasor och Korsschack for schackliknande spel. Dessa ord & for néara
anknutna till den avsedda varans generiska beteckning for att kunna vara
sarskiljande. Daremot & Choglad vél &gnat att uppfattas som varuméarke for
choklad, liksom Plus for termometrar och Action for tvattmedel.”?” Om
varumérket inte har dessa inneboende egenskaper kan det inte heller
anvéndas som varumérke.

Av sérskilt intresse for den fortsatta framstéliningen & s k férenings- och
klubbmérken. Holmquist havdar att sddana méarken som t ex AIK:s,
Djurgardens eller MFF:s klubbemblem forvisso ar agnade att uppfattas som
varumarken om de anvands som sadana och de uppfyller de krav som stélls
pa distinktivitet. Manga sddana emblem, bl a de ovan namnda, har ocksa
registrerats som varumarken i olika klasser, t ex for sportklader och
juvelerarvaror. Samtidigt ifragasétter han huruvida dessa klubbmarkens
verkligen uppfattas som varumarken nér de anbringas pa de varor som de
har registrerats for. Uppfattas Djurgardens emblem sasom ett varumarke nér
det fasts pa en matchtréja eller ett idrottsredskap? Holmavist havdar att sa
inte torde vara falet. Om klubbmarkena, som ocksd & registrerade
varumarken, inte uppfattas som varumérken pa de varor de har registrerats
for utgor det sdledes inte heller, enligt Holmqyist, anvandning nér annan
anvander mérket pa likartade produkter. Varuméarkes agen uppstéller siledes
ingen mojlighet for varuméarkesinnehavaren att i dylika fall hindra annan
frén att saljaidentiska produkter innefattande identiska varumarken.*?®

27 Holmquist, a.a., [1999], s 113.
128 Holmquist, a.a., [1999)], s 509 ff.
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4.2.1.4 Anvandningsbegreppet i andra europeiska lander

Det kan &ven, med tanke pa att varumarkesdirektivet i artikel 5.1 ocksa
uppstaller ett krav pa anvandning for att intrang skall vara for handen, vara
av intresse att undersoka hur omradet reglerasi 6vriga europeiskalander.

En rimlig fraga att stélla & sdledes; Uppstdller dven 6vriga EU-lander ett
krav pd att varumérket anvands i syfte att ange varans kommersiella
ursprung €eller tas hos dessa aven héansyn till andra av varumérkets
funktioner? Enligt tysk rétt uppstalls till att borja med ett krav pa att
varumérket anvands i sarskiljande syfte. Detta begrepp har getts en mycket
vid tolkning och med hansyn till varumérkets dvriga funktioner har det dar
hévdats att varumarkesinnehavaren kan hindra anvandning om den sker
inom ramen for ekonomisk verksamhet. Detsamma géller dven i Osterrike
dar merchandising uttryckligen &r ett omrade som forbehdlls innehavaren.

Samma installning som den svenska dterfinns i exempelvis Finland, Irland,
Spanien och Benelux dér det forutsétts att varumarket anvands i egenskap av
varuméarke. De diametrala motsatserna till detta synsétt aterfinns i Frankrike
och Grekland dér innehavaren ges rétt att forbjuda varje anvandning av hans
varumérke. All anvandning av annans varumérke, under forutsattning att det
ror sig om samma varor, utgor sledes ett obehorigt bruk av kannetecknet i
dessa lander. | princip samma instdllning intas av Portugal i savd
domstolspraxis som i doktrin. | England gors aven i réttspraxis en
forhdllandevis innehavarvanlig tolkning av ensamréttens omfang. Den
engelska beddmningen i réttspraxis @ dock inte & enhetlig i detta avseende
vilket framgédr nedan, och den innehavarvanliga instdlningen delas inte
heller av majoriteten av den inhemska doktrinen.*

Det & sdedes tydligt att anvandningsbegreppets omfattning, trots
varumérkesdirektivets avsikt att tillndrma medlemsstaternas lagstiftning,
inte & ensi narheten av att vara enhetlig. Det finns sdledes ett tydligt behov
av at klargbra direktivets instdllning till  vad som  utgor
varumérkesanvandning enligt artikel 5.1.

4.2.2 Arsenalfallet

Frégan om anvandningsbegreppets omfattning enligt artikel 5.1, vilken
indirekt reglerar tillampningen av 4 8 1 st VmL, har nyligen stélts pa sin
spets i ett mycket omtalat réttsfall fran den engelska High Court of Justice,
det s k Arsenalfallet’®. Avgérandet har redan innan det slutligen avgjorts
fatt stora konsekvenser pa de marknader det berdr, framst
merchandisemarknaden. Aktorer som tidigare hade varit sikra pa att deras
ensamrétter skyddades mot tredje mans anvandande blev plotsligen mycket

129 Dessa olika landers installningar i frégan har hamtats fran not 37 i generaladvokatens
fordag till avgorandei mal C-306/01 (Arsenal).
130 Arsenal FC v Matthew Reed (1999), Case no HC 1999-0038.
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osikra pa huruvida detta skydd egentligen gick att upprétthdlla. Den
engelska domstolen ansag att rattslaget vad galer anvandningsbegreppets
omfattning och innebord var sa oklart och inkonsekvent, saval pa nationell
som europeisk niva, att den hanvisade frégestallningen till EG-domstolen
for ett forhandsavgorande innan fragan slutligen kan avgoras.

4.2.2.1 Bakgrund

Kéarande i malet & den stora, och internationellt valkanda, fotbollsklubben
Arsenal FC. Klubben registrerade i borjan av 90-talet ett flertal varumérken,
bl a klubbnamnet och diverse emblem. Det bakomliggande syftet till att
detta gjordes &r att souvenir- och merchandisemarknaderna under det senaste
decenniet har fétt allt storre betydelse for fotbollsklubbarnas ekonomier.*!
Omeséttningen av dylika varor har 6kat lavinartat, liksom dess kommersiella
varde, samtidigt som fotbollsklubbarnas kostnader for spelare och dylikt har
okat. Det &r sdledes naturligt att Arsenal vill tillgodogora sig det ekonomiska
varde som finns i de produkter som bér deras emblem. En stor del av
forsdljningen av merchandise sker dock av icke-auktoriserade handlare som
sdljer produkter som inte har ndgot samband med Arsenals verksamhet.

Efter att Arsenal forvérvade dessa ensamrétter har de aktivt forsokt att stévja
den omfattande handeln med inofficiella produkter. Forutom olika juridiska
processer har Arsenal @ven forsokt upplysa konsumenter och andra om
problemet med forsdljning av inofficiella produkter t ex genom att i Sitt
matchprogram ha uppmaningar till supportrarna att bara kdpa officiella
produkter och darigenom stodja klubben. Dessutom har forsdljare av
officiella produkter forsetts med en skylt som lyder "Only official Arsenal
merchandise sold here". Alla produkter som harror fran Arsenal har &ven
forsetts med ordet "officia". Exempelvis finns pa officiella matchtréjor och
dylikt en lapp i nacken pa tréjan pa vilken broderats "Official Arsena
Collection". Liknande atgarder har vidtagits med alla officiella produkter.

Svarande i malet & en forsdljare vid namn Matthew Reed, vars foretag har
sdt Arsenaprodukter utanfor arenan i mer an 30 ar. Hans verksamhet ar
forhallandevis omfattande och foretaget har som mest haft ungefar 40
anstdllda. Under 15 ar, fram till tidigt attiotal, silde han &en sina
inofficiella produkter inne pa arenan med Arsenals tillstand. Idag omsétter
han omkring £ 50 000 per sasong. | hans stand sédljs numer béde officiella
Arsenal produkter, sasom matchtréjor och halsdukar, och inofficiella sadana.

| detta fall har Arsenal véackt talan mot Reed och &dberopat savél
varumérkesratt som upphovsrétt och marknadsrétt som grunder for sin talan.

B Trots att Arsenalprodukter har séltsi minst 30 & hade Arsenal fram till 1992 endast en
mindre affar och en liten postorderverksamhet. Efter 1992 har dock klubben expanderat och
har nu ett flertal officiella butiker, en stor postorderverksamhet med 6ver 240 000 kunder i
register samt en substantiell forsaljning dver Internet. Forséljningen omsétter ungefér £5
miljoner arligen. Utdver dessa verksamheter licensierar Arsenal forsdjningen av officiella
produkter till en mangd andra forséljare.



De upphovsréttsliga aspekterna har dock Gvergetts pa denna niva. Det
marknadsréttsliga yrkandet utgjordes av ett s k passing off-yrkande, ungefér
motsvarande ett svenskt yrkande om att varorna var vilseledande om
varornas kommersiella ursprung. Denna aspekt kommer inte att behandlas
vidare i denna uppsats. Domstolen kunde dock inte finna att Reeds
anvandning av Arsenals varumérken pa produkterna utgjorde passing off,
framst pa grund av att négon verklig forvaxlingsrisk inte kunde visas och att
Arsenal inte heller i dvrigt kunde bevisa att Reeds marknadsforing var
vilseledande.

Av intresse for denna uppsats & dock att Arsenal hévdade att Reed, ndr han
anvande de registrerade varumérkena pa de aktuella produkterna, gjorde sig
skyldig till varuméarkesintrang enligt artikel 10 i den engelska Trade Marks
Act.*** Arsenal uppvisade som bevisning ett antal halsdukar som Reed har
salt, vilka utgjorde typexempel &ven for Reeds Gvriga produkter. Dessa var i
det nérmaste identiska med Arsenals produkter och inneholl sdval ordmérket
Arsenal som de registrerade figurméarkena. Sava varulagslikhet som
markeslikhet forelag sdledes. Detta faktum vitsordades dven av Reed. Till
sitt forsvar havdade han dock att varumérkena inte hade anvants som
varumarken och darfér inte var ett intrang i Arsenals ensamrétt. Han
héavdade, precis som var fallet i Chalmersringen, att for att intrang skall vara
aktuellt maste varuméarkena anvandas som varumérken for de relevanta
produkterna. Varumarket maste med andra ord anvandas for att ange varans
kommersiella ursprung. Reed hévdade att i detta fal anvandes inte
emblemen som varumérken 6verhuvudtaget. De var istéllet symboler for
supporterskap och lojalitet till klubben™® Arsenal vitsordade Reeds
tolkning av réttslaget som sadant men havdade att Reeds anvandning av
varumarket pd detta sitt utgjorde sadan anvandning som omfattas av
anvandningsbegreppet och dérmed kunde hindras av Arsenal.

Frégan & sdledes huruvida Reed genom anvandningen av de aktuella
varuméarkena pa sina produkter har gjort intrang i Arsenals ensamréit eller
om hans invandningar & beréttigade, d v s att han inte har anvant mérkena
som varumérken (for att visa varans kommersiella ursprung) utan endast har
anvant dem som symboler fér supporterskap och darmed inte heller har
krénkt Arsenals ensamréit.

Den engelska domaren behandlade detta argument mycket ingdende och
foretog, i syfte att faststdlla anvandningsbegreppets omfattning, en
diupgdende anays av varumérkesrdttens syften och omféng. Han
konstaterde att nagon definition av begreppet "anvandning” inte finns vare
sig i direktivet eller i den nationella lagen och att fragan om begreppets
innebdrd hade aktualiserats i flera andra réttsfall."** Han kom fram till att
den traditionella definitionen av anvandning var den som framkommit ovan,

132 England har i denna paragraf implementerat varumarkesdirektivets artikel 5, vilken
sdledes motsvarar den svenska varuméarkeslagens 4 § 1 st.

133 Jfr Holmquists synpunkter i kapitel 4.2.1.3.

3% Han hanvisar t ex till fallet Euromarket Designs Inc v Peters (2000) IP & T 1290.
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d v s anvandning i syfte att visa det kommersiella ursprunget. Enligt detta
synsétt konstaterar domaren att allmanhetens uppfattning i fragan om
huruvida mérket fungerar som en indikator pa varans ursprung & av stor
betydelse i beddmningen av huruvida ett bruk utgér anvandning eller inte.
Efter en analys av hur allménheten uppfattar varumarket pa produkterna
kom domaren fram till att Reed inte anvénde varumérkena i syfte att visa
varornas ursprung. Malgruppen uppfattade inte varumérket som
ursprungsanvisande utan som bevis pa stod, lojalitet och tillhdrighet. De
trodde inte att varorna hade sitt ursprung hos Arsenal. Konsumenternas
priméra syfte med att kdpa de mérkesforsedda produkterna var att visa
samrére och sympatier med laget varfér mérkena inte fungerade som, och
dérmed inte anvandes som, varuméarken i lagens mening.

D& domstolen fann att Reed inte hade anvant Arsenals varumarken pa ett
sétt som utgjorde anvandning i lagens mening maste, for att anvandandet
skulle kunna hindras av Arsenal, Reeds bruk pa nagot annat sétt omfattas av
intrdngsbestammelsen. For att vinna framgang i malet var sdledes Arsenal
tvungna att visa att ett intrdng har skett trots att Reed inte har anvant
varuméarkena som varumérken.™* Arsenal havdade &ven att s& var fallet. De
sade att det var fullt mojligt att ett registrerat varumérke kunde krénkas
genom tredje mans bruk av varumarket, trots att detta anvandande inte direkt
utgjorde anvandande av mérket sdsom varumérke.

Om Arsenals resonemang & riktigt innebér detta att manga fragor vacks.
Domstolen konstaterade att om intrang kan ske pa detta sétt innebar detta att
den engelska lagen, och aven direktivet, innehdller ett flertal motsigelser
och problem. Domaren sade bl a att kravet pa varumérkets distinktivitet
undergravs om sa & fallet. Han tog &ven upp problematiken kring olika
lagstadgade tidsfrister, vilka |oper fran den dag varumarket har anvants; hur
skall dessa berdknas da varumérket inte har anvants? Dessa motsagel ser kan,
enligt domstolen, tyda pa att endast ett varuméarkesanvandande i traditionell
mening kan utgdra intréng enligt lagens mening. A andra sidan, menade
domaren, tyder vissa formuleringar i den engelska lagens respektive
direktivets forarbeten, dar intréng beskrivs i termer av anvéandande av
"tecken" (sign) och inte "varuméke', pa att inte endast strikt
varumérkesanvandning har avsetts. Domaren fann &en att Arsenas
stndpunkt hade visst stod i tvA engelska réttsfall™*® dar tredje mans
anvandning av ett registrerat varumérke i annat syfte an att ange det
kommersiella ursprunget var sadan anvandning som utgjorde intrang.
Domstolen var dock osaker angaende hur drendet borde avgoras da réttsl aget
ar osdkert.

35 Domstolen &r i mitt tycke aningen otydlig i sinaformuleringar. Vad som avses med dessa
formuleringar & huruvida andra aspekter &n endast varumérkets ursprungsangivande
funktion skall inkluderas i beddmningen av om en varumérkesanvandning &r anvéandning
som kan utgéra intrang.

138 British Sugar Plc v James Robertson & Sons Ltd (1996) RPC 281 respektive Philips
Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd (1999) RPC 809.
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Med anledning av detta vande sig domaren till EG-domstolen med fragorna:

1. Om ett varumarke har registrerats med giltig verkan, och

a) en utomstdende i naringsverksamhet anvander ett tecken som
& identiskt med detta varumérke for varor som & identiska
med de varor for vilket varumérket har registrerats, och

b) den utomstdende inte med stod av artikel 6.1 i
varumérkesdirektivet kan invanda mot en anklagelse om
varumarkesintrang,

kan den utomstdende motivera varumérkesintranget med att den

ifrégasatta  anvandningen av kannetecknet inte innebar ett

angivande av det kommersiella ursprunget (det vill séga att det |

naringsverksamheten féreligger ett samband mellan varorna och

varumérkesinnehavaren)?

2. Om svaret & jakande, utgor det ett tillréckligt samband att den
ifrégavarande anvandningen av kannetecknet skulle kunna uppfattas
som ett tecken pa stod till varuméarkesinnehavaren eller pa lojalitet
eller tillhorighet med denne?

4.2.2.2 EG-domstolens avgoérande

Den 12 november 2002 kom EG-domstolens slutliga dom i &rendet.”*’
Domstolen borjar sin analys av omrédet med att redogtra for de faktiska
omstandigheterna i malet. De konstaterar att de produkter som var orsak till
tvisten, exemplifierade av hasdukar, & mer eller mindre identiska. De
konstaterar ocksa kort att Reeds forsaljningsverksamhet ar att klassa som
naringsverksamhet da den sker i syfte att ge ekonomisk avkastning och att
Reeds anvandande av de identiska varumérkena sker pa varor som &r
identiska med de varor som varumarkena ér registrerade for.

Domstolen fortsétter med att redogora for de bestammel ser som aktualiseras
i situationen, d v s artikel 5, speciellt artikel 5.1, och i viss méan artikel 6. De
konstaterar att artikel 5.1 a ger innehavaren av en ensamrétt behdrighet att
forhindra tredje man att i nadringsverksamhet anvanda tecken som &r
identiska med varumérket for varor eller tjanster som &r identiska med dem
for vilka varumérket har registrerats. De fortsdtter med att redogora for
artikel 5.3 dar det gors en icke uttémmande upprékning av de typer av
anvandning som kan hindras av innehavaren, t ex forsdljning,
marknadsforing eller lagring av produkter innefattande varumérket. Det star
sdledes enligt domstolen klart att Reeds bruk av Arsenals varumarken pa
sina egna produkter sker pa ett sétt som omfattas av artikel 5.1 i direktivet,
och som &aven explicit exemplifieras i artikel 5.3. Den tolkningsfraga som
aktualiseras genom den nationella domstolens fragor & dock vilken
omfattning artikel 5.1 har. Erbjuder den en rétt for innehavaren att forbjuda
all anvandning av tredje man om varuslagslikhet och mérkeslikhet &r for

17 M8 C-206/01 (Arsenal Football Club Plc v Matthew Reed).
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handen eller begrénsas den pa nagot sitt, t ex pa det sitt som har
argumenterats i den nationella domstolen?

For att besvara denna fragestdIning utreder EG-domstolen till att borja med
vilka skélen till den aktuella bestammelsen &r. De hanvisar till det nionde
skalet i direktivet dar det anges att direktivet avser att skapa samma réttsliga
skydd for varumérken i alla medlemsstater. Av det forsta skalet framgar
dessutom att skillnader mellan nationella lagar som kan hindra den fria
roérligheten for varor och snedvrida konkurrensen skall avskaffas. Denna
harmoniseringsambition & av avgorande betydelse for tolkningen av artikel
5.1 och mot barkgrund av dessa skl konstaterar domstolen att lagrummets
syfte & att definiera den ensamréit som tillkommer innehavarna av en
varumérkesrétt inom gemenskapen och att det darfor ar av yttersta vikt att
artikel 5.1 och dess omfattning ges en enhetlig tolkning, speciellt vad galler
anvandningsbegreppets omfattning.

Med hansyn till att varumérkesrétten ar en viktig del i det system som skall
sékerstélla sund konkurrens, vilket & ett av direktivets priméra syften,
kommer domstolen fram till att varumérkets grundléggande funktion &r, och
har varit, att i konsumentledet garantera varornas ursprung sa att
konsumenterna utan risk for forvaxling kan séarskilja varan fran andra varor.
Kéannetecknet & namligen ett medel for att férmedla varors egenskaper, t ex
kvalitet, och konstateras vara ett viktigt medel for foretagen i deras strévan
att locka till sig kunder. Varumérket maste darfor, for att en sund konkurrens
skall kunna upprétthallas, fungera som en garanti for att de produkter som
sdljs under varumarket framstélls eller séljs under kontroll av innehavaren.
Innehavaren ansvarar for varornas kvalitet gentemot konsumenterna.
Varumarkets formaga att sarskilja innehavarens varor, och ange dessas
ursprung, fran konkurrenternas & sdedes av avgorande betydelse i
tolkningen av artikel 5.1.

D& varumérkets sarskiljande och ursprungsangivande funktion har
konstaterats vara grundlidggande maste innehavaren ocksa erbjudas ett
adekvat skydd mot missbruk av hans varuméarke och dettas stéllning och
anseende. Ett sddant missbruk kan ske exempelvis genom att konkurrenter
sdljer varor som otillborligen har forsetts med det aktuella varumarket.
Domstolen betonar i samband med denna diskussion att skyddet foér
varumarken, enligt direktivets tionde skal, & absolut nar det rader identitet
mellan de anvanda varumérkena och varorna. Syftet med detta stadgande &r
enligt domstolen att varumérkets ursprungsangivande funktion skall
skyddas. Artikel 5.1 a ger sdledes innehavaren en méjlighet att skydda sina
sarskilda intressen av att varumérket fyller sin funktion, vilken priméart ar
ursprungsangivande. Som en konsekvens av att artikeln avser att skydda
varumarkets funktion, konstaterar domstolen, maste dock denna méjlighet
forbehdllas endast de fal da tredje mans anvandande av varumérket kan
skada varumarkets funktion och i synnerhet den ursprungsangivande
funktionen. Om en sadan risk inte foreligger omfattas inte anvandandet av
skyddet, fastslar domstolen. Detta innebér att innehavaren inte kan forhindra

58



anvandningen, trots att identitet mellan mérket och produkten féreligger, om
anvandandet inte riskerar att skada innehavarens intressen av att skydda
varumérkets grundléggande funktion, namligen ursprungsangivelsen. Som
exempel pa en situation dar anvandning av ett identiskt méarke inte riskerar
att skada denna grundl&aggande funktion framlégger domstolen anvandning i
beskrivande syfte!® Ett s3dant anvéndande omfattas inte av
anvandningsbegreppet i artikel 5.1 och innebér inte ett intrang i de
réttigheter som artikeln avser att skydda.

Domstolen tillampar sedan ovan forda resonemang pa det aktuella fallet. De
héavdar att konsumenterna, genom att de inofficiella produkterna & sa pass
lika de officiella produkterna, faktiskt kan forledas att tro att det foreligger
ett materiellt sasmband mellan produkterna och varumérkesinnehavaren, d v
s Arsenal. Det faktum att Reed genom stora skyltar, etiketter pa produkterna
och pa andra sitt har upplyst konsumenterna om att det inte rér sig om
officiella produkter undanrdjer inte denna risk. Domstolen konstaterar att
det finns en majlighet for att sddana upplysningar skulle kunna aberopas till
tredje mans forsvar i situationer som denna, men fastslar att det i det
aktuella fallet inte kan uteslutas att vissa konsumenter tolkar kdnnetecknet
som ett bevis pa att produkterna harror fran Arsenal. Detta kan t ex vara
fallet om produkterna forebringas konsumenterna efter det att de sdlts och
har 1amnat forsaljningsstallet dar skylten ar uppsatt. Det ar ocksa klart att de
varor som sdljs inte heller har framstallts under Arsenals kontroll varfér
Arsena inte heller bor ansvara for varornas kvalitet gentemot
konsumenterna. Domstolen konstaterar med hansyn till detta ait Reeds
anvandning av Arsenals varumérken kan aventyra varuméarkenas priméra
funktion som ursprungsangivande och det ror sig saledes om en anvandning
som Arsenal kan motsétta sig med stod av artikel 5.1 i direktivet. Att Reeds
anvandning av varumérkena uppfattas av almanheten som symboler for
stod, lojalitet eller tillhorighet inverkar inte pa bedomningen.

Det kan hérvid vara intressant att jamfora detta domslut med det férslag till
avgorande som generaladvokaten lade fram i juni 2002'*°. Resultatet blir
visserligen detsamma, Reeds bruk av varumérkena anses vara otillétna, men
resonemanget och motiveringarna som leder till detta resultat skiljer sig
nagot &. Aven generaladvokaten konstaterade att artikel 5.1 inte ar absolut
utan endast syftar till att forhindra sddan anvandning som utnyttjar méarkets
sarskiljande egenskaper. Vad géller anvandningsbegreppet och dess
omfattning skiljer sig dock hans resonemang nagot frén domstolens. Aven
generaladvokaten konstaterade att begreppet anvandning ar ett mycket vagt
begrepp och att det & av stor vikt att det preciseras och ges ett innehall som
uppfyller det syfte artikeln har. Dérvid har varumérkets funktion en mycket
stor betydelse, konstaterade han. Generdadvokaten ansdg &aven att

138 Se nedan om fallet Holterhoff. Det kan konstateras att detta resonemang inte Stér i
samklang med den svenska installningen. Det framgar tydligt i VmL:s férarbeten att sadant
bruk av ett varumérke inte har ansetts vara 6nskvért. Att marknadsfora sin produkt som
"likor av Benedictinetyp" ansagsinte vara ett legitimt dberopande, se SOU 1958:10 s 237.
139 Generaladvokatens forslag till avgérande mal C-206/01 (Arsenal).
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varumarkets primara funktion, att sarskilja, innefattar en formaga att ange
varornas ursprung, kvalitet och anseende. Dessa faktorer &r ala relevanta i
konsumentens val mellan produkter. Generaladvokaten konstaterade med
héansyn till detta att annans utnyttjande av nagon, eller alla, av dessa
funktioner utgdr sadant anvandande som kan forbjudas av innehavaren
under forutséttning att ingen av inskrankningarnai art 6 och 7 &r tillémpliga.

Generaladvokaten ansag ocksa att varumarkesinnehavaren, vilken redan har
en gynnad position pa marknaden genom sin ensamrétt, inte bor ha ett stérre
skydd @n vad som absolut & nddvandigt. Innehavaren kan inte tillerkénnas
ensamrétt i forhdllande till alla och under alla omstandigheter, utan endast
gentemot dem som forsoker dra fordel av dennes stéllning och anseende
genom att otillborligen anvanda tecknet pa ett sitt som vilseleder
konsumenterna om ursprunget och egenskaperna hos de varor eller tjanster
som tecknet representerar. Han hévdade dessutom att begransningen till att
anvandande bara ska utgdras av utnyttjande av varumérkets ursprungs-
angivande funktion & alltfor forenklad. Han menar att konsumenterna
nufortiden oftast inte vet vem som har tillverkat de varor de koper.
Varumarket har sdledes fatt ett eget liv och uttrycker ofta en egenskap, ett
anseende eller i vissafall en livsstil. Han havdar dessutom, till skillnad fran
domstolen i det slutliga avgorandet, att varumérkets ursprungsangivande
funktion i princip & 6verspelad; varumérket har flera viktigare funktioner.
Inget hindrar heller en konsument som inte har en aning om vem som
tillverkat eller tillhandahallit de produkter han koper fran att valja produkten
for att han uppfattar varumérket som en symbol, eller garanti, fér varans
kvalitet eller anseende. Konsumenterna & i manga fal, enligt general-
advokaten, dessutom mer intresserade av varuméarket som sadant an de varor
de sitter p& Med hénsyn till detta foresog generaladvokaten att &ven
varumérkets andra funktioner, utéver angivande av det kommersiella
ursprunget, maste omfattas av skyddet i artikel 5.1. Han kom sdledes fram
till att giltiga anvandningsgrunder fér naringsidkares i Reeds position &r att
varumérket inte anvands for att ange varornas ursprung eller skapar
osakerhet vad gdller varornas anseende eller kvalitet, men konstaterade att
Reeds bruk av varuméarket omfattades av bestdmmel sen.

Generaladvokaten bertrde &ven de faktorer som var aktuellai Arsenafallet,
d v s anvandning som uttrycker tillhdrighet, lojalitet eller stod for
innehavaren och konstaterar att sddan anvandning i princip utgor
varumérkesrattsig anvandning. Detta eftersom anvandningen uttrycker ett
forhallande mellan varorna och kannetecknets innehavare. Forhallandets art
eller kvalitet saknar juridisk relevans;, det & betydelselost om t ex en
fotbollstréja kops for att visa lojalitet med klubben eller om den kdps av en
motstandare for att brannas. Det avgorande &r att beslutet om kopet grundas
pa att tréjan forknippas med varumarket, och genom detta med
varumarkesinnehavaren. Sdledes finns &ven i dylika situationer ett
skyddsvart samband mellan varumarket och innehavaren. Detta resonemang
aerfinnsinte allsi domstolens avgorande.

4.2.2.3 Kommentar till EG-domstolens avgdrande och
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jamforelse med tidigare avgéranden

Anvandningsbegreppets omfattning, och darmed artikel 5.1, har aven
tidigare behandlats av EG-domstolen. | ett av fallen, Holterhoff'°, hade en
tysk naringsidkare vid namn Freiedeben forvarvat tva varumérkesrétter;
Spirit Sun och Context Cut, som registrerades for &adelstenar for
vidareforadling till smycken. De olika varumérkena anvandes for &del stenar
med olika dlipning. En annan néaringsidkare, Holterhoff, vilken bedrev
handel och bearbetning med &delstenar hade under férhandlingar med en
guldsmed erbjudit denne att kdpa stenar som han beskrev som Spirit Sun
och Context Cut. Guldsmeden bestédllde tva adelstenar med Spirit Sun-
sipning av Holterhoff. Pa foljesedeln och i fakturan benamndes stenarna
som rodoliter och det gjordes ingen hanvisning till varuméarkena Spirit Sun
och Context Cui.

Freiesleben véckte talan mot Holterhoff och hévdade att Holterhoffs
agerande utgjorde varumarkesintrang. Den tyska domstolen ansdg att det
kunde faststéllas att Holterhoff endast hade anvant de bada varumérkena for
att beskriva egenskaper hos stenarna, narmare bestamt den specifika
dlipningen. Syftet med denna anvandning av de registrerade varumérkena
var inte att antyda aft stenarna harrérde fran varumérkesinnehavarens
foretag, d v s ange varornas kommersiella ursprung. Domstolen ansdg att
den for att |6sa tvisten var tvungen att begéra ett forhandsavgorande fran
EG-domstolen angaende tolkningen av artikel 5.1 i direktivet. Fragan 16d:
Ar det fréga om ett varumérkesintréng, i den mening som avsesi artikel 5.1
aoch b i varumarkesdirektivet, i ett fall da svaranden oppet visar att varan
harstammar fréan hans egen produktion och anvander det tecken som
karanden har en skyddad rétt till enbart for att beskriva den erbjudna varans
sarskilda egenskaper, s att det utan tvivel & uteslutet att det anvanda
market i handeln uppfattas som en uppgift om att varan kommer fran en viss
naringsidkare?

Domstolen konstaterade att Holterhoffs anvandning av varumérkena hade
skett i naringsverksamhet och att sval varuslag- som markeslikhet forelag.
Forutsattningarna for intrang var sdledes uppfyllda. Daremot fann domstolen
att artikel 5.1 i direktivet maste tolkas sa att innehavaren av ett varumérke
inte kan dberopa sin ensamrétt nér tredje man i affarsférhandlingar Gppet
visar att varan harstammar fran hans egen produktion och anvander
varuméarket i fréga enbart for att beskriva den erbjudna varans sarskilda
egenskaper, s att det & uteslutet att det anvanda varumarket uppfattas som
en uppgift om att denna vara kommer fran en viss naringsidkare. Detta
resonemang fors som framgatt dven av domstolen i Arsenalfallet.

Aven har synes sdledes domstolen ha utgétt frén att det for anvandning
forutsétts att anvandaren har anvant varumérket i syfte att ange varans
kommersiella ursprung. De ansag dock inte att det var nodvandigt att i detta

10 M& C-2/00 (Holterhoff).

61



mal ytterligare utveckla vad som utgor varuméarkesanvandning i den mening
som avsesi artikel 5.1.

Ocksdi det ovan behandlade BMW-malet hade domstolen att ta stéllning till
vad som krévs for att ett anvandande skall vara for handen. Fragan var da
om anvandningen av ett varumérke i syfte att upplysa allméanheten om att ett
tredje foretag utfor reparationer och underhdll av produkter som bér detta
varumarke, eller att foretaget & specialiserat eller speciaist pa sadana
produkter utgjorde sddan anvandning som omfattades av art 5.1. Domstolen
ansag att artikelns tillampningsomrade var beroende av huruvida varumérket
anvandes for att visa att produkterna eller tjansterna harrorde fran ett visst
foretag, d v s anvandes i egenskap av ett varumérke. Domstolen fann att nar
ett varumarke anvandes pa detta sétt anvandes det for att forklara varifran de
produkter som & foremd for tjansten harrdr, och utgjorde sdledes sadan
anvandning av ett varuméarke som avsesi artikel 5.1 ai direktivet.

Aven i detta fall lades slledes varumérkets ursprungsangivande funktion
uteslutande till grund for beddmningen av huruvida bruket utgjorde
anvandning eller ¢. Domstolen sade uttryckligen att faktorer som
utnyttjande av varumérkets renommé och att anvandningen &r till forfang for
varumarkets sarskiljningsforméaga inte skall beaktas i bedomningen av
huruvida anvandningen omfattas av artikel 5.1.**

| andra mdl, dar frégan visserligen inte har rort tillampningen och
omfattningen av artikel 5.1, har den i detta avseende mycket viktiga fragan
om varumérkets syften och funktioner behandlats. | fallet HAG GF*** slog
domstolen fast att det for att faststélla ensamréttens rackvidd ar nddvandigt
att faststélla varumérkets funktion, vilken i fallet beddmdes vara ett medel
for konsumenten eller dutanvandaren att garanteras maérkesvarans
ursprungsidentitet, sa att denne utan risk for forvaxling kan sérskilja
produkten fran produkter med ett annat ursprung. Detsamma stadgades om
varumarkets grundlaggande funktion i fallet Chiemsee'®. Varuméarkets
grundl&ggande funktion konstaterades dar for det forsta vara att sérskilja ett
foretags produkter och utmérka dem i forhallande till andra liknande
produkter, sarskiljningsfunktionen, och for det andra att koppla produkterna
till ett specifikt foretag, ursprungsgarantin.

| ovan namnda avgorande Dior konstaterade domstolen att ett varumérke
forutom att ange varans ursprung dven kan representera varornas speciella
anseende. En mycket ingdende andlys av fragan gors vidare i
generaladvokatens forslag till avgorande i fallet Seckmann'*. Aven dar
konstaterades att varumarket &r ett tecken vars uppgift framst ar att sérskilja
ett foretags varor och tjanster fran andra foretags. Detta ar nodvandigt for att
konsumenterna skall kunna gora ett val mellan alla de produkter som finns

11 se M8 C-63/97 (BMW) p 40.

12 M8 C-10/89, HAG GF, se punkten 14.

%3 M8 C-108/97 och C-109/97 (Chiemsee)

1% Fordag till avgdrande i mal C-273/00 Sieckmann.
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p& marknaden, och detta framjar EG-réttens syfte; att skapa fri konkurrens.
Generaladvokaten konstaterade att varumarkets grundléaggande funktion &r
att konsumenten skall kunna identifiera varors och tjansters ursprung, d v s
det kommersiella ursprunget. Dessutom menade han att ett varumérke éven
fungerar som en representant for t ex varornas kvalitet och att varumarket
som s3dant ocksa kan ge de varor som tecknet representerar en image och ett
anseende, ett renommé. "Det & sdledes fraga om att upprétta en dialog
mellan tillverkare och konsumenter. For att de senare skall kannatill varorna
informeras de, och ibland Gvertalas de ocksa av tillverkaren. Varumérket &r i
sidvaverket kommunikation."'*

EG-domstolens stallningstagande i Arsenalfallet ligger slledes i linje med
dessa tidigare avgoranden. Tonvikten lades, precis som i tidigare fal, pa
varumérkets sarskiljande och  ursprungsangivande funktion och
bestdmmel sens bakomliggande syfte, att frdmja en sund konkurrens och fri
rérlighet for varor och tjanster. Domstolen klargdr dock, och vidareutvecklar
i viss man, vilka funktioner som skall beaktas i bedémningen av vad som
utgdr anvandning. Det verkar som om aven utnyttjande av andra funktioner
an ursprungsangivelsen i viss man har beaktats i bedomningen. Domstolen
sade att, for att konkurrensen skall kunna upprétthdllas, varuméarkes-
innehavaren maste skyddas fran att konkurrenter missbrukar varumarkets
stéllning och anseende. Domstolen tycks mena att varuméarket genom att
garantera varans ursprung aven kan formedla en bild av kvalitet och
anseende som maste skyddas fran missbruk av tredje man. Dessa faktorer
innefattas i ursprungsangivelsen och ett utnyttjande av den ursprungs-
angivande funktionen sker d&ven genom ett utnyttjande av dessa funktioner.
Dessa funktioner har som framkommit tidigare konstaterats vara viktiga
men de har inte ingatt i anvandningsbegreppet och det har varit osakert i
vilken omfattning de har ansetts vara skyddsvérda. Det &r intressant att
jamfora detta resonemang med tidigare praxis, speciellt BMW-fallet dér
domstolen uttryckligen har fastslagit att dylika faktorer inte skall inga i
bedémningen. En omsvangning i praxis synes sdledes vara for handen.

Om man tolkar domstolens uttalanden kommer man sdedes fram till att
utnyttjande av ursprungsgarantin fortfarande & av avgérande betydelse och
& sa grundldggande att det inte & mdjligt for tredje man att anvanda annans
varumérke i syfte att utnyttja mérkets anseende och kvalitetsformediande
egenskaper utan att utnyttja den grundldggande funktionen, ursprungs-
garantin. Ursprungsgarantifunktionen omfattar, eller innefattar, siledes &ven
andra funktioner som kan hérledas ur denna, t ex anseende och kvalitet.

Aven generaladvokaten kom fram till detta resultat. Hans resonemang var
dock mycket tydligare. Han synes resonera kring dessa andra faktorer som
gavstandiga funktioner, jamfért med domstolen som tycks relatera dem till
ett utnyttjande av den ursprungsangivande funktionen. Han behandlar
dessutom flera andra funktioner, vilka inte alls berdrs av domstolen,

5 Fordag till avgdrande i mal C-273/00 Sieckmann punkten 19.
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exempelvis status och "livsstilsfunktionen". Det & osdkert huruvida
domstolen har avsett att dven sddana funktioner &r skyddsvarda.

Anvandningsbegreppet  skulle nu kunna formuleras pa detta st
Anvandning &r tredje mans anvandning av varumarke som avser att utnyttja
varumérkets funktion och riskerar att skada denna. | synnerhet géller detta
varumérkets sarskiljande och ursprungsangivande funktion, vilket innefattar
aven anvandande som missbrukar varumarkets stallning och anseende.

Vissa fragor lamnas dock mer eller mindre Gppna av domstolen, som
egentligen inte konkret besvarar den fraga som stélls av den nationella
domstolen utan véljer att istéllet modifiera forutséttningarna i det aktuella
fallet. Den nationella domstolen kom fram till att tredje mans anvéndande
inte utnyttjade den ursprungsangivande funktionen och stéllde darfor
fragorna om huruvida utnyttjande av andra funktioner var av relevans i
bedomningen. Domstolen valde att istélet for att besvara denna fraga utga
fran att anvandningen faktiskt utnyttjade ursprunget genom att risk for
forvaxlingar i konsumentledet inte kunde uteslutas. Detta kan naturligtvis
vara korrekt i det aktuella fallet men den frdga som stélldes var av
principiellt viktig karaktér: Vad gédler i de fal ursprungsangivande
funktionen inte als anvands? Inget galvstandigt skydd for renommé och
anseende tycks fastslas, till skillnad frén vad generaladvokaten foreslog. Det
finns situationer dér tredje man kan anvanda annans varumérke utan att
utnyttja varumarkets ursprungsangivande egenskaper, men anda "snylta' pa
varumarkets anseende och renommé. Frégan &r vilket skydd innehavaren har
mot s&dana bruk, och utgor sadant bruk anvandning? Exempelvis kan ett
varumarke anvandas som symbol eller prydnad pa varor da ingen risk finns
for att konsumenterna skall anta att varan har sitt kommersiella ursprung hos
innehavaren. Man kan aven tanka sig situationer dar innehavaren av ett
varuméarke inte heller & den som éanjuter det anseende som varumarket
representerar. Som exempel kan namnas Chalmersringen. | det fallet var det
inte Chalmers som var innehavare av varumérkesrétten utan en fristdende
naringsidkare. Fragan & om tredije man kan snylta pa ett varumarkes
ursprungsangivande funktion och dess anseende @&en om det inte & den
som atnjuter anseendet som & innehavare av varumérket. | ett sadant fall ar
inte varumarket ursprungsangivande 6ver huvud taget.

En viss osdkerhet kvarstar sdledes &ven efter domstolens avgorande,
namligen om det finns andra skyddsvéarda funktioner i ett varumérke och om
dessa omfattas av anvandningsbegreppet. Domstolen sager att anvandningen
ar otilldten om den riskerar att skada varumérkets funktion och i synnerhet
den ursprungsangivande funktionen. Menar domstolen genom sitt
anvandande av begreppet i synnerhet att aven utnyttjande av andra
funktioner kan konstituera anvandande? Omfattas ett utnyttjande av
varumérkets egenvarde som symbol eller status av anvéandningsbegreppet
aven om det inte utgor ett utnyttjande av ursprungsgarantin (och varuméarket
kanske inte heller har ndgra ursprungsférmediande egenskaper)? Fragorna
besvaras inte direkt av domstolen i detta fall, men mgjligheten att i
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framtiden konstatera att sa ar fallet |amnas Gppen i och med att domstolen
anvander sig av detta begrepp.

Avgorandet innebar dock, trots ovanstéende frégestallningar, att ett omréde
som tidigare har varit oklart klargors ndgot. Det innebéar ocksa ett steg mot
enhetlighet pa ett omrade dar de nationella regleringarna & av mycket
skiftande art. Tidigare tycktes inte ett utnyttjande av varumarkets funktioner
utdver ursprungsangivelsen beaktas i bedomningen av om ett bruk utgér ett
varumarkesanvandande som omfattas av intrangsbestammelsen. Detta
synsétt har gallt sdva vid tolkningen av direktivet som av den svenska
varumérkeslagen, och &ven i vissa andra europeiska lander. Resultatet av en
sadan begrénsning av anvandningsbegreppets omfattning kan i vissa fall
leda till hapnadsvackande resultat. Manga varumarken anvands inte langre
primért for att visa varans ursprung. Istéllet férmedlar de egenskaper som
status, kvalitet, goodwill och i vissafall en livsstilsbild. Om inte hansyn tas
till dessa egenskaper innebar detta att manga varumarken (som inte anvands
for att visa varans kommersiella ursprung), i vart fal i teorin, inte langre
atnjuter skydd mot anvandning ens om varumarket anvands pa identiska
produkter. Detta gar ¢ i linje med varumarkesrdttens syften.
Varumarkesdirektivets harmoniseringssyfte omfattar enligt artikel 5.5 inte
heller regler som erbjuder ett sarskilt skydd fér varuméarken som inte
anvands i syfte att sarskilja varan. Detta innebdr att vissa lander i sin
nationella reglering kan ha ett fullgott skydd fér varumédrken som inte
anvands som traditionella varuméarken men &nda representerar stora
ekonomiska varden eller har stark goodwill kopplat till sig. Manga lander,
daribland Sverige, har dock inte nagra sddana sarskilda regler varfor EG-
domstolens beslut i denna fraga &r av stor vikt med avseende pa varumarken
av denna karaktér. Osdkerheten har i och med domen minskat och de
fragestallningar som kvarstar &r inte lika manga, och inte lika omfattande,
som innan domen foll. Nagon definitiv 16sning pa problematiken kring
anvandningsbegreppet erbjuder dock domen inte.
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5 Marknadsratten

Ett anvandande av annans registrerade varumarke kan som framgétt ovan i
vissa situationer vara bade motiverat och tillatet enligt varumarkesratten.
Detta behdver dock inte betyda att anvandningen &r tilldten rent generellt.
Marknadsforingslagen sdtter i vissa fal ytterligare granser for vilken
anvandning som &r tillaten. En anvandning eller ett dberopande av annans
varumarke som &r tilldten enligt varuméarkeslagen kan sdledes anda vara
forbjudet enligt marknadsforingslagen. | den tidigare redogorelsen har
marknadsforingslagens begréansande effekt endast marginellt berorts,
forutom i avsnittet om jamforande reklam dar MFL har berdrts nagot
utforligare. Trots att denna uppsats primat tar skte pa de
varumérkesréttsliga aspekterna av tredje mans anvandande av varumérken
finns, for att en helhetsbild skall kunna formedlas, ett behov av att,
aminstone ytligt, behandla &ven de marknadsréttsliga regleringarna av dessa
aspekter.

Varumérkeslagens och marknadsforingslagens tillampningsomraden &
delvis Overlappande. En beddbmning av varumarkesanvéndningens
tillétlighet kan sdledes i vissa fall ske enligt savdl VmL som MFL, och det
finns ingen tydlig gréns mellan lagarnas tillampningsomraden. Da lagarna
ocksa har delvis olika syften kan &ven bedomningarna av huruvida ett
anvandande & tilldtet fa olika resultat i de olika domstolarna
Varumérkeslagens skyddssubj ekt ar som bekant primart
varumarkesinnehavaren och dennes ensamréatt. Marknadsforingslagen har a
andra sidan, eler har aminstone tidigare haft, ett uttdat
konsumentskyddsintresse, &ven om néaringsidkares skydd mot otillbérliga
marknadsforingsatgarder pa senare tid har stérkts. Marknadsrétten & aven
fristdende fran immateriaréatten som sadan och MD ser inte som sin uppgift
at prova immateriaréttsiga tvister; dessa skall losas enligt de

immaterialréttsliga lagarna, d v s i detta avseende enligt varu-markeslagen.
146

De marknadsréttsliga bestdmmelser som aktualiseras vid anvandande av
annans varumarke & framst generalklausulen i 4 8§ MFL, forbudet mot
vilseledande marknadsforing enligt 6 8 och vilseledande/forvéaxlingsbara
efterbildningar i 8 8 samma lag. Jamférande reklam, som delvis behandlats
ovan, omfattas &ven av en specialregel i 8 8 a MFL. Ett i detta hdnseende
mycket viktigt forbud & dessutom det som rér renommésnyltning som
omfattas av 4 § och av 14 8 MFL.

146 Prop 1970:57 s55f, s 71, jfr Nordell, aa., [1992], s495 f, Bernitzmfl, aa, [2001], s
242 ff.
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5.1 Marknadsfdringslagen

MFL innehdller en omfattande generalklausul i 4 8. Denna fdljs sedan av en
regelkatalog som bestdr av nio paragrafer som narmare behandlar olika
specifika marknadsforingsatgarder. Marknadsforing i strid med de nio
speciareglerna & vidare starkare sanktionerad an sadan som endast omfattas
av generalklausulen. 4 § uppstéller de allmanna kraven pa marknadsféringen
medan de nio specialstadgandena reglerar speciella atgarder som i och for
sig kan omfattas &ven av generalklausulen. De speciella regler som &ar av
intresse for denna uppsats & som namnts framst 6 8 om vilseledande reklam
och 8 § om vilseledande efterbildningar*’.

Sanktionen vid marknadsforingsatgarder som strider mot 4 § &r forbud och
eventuellt forbud kombinerat med vite. Aven interimistiska forbud &r
mojliga. Ett brott mot nagon av speciareglerna kan daremot resultera i
forbud, eventuellt vid vite, samt en marknadsstorningsavgift och i vissa fall
skadestand. Marknadsstorningsavgiften daggs den som brutit mot en eller
flera av speciareglerna eller vasentligen har bidragit till dvertradelsen och
uppgar till maximalt 5 miljoner kronor, dock minst 5000 kr.

5.2 Generalklausulen

4 8 MFL uppstédller de allménna kraven pa marknadsféringen. Den har
utformats sa att den ger mdjlighet att ingripa mot ala former av
marknadsféringsatgarder som inte héller en godtagbar standard.'® Enligt
paragrafens forsta stycke skall al marknadsféring stdmma 6verens med god
marknadsforingssed och &ven i dvrigt vara tillborlig mot konsumenter och
naringsidkare. Bedomningen av huruvida en marknadsforingsatgard ar
otillborlig skall goras pa det etiska planet och icke etiska 6vervaganden skall
I princip l&mnas utanfér beddmningen. God marknadsféringssed i detta
avseende &r ett samlingsbegrepp for all den normbildning som utvecklats pa
omradet saval av det offentliga genom lagstiftning, réttspraxis fran MD,
myndighetsrekommendationer och inom néringslivet som sadant.**

| generalklausulens krav pa tillborlighet innefattas ett krav pa att
marknadsforingen skall vara vederhéftig. Kravet innebér att sakuppgifter
som lamnas i marknadsforing, t ex jamférande reklam, skall vara sanna och
de ska inte heller fungera vilseledande gentemot konsumenterna.
Marknadsforing kan vara vilseledande aen om uppgifterna i annonsen ar
sanna, t ex genom att de mest relevanta uppgifterna utelamnas eller far en
sadan undanskymd roll att det intryck en konsument far av

7 Gvriga bestammel ser ror reklamidentifiering, vilseledande forpackningsstorlekar,
konkursutférséljningar, utforsdljningar, realisationer, obestéllda produkter och
formanserbjudanden.

148 Svensson mfl, a.a., [1999], s 58F.

9 Bernitz mfl, aa, [2001], s 242. Jfr ocks& 3 § MFL.
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marknadsféringen & ett annat an det som verkligen galer.*™
Marknadsforingen skall ocksa innehdla de uppgifter som krévs for att
konsumenterna skall kunna fatta ett va underbyggt beslut vid valet av
produkt. Undantagna frén MFL:s tillampningsomréde & dock sadana
marknadsforingsatgarder som i och for sig & osanna men & utformade sa att
det inte finns ndgon risk for att nagon skall ta uppgifterna pa allvar; det
kravs sdedes att konsumenterna reellt riskerar att vilsdledas av
marknadsféringen. Beddmningen av huruvida marknadsforingen  ar
vederhéftig skall vidare ske genom en analys av hur dtgarden uppfattas av
malgruppen vid en flyktig iakttagelse. Skéalet till detta ar att konsumenterna
ofta paverkas av det helhetsintryck marknadsforingen ger vid den forsta
snabba kontakten och inte vidare analyserar inneborden.”® Vilken den
relevanta malgruppen &r faststalls naturligtvis med hansyn till produkten och
dess egenskaper.

Typiska férfaranden med annans varumarke som kan vara forbjudna enligt
denna bestdmmelse & jamférande reklam eller anvandande som leder till
vilseledande om varans kommersiella ursprung. | gélva verket omfattas alla
situationer dér ett varumérke anvands av annan an innehavaren om detta inte
sker pa ett tillborligt sitt. Renommésnyltning &r ett exempel pa ett annat
forfarande, vilket & forhdllandevis vanligt, som omfattas av
generalklausulen.™® Som sagt innefattas &ven ala forfaranden som &
forbjudna i marknadsféringslagens speciastadganden av generalklausulen.
4 § fungerar som ett "skyddsnéat” bakom dessa

5.3 Vilseledande marknadsféring och
vilseledande efterbildning

Den med héansyn till anvéndande av annans varumérke kanske viktigaste
bestdmmelsen & marknadsféringdagens 6 § om vilseledande
marknadsféring. Enligt denna paragraf far inte naringsidkare anvanda
pastaenden eller andra framstallningar som & vilseledande om egen eller
nagon annans naringsverksamhet. Detta galler sarskilt framstallningar som
avser produktens art, mangd, kvalitet eller andra egenskaper, produktens
ursprung, néringsidkarens egna eller andras kvalifikationer, stallning pa
marknaden, kannetecken och andra rattigheter.™® Anvandningen av
begreppet sarskilt i upprékningen innebédr vidare att listan endast ska ses
som exemplifierande och inte & uttdmmande. Inte heller krévs att ndgon
faktiskt har blivit vilseledd for att marknadsforingen skall vara vilseledande;
det avgorande & om marknadsfringsdtgarden & agnad att vilseleda.

%0 svensson mfl, a.a., [1999], s 60.

151 Svensson mfl, aa., [1999], s68f.

152 Se mer om detta nedan i kapitel 5.5.

153 Framst dessa former av framstallningar & av relevansi denna uppsats. Aven andra
vilseledanden némnsi paragrafen, se 6 § 2 st MFL.
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Ett vilseledande om ursprung kan gdla sava det geografiska som det
kommersiella ursprunget. Vilseledandet kan ske genom angivande av vissa
(felaktiga) fakta om produkten eller direkt genom anvéndande av ett
varumérke som & vilseledande i sig. | situationer dér annans varumarke
anvands rér det sig oftast om vilseledande om det kommersiella ursprunget,
men aven det vilseledande om det geografiska ursprunget kan i vissa fall
vara tankbart. Ett sidant tankbart scenario kan vara da en
reservdelstillverkare &beropar annans varumarke vilket innefattar en
geografisk anknytning av nagot slag. Det &r i sadana fall inte omdjligt att
varumarket kan antyda att &ven de marknadsforda produkterna har ett sadant
geografiskt ursprung. Vilseledande om kommersiellt ursprung innebér att
konsumenterna genom anvandningen i marknadsféringen riskerar att
forledas angdende varans ursprung, d v s vem som tillverkat varan. Sadant
forledande torde vara sarskilt vanligt da varumérket, som i de fall som
behandlas i denna uppsats, brukas av annan @n innehavaren. Det & darfor
mycket viktigt att anvandandet i sddana fall sker med klar och tydlig
anvisning om varans kommersiella ursprung, eller &minstone inte brukas sa
att konsumenterna kan vilseledas genom bruket. Anvandningen far inte ske
sA att konsumenterna kan férledas att tro att anvandaren & innehavare av
varumérket eller antyda att ett kommersiellt samband finns mellan honom
och innehavaren.

Ett speciellt fall av vilseledande om det kommersiella ursprunget utgors av
direkta efterbildningar av andras produkter eller varumérken, se strax nedan.
Detta fenomen forbjuds enligt 8 8 MFL, men kan &aven anses vara
otillborligt enligt 6 8§ under forutsditning att paragrafens rekvisit ar
uppfyllda, vilket dei deflestafall torde vara.

Anvandande eller dberopande av annans varumérke kan &ven vara
vilseledande om t ex produktens art, kvalitet och andra egenskaper. Sérskilt
torde detta gdlla vid anvandande av "exklusivare varuméarken™ vilka anvands
pa produkter med bra renommé. Aberopande av annans varumérke vid
marknadsforing av reservdelar kan vara ett exempel pa nar konsumenterna
kan vilsdledas om varans kvalitet, dd dessa kan forledas att tro att
reservdelarna hdller ssmma kvalitet som de reservdelar som har sitt ursprung
hos markesinnehavaren. Det &r sdledes viktigt att i dylikafall vara saklig och
inte dverdriva det anvanda varumérkets framtoning i marknadsféringen.*>*

Aven bruket av ett eget varuméarke, eller ett licensierat sadant, kan vara
vilseledande enligt MFL. Trots att varumérket & registrerat och
anvandandet & tillatet enligt varuméarkeslagen kan sdledes bruket av
detsamma vara vilseledande enligt MFL och dérigenom vara férbjudet.

Enligt svensk rétt & det i princip tilldtet att efterbilda en annan
naringsidkares prestationer eller andra objekt, &en om det rér sig om s k
davisk efterbildning, forutsatt att det efterbildade objektet inte & skyddat

154 Detta kan &ven utgra renommésnyltning enligt 4 §.
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enligt den immateriaréttsiga speciallagstiftningen.™®™ En  sidan
efterbildning kan dock vid marknadsforing utgéra en otillborlig
marknadsforingsitgard. 8 § forbjuder plagiering av origina produkter med
sarskiljande design, forutsatt att efterbildningen & sidan att konsumenterna
létt kan forvaxla produkterna. Om en vara utgors av ett plagiat som latt kan
forvaxlas med annan naringsidkares produkter & en sadan efterbildning inte
till&ten och kan forbjudas av marknadsdomstolen. Ett viktigt undantag gors
dock for produkter vars utformning huvudsakligen har till syfte att géra
produkten funktionell.’® Paragrafen omfattar &ven efterbildning av
varuméarken som sadana under forutséttning att anvandningen av ett sadant
efterbildat varumérke & vilsdledande. Dessutom omfattas varu- och
forpacknings-utformningar som inte & vilseledande i sig, utan dar det
vilseledande momentet ligger i att de &t kan forvaxlas med sddana som
anvands av annan naringsidkare, d v s vilseledande om det kommersiella
ursprunget.™’

Det & inte i den marknadsréttsliga beddmningen relevant om
efterbildningen utgor nagot immaterialrattdigt intrang. Istéllet konstateras
om efter-bildningen i det enskilda fallet & &gnad att vilseleda
konsumenterna. En omfattande praxis har utvecklats pa detta omrade, dock
framst vad géller bedémningen enligt den aldre lagen. Denna praxis & dock
stort sett &nnu vagledande for tillamningen av den nya MFL.™® Domstolen
har vidare i praxis utvecklat tre rekvisit som maste vara uppfyllda for att
anvandning av ett varumérke eller en efterbildning skall vara vilseledande
enligt 6 eller 8 88. For det forsta kravs att originaet har sérpragel, vilket i
princip innebar att det har ndgon form av sarskiljande funktion, form eller
framtoning som skiljer produkten eller varuméarket fran 6vriga produkter pa
marknaden. For det andra skall originalet vara kant p& marknaden sa att det
forknippas med en viss naringsidkare. Bedomningen av huruvida detta krav
a uppfyllt & likartad med den beddmning som goérs av huruvida
inarbetningskriteriernai varumarkesrétten ar uppfyllda. Produkten skall med
andra ord, i den relevanta kundkretsen, associeras med ett visst kommersiellt
ursprung. Det tredje kravet &r att risk for forvaxling foreligger, vilket avgors
genom en beddmning av vilket helhetsintryck produkterna ger i den
marknadsféring de anvandsi.**®

Denna bestammelse har fétt alt storre betydelse for omradet
varumérkesanvandning i och med att varors utformning numer kan
registreras som varukénnetecken enligt 13 § 2 st VmL. En vilseledande
efterbildning av en produkt kan sdledes utgora sdval varumarkesintrang som
vara marknadsréttsligt forbjuden.

%5 Bernitz mfl, aa, [2001], s 245 f.

1% Prop1994/95:123 s.57, jamfor aven La Copiei NIR 1990 s 466.

57 Svensson mfl, a.a., [1999], s 191ff, Bernitz m fl, a.a., [2001] s 245-251.
158 Bernitz mfl, aa, [2001], s 248.

9 Nordell, aa., [1992] och Bernitz mfl, a.a., [2001], s 249.
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| svensk praxis fran marknadsdomstolen finns flera exempel pa utnyttjanden
saval av varukannetecken som varu- och forpackningsutformning. | manga
fall har ett utnyttjande av en konkurrents varukannetecken ansetts vilseleda
om det kommersiella ursprunget och darfor varit otillatet. | ett fall fran
1972 tillverkade Tedder Klader AB jackor som liknade den redan
existerande Catalina-Martin jackan. Domstolen fann det vara omgjligt att
forbjuda efterbildningen eller marknadsféringen som sadan. Daremot ansags
Tedders utnyttjande av en viss symbol, ett flygmérke, vara uppenbart
vilseledande for konsumenterna angaende det kommersiella ursprunget och
kunde darmed forbjudas. Vidare behandlade marknadsdomstolen i ett
grende™ en anvandning av ett forvaxlingsbart varunamn. Foretaget Ryon
AB hade ensamrétt bade till marknadsforing och forsdjning av fotbollen
Select. Ett annat féretag vid namn Jelect Sport och Agenturer anvande for
sina liknande fotbollar sitt varunamn Jelect. Efter prévning i MD
konstaterades att namnet Select var vakant som k&nnetecken for fotbollar av
mycket hdg kvalitet och att fotbollar med detta mérke var marknadsledande.
Vidare beddmdes namnen Select och Jelect vara mycket lika bade vad géllde
grafik, stavning och uttal. Domstolen fann darfor att namnlikheten
uppenbarligen var &gnad att vil seleda konsumentkretsen genom att framkalla
forvaxling med Ryons fotbollar varfor forfarandet var otillatet.

5.4 Renommeésnyltning

Ett fOr denna uppsats anne mycket viktigt forbud utgérs av forbudet mot
renommeésnyltning. Begreppet renommésnyltning omfattar de situationer dér
en naringsidkare i sin marknadsféring obehorigen, d v si de hér aktuella
falen utan samtycke fran markesinnehavaren, anknyter till annan
néringsidkares kanda verksamhet, produkter, symboler eller liknande genom
att skapa associationer mellan den egna produkten och den véalrenommerade.
Sédant obehtrigt utnyttjande av annans anseende, som i manga fall &
resultatet av savd kostsamma investeringar som modosamt arbete, har
ansetts vara icke onskvéart och ar enligt MFL i sig en form av otillborlig
marknadsforing trots att forvaxlingsrisk eller vilseledande i Ovrigt inte
foreligger.'®

Renommésnyltning & sdledes en form av otillb6rlig marknadsféring som &r
forbjuden enligt generalklausulen i 4 8. Né& det obehtriga utnyttjandet
vidtas i jamférande reklam & dessutom det nyligen inforda
specialstadgandet i 8 a§ MFL tillampligt.

Det har utvecklats en riklig praxis pa omradet dér vissa belysande fall kan
vara vérda att ndmnas i detta sammanhang. Vad gdler bedomningen av
renommeésnyltning i jamforande reklam hénvisas bl a till de ovan
behandlade fallen Boss och Mazda Legato. | Ovrigt bor ndmnas fallet

1% Svensson mfl, aa., [1999], s 194, MD 1972:10 (Tedder Klader).
181 Svensson mfl, a.a., [1999], s 196, MD 1987:30 (Jelect).
182 Nordell, aa., [2000], s 115, Bernitz mfl, aa., [2001], s 256.
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Galliano 1'%, d&r en tillverkare av likéressenser marknadsforde sin produkt
under namnet Liquore Galanto med etiketter som var mycket snarlika
likoren Gallianos etiketter. Domstolen fann att renommésnyltning forelag da
marknadsforingen otillborligt associerade till sdvdl Gallianos namn som
etiketternas  utformning. Genom dessa likheter hade essenstillverkaren
forsokt att utnyttja Gallianos goda renommeé for att ge en fordelaktig bild av
den egna produkten. Tillverkaren dlades sdledes att sluta marknadsfora
essensen pa detta sitt. Ett annat  intressant  fall  innefattande
renommésnyltning & Hastens Sangar'®. Ett rutmonster snarlikt
sangtillverkaren Hastens valkanda rutmonster, som for Ovrigt ocksa ar
registrerat som varumarke, anvandes av en konkurrerande sangtillverkare.
Domstolen fann att den konkurrerande tillverkarens bruk av dessa rutor var
ett otillatet kommersiellt utnyttjande av det varde som Hastens hade skapat
for sina produkter genom anvandandet av detta rutmonster. Daremot torde
detta bruk inte utgdra varumérkesintrang eftersom Hastens varumérke,
rutorna, genom sin allménna karaktar inte torde ha stérre skyddsomfang &n
skydd mot exakta kopior saval vad galler rutornas matt och farg. Ett
ytterligare  MD-avgorande med tilldmpning av den nya MFL &
Robinsonchips'®®. Chipstillverkaren OLW hade marknadsfort chips under
beteckningen Robinson Chips samtidigt som Sveriges Television sdnde det
populéra TV-programmet Expedition Robinson. MD konstaterade att det
kunde utgora renommésnyltning att for att uppna ekonomisk fordel utnyttja
den positiva forestdlining som genom ett TV-program skapats hos
konsumenterna. Det kravs dock att det som utnyttjats & kant pa marknaden
och associeras av konsumenterna till den andres verksamhet. | detta fall var
dessa forutséttningar uppfyllda. Allmanheten antogs i stérre grad férknippa
begreppet Robinson med det aktuella TV-programmet &n Willem Defoes
bok om Robinson Crusoe. Darmed hade OLW obehdrigen dragit fordel av
det uppméarksamhetsvérde som SVT hade byggt upp kring begreppet och
OLW forbj6ds vidare anvandning av begreppet.

163 MD 1996 :3 (Galliano I1). Jfr garna med det varumarkesrattsliga avgrandet Galliano |
(NJA 1995 s 635) for ett braexempel pa hur likartade fall kan bedémas olika enligt M FL
respektive VmL. | det fallet bedémdes bruket av varumérket Gaetano for likdrextrakt inte
varaintrang i Gallianos varumérke.

184 MD 2000:25 (Hastens Sangar).

185 MD 1999:21 (Robinson).
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6 Avslutande diskussion och
analys

Efter denna genomgang framsté&r det for mig forhallandevis klart att
varuméarkesrétten som sadan under det senaste decenniet har liberdiserats
markant till forméan for innehavaren och dennes réttigheter. Exempel pa
detta utgors av de standigt 6kande mojligheterna att registrera varuméarken
som traditionellt inte har kunnat registreras och darmed inte har kunnat
anvandas med ensamrétt av endast en innehavare. Jag syftar har pat ex
registreringen av ljud, farger och till och med lukter. Genom mgjligheterna
att registrera dylika varumarken erhdller innehavaren ett skydd for sitt
varumarke vilket ocksd innebar en méjlighet for honom att hindra andra att
anvanda dessa varuméarken. Svara gransdragningsproblem kan uppsta i
intrdngs-bedomningen vad géller sdana varumarken. Ett annat exempel pa
varumérkesinnehavarens stérkta position utgors i Sverige av att de tidigare
generdsa konsumtionsreglerna, vilka innebar att varuméarkesinnehavarens
rétt konsumerades pa global niva, nu har inskrankts till att endast avse EES-
omradet. Detta starker innehavarens stdllning i forhdllande till savéd
konsumenter som konkurrenter.

Med hansyn till denna utveckling framstar de inskrankningar som gors i
innehavarens ensamratt som ett  ytterst  viktigt omréade inom
varumérkesrétten. Den varumérkesréttsliga ensamrétten &r inte, och bor inte
heller vara, en absolut réttighet. Detta géller sarskilt med tanke pa att
varumarkesrétten, till skillnad fran 6vriga immateriella réttigheter, inte
begransasi tiden; varumérkesrétten kan i princip varafor evigt.

| uppsatsen har ett flertal situationer déar tredje mans anvandande, eller
aberopande, av ett varumarke som annan har ensamréit till behandlats. Alla
dessa undantag har en, i mitt tycke, val avvagd bakomliggande tanke.
Ensamrétten kan i vissa fall anvandas av innehavaren pa ett sitt som, fran
allménna samhélleliga synsétt, inte & oOnskvért. Varumarket kan, om inte
dessa inskrankningar gors, anvandas av innehavaren for att skapa en
monopolsituation som inte gagnar nagon forutom innehavaren salv.
Exempel pa sidana forfaranden kan aterfinnas i t ex medicinindustrin. Aven
om varumarket som framkommit i uppsatsen har flera syften ar detta inte ett
av dem.

Avvégningen mellan varuméarkesinnehavarens intressen av att upprétthala
sin réttighet, vilken ofta kan representera ansenliga ekonomiska vérden, och
konsumenter och konkurrenters intressen av att tredje man tillats anvanda
market ar av naturliga skal svér att gora. Det finns en inneboende konflikt
mellan dessa gruppers intressen. Varumérkesinnehavaren vill av forstéeliga
skal kontrollera bruket av det varumérke han har byggt upp, inte minst med
tanke pa den risk for degeneration som annans bruk av detta innebar. Det
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torde ocksa vara sa att varumarkesinnehavaren i manga fall vill undvika att
associeras med vissa branscher eller produkter som inte uppfyller de krav
innehavaren uppstaller pa kvalitet eller anseende. Det bakomliggande skalet
till att innehavaren invander mot tredje mans bruk av hans varumérke torde
dock i de flesta fall vara att han vill undvika att annan tillskansar sig véardet
av de investeringar han har gjort for att bygga upp varumarket, ett klassiskt s
k freeriderproblem. Konsumenterna har & andra sidan ett intresse av att en
tillfredsstéllande och fungerande konkurrens rader pa marknaden.
Varumarkesrdtten syftar som sagt inte till att ge innehavaren négon
monopolstallning. For att tillgodose de situationer dar detta kan vara
onskvart finns i stéllet t ex upphovsrédtten och patentrétten. Konsumenterna
har ett intresse av att veta att exempelvis en reservdel passer till ett visst
fabrikat. P4 samma sétt har konkurrenterna ett intresse av att kunna
marknadsfora dessa reservdelar. Om inte produkten omfattas av négot
industriellt immaterialréttsligt skydd, t ex patent, bér inte varumérkesrétten
fungera som ett sddant; om det &r tilldtet att tillverka en vara maste det ocksa
erbjudas en mgjlighet att marknadsfora den. Om det producenten har
tillverkat & en reservdel eller ett tillbehor till en viss produkt eller ett visst
fabrikat har tillverkaren sdledes ett intresse av att upplysa konsumenterna
om detta.

De dlra flesta inskrénkningar som har gjorts i varumérkesinnehavarens
ensamréatt uppstaller, med hénsyn till denna avvégning, ofta forhallandevis
omfattande forutséttningar for att bruket skall vara tillétet. Tredje man har
t ex adrig rétt att anvanda varuméarket som ett kénnetecken fér den egna
varan och han far i de flesta fal inte heller anvanda det pa sa sétt att
konsumenterna riskerar att tro att nagot kommersiellt samband mellan
anvandaren och innehavaren foreligger. Han far inte heller anvanda
varumarket pa sa sitt att det kan skada detsamma €eller innehavaren. Ett
speciellt omrade & dock parallellimporten: Enligt avgorandet i fallet Dior
har en parallellimportor rétt att anvanda varumarket pa sétt som ar allmant
vedertaget i branschen. Om det & allméant vedertaget att placera dyra
produkter bredvid billiga i marknadsforingen, vilken inte heller i Gvrigt nar
upp till de krav innehavaren vanligen stéller, &r detta tillatet.

Néar det géler anvandande av annans varumarke vid tillhandahdllande av
reservdelar och liknande produkter uppstélls begransningar i form av att
detta endast &r tillatet om det kan motiveras av ett befogat intresse och inte
gors i storre utstrackning an vad som & nddvandigt. Detsamma galler i
princip vad géller importdrens rétt att anvanda varuméarkesinnehavarens
kannetecken i parallellimportfall. Anvandaren maste ocksd, som en generell
regel, vidtaga atgarder sd att hans bruk inte skadar innehavarens intressen.

Dessa begransningar i rétten att anvéanda annans varumérke torde, i mitt
tycke, uppfylla de krav innehavaren rimligen kan stélla pa hansyn till hans
skyddade position som innehavare av ett varumérke. Det finns enligt
befintliga regler ingen magjlighet att tredje mans bruk av hans méarke sker pa
SA sétt att innehavaren skadas namnvért av det eller sa att anvandaren kan
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dra otillborlig ekonomisk vinning av det. | sakens natur ligger dock att
anvandaren drar viss vinning av anvandandet, annars skulle han inte vidta
atgarden, men detta far anses vara motiverat med hansyn till de fordelar som
uppnds med ett system dér inte innehavarens ensamrétt & absolut.
Anvandningen, eller beropandet, maste dessutom i dylika fall ske for att
marknadsfora den egna produkten varfor brukets tillatlighet kan motiveras
av att konkurrensen framjas. Ovan forda resonemang gar att tillampa pa
sava jamforande reklam som marknadsforing av reservdelar och tillbehor
samt parallellimport och Gvriga situationer déar anvandandet har ansetts vara
tillétet. Det finns ingen podng med att narmare kommentera de sarskilda
situationerna var for sig da forutsdttningarna och begransningarna for
anvandning (forhoppningsvis) framgar tydligt i respektive avsnitt i
uppsatsen. | stéllet fors diskussionen har pa en mer teoretisk niva med
generell tillampning pa hela omradet som sadant.

Varumarkesdirektivets bestammelser pa omradet har vidare medfort att
vissa, men inte ndgra omfattande, forandringar har framtvingats i den
svenska regleringen. De flesta undantagen fran innehavarens ensamrétt
fanns redan innan direktivets implementering varfor endast mindre
forandringar behdvdes foretas. Det finns dock vissa skillnader mellan
direktivets bestdmmel ser och varumarkeslagens motsvarigheter, vilka skulle
ha kunnat orsaka vissa problem. Ett exempel pa en sadan skillnad & den
olyckliga formuleringen av 3 8 1 st VmL enligt vilken innehavaren inte kan
hindra annan att som kannetecken for sina varor anvénda uppgifter om
varans art. Direktivet stadgar endast att innehavaren inte kan hindra annan
fran att anvanda dylika uppgifter. Skillnaden mellan dessa formuleringar &r
langt fran obetydlig. De skillnader som finns mellan direktivet och den
svenska lagen har dock genom olika tolkningsatgarder och domstolspraxis
atgardats sa att de har fatt en innebdrd som Gverensstammer med direktivets
innebord. Ett annat exempel pa detta & de skillnader som
uppméarksammades i fallet Volvoservice dar HD tolkade den svenska lagen
och direktivet pa ett sitt som senare konfirmerades av EG-domstolen i fallet
BMW.

Vad gdler det speciella omradet med anvandningsbegreppets omfattning
och innebdrd kan konstateras att omradets betydelse inte i nagon storre
utstrackning hade uppmérksammats innan Arsenalfallet aktualiserades.
Ingen hade vantat sig en Situation dar ett registrerat varumérke kunde
anvandas pa en identisk vara utan att vara intrang. Den engelska domstolens
resonemang, €ller snarare formuleringar, kan ocksd pa vissa punkter
ifrégasittas. Jag syftar t ex pa den uppdelning av fragan som den engelske
domaren har gjort. Han delar upp fragan i en forsta fraga om huruvida
bruket utgoér anvandning. Nar han finner svaret pa denna fraga nekande
fragar han om bruk som inte utgdr anvandning kan varaintrang. Han havdar
att Arsenal maste visa att Reed har gjort intréng i deras varumarkesrétt trots
att han inte har anvant det. Denna uppdelning mellan anvéandande och icke-
anvandande &, enligt mig, olycklig. Jag anser att det, inte minst fran
réttssakerhetssynpunkt, inte kan vara mojligt att gora intrang i en
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varumarkesrétt utan att ha anvant varumérket. Den huvudsakliga fragan
maste istéllet vara om anvandningsbegreppet omfattar &ven andra former av
anvandning an som tidigare varit fallet. Da varuméarkesrétten inte &r absolut
maste det dven i framtiden finnas situationer da varumarket kan anvandas
utan att innehavaren kan forhindra det. Det skulle med hénsyn till detta vara
olyckligt om det & mgjligt att gora intréng i en varumarkesrétt utan att ha
anvant det pa det sitt som avsesi lagen.

Istallet bor fragan stallas om den engelska, och &ven den svenska, lagens
anvandningsbegrepp ar tillréckligt omfattande. Tar den hansyn till de av
varumarkets funktioner som har ansetts skyddsvarda? Svaret pa denna fréga
bor ha varit ngl. Som framkommit i uppsatsen har varumérket flera viktiga
funktioner forutom att visa varans ursprung. Denna ursprungsangivande
funktion & forvisso viktig, men med hansyn till den utveckling som skett pa
omradet, sarskilt med tanke pa att konsumenterna séllan vet, och kanske inte
heller bryr sig om, vem som &r tillverkare av en vara, framstar vissa andra
funktioner som viktigare. Jag anser med hansyn till detta att varumérkets
ursprungsangivande funktion inte bor ha samma tyngd i beddmningen som
tidigare har varit falet. Varuméarket representerar istdlet ofta andra mer
abstrakta egenskaper som goodwill och status. Manga varuméarken har ocksa
ett stort ekonomiskt varde i sig galva, ett egenvérde. Att inte dessa faktorer
ingdr i en beddmning av huruvida ett anvandande omfattas av det
varumérkesrattsiga anvandningsbegreppet kan leda till flera odnskade
konsekvenser. De speciella varumérken som inte direkt anvands for att ange
varans ursprung men anda representerar ansenliga ekonomiska vérden, t ex
idrottsemblem, kan om inte dessa funktioner ingar i bedomningen fritt
anvandas av vem som helst i vilka sasmmanhang som helst. Detta kan inte
vara tanken bakom varumérkesrétten.

Istallet for att anvandningsbegreppet aven fortséttningsvis skall ha denna
begransade omfattning och att, som den engelska domaren verkar utga fran,
beddémningen av om ett bruk som inte utgdr anvandning i lagens mening
skall ske fran fall till fall maste ett klart och koncist anvandningsbegrepp
vara att foredra. Detta anvandningsbegrepp bor ocksa ta hansyn till de
funktioner varumérket har idag, sd att inte tredje man obehdrigen kan
utnyttja varumérket till forfang for innehavaren. Det verkar ocksa
forhallandevis meningslost att ett varumarke som inte kan fungera som ett
varuméarke tilléts registreras. Om det ursprungligen har bedomts vara
registrerbart och sérskiljande bor inte annans bruk av market pa identiska
varor vara undantagen fran innehavarens ensamrétt. Vilken &
varumarkesréttens poang om inte sddant bruk av registrerade varumérken
kan hindras?

Aven i Sverige hade en situation som den i Arsenafallet troligen bedomts
pa liknande sdtt som i England. Fallet uppvisar stora likheter med fallet
Chalmersringen, vars utgang uteslutande grundades i att varumérkets
ursprungsangivande funktion maste utnyttjas for att intrang skulle vara for
handen. Man kan i och for sig ifragasétta principernas giltighet 60 ar efter
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avgorandet, men ingen tycks ha ifragasatt dem sedan dess varfor de
fortfarande, &minstone fram till Arsenalavgorandet, far antas galla. Samma
princip hade ocksa tillampats av EG-domstolen i flera fall. | BMW-fallet
uttalade domstolen till och med att varumarkets goodwill och anseende inte
var faktorer som skulleingai bedémningen.

N&r denna uppsats paborjades hade inte generaladvokatens forslag till
forhandsavgorande kommit annu. Réttslaget framstod da som valdigt oklart
och i vissman, i vart fall for mig, obegripligt. Manga av de synpunkter som
framfordes i forslaget var dock sadana som jag sjalv hade resonerat kring i
mina funderingar. N& uppsatsen var fardig kom sedan EG-domstolens
avgorande, varfor ytterligare en bearbetning av @amnet var nodvandig. Bade
generaladvokatens férdag och domstolens dom  innebar - att
anvandningsbegreppets innebodrd klargors och utvidgas. Forslaget till
avgorande var dock i manga avseenden tydligare, och pa vissa punkter mer
|angtgéende.

EG-domstolens avgorande av fragan innebar att anvandningsbegreppets
innebord klargérs och utvidgas nagot. Domstolen besvarade dock,
aminstone som jag tolkar avgorandet, inte direkt den principiella fragan
som hade hanskjutits fran den engelska domstolen. De konstaterar istéllet, i
motsats till vad den engelska domstolen fann (vilket fick den att hanskjuta
fragan), att anvandandet kunde uppfattas som en indikator pa varans
kommersiella ursprung. De véjer inte heller att uttryckligen definiera ett
allméangiltigt anvandningsbegrepp. Genom en tolkning av domstolens
resonemang framtrader dock ett anvandningsbegrepp som &r klart tydligare
an vad som tidigare var fallet. Nu skall tas hansyn aven till om anvandandet
omfattar utnyttjande av varumérkets anseende eler stdllning. Domstolen
sdger aven att anvandningsbegreppet omfattar bruk som kan skada
varumérkets funktion och i synnerhet den ursprungsangivande funktionen.
Anvandandet av begreppet i synnerhet tyder ocksa pa att utnyttjande av
andra funktioner kan utgora anvandning. Domen innebér sdledes en v
behtvlig utvidgning av anvéndningsbegreppet, och en nédvandig
anpassning av detta med hansyn till utvecklingen pa marknaden, &en om
den inte uttryckligen motsvarar ett sddant anvandningsbegrepp som jag har
foresprakat ovan.

EG-domstolens avgérande innebar enligt min mening att, trots att vissa
fragestallningar kvarstar, ett i det narmaste fullgott skydd erbjuds aven for
varumédrken som inte primart anvands for att visa varornas ursprung.
Specidllt géler detta med tanke pa domstolens formulering "i synnerhet"
vilken 6ppnar for skydd &ven for framtida funktioner. Varumérken av denna
karaktdr kan som sagt representera lika stora varden som traditionella
varumérken och de investeringar innehavarna har gjort i dessa mérken ar
lika skyddsvérda som vad géller traditionella varumarken.

Lars Holmqvists har havdat att idrottsemblem & séregna kannetecken som
inte & agnade att fungera som varumarken, vilket i forléangningen leder till
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att de inte heller kan anjuta skydd mot annans anvandande av dem, precis
som var falet i Arsenafallet. Denna synpunkt var kanske tidigare riktig. |
dag & dock idrottsvarlden langt mer professionellt utformad an vad som
tidigare var falet. En fotbollsklubb kan omsétta miljardbelopp per sisong
och de flesta stérre klubbar har gétt fran att vara ideella foreningar till
aktiebolag. Med hansyn till detta anser jag att namnda synsétt &
otillfredsstéllande. Aven sadana affarsrorelser, som idrottsklubbar anda &r,
maste kunna skydda sin intellektuella egendom. Holmaqyist har dock rétt i att
tredie mans anvandning av dessa varumarken enligt tidigare géllande
principer troligen inte heller i Sverige skulle omfattas av varumérkeslagens
anvandningsbegrepp. Enligt EG-domstolens avgdrande & dock Holmqvists
synsétt Overspelat. Det réder nu ingen tvekan om att &ven idrottsklubbars
varumarken atnjuter skydd mot tredje mans obehdriga anvandande.

Det bor aven papekas att foljderna av Arsendfallet i viss man har blivit
storre an vad som borde ha varit nodvandigt. Ett sddant anvandande som
Reed har foretagit torde, &en om det inte omfaitas av de
varumérkesréattsliga bestammelserna, omfattas av marknadsréttsliga forbud.
Detta galler sava i England som i Sverige. Anledningen till att Reed inte
falldes pa dessa yrkanden var att Arsenal, eller snarare deras ombud, inte
presterade ndgon som helst bevisning i denna fraga. Agerandet hade annars
omfattats av de s k passing off reglerna och i Sverige av motsvarande
marknadsréttsliga regleringar, t ex forbudet mot vilseledande
marknadsforing. Till Arsenals forsvar bor dock framhévas att ingen hade
vantat sig att den varumarkesréttsliga bedomningen skulle fa det resultat den
slutligen fick; varfor skulle ett fall dar saval varuslag- som méarkeslikhet inte
omfattas av intrngsbestammel sen?

Marknadsrétten tillsammans med varumérkesrétten torde i de allraflesta fall
i kombination erbjuda ett fullgott skydd fér varumérkesinnehavaren mot
tredje mans obehdriga bruk. Marknadsféringslagen tilldmpas, som jag har
uppfattat det vid studier av litteratur och praxis, ocksd mer generdst till
forman for innehavaren i situationer som denna. De fall som inte omfattas
av varuméarkesrdtten torde sdledes i de flesta fal vara forbjudna enligt
marknadsforingslagen. Sammanfattningsvis anser jag sdledes att, efter att
forandringarna i anvandningsbegreppets omfattning har  vidtagits,
inskrankningarna i varumérkesinnehavarens ensamrétt & va avvagda och
tar hansyn till sdval innehavarens intressen av att kontrollera sitt varumarke
som de samhdleliga kraven pa god konkurrens. De forutsdttningar som
uppstalls for att tredje mans anvandande skall vara tillatet tillgodoser
innehavarens intressen sa langt det & majligt. Efter domen ges aven ett
godtagbart skydd for sadana varumérken som tidigare inte &tnjot skydd
enligt de varumérkesréttsliga regleringarna, vilket innebar att annu ett
osakert omrade vad géller direktivets tillampning har undanrdjts.
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Regeringsrétten

RA 1911 not Ju 46 (Solstrélen)
RA 1970 s 74 (Ljungl6fs snus)

RA 1972 H 51 (ENCO)

RA 1974 A 318 (HIAB Elefant)

Rattsfall fran andra lander

England

Euromarket Designs Inc v Peters (2000) IP & T 1290

British Sugar PIc v James Robertson & Sons Ltd (1996) RPC 281

Philips Electronics NV v Remington Consumer Products (1999) RPC 809
Danmark

U 1979 s 593 (SH) (Flora Danica)
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