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Sammanfattning

Minniskan har sedan urminnes tider mérkt sin egendom av olika
anledningar. Varumarkesritten har sitt ursprung 1 egendomsméirkningen
som anvéndes for att skilja varandras egendom &t. Senare utvecklades detta
till en mérkning i naringsverksamhet for att ge kunder och andra kopare en
garanti for kvalité och ursprung. Dagens moderna bér stora ekonomiska
virden och funktioner pd manga nivaer. Det moderna varumarket har tva
huvudfunktioner: den juridiska och den kommersiella. Den kommersiella
funktionen kan ses ur ett antal olika perspektiv; ur méarkesinnehavarens, ur
konsumentens och kundens perspektiv och ur konkurrentens perspektiv.

Den hérda konkurrensen pa marknaden har skapat alternativa végar for att
fanga konsumenternas intresse. Av den information som vi dagligen utsitts
for dr det bara en liten del som fastnar 1 vara sinnen och det ar dér det
perfekta varumirket spelar huvudrollen. Producenternas stora utmaning idag
ar att skapa ett varumirke som kan tilltala konsumenten pa alla plan, ett
varumirke som kan stimulera alla sinnen. Varumirkets huvudfunktion for
producenterna dr att fa den uppmérksamhet som genererar vinst for
foretaget. Ju fler sinnen som aktiveras dd man uppticker ett varumérke
desto mer nyfiken blir man pé produkten. Idag dr varumirkesrétten helt
europeiserad. Numera kan man ansdka om registrering av
gemenskapsvarumérken och denna mojlighet har skapat en storre marknad
fr varumérkesinnehavarna att agera pd. Betydelsen av formagan att “’sticka
ut” har blivit storre. Det dr hér de nya trenderna inom varumarkesritten
spelar en avgdrande roll. Mgjligheten att till sitt varumérke knyta en doft, en
farg eller ett ljud som kan skyddas ger en konkurrensfordel nér
konsumenten i slutdndan ska gora sitt val.

Den svenska lagstiftningen &r harmoniserad med EG-ritten och &r utformad
sé att den korresponderar med direktivet 89/104/EEG om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumarkeslagar och forordningen nr EEG 40/94 om EG-
eller gemenskapsvarumérken. Direktivet liksom férordningen har som
intention att avlagsna hinder fran den fria rorligheten av varor och tjanster
liksom att uppratthalla ett system som sékerstéller att konkurrensen inte
snedvrids. Detta innebdr 1 korthet att den europeiska réttsbildningen formas
dé EGD tolkar EG-ritten enligt artikel 234 RomF.

Den svenska rétten och den europeiska gemenskapsritten ar praktiskt taget
ar identiska gillande de absoluta registreringshindren for varumérken. De
staller upp tva tydliga krav pa ett varumérke fOr att vara registrerbart. Dels
ska varumirket kunna aterges grafiskt och dels ska det inneha
sarskiljningsformaga. Kravet pa grafisk atergivning innebar att varumarket
eller den egenskap som skall varumérkesskyddas kan aterges pa papper.
Darigenom kan bade konsumenter och andra varuméarkesinnehavare som
besoker ett varumérkesregister direkt se vad som ér skyddat och vilket
skyddsomfing ett varumirke har. Kravet pa sirskiljningsférmaga ér



sammankopplat med kravet péd grafisk atergivning, i och med att ett
varumérke dterges grafiskt foljer att varumirket ocksa kan kommunicera
identifierande skillnader mellan andra varor och tjanster. Skyddsintresset dr
rattssidkerhet - det ska for alla vara mojligt att direkt, utan en djupare studie
och genom en direkt objektiv bedomning, kunna avgora vad det dr hos
varumérket som skyddas. Normalt brukar inte dessa krav vara négra storre
problem. I praxis har det dock visat sig att icke-traditionella varumérken
sasom doft-, farg- och ljudvarumirken inte alltid kan leva upp till dessa krav
pa ett tillforlitligt satt.

Betriffande doftmérken ligger den stdrsta svarigheten i att kunna dterge
doften grafiskt. Manga varianter har varit uppe till provning pa nationell och
pa gemenskapsniva. Verbala beskrivningar, doftprover, avbildningar av det
som aterger doften och kemiska formler har alla varit uppe till prévning. I
Sverige har samtliga ansdkningar for doftmérken hos PRV hittills avslagits.
I Storbritannien finns det tva doftmérken registrerade. Dessa registreringar
gjordes sa snart EG-VmD tradde ikraft eftersom direktivet faktiskt inte
utesluter nagot frén att registreras som varumérke. Idag finns det endast ett
doftmirke som é&r registrerat som gemenskapsvarumérke; doften av nyslaget
gras applicerat pa tennisbollar. OHIM anség att en verbal beskrivning av
doften uppfyllde kravet pa grafisk atergivning. Men en tre &r gammal
avgjord tolkningsprocess vid EGD visar pd en restriktiv instédllning. I det sa
kallade Sieckmann-fallet stingde EGD ménga dorrar for doftmérken, bade
pa nationell niva och bade pa gemenskapsniva. EGD tolkade grafisk
atergivning restriktivt. EGD ansag att varken verbala beskrivningar,
doftprov, kemiska formler eller kombinationer av dessa uppfyllde de krav
som lagstiftningen stéller.

Betriaffande ljudmairken har man i bade svensk och europeisk praxis
accepterat notskrift som ett tillrdckligt medel for att dterge ett ljud grafiskt.

Betriffande fargmairken, i alla fall for att registrera farg i sig, ligger den
stora utmaningen huvudsakligen 1 att pavisa att fargen i sig har en
sdrskiljningsformaga. D4 det finns ett internationellt erként
fargidentifieringssystem, Pantone-skalan, foreligger det inga svarigheter att
aterge en farg grafiskt.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Kampen om konsumenterna dr hard och det senaste aren har
varumérkesinnehavare borjat anvénda sig av nya metoder och medel for att
finga potentiella kunders uppmairksamhet. Intresset hos foretag att skydda
och framhéva just sina produkter 6kar. Foretag &r idag medvetna om att
varumdrken dr béarare av betydande ekonomiska vérden vilket gor att
varumirket mer och mer ses som ett investeringsskydd.' Element i
produkters utstyrsel som tidigare ej varumirkesskyddades blir mer
uppmérksammade. Darfor ser man idag en 6kad anviandning av sa kallade
icke-traditionella varumérken som har visat sig utmana bade lagstiftaren,
rattstillimpande myndigheter, varumirkesinnehavare och konsumenter.

Traditionella varumérken, bestaende av ord och bilder, ar gardagens
nyheter. Den nya tidens varumérken bestar inte bara av tvadimensionella
tecken utan gor sig pAminda genom andra sinnen dn bara synsinnet.
Varumérken som bestar av ljud, farg, doft och till och med varumirken som
ar beroende av ménniskans kénsel dr dagens och framtidens nya utmaning.
Aven om det kan tyckas s, s& ir fenomenet “nya slags varumirken” inte ett
ovanligt sddant. Historiskt sett har varumérken ofta varit utsatt for
restriktivitet fran lagstiftarens sida, for att slutligen efter heta debatter vinna
erkdnnande. Ett exempel dr Tyskland diar ordméarken inte kunde registreras
som varumérke forrdn 1894. Idag dr ordméarken den vanligaste formen av
varumirke.”

I och med Sveriges intrdde i EU har den svenska varumarkeslagstiftningen
utvecklats. Numera tolkas den svenska varumairkesratten i enlighet med EG-
VmbD enligt principen om fordragkonform tolkning. EG-VmD 6ppnade upp
marknaden for icke-traditionella varumérken inom EU. Rittsldget dr dock
inte helt klart for dagens moderna varumérken och darfor spelar praxis fran
bade EGD och OHIM:s 6verklagandendmnder en avgorande roll.

" Melin, F; Varumirkesstrategi — om konsten att utveckla starka varumarken, Malmo, 1999,
s.9

* Volker, S; Registering new forms under the Community Trademark, Trademark World
2002 November s. 24



1.2 Syfte och fragestillning

Syftet med denna uppsats ér att utreda och redogdra for réttsléget
betridffande registrering av ett av de varumirken som tituleras som ett icke-
traditionellt varumirke: doft applicerat pa en viss produkt.

Undersokningar har visat att doftsinnet dr det sinne som Overtraffar andra
sinnen 1 formagan att ha den storsta verkan pd minniskans minne. Vem har
inte plotsligt transporterats tillbaka i tiden till den ddr speciella platsen eller
hindelsen bara pa grund av en luktupplevelse? Och visst ér detta ett tydligt
bevis for dofters betydelse for mianniskan. Forestéll dig att du surfar pa
nitet, du hittar till exempel “Waynes Coffee:s hemsida™ och plotsligt
kénner du lukten av nyrostade kaffebonor. Det liter som science fiction men
forskare arbetar bland annat med biografstolar som kan avge doft for att
forstiarka filmupplevelsen och en prototyp for att sprida dofter Gver Internet
finns redan®. Viljan att kunna registrera doftmérken hos producenter 4r stor
men trots att stodet fran praktiker, jurister och domstolar &r svagt anvédnds
doft som en nyckel for att na ut till dagens moderna konsumenter.

I jimforelse med “traditionella” varumirken sadsom figur- och ordmérken
kommer en redogorelse for under vilka forutsattningar ett sddant
kannetecken dverhuvudtaget kan registreras i Sverige och som
gemenskapsvarumaérke att presenteras. Uppsatsen ldgger en stor del av
tyngdpunkten pa ett av de tva registreringskraven pa ett varuméirke, den
grafiska atergivningen. Anledningen till detta &r att det &r den grafiska
atergivningen som vid upprepade tillfallen har hindrat registreringar.

Uppsatsen kommer att behandla foljande mer precisa fragestillningar:

e Vilka krav stéller lagstiftaren pa varumarken, framforallt pa dofter
och vilken problematik stoter man pa?

e Hur ser praxis ut, framforallt i jdmforelse med andra icke-
traditionella varumérken sasom farg- och ljudvarumérken?

e Kan ett varumirke som uppfattas bade genom synsinnet och
doftsinnet registreras och dirmed bli foremal for en ensamrétt?

3 Waynes Coffee dr en skandinavisk cafékedja som rostar och serverar kaffe av eget mirke,
bakverk mm

* Schaal, C; The Registration of Smell Trademarks in Europe: another EU Harmonisation
Challenge, Lex-E-Scripta, Inter-Lawyer Law Firms Directories, 2003



1.3 Metod och material

Uppsatsen behandlar registrerbarheten av doft som varuméirke i Sverige och
EU. I huvudsak har jag i arbetet med uppsatsen anvint mig av en traditionell
juridisk metod. Jag har granskat nationell och gemenskapsrattslig lagtext,
forarbeten, nationell och gemenskapsrittslig rittspraxis, EG-direktiv och
EG-forordningar. Jag har dven granskat doktrin, immaterialrittsliga
tidskrifter samt artiklar i svenska dagstidningar och utldndska publikationer.

Nationell och gemenskapsrittslig réattspraxis dr himtad fran PBR, EGD,
Forstainstansrétten samt OHIM och dess dverklagandendmnder. De
immaterialrittsliga tidskrifter som jag har haft stor nytta av dr framforallt
Brand News och NIR. Andra internationella tidskrifter har frimst bidragit
till att ge en insikt i hur debatten kring detta &mnesomrade har forts i Europa
och i ovriga vérlden. Diverse artiklar som specifikt behandlar doftmérken
och de registreringskrav som aktualiseras 1 detta sammanhang har ocksa
anvénts. Jag har dven fordjupat mig i artiklar som behandlar fenomenet
“ovanliga” varumirken generellt, sdsom farger och ljud for att bilda mig en
uppfattning om problematiken och dven lagstiftarens forhallningssétt till
okonventionella varumirken 1 stort.

Jag har anvint mig av en deskriptiv metod. Eftersom den svenska
varumarkesritten dr harmoniserad med EG-ritten ges inget utrymme for en
komparativ metod i detta hdnseende. En komparativ metod anvinds dock
vid jamfGrelsen av det svenska, europeiska och det internationella
administrativa registreringsforfarandet.

Genom Internet har jag orienterat mig framforallt pdA PRV:s, EGD:s och
OHIM:s hemsida och dér himtat diverse avgoranden, domar och de sa
kallade ”Examination Guidelines”.

Via Internet har jag dven inforskaffat uppsatsens bilagor.
Varuklassificeringen enligt Nice-fordraget 4r hamtat frain PRV:s hemsida.’
Den grafiska atergivningen av tvd doftméarken som r registrerade i
Storbritannien har hamtats frin UK Patent Office:s hemsida® och de
grafiska dtergivningarna av doftmirken som registrerats respektive nekats
registrering vid OHIM r héimtat frin OHIM:s hemsida.’

1.4 Avgransningar

Avsikten med uppsatsen &r inte att ge en utttmmande oversikt over
varumdrkesritten och dess grunder. Inledningsvis har jag dock valt att
presentera varumaérkets historia och dess funktioner for att ge ldsaren ett
tillfélle att fa en inblick 1 varumirkets betydelse for konsumenter och

5 WWW.pIv.se
6
www.patent.gov.uk

7 www.oami.eu.int
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producenter. I uppsatsen redogors det ocksé grundligt f6r vilka krav som
stélls pa kdnnetecken for att de skall uppbédra varumirkesrattsligt skydd for
att ldsaren pa ett naturligt satt skall fa insikt i den problematik som ror just
doftmérken.

I min uppsats granskar jag registrerbarheten av ett icke-traditionellt
varumérke: doftméarken. Ett doftmérke &r ett kiinnetecken som bestir av doft
applicerat pa en vara eller tjanst. Till de icke-traditionella typerna av
varumdrken brukar man dven hianfora ljud- och fargmirken. Eftersom ljud-
och fargmérken inte har stott pa samma typer av begrinsningar i
registrerbarhet som doftmérken har gjort har jag valt att inte behandla dem
ingdende i denna uppsats. Relevant praxis och jamforelse géllande
registrerbarheten kommer dock att presenteras for att ge ldsaren en
overblick av rittslaget.

Niér registrerbarheten av doftméarken har provats i svenskt och
gemenskapsrittslig praxis har framforallt kravet pd grafisk atergivning
aktualiserats. Ovriga absoluta hinder, sdsom sirskiljningsformaga och
formella krav pé ansokan, kommer dérfor endast kort att redogoras for.
Eventuella relativa hinder, hinder av hinsyn till dldre ensamritter, har jag
darfor 1 stort valt bort da dessa har marginell betydelse for &mnet 1 sig.

Den internationella registreringsmojligheten av varumérken enligt
Madridprotokollet kommer endast kort att ndmnas men inte att behandlas
utforligare pa grund av utrymmesskél och brist pé relevant praxis. Detta
beror i stort pd att detta internationella forfarande bygger pa nationella
ansokningar. Ovriga internationella bestimmelser tas endast upp i den man
de kan utgdra relevant information vid jamforelser med gemenskapsritten
och den nationella varumérkesrétten. De internationella konventioner och
avtal som Sverige och EU har tilltrétt och ratificerat kommer dock kort att
presenteras.

Vidare kommer skyddsomfanget for ett doftmérke inte att diskuteras
ingdende pd grund av bristen pa relevant praxis. Administrativa forfaranden
vid respektive myndighet kommer inte att beskrivas i detalj. Dessa
forfaranden beskrivs i generella drag da detta har en grundldggande men
dock en marginell betydelse for &mnet.

I uppsatsen anvinder jag mig av bendmningen “kénnetecken” da jag avser
ett tecken som inte har status som ett varumérke. Forst da ett tecken har
uppfyllt kraven for registrering anvénder jag mig av begreppet ’varumérke”
respektive “maérke”.

1.5 Disposition

Uppsatsen ér indelad i fem avsnitt. Inledningsvis i kapitel 2 ges ldsaren en
kort inblick av varumaérket ur ett historiskt perspektiv. Efter detta foljer ett
modernt perspektiv dir varumérkets roll och funktion i dagens kommersiella



samhdlle presenteras ndrmre. Avslutningsvis presenteras doft ur ett
varumérkesrittsligt perspektiv.

Kapitel 3 behandlar inledningsvis allmént vilka regler som reglerar
varumdrken och hur ett kdnnetecken kan erhélla varumarkesskydd genom
registrering vid de nationella, europeiska och internationella myndigheterna.
Den alternativa metoden inarbetning, som &r unikt for Sverige, kommer
aven hir att behandlas. Dérefter foljer en mer detaljerad presentation over
de krav i den nationella och den europeiska varumarkesrétten som stélls pa
varumérken for att de ska kunna bli registrerade respektive skyddade genom
inarbetning.

Péfoljande kapitel utreder de specifika problem som aktualiseras kring
registreringen av just doftmérken. Framst diskuteras kravet pd grafisk
atergivning men dven i viss man kravet pa sérskiljningsformaga. Héri
behandlas vidare aktuell rittspraxis, inledningsvis med svensk réttspraxis
for att avslutas med réttspraxis frain OHIM och praxis frdn EGD for att pa
ett uttdmmande sétt redogora for réttslaget.

Sedan presenteras problematiken kring registrerbarheten for férg- och
ljudmérken som ocksa anses tillhora kategorin icke-traditionella
varumérken. I dessa avsnitt presenteras dven en kortare analys och
jamforelse med problematiken kring registrerbarheten for doftméarken.

Uppsatsen avslutas med avslutande kommentarer dér en analys av det
géllande réittslaget och en kortare sammanfattning presenteras.



2 Varumarket och marknaden

2.1 Varumarket — ett historiskt perspektiv

Varumairkesrétten har en lang tradition bakom sig och att ursprungsmérka
varor dr en urdldrig sedvénja. Huvudsyftet dr idag att sékerstélla en
ensamritt for varuméarkesinnehavaren. Vid en registrering blir varumarkets
skyddsomféing tydligt for att forhindra eventuella intrang. Ett varumairke ar
for innehavaren ett kommunikationsmedel dir det formedlar de vérderingar
som innehavaren vill att de potentiella kunderna ska bli uppmérksammade

pa.

Den forsta typen av mirkning som dr kidnd ar brinnmarkning av boskap.
Tidiga grottmélningar forestillandes detta fenomen har upptéckts. En trolig
forklaring &r att mirkningen kunde visa ett foremals tillhorighet och
darigenom skilja ménniskors egendom at. Engelskans ord for varumaérke,
”brand” dr en tydlig koppling mellan den uraldriga formen for méirkning och
det moderna varumirket. Ordet ”brand” hdrstammar frén fornnordiskans

“brandr” som betyder “att brannmarka”. ®

Under antiken ursprungsbetecknade hantverkare sina varor, frimst
bruksforeméal, med symboler. Symboler var ett sitt att kommunicera med
koparen av varan. Den traditionella markningen innebar att man applicerade
ett mirke pa varan for att ange dess ursprung, identifiera tillverkaren och for
att ge en garant for varans dkthet och kvalité.

Nir sedan det medeltida skravéisendet vixte fram var det hantverkare inom
de olika hantverksgillena som forsag sina varor med en markning for att
kunna sirskilja dessa frin andra hantverkares varor. Aven fabrikanter och
jordbrukare mérkte sina varor fOr att presentera varans ursprung och ge en
garanti for kvalitet.” I slutet pa medeltiden kade handeln kraftigt i virlden
och samtidigt upplevde olika hantverk en rendssans och olika typer av
mirkning utvecklades. Bland annat utvecklades boktryckarkonsten och
vattenmirkningen. Guld- och silversmeder borjade under samma tidsperiod
att signera sina alster.

Mairkningen var frimst av juridisk och praktisk karaktir. Markningen hade
inga egentliga syften att gora reklam for varan. Med tiden utvecklades dock
den vanliga ursprungsmirkningen till att bli en del av forsiljningstekniken
och blev ddrmed foregangaren till dagens moderna varumarken.

$ Melin, F; Varumirkesstrategi — Om konsten att utveckla starka varuméarken, Malmo, 1999
s. 21
’ Levin, M och Wessman, R (red.); Varumairkesrittens grunder, Stockholm, 1996 s. 21 f.
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2.1.1 Det moderna varumirket

Det moderna varumérket anses ha uppkommit pa 1800-talets andra hélft och
anses hiarstamma fran USA och Storbritannien dir den industriella
revolutionen medforde ett 6kat utbud av varor for konsumenterna. Manga
marknadsforde sina varor under eget namn och én idag finns manga av
dessa kvar pa marknaden.'® Sedermera utvecklades mirkningen till
moderna varumirken och fick d& en marknadsstyrande funktion i och med
att konsumenterna kunde sérskilja varor fran olika tillverkare. Darmed
uppstod en 6kad konkurrens och priserna pressades.''

I Sverige fick vi vér forsta egentliga varumarkeslag ar 1884, en
varumdrkeslag som utformades genom ett nordiskt samarbete. Lagen
reformerades och kompletterades under 1900-talets forsta hélft. Dagens
VmL ir ursprungligen fran 1960. Den har genomgatt ett antal fordndringar,
den storsta gjordes i och med vart medlemskap i EU och ikrafttrddandet av
EG-VmD.

2.2 Varumarkets funktion

Varumairkets funktion har utvecklats genom tiderna och paverkas standigt
av de trender och behov som finns i samhallet. Hur varuméarkesritten
utvecklas beror, precis som dvriga riattsomrdden, pa samhéllets utveckling
och rddande vérderingar. Att registrera ndgot sé naturligt som en doft, farg
eller ett ljud var lange otdnkbart, tills ndgon 1 sin strdvan att locka nya
kunder faktiskt kom att tdnka tanken.

1 § VmL definierar begreppet varumirke. Denna paragraf preciserar dirmed
varumadrkets funktion samtidigt som den beskriver de olika objekt som kan
utgdra ett varumirke. 1 § VmL har f6ljande lydelse:

Ett varumdrke kan bestd av alla tecken som kan dterges grafiskt, sdrskilt
ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstdver, siffror och formen
eller utstyrseln pa en vara eller dess forpackning forutsatt att tecknen kan
sdrskilja varor som tillhandahdalls i en ndringsverksamhet fran sadana som
tillhandahalls i en annan.

Varumérket bestar saledes av tecken och lagstiftaren talar hir om symboler.
Symboler &r konstruktioner som hénvisar till nagot annat 4n sig sjdlv och
som kan uppfattas av de minskliga sinnena.'? Det finns olika typer av
varumérken och dessa typer klassas utifran vilken typ av symbol som

19 Jfr Coca-Cola och Kellogg’s

" Melin, F; Varumirkesstrategi, Malmo, 1999 s. 23 ff.

12 Granmar, C; Varumérkesskydd — En handbok om varumérken och domédnnamn,
Stockholm, 2003, , s. 49
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varumadrket bestar av. Det vanligaste typ av varuméirke dr ordmérken som
bestar av ord, bokstéver och siffror. Det finns dven figurmérken bestdende
av tvAdimensionella figurer och utstyrselmirken bestdende av varors och
forpackningars form. Exemplifieringen i 1 § VmL anses inte vara en
uttdmmande upprikning och dirfor anses den inte utesluta l[judmérken
bestdende av ljud, firgmérken bestdende av farg och slutligen doftmérken
bestdende av doft. "

Varumirken har tva viktiga huvudfunktioner i dagens samhélle, den
juridiska respektive den kommersiella funktionen.

2.2.1 Den juridiska funktionen

Juridiskt sett definieras ett varumérke som det sérskilda kdnnetecken som
kan sérskilja en niringsidkares varor fran andra varor som tillhandahélls
inom samma néringsverksamhet."* Varumirket ska séledes tydligt signalera
och visa avséndaren/tillverkaren i1 det dagliga kommersiella utbudet.
Varumérket fungerar som en forbindelseldnk mellan nédringsidkaren och
kundkretsen.

Den juridiska funktionen &r styrd av lagstiftarens och de réttstillimpande
myndigheternas perspektiv. Ur detta perspektiv dr den samhéllsnyttiga
funktionen hos varumirket central. Varumirket effektiviserar i slutindan
handeln mellan marknadens aktorer.'® Den juridiska funktionen hos ett
registrerat varumérke, utover en forbindelselank mellan néringsidkare och
konsument, innebir i synnerhet ett ekonomiskt skydd for
varuméarkesinnehavaren. Det sistndmnda &r ett av lagstiftarens viktigaste
syften med varumérkesritten. Det finns dessutom att annat skyddsintresse:
konsumenten. Konsumenten skyddas fran att bli vilseledd av marknaden
och dirfor spelar ursprungsangivelsen en central roll.'” Dessa bada syften
har i svensk ritt tillerkénts lika stor betydelse och i VmL finns utryckliga
regler som skyddar bada sidor. '®

En registrering av ett varumérke ger innehavaren en ensamrétt och ett
skyddsomféng. Ett slags monopol skapas mot intrang for det specifika
varumadrket. Detta innebér 1 korthet att ingen annan adn innehavaren far
anvinda ett identiskt eller ett forvaxlingsbart kdnnetecken for varor av
samma eller liknande slag inom samma slags niringsverksamhet.

B Jamfor 1 § 2 st VmL och artikel 4 CTMR

18 1stVmL

15 Koktvedgaard, M och Levin, M; Lérobok i Immaterialrétt, Stockholm, 2004, s. 339
16 Granmar, C; Varumirkesskydd — En handbok om varumérken och doménnamn,
Stockholm, 2003, s. 25

' Levin, M; En ny nordisk kinneteckensritt infor 2000-talet, NIR Hifte 4/1994 s. 520
'8 Granmar, C; Varumérkesskydd — En handbok om varumérken och domédnnamn,
Stockholm, 2003, s. 32
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Viktigt att papeka ér att denna ensamritt inte dr tidsbegransad dven om
skyddet giller i perioder om tio ar."” Lagstiftaren tillater att registreringen
kan fornyas ett obegrinsat antal gdnger bade betrdffande svensk nationell
registrering och betriffande gemenskapsregistrering. For varumérken som
forvarvat skydd genom inarbetning i naringsverksamhet finns ddremot
risken att skyddsomfanget f6r sddana varumirken inte varar for evigt.
Skyddet géller bara s lange inarbetningen bestar inom ett visst omréde.

2.2.2 Den kommersiella funktionen

Kommersiellt sett innehar varumérket en rad olika funktioner. Det bésta
sdttet att analysera och fa en uppskattning av varumérkets funktion &r att
granska det ur aktorernas perspektiv. Varumérkets olika funktioner ar ofta
beroende av varandra och dverlappande varfor de kan vara svéra att hélla
isar. % Markesinnehavaren, konsumenten och konkurrenten ar de tre aktorer
som 4r centrala p4 marknaden.”’

2.2.2.1 Varumarkets funktion ur markesinnehavarens perspektiv
Framst ar varumirket ett konkurrensmedel for att locka till sig och behalla
konsumenter och kunder. Varumérket 4r en kommunikationslank mellan
producent och konsument. I forlangningen bidrar detta till att lojala kunder i
sin tur ger producenten en stark stdllning i distributionskedjan innebirande
att forhandlingar med eventuella detaljister kan ske utifran en
styrkeposition.

Varumérket fungerar som en informationsbérare for produkten och anger
ofta produktens innehall, pris och kvalitet. Ensamrétten till en sddan
informationsbérare ger innehavaren en mdjlighet att skapa en unik
mirkesidentitet genom produktens namn, historiska bakgrund, geografiska
ursprung etc. Varumairken skapar ett anseende och en image for de
produkter de representerar.

Slutligen kan varumaérket ocksa ses som en tillvixtgenerator. Den
mirkeslojalitet som varuméirket skapar kan ge markesinnehavaren fordelar
om denne viljer att exploatera varumarket genom forslagsvis
mirkesutvidgning eller licensiering. *

2.2.2.2 Varumarkets funktion ur konsumentens perspektiv
Genom varumérket skapar mirkesinnehavaren vérden som denne vill
formedla. Dessa vérden bestar av emotionella argument som ska locka
kunden att vélja en viss produkt framfor konkurrenternas produkter.
Egenskaperna hos ett ’lyckat” varumérke bidrar till en positiv

922 § VimL

2 Tiili, V; Om varumdrkens funktioner, NIR Hifte 39/1970 s. 240

2 Granmar, C; Varumirkesskydd — En handbok om varumérken och domédnnamn,
Stockholm, 2003, s. 24

2 Melin, F; Varumdrkesstrategi, Malmo, 1999 s. 38 f.
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helhetsupplevelse for konsumenten déar bland annat varumérkets funktion,
form, doft, farg och ljud samspelar.

Varumirket fungerar som en ursprungsangivare for konsumenten som antar
att varor av ett visst mdrke har sitt ursprung hos det aktuella foretaget.
Mirket kan dven inneha en individualiseringsfunktion d& konsumenten
eftersoker en viss typ av vara. Genom varumérkningen kan konsumenten
avgOra om varorna ir av en viss typ med en viss kvalitet, ett visst pris och
en viss funktion.

Att vissa varumérken inger en viss status, att den fungerar som en stark
vardeskapare och kan ge konsumenten en kénsla av social status, ér ett
vilbekant och erkidnt fenomen. Ofta fungerar ett varumarke med en stark
“imageeffekt” ocksd som en garant for en viss kvalitetsniva.

Att en garantfunktion ocksé ar kopplad till varumérket pa grund av
fortroendeforhéllandet mellan ndringsidkare och konsument ligger 1
varumérkets natur. Foretagaren har ett stort intresse att bibehélla en viss
kvalité hos varan och leva upp till kundernas forvantningar. Mérkeslojalitet
och behovstillfredsstillelse gar hand i hand.

2.2.2.3 Varumarkets funktion ur konkurrentens perspektiv

Da varumaérket ar ett starkt konkurrensmedel finns det en, kanske o6nskad
funktion, och det dr det faktum att varumérket fungerar som en
informationsbérare dven for eventuella konkurrenter. Genom att granska
varumairket kan konkurrenterna analysera vad det dr som gor varumérket
unikt och attraktivt for konsumenterna.

Varumérket kan &dven fungera som en effektiv intrddesbarridr som kan
forsvara for andra tinkbara etablerare pa den aktuella marknaden. Samtidigt
kan ett véilkdnt varumirke utgora en etableringsmojlighet och en genvég till
marknaden om en foretagare forvirvar ett sadant.

Slutligen kan varumaérket, om det innehar en tillrickligt stark
marknadsposition, fungera som normgivande for konkurrenterna. I
slutindan kan varumérket bli sé starkt att det degenererar och ddrmed
uppfattas synonymt med produktbeteckningen och i slutdndan forlora sin
sarskiljningsformaga. > Det finns ménga exempel pa varumirken som har
degenererat: Lypsyl, Vespa, Melitta och Rollerblades for att ndmna nagra.

2.3 Doftens funktion hos ett varumarke

I varumérkessammanhang finns det ménga anvéindningsomraden for dofter.
Da varumérket gor sig pamind genom andra sinnen &n bara synsinnet skapar
varumadrket sig en unik position pa marknaden och varumérkesinnehavaren

Baas 42
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skapar dirmed en egen nisch, en ny image. Dofter skapar uppmairksambhet,
kommunicerar produktegenskaper och 6kar igenkénningsgraden. Dofter kan
ocksa stotta ett sdrskilt tema, 6ka det upplevda vérdet och bygga upp en
mirkeslojalitet.”* Ur aktorernas perspektiv finns det fordelar med icke-
traditionella varumirken. Dofter paverkar ménniskan i manga avseenden.
En doft kan verka avslappnande, uppiggande, glddjande och paverka
humdret pa ett antal nivaer. Eftersom hjdrnan har en fantastisk forméga att
registrera och lagra doftupplevelser kan minnesupplevelser av hiandelser
vickas fran det undermedvetna di man kénner en viss doft.” Att som
varumérkesinnehavare ha monopol pa en doft applicerat pd en viss vara &r
ett starkt konkurrensmedel. Ju fler sinnen som aktiveras desto stdrre chans
skapa sig en stark image, lock kunder och skapa en stabil kundkrets.

** Lofgren, C; Doft for lojalitet, Brand News 07/2003 s. 9
2 Bresle, A; Nisa for lukter - Handbok om lukter och luktsanering, Malmo, 1986, s. 79
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3 Varumarket och
lagstiftningen

Svensk varumérkesritt 4r historiskt priglat av ett nordiskt samarbete.*® Den
da fyra ar gamla Varemaerkerloven utgjorde en bas till den forsta svenska
varumirkeslagen som tillkom 1884. Varumaérkeslagen fran1960 utarbetades
gemensamt med de dvriga nordiska linderna och idag finns det fortfarande
en stor rittslikhet linderna emellan. Aven praxis pa varumirkesomréadet dr
likartad de nordiska linderna emellan.”” Att samarbetet linge varit flitigt
mellan de nordiska landerna framgér av forarbetena till dagens
Varumérkeslag.”®

Ett &r efter att den forsta svenska VmL kom till tilltrddde Sverige
Pariskonventionen och VmL har sedan dess dven préglats av en rad olika
internationella konventioner.

Som en foljd av Sveriges medlemskap i EU antogs 1995 EG-VmD som
foranledde éndringar i VmL. Tidigare var det endast mojligt att registrera
kannetecken som kunde uppfattas av synsinnet. Som en f6ljd av EG-VmD
kan numera inga kénnetecken generellt uteslutas fran mojlighet till
registrering.”

Inom det svenska varumirkesomrédet finns det rittsregler pa tre nivaer:
nationell nivd, gemenskapsniva samt dverstatlig niva. De framsta
normskapande aktdrerna dr den nationella lagstiftaren och de nationella
domstolarna, den gemenskapsrittsliga lagstiftaren och de olika
gemenskapsdomstolarna samt olika dverstatliga och internationella
samarbetsorganisationer.*® Den nationella lagstiftaren verkar idag i symbios
med den gemenskapsrittsliga lagstiftaren medan de internationella
samarbetsorganisationerna mer eller mindre existerar som isolerade system
bredvid det svenska och det gemenskapsrittsliga.

26 Koktvedgaard, M och Levin, M; Larobok i Immaterialrétt, Stockholm, 2004, s. 340
z Levin, M; Designskydd, Kristianstad, 1987, s. 57

80U 2001:26'5. 119

% Hulgaard, Sophie; Ljudmdrken och kravet pa grafisk dtergivning vid registrering av
varumdrken i ljuset av EG-domstolens praxis, NIR hifte 2/2004, s. 170 f.

3% Granmar, C; Varumérkesskydd — En handbok om varumérken och domédnnamn,
Stockholm, 2003, s. 33
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3.1 Europeisk varumarkesratt

EG-rittens inflytande pad immaterialrétten, framforallt pd varumérkesritten
ar stor. VmL &r harmoniserad med EG-rétten for att uppné och for att vara
kompatibel med ett av Europeiska Gemenskapens huvudsyfte - att
sakerstdlla den fria rorligheten for varor, tjdnster, arbetstagare och kapital
medlemsstaterna emellan.

VmL har utformats sé att den korresponderar med EG-VmD och CTMR.
EG-VmD och CTMR ir de tvé rittsakter som har haft en avgorande
betydelse for svensk varumérkesritt. Den svenska liksom den europeiska
rittsbildningen ingdr i ett harmoniserat réttssystem. Utvecklingen av en
harmoniserad praxis mellan EGD, Forstainstansritten®', OHIM och dess
overklagandendmnder, nationella domstolar och registreringsmyndigheter,
sasom PRV och PBR*? ir darfor central for etableringen av en enhetlig
immaterialritt i Europa. Fran en europeisk synvinkel dr behovet av ett
unifierat skydd av immaterialrétter befogat utifran etableringen av den
interna marknaden enligt artikel 308 RomF. **

3.1.1 EG-VmD och CTMR

Avsikten med EG-VmD ér att harmonisera den nationella lagstiftningen och
eliminera eventuella hinder for den fria rorligheten av varor och tjénster.
Reglerna om registreringshinder och kriterierna for vilka tecken som kan
utgora varumirken i VmL tillhor de bestimmelser som bygger pd EG-VmD.
Aven i de fall som den svenska lagstiftningen inte i helhet dverensstimmer
med gemenskapsritten sa skall den svenska lagstiftningen tolkas i enlighet
med EG-VmD och CTMR enligt principen om fordragskonform tolkning.**

Genom CTMR skapades ett gemensamt system och ett ?Community Trade
Mark”. Trots en harmonisering av medlemléndernas nationella lagstiftning
genom EG-VmD kvarstod det faktum att medlemsstaterna hade nationella
myndigheter som godkinde registreringar av nationella varumérken. Vid en
varumdrkesansOkan undersokte de nationella registreringsmyndigheterna
eventuella varumirkesintrang i det egna landet men inte 1 de dvriga
medlemsstaterna. En risk med detta var att registreringsmyndigheterna i
realiteten kunde godkinna en registrering for ett varumairke i det egna landet

3! Forstainstansritten behandlar mal som ror enskilda. Forstainstansritten har dven
mdjlighet att lamna forhandsavgdranden till nationella domstolar. Forstainstansréttens
domar kan 6verklagas till EG-domstolen.

32 Patentbesvirsritten (PBR) ér en fristaende specialdomstol som efter 6verklagande
overprovar Patentverkets (PRV) beslut i patent, varuméirken och monster samt namn och
utgivningsbevis.

3 Gioia, F; Alicante and the Harmonization of Intellectual Property Law in Europe: Trade
Marks and beyond, Common Market Law Review 2004, 41, s. 976

3% se t ex Mal 14/83, Domstolens dom.
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trots att det redan 1 ett annat medlemsland fanns samma eller ett liknande
varumérke registrerat. Darfor var risken stor att tvister kunde uppstd mellan
varumérkesinnehavare fran olika medlemsstater. Genom CTMR kan man
erhalla en enhetlig varumérkesratt for hela EU/EES-omrédet samtidigt man
erhéller skydd enligt nationell lag.>> CTMR har, liksom EG-VmD, som
intention att upprétthélla ett system som sékerstiller att konkurrensen inte
snedvrids pa den europeiska marknaden.*® CTMR ir ett sjilvstindigt
system som existerar parallellt med medlemsstaternas nationella system.
CTMR har visat sig vara ett vilkomnat system. OHIM tog 2004 emot

59 349 EG-varumirkesansokningar och under samma period registrerades
34 484 varumirken.?’

3.2 Internationell varumarkesratt

Genom olika internationella samarbetsorganisationer existerar det &ven en
internationell varumérkesritt. I och med industrialismens genombrott
internationaliserades handeln och genom detta foddes det ocksé ett behov av
en internationalisering pa det immaterialrittsliga omréadet.”® De
internationella samarbetsorganisationerna existerar som isolerade system
bredvid det svenska och det gemenskapsrittsliga.

3.2.1 Pariskonventionen

Pariskonventionen® reglerar harmoniseringen av de nationella reglerna
rorande det industriella rittsskyddet i stort. Med 6ver 130 medlemmar,
bland annat EU:s medlemsstater, USA, Kina och Ryssland dr detta en
central och viktig konvention. Konventionens regler om varumérken
representerar en kompromiss mellan principen om territorialitet och
principen om varumérkens universalitet.*’

Pariskonventionens regler om nationell behandling gor att
varumarkesansokningar frdn medborgare, juridiska personer samt fysiska
personer som har sin hemvist i ett konventionsland skall ges samma
mojlighet att skydda ett varumirke som de egna medborgarna har.

Prioritetsreglerna 1 Pariskonventionen innebar att ett ansokningsdatum for
en varumirkesregistrering i ett konventionsland blir automatiskt géllande
som ansdkningsdatum i de 6vriga medlemsldnderna d&ven om ans6kan om

*Artikel 6 CTMR

3¢ CTMR tridde i kraft i mars 1994 i samtliga medlemslénder men i praktiken borjade den
fungera forst den 1 april 1996 d& OHIM boérjade ta emot ansdkningar.

37 Annual Report 2004, OHIM

3% Granmar, C; Varumirkesskydd — En handbok om varumérken och domédnnamn,
Stockholm, 2003, s. 33

3% Convention de Paris pour la proctection de la propriété industrielle (1883)

40 Koktvedgaard, M och Levin, M, Larobok i Immaterialritt, Stockholm , 2004, s. 347
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registrering faktiskt sker 1 ndgot av dessa vid ett senare tillfalle. Detta
innebdr en fordel 1 de sammanhang da ndgon ansoker om ett forvéaxlingsbart
varumairke i1 ndgot av de medlemslidnder som sdkanden med prioritet redan
har valt att ansoka om registrering i.

Medlemslander skall i sin inhemska lagstiftning leva upp till sarskilda
minimikrav géllande bland annat anvéndningsfrist, frihallningsbehovet,
regler om otillborlig konkurrens osv.

3.2.2 Madridunionen — internationell
varumiirkesregistrering

Madridunionen dr dverstatlig union som utgors av lander som ar
medlemmar i Madridarrangemanget*' och Madridprotokollet**. Tack vare
arrangemanget och protokollet kan man genom ansékan om
varumirkesregistrering hos WIPO uppna varumairkesskydd i1 samtliga
medlemsldnder. En internationell registrering har mer eller mindre samma
rittsverkan som en nationell registrering.** Madridarrangemanget utgar fran
nationella varumirkesregistreringar som kan ligga till grund for en
internationell ans6kan hos WIPO. Madridprotokollets avsikt dr att gora
Madridsystemet mer attraktivt for dem som inte tilltritt arrangemanget. Den
grundldggande skillnaden for de som har tilltratt Madridprotokollet &r att en
ny nationell ansdkan kan ligga till grund for en internationell registrering.
Det finns séledes det inget krav pa en redan existerande varumarkesratt. **

3.2.3 WTO och TRIPs

TRIPs ar ett ramavtal mellan WTO och WIPO som har till syfte att
harmonisera nationell immaterialrittslig lagstiftning i utvecklingslanderna
med de immaterialrittsliga regleringar som finns i industrilinderna. *

3.2.4 Trademark Law Treaty

Syftet med TLT é&r att gora nationella och regionala varuméarkessystem mer
anviandarvénliga genom att forenkla och harmonisera det administrativa
forfarandet. TLT antogs 1994 och tillkom inom ramen for WIPO och dess
arbete for en globalisering av immaterialrédtten. Sverige skrev under TLT

*! The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

* The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International
Registration of Marks

* Bernitz, U m fl.; Immaterialritt och otillborlig konkurrens, Stockholm, 2005, s. 224
4 Koktvedgaard, M och Levin M; Larobok i Immaterialritt, Stockholm, 2004, s. 350
4 Granmar, C; Varumirkesskydd — En handbok om varumérken och domédnnamn,
Stockholm, 2003, s. 36
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den 26 september 1995 men har dnnu inte ratificerat konventionen.*®
Sverige forbereder just nu atgarder for att tilltrada konventionen.*’

3.2.5 Nicearrangemanget

Nicearrangemanget® ir en internationell konvention som Sverige och EU
har tilltritt. Nicearrangemanget reglerar klassificeringen av varumarken.
Niceklassificeringen omfattar idag 45 olika klasser uppdelade pa 34
varuklasser och 11 tjinsteklasser.*

3.3 Skyddets uppkomst for varumarken

Varumérkesrdtten dr i grunden nationell och territoriellt avgransad. Men
trots att uppkomsten av en varumarkesratt frimst sker pé ett nationellt plan
sé handlas det, precis som med andra varor av ekonomisk karaktir, Gver
granserna med varumdrken. Risken med sédan handel kan innebéra att
varumadrket inte har samma skydd som i det ursprungliga
registreringslandet. I virsta fall kan den oskyddade stéllningen som en vara
utsétts for utanfor det egna landet anses vara ett eventuellt handelshinder.
Genom de internationella konventioner som jag redogjort for ovan forsoker
man tillgodose det behov av rittsskydd som kan uppkomma utover det
skydd som ges genom en eventuell gemenskapsregistrering. I Sverige kan
ett varumaérke saledes bade genom internationella och gemenskapsrattsliga
samarbeten fa tillging till skydd pa ett globalt, europeiskt och nationellt
plan samtidigt.

Ratten till ett varuméarke med juridisk verkan 1 Sverige kan uppkomma pa
tva sétt. Varumarkesskydd genom registrering eller varumérkesskydd
genom inarbetning i niringsverksamhet.”’ Varumirkesskyddet ér lika
omfattande oavsett om skyddet dr grundat pa en registrering eller en
inarbetning. Daremot dr det fordelaktigare att f sitt kinnetecken registrerat
som varumérke framfor allt vid intrngstvister.”'

46 WWW.Wipo.int

47 Koktvedgaard, M och Levin, M; Léarobok i Immaterialrétt, Stockholm, 2004, s. 349

* The Nice Agreement Concerning the international Classification of Goods and Services
for the Purposes of the Registration of Marks

¥ se Bilaga A

50 Koktvedgaard, M och Levin, M; Lérobok i Immaterialrétt, Stockholm, 2004, s. 358

5! Bernitz, U m fl.; Immaterialritt och otillborlig konkurrens, Stockholm, 2005, s. 210
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3.3.1 Skydd genom registrering

Registrering dr den vanligaste metoden att forvirva ensamritt till ett
varumérke. Det finns tre olika sétt pa vilka man kan forvirva ensamritt till
ett varumirke genom registrering: >

e nationell registrering hos PRV
e gemenskapsregistrering hos OHIM
e internationell registrering hos WIPO

3.3.1.1 Nationell registrering

De centrala paragraferna vid registrering dr 1 § respektive 12-24 §§ VmL.
Den administrativa gdngen hos ett svenskt registreringsforfarande av ett
varumirke regleras i VMF.>® Om ett varumérke godkénns for registrering r
ritten giltig fran dagen for ansdkningens ingivande till och med att tio ar har
forflutit fran dagen da varumérket registrerades. Registreringen kan
forlangas med perioder om tio &r och dirmed kan en
varumarkesregistrering, till skillnad mot vissa andra immaterialrétter vara
for evigt.”

En ans6kan om varumérkesregistrering ldmnas skriftligen in till PRV dér
den blir féremal for en forprovning. Ansdkan skall ange de varor som
mirket avser registreras for och de klasser varorna tillhor. >
Varumairkesregistrets klassindelning bygger péd det internationella
klassificeringssystemet enligt Nicearrangemanget bestdende av 11 tjénste-
och 34 varuklasser.”® Varuklasserna 4r huvudsakligen sorterade efter det
material som varorna ér gjorda av och tjansteklasserna &r sorterade efter
yrkeskategori eller vad tjansten presterar.”’ Ju fler klasser ett varumérke kan
registreras for desto storre blir skyddsomfinget for en vara.*®

Forprovningen innebdr i stort att PRV i ett initialt skede undersdker om
kannetecknet till sin art och beskaffenhet ar registrerbart och att inga andra
hinder foreligger. Det fér siledes inte forekomma négra absoluta hinder.™
De relativa hindren som undersoks dr huruvida kénnetecknet gor intrang pa
annans rétt eller att det finns en risk till ett sddant intrdng. Kontrollen sker
da mot befintliga rittigheter i Varumirkesregistret. ®

230U 2001:26 5. 134

> VMF innehaller tillimpningsforeskrifter om ansokan och handliggning av
varumérkesregistreringar.

22§ VmL

> 16-17 §§ VmL

%0 se Bilaga A

37 Granmar, C; Varumérkesskydd — En handbok om varumérken och domdnnamn, 2003,
Stockholm s. 41

¥ Melin, F; Varumérkesstrategi, Malmé, 1999 s. 33.

> Se mer om detta i avsnitt 3.4.2

50 Varumérkeskommittén har foreslagit att PRV fortsittningsvis endast skall prova de
absoluta registreringshindren. Se SOU 2001:26 s. 167 ff.
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Forutsatt att PRV inte finner hinder mot registrering registreras mérket och
kungors 1 Svensk Varumérkestidning. Eventuella invindningar ska goras
skriftligen inom tva manader fran kungorelsedagen och det &r forst efter
tvamanadersfristen som registreringen blir slutgiltig.®'

Efter att registreringen hos PRV ér klar maste varumarket tas i bruk inom en
period av fem ar fran det att registreringen formellt blev godkind.®* Detta
krav har sitt ursprung i att varumairkesregistret inte ska overbelastas av
registreringar som inte tas i bruk och ddrmed kan hindra andra
registreringar.®’

3.3.1.2 Gemenskapsregistrering

Som jag ovan har redovisat etablerar CTMR en enhetsrétt for varumérken i
EU. De nationella varumérkenas rittsverkan inom de nationella staterna
paverkas foljaktligen inte. Dadrmed uppstér det ett dubbelt skydd. CTMR ér
ett oppet system vilket innebér att d&ven sokanden utanfér EU kan ansdka om
och forvirva ett gemenskapsvarumirke, dock med begransning att sokande
maste komma fran ett PK- eller WTO-land. Detta skiljer sig fran den
internationella registreringen genom Madridarrangemanget och
Madridprotokollet dér det kravs fullvirdigt medlemskap. **

Ansokan om registrering kan antingen goras vid en nationell
registreringsmyndighet, sésom PRV 1 Sverige, eller direkt via OHIM.
De mirken som kan registreras enligt artikel 4 CTMR &4r materiellt sett i
overensstimmelse med 1 § 2 st VmL och artikel 2 EG-VmD.

Vid behandlingen av ansdkan anvinder tjansteménnen vid OHIM
”Examination Guidelines”, arbetsinstruktioner dér bade tjanstemin och
privatpersoner kan hamta vigledning.® Vid registreringsforfarandet
granskas om det finns nigra absoluta hinder for registrering enligt 7 (1) a
och b CTMR. Vid granskningen av de relativa hindren enligt artikel 8
utarbetar OHIM en sokrapport som skickas till de nationella
registreringsmyndigheterna som har anmalt sig till detta forfarande.

Rapporten skickas i slutdndan till sékanden, som efter en bedomning av
rapporten sjdlv kan avgdra om han vill gé vidare med sin ansdkan, aterkalla
ansokan eller erhdlla samtycke frén innehavare av en eventuell dldre
rattighet. I det forsta fallet publiceras varumairket och eventuella
invindningar méste ske inom tre ménader.®’

120 § 2 st VimL

225a§ VmL

63 Koktvedgaard, M och Levin, M; Léarobok i Immaterialrétt, Stockholm, 2004, s. 363 f.

64 Koktvedgaard, M och Levin, M; Léarobok i Immaterialrétt, Stockholm, 2004, s. 340

6 http://oami.eu.int/en/mark/marque/directives/exam.htm den 12 april 2006

Examination Guidelines &r endast arbetsinstruktioner och inte rattskdllor. Det har hint att
hdgre instanser har dndrat beslut grundat enbart pa dessa. Se t.ex. Case R 4/1998-2 para 12
% Artikel 39 CTMR

%7 Artikel 42 CTMR
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Beslut frdn OHIM kan 6verklagas till fyra 6verklagandendmnder.
Overklagandeniimndernas beslut kan i sin tur éverklagas till
Forstainstansrétten och i sista instans dr det EG-domstolen som meddelar
dom och tolkning i fragan.

Gemenskapsvarumérket skyddas 1 perioder om 10 ar och precis som med
det svenska varumaérket kan gemenskapsvarumérket vara for evigt.

3.3.1.3 Internationell registrering

Genom tilltrddandet av Madridprotokollet blev det for sokanden i1 Sverige
mojligt att genom en enda ansdkan hos WIPO uppna varumarkesskydd i 67
medlemslinder.®® Madrid Express Database innehéller de varumérken som
finns registrerade enligt Madridsystemet och finns p4 WIPO:s hemsida.®

En svensk WIPO-ansokan kan grunda sig pa antingen en befintlig
registrering eller en ny varumérkesansokan, dvs. nationella
varumdrkesregistreringar. Sokanden anger vilka lander som registreringen
skall omfatta. Om de nationella registreringsmyndigheterna inte anser att det
foreligger ndgra hinder kan s6kanden efter 18 manader erhélla en
internationellt varumirkesrétt. Skulle ett hinder pétraffas i nagot land sé blir
foljden den att inget skydd medges i just det landet. EU anslét sig till
protokollet ar 2004. I och med detta hanterar OHIM internationella
varumdrkesansokningar med gemenskapen som designerat land.

3.3.2 Skydd genom inarbetning

Man kan dven forvirva ensamritt till ett varumirke genom inarbetning.
Detta giller emellertid endast skydd for varumirken i Sverige, man kan inte
forvarva motsvarande skydd for ett gemenskapsvarumirke eller ett
internationellt enligt Madrid-protokollet. Ar ett varumirke inarbetat enligt
nationell lag kan detta dock ha en viss betydelse for sirskiljningsformégan
da man ansoker om registrering av ett gemenskapsvarumirke.

Aven om denna méjlighet inte r tillgéinglig for gemenskapsvaruméirken
tilliter CTMR att nationell lagstiftning bibehdller inarbetning som en
sjdlvstandig grund for skydd for nationella varukinnetecken.”! EG-VmD
innehéller inga regler om inarbetning. Detta innebir att medlemsstaterna har
full frihet att utforma sadana regler s linge de inte strider mot RomF.”

58 Forordning 1970:495 om utldndska varumérken m.m.

% http://www.wipo.int/madrid/en/services/madrid_express.htm den 12 april 2006

0 Jfr CTM nr 31336

"' Se Preambel till EG-VmD samt 2 § VmL

2 Bernitz, U m fl.; Immaterialritt och otillborlig konkurrens, Stockholm, 2005, s. 210
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Ett varumarke 1 Sverige anses vara inarbetat enligt 2 § 3st VmL om det “Adr
i landet inom en betydande del av den krets till vilken den riktar sig till dr
ként som beteckning for de varor som tillhandahdlls under kinnetecknet”.

Fyra forutsdttningar maste saledes vara for handen:

1. Mirket skall vara ként har i landet,

Mirket skall vara kint inom den kretsen till vilken det riktar sig till,
den sa kallade omsittningskretsen,

Mirket skall vara ként i en betydande del av omséttningskretsen,

4. Mirket skall vara kdnt som den beteckning for de varor som
tillhandahalls.

(98]

Mojligheten till skydd genom inarbetning medfor sdlunda att det inte stélls
samma krav pa varumadrkets grafiska atergivning som vid
registreringsforfarandet. Oberoende av detta kan ett kdnnetecken dédrmed fa
ett skydd utan att kéinnetecknet kan aterges grafiskt. Detta innebér att en
doft applicerat pa en vara kan varumédrkesskyddas genom inarbetning.

Stockholms Handelskammares varumirkesnamnd ér ett av de
undersdkningsinstitut som gor marknadsundersdkningar for att pavisa
inarbetning.”

3.3.2.1 ... kéant har i landet

Inledningsvis stéller 2 § 3st VmL krav pé att varumérket ska vara kint hér 1
landet. Kravet innebér inte en inarbetning i hela landet utan det racker enligt
lagtexten med att varumérket &r ként inom en del av landet. En inarbetning
inom en avgrinsad del av landet innebar till foljd dirav att en eventuell
nationell varumérkesansdkan av ett forvaxlingsbart mirke som omfattar
hela landet hindras. For att utgora ett hinder for en eventuell ansokan for
gemenskapsvarumirke kriavs det dock att varumérket inarbetats pé ett
nationellt plan for att anses som #ldre ritt. ™*

3.3.2.2 ... kant inom den kretsen till vilken det riktar sig till
Vidare stiller 2 § 3st VmL krav pa att méarket ska vara ként inom en
betydande del av den krets som varumaérket riktar sig till. Denna krets kallas
for omséttningskretsen och delas normalt in i tvd grupper bestdende av
konsumenter respektive branschfolk.” Omsittningskretsen bestims vid den
tidpunkt dé fragan om inarbetning skall bedémas.”®

& Koktvedgaard, M och Levin, M; Léarobok i Immaterialritt, Stockholm, 2004, s. 366
™ Artikel 107 CTMR, Koktvedgaard, M och Levin, M; Lirobok i Immaterialritt,
Stockholm, 2004, s. 365

5 Bernitz, U m fl.; Immaterialrétt och otillborlig konkurrens, Stockholm, 2005, s. 211
70SOU 1958:10 s 222
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3.3.2.3 ...kant i en betydande del av omsattningskretsen

For att det skall anses vara en betydande del av en omséttningskrets krivs
det att omkring en tredjedel av denna kénner till mérket for att det skall
anses vara inarbetat.”’ Ingen sirskild procentandel finns forutbestimt i vare
sig lagtext eller forarbeten dér det istillet betonas att en bedomning utifran
omstindigheterna i det enskilda fallet far avgora.”

3.3.2.4 ...kdnt som den beteckning for de varor som
tillhandahalls

Varumérket maste slutligen vara ként som en beteckning for det varuslag
som den salufors under och inte som en generell symbol for varans art eller
egenskaper. Varumirket skall fungera som ett individualiseringsmedel
varfor det krivs ursprunglig eller forvéirvad sirskiljningsformaga.
Ensamritten giller dessutom enbart de varor och tjanster for vilka méarket ar
inarbetat, detta &ven om market kanske anvéinds for andra varor och
tjanster.”

3.4 Registrerbara kannetecken

Regler géllande registrerbarheten dr centrala darfor att si snart ett
varumadrke &r registrerat forvirvas ett brett skydd, bade ekonomiskt och
rattsligt. I Sverige och EU skidrskédas samtliga varumirken enligt samma
kriterier. Ddremot uppfattas icke-traditionella varumérken annorlunda av
konsumenterna dn vid jamforelse med traditionella varumérken och det &r
denna perception som dr nyckeln ndr man bedémer formégan hos de
karaktiristiska dragen att fungera som ett varumérke.*

Forst och framst dr det en grundldggande forutsittning for kinnetecknet att
det ar en symbol for

e cn vara eller tjanst;"’
e som tillhandahalls;
e ien niringsverksamhet.®

Bade varor och tjdnster kan vara ett symbolforeméal och begreppen tolkas
vitt i VmL men den viktigaste forutsdttningen ar att varan/tjdnsten ar nagot
som tillhandahélls pa marknaden och bjuds ut till kunder och ddrmed
forfogar over ett kommersiellt vérde.

" Granmar, C, Varumirkesskydd — En handbok om varumérken och doménnamn, 2003,
Stockholm s. 91

78 Prop. 1994/95:59 s 43 ff.

7 Koktvedgaard, M och Levin, M; Léarobok i Immaterialrétt, Stockholm, 2004, s. 365 f.
80 Vaver, D; Unconventional and Well-Known Trade Marks, Singapore Journal of Legal
Studies [2005] s. 5

811 § 3st VmL

82 Granmar, C; Varumérkesskydd — En handbok om varumérken och domédnnamn,
Stockholm, 2003, s. 50
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Vidare maste varan/tjansten tillhandahallas pd marknaden, symbolféremalet
maste faktiskt kunna kdpas av potentiella kunder. For att betraktas som
nédringsverksamhet maste verksamheten vara av ekonomisk art och bedrivas
fortlopande.®

Utover detta stéller lagstiftningen tva absoluta krav: kéinnetecknet méaste
kunna dterges grafisk och dven kunna sirskilja en produkt fran andra
produkter.

3.4.1 Tecken som kan registreras

I och med de forandringar som EG-VmD foranledde i VmL, och dven andra
medlemsstaters varuméirkeslagstifting dndrades forutsittningarna for
registrerbara kénnetecken.. EG-VmD 6ppnade for en tolkning och den stora
knéckfrdgan blev vilka mérken som kunde registreras. De icke-traditionella
varumairkena blev ddrmed foremal for fler och fler varumirkesansdkningar.
Forutsattningen for registrering av ett varumarke har sitt ursprung i artikel 2
EG-VmD som stadgar foljande:

VEtt gemenskapsvarumdrke kan utgoras av alla tecken som kan dterges
grafiskt, sdrskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstdver, siffror,
formen pd en vara eller dess forpackning, forutsatt att tecknen ifraga kan
sdrskilja ett foretags varor eller tjdnster frdan andra foretag”

1 § 2st VmL &r utformad sa att den korresponderar med EG-VmD och ar
dessutom i det ndrmaste identisk med artikel 4 CTMR:

VEtt varumdrke kan bestd av alla tecken som kan dterges grafiskt, sdrskilt
ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstdver, siffror och formen
eller utstyrseln pa en vara eller dess forpackning forutsatt att tecknen kan
sdrskilja varor som tillhandahalls i en ndringsverksamhet fran sadana som
tillhandahalls i en annan.”

Inneborden av ordet sdrskilt”, som anviands i baide VmL och CTMR, &r att
upprakningen inte dr uttbmmande. Dé paragraferna inte dr uttdmmande har
registreringsmyndigheter i vissa fall haft tolkningssvarigheter, speciellt
registreringsidrenden rorande farg -, ljud — och doftmérken. Lagtexten
utesluter inga typer av varuméarken.

EG-VmD, indirekt via VmL och CTMR har dérfor banat vég for
mdjligheten att registrera icke-traditionella varumirken. Paragrafen skall ses
som exemplifierande. Doft liksom farg och ljud &r inte i sig principiellt
undantaget frdn skydd enligt svensk och gemenskapsritt forutsatt att de
uppfyller de absoluta kraven pé grafisk atergivning och
sirskiljningsformaga.

$aas 52
8 Prop. 1992/93:48 s 71
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Kravet pa grafisk atergivning upprepas dven i Examination Guidelines.®
Redan forarbetena till den gamla Varumérkeslagen papekade att det inte var
uteslutet att kdnnetecken, som endast kan uppfattas med andra sinnen an
synsinnet skulle kunna registreras.*®

3.4.2 Absoluta hinder

Gillande absoluta registreringshinder underséker PRV och OHIM forst
huruvida maérket till sin art och beskaffenhet dr registrerbart genom att det
dger sirskiljningsformaga enligt 13 § VmL respektive artikel 7 (1) b CTMR.
Utover dessa registreringskrav anger 1 § 2st VmL och artikel 4 och 7 (1) a
CTMR ytterliggare ett krav: market skall ha formégan att kunna aterges
grafiskt.

Kriterierna enligt 13 § och 1 § 2 st VmL verkar i symbios da
sarskiljningsformagan ér beroende av kiannetecknet kan aterges grafiskt. Ett
varumérke som inte kan aterges grafisk har ingen séirskiljningsférméga och
dérfor ingér det underforstétt i kravet pd sérskiljningsforméga att en grafisk
atergivning ér tillgénglig.

Vidare granskas kénnetecknet sa att det inte strider mot de specifika
absoluta registreringshindren i 14 § VmL respektive artikel 7 (1) c-k
CTMR, den sé kallade hinderskatalogen. Denna stadgar att kinnetecknet
inte far innehélla ett kommunalt vapen, en statlig eller en internationell
beteckning. Kénnetecknet fir dessutom inte strida mot lag, allmén ordning
eller god sed. Slutligen far kdnnetecknet inte vara dgnat att vilseleda
allminheten eller att vicka forargelse.

Dessa krav 1 kombination med kravet pa sarskiljningsforméga och den
grafiska atergivningen &r ett allmént krav pa att ett varumérke skall vara
skyddsviért for att alls kunna uppna status som ett skyddat varumérke genom
registrering.®’

3.4.2.1 Kravet pa grafisk atergivning

Eftersom varumirkesinnehavaren har ett monopol dr det viktigt att
registreringsmyndigheter, nidringsidkare och konsumenter kan avgdra med
vilka symboler som &r skyddade.™

Enligt 1 § 2 st VmL och artikel 4 CTMR kan ett varumairke bestd av "alla
tecken som kan dterges grafiskt”. Kravet pé grafisk atergivning &r ett

8 Examination Guidelines avsnitt 3.7
http://oami.eu.int/en/mark/marque/directives/exam.htm#Heading3 den 12 april 2006
%6 SOU 1958:10

87 Granmar, C; Varumirkesskydd — En handbok om varumérken och domédnnamn,
Stockholm, 2003, s. 62

8 M4l C-104/01 paragraf 63
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absolut krav.*” Med grafisk dtergivning &syftas en visuell framstéllning som
atminstone dr tvadimensionell.

EGD har specificerat ytterliggare krav pa den grafiska atergivningen:
Varumirket maste vara representerat “pd ett klart, precist, i sig fullstindigt,

Littillgéingligt, begripligt, varaktigt och objektivt sdtt”. *°

Det skall, utom négra som helst tvivel framga vilket tecken innehavaren har
ensamritt till. De som konsulterar varumarkesregistret skall kunna forsta
den grafiska dtergivningen. Kortfattat innebédr det att man ska kunna
uppfatta market med synsinnet och att det ska kunna aterges pé papper. Till
sist maste den grafiska atergivningen vara besténdig och objektiv for att
varken byte av malgrupp eller tidens lopp ska kunna paverka hur tecknet
urskiljs och identifieras.”’ Formuleringen har trots detta getts en vid
betydelse och avgriansningen &r stindigt under utveckling. Det erfordras inte
direkt avbildning av varumérket, forutsatt att dtergivningen &r grafisk. Den
grafiska dtergivningen skall vara begriplig for naringsidkare, konsumenter
och for 6vriga som kan vara intresserade.

Den grafiska atergivningen medfor saledes att ett varumérke kan publiceras.
I och med att den kan publiceras och att det finns en mojlighet for envar att
kontrollera vad som dr skyddat tillgodoser man dédrmed
rittsikerhetsprincipen.®” Att kunna konsultera ett offentligt register och
dérmed fa information om registrerade varumérken och deras skyddsomfang
ar ett méste.

Enligt 2 § 2 VmL definieras de varumérken som inte kan dterges grafiskt
enligt 1 § 2 st som andra varukdnnetecken och dessa kan endast forvarva
status som varumarke genom inarbetning. Som jag ovan ndmnt kan vissa
varukdnnetecken som inte kan aterges exakt i ord eller bild, trots det
absoluta kravet pd grafisk atergivning, forvirva ett skydd sdsom annat
varukinnetecken.” Detta skulle i praktiken innebira att om en doft
applicerat pa en vara inte kan anses uppfylla kravet pa grafisk atergivning
enligt VmL eller CTMR men uppfyller kraven som stills pa inarbetning kan
kannetecknet kan komma att férvirva varumérkesskydd som svenskt
varumirke.”*

% Artikel 7 (1) a

%0 M&l C-273/00 12/12 2002 paragraf 55, paragraf 36, min kursivering.

Se dven Mal C-283/01 paragraf 53:2

! Prop. 1992/93:48 s 71

%2 Saloméki, J; Nya typer av varumirken, Stockholm 2002, s. 10

% Granmar, C; Varumirkesskydd — En handbok om varumérken och domédnnamn,
Stockholm, 2003, s. 91

% Se ovan avsnitt 3.3.2
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3.4.2.2 Kravet pa sarskiljningsformaga

For att en symbol skall kunna vara ett varumérke och for att varumérket
skall skyddas &r det en grundldggande forutsittning att symbolen har
sarskiljningsformaga.”

Sarskiljningsformagan regleras i 13 § VmL. Paragrafen har sin motsvarighet
1 artikel 3.1 b EG-VmD och artikel 7 (1) b CTMR dir det stadgas att
varumdrken inte far registreras om sirskiljningsformaga saknas. EGD har i
sin praxis framhallit att sérskiljningsformagan ar varumaérkets centrala
funktion, en kdrnfunktion som omges av andra funktioner som
garantifunktion, informationsfunktion osv.”°

Varumérket méste vara vélavgrinsat och inneha distinktivitet genom att
identifiera varans ursprung. Kravet pa sirskiljningsformaga géller for
samtliga varumirken oavsett om skyddet har férvérvats genom inarbetning
eller registrering.

Kravet pa sirskiljningsforméga ligger i varumérkesrittens natur.
Sarskiljningsformagan ar den egenskap som skiljer varumérken fran andra
symboler som inte dr kommersiella kinnetecken. Att varumirket kan
tjdnstgora som individualiseringsmedel i ett sérskilt kommersiellt
sammanhang ar grunden till ensamrétten. Det sérskiljande tecknet dr medlet
och den fria konkurrensen &r malet. Den fria konkurrensen pa marknaden
gynnas da konsumenten véljer mellan det stora antal alternativ som star till
konsumentens forfogande och det ér i detta val som sérskiljningsformagan
ar en nodvandighet.

Att sédrskiljningsformagan dr central i lagstiftningen beror ocksa pé
frihallningsbehovet. Syftet med frihdllningsbehovet ér att vissa beteckningar
som inte har ndgon individualiserande forméga skall vara fria och allméint
tillgangliga.”” Detta syftar till att skapa en skyddszon kring generiska
symboler som inte dr utbytbara for att hindra en monopolisering av
sidana.”

Vidare anger lagtexten att deskriptiva mérken inte kan vara foremal for
registrering da dessa inte anses vara sirskiljande. Symboler som anger
varans art, egenskap, miangd, funktion, pris eller tiden for varans
framstillande 4r en deskriptiv symbol.”” Deskriptiva symboler saknar
omedelbar sarskiljningsformaga. Déaremot kan en deskriptiv symbol under
tidens géng tillgodogora sig sirskiljningsformaga.'®

% SOU 1958:10s. 102

% Wessman, R; Det varumdrkesrittsliga kravet pd sirskiliningsformdga i EU, NIR 1/2002
s. 17

" Holmgqvist, L; Varans form for kinnetecken, NIR Hifte 1/1987 s. 44

% Granmar, C; Varumirkesskydd — En handbok om varumérken och doménnamn,
Stockholm, 2003, s. 68

13§ VmL

100 Granmar, C; Varumérkesskydd — En handbok om varumérken och domidnnamn,
Stockholm, 2003, s. 68
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Exakt vad sarskiljningsformaga innebar for olika typer av varumérken,
utover distinktivitet och formagan att skilja varumirken 4t framgar inte
direkt i lagtexten, varken i VmL eller i CTMR. Genom domstolars och
myndigheters tillimpning har sérskiljningsforméagans karaktir bedomts och
det framgar tydligt att detta kriterium kan ha olika betydelse for olika slags
varumdrken. Sarskiljningsformagan provas forst utifrdn kdnnetecknets
inneboende egenskaper. Registreringsmyndigheten gor en bedomning i
forhallande till de varor eller tjédnster som ansdkan avser och i forhallande
till hur den relevanta malgruppen uppfattar kinnetecknet. Samma kriterier
géller for varumérken av det icke-traditionella slaget. PBR har om
sarskiljningsformagan uttalat foljande: ”Sarskiljningsforméga borde, pa
samma sitt som ifrdga om andra typer av mirken, provas utifran mirkets
inneboende egenskaper och, om det da visar sig att mérkets ursprungliga
distinktivitet dr otillracklig, far det pa vanligt sitt provas om mirket genom
anvindning har forvirvat sarskiljningsformaga.” '*' Detta innebir att
oberoende av om mirket saknar inneboende sarskiljningsforméga kan det
komma att uppna skydd om det visas att market har forvarvat
sarskiljningsformaga genom inarbetning 1 EU. I de fall som avser
gemenskapsvarumarke som har forvérvat sarskiljningsforméga gér EGD en
helhetsbedomning av de omstandigheter som kan visa att varumarket
fungerar som ett individualiseringsmedel for den typen av vara som avses.
Hénsyn kan dven tas till varumérkets marknadsandel, varumirkets alder, det
geografiska omrddets storlek var varumérket anvéinds, storleken pa
investeringar samt hur stor del av omséttningskretsen som uppfattar market
som ett varumirke for en viss vara.'%?

Avgrinsningen mellan de tvd absoluta registreringshindren ar relativt
flytande da skyddsomféinget vid en jimforelse faktiskt 6verlappar varandra.
Ett varumarke som endast beskriver en varas egenskaper kan inte ha en
formaga att sérskilja en vara frén en annan.'®

3.4.3 Relativa registreringshinder

Allt som kan fungera som sérskiljande kan utgora ett registrerbart
kannetecken, sa ldnge kdnnetecknet kan aterges grafisk och inte bryter mot
de relativa registreringshindren.Da PRV och OHIM undersoker relativa
registreringshinder granskas risken for att market gor eller kan gora intrdng 1
en redan bestdende rétt. Som det har redogjorts for ovan sker en sddan
undersokning genom skilda administrativa forfaranden for nationellt
varumérke respektive gemenskapsvarumarke. '**

"' PBR mal nr 96-208

2 De forenade méalen C-108/97-109/97, 4/5 1999, paragraf 49 och 51

19 Examination Guidelines 8.1.1

1% Varumirkeskommittén har foreslagit att PRV fortsittningsvis endast skall prova de
absoluta registreringshindren. Se SOU 2001:26 s. 167 ff.
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4 Doft som varumarke —
Sverige och EU

Nar en tolkning av kravet pa grafisk atergivning och sarskiljningsformaga i
forhéllande till doftméarken ska ske finns det inte mycket material
tillgingligt. De svenska forarbetena ndmner endast att det dr upp till de
rattstillimpande myndigheterna att avgora hur kraven ska uppfyllas. De EG-
rattsliga akterna och fordragen ger ingen vigledning eftersom de inte
foregas av nagra faktiska forarbeten.'® I en promemoria fran
Kommissionen utesluts inga tecken fran registrering som
gemenskapsvarumarke. Promemorian séger att de ar upp till
varumdrkesmyndigheter, nationella domstolar och i sista hand EGD att
bedéma om doft kan utgéra ett gemenskapsvarumirke. '

Tillgdngen pé befintlig praxis dr magert men det lilla som finns kan ge en
viss vigledning om hur kraven ska efterlevas. Det forsta doftvarumérket
som registrerades av OHIM var “doften av nyklippt grés pa tennisbollar”.
Registreringen var en sensation och végledande for
registreringsmyndigheter under en léngre tid. Men nir EGD i ett
forhandsavgorande tolkade artikel 4 och 7 (1) a CTMR éandrades
forutsittningarna for registrerbarheten av doft.'"’

4.1 Registrerbarheten av doftmarken

4.1.1 Grafisk dtergivning

Det storsta hindret mot registrering av doftmérken 4r det absoluta kravet pa
grafisk atergivning. Vid en forsta anblick kan det te sig naturligt att man inte
kan visa” en doft pa ett papper. Foljande tre tillvigagangssétt har i praxis
provats som alternativ:

1. En beskrivning i ord
2. Atergivning i kemiska formler
3. Kromatografi

En beskrivning i ord &r precis vad det later som. Ett par fall har provats och
utfallet har, som jag nedan kommer att visa, varierat.

Atergivning av doft i kemiska formler har diremot aldrig godkints.
Problemet med kemiska formler &r att dessa aterger ett &mnes

15 Dg 1992:13 5. 91
1% Bulletin of the European Communities, Suppl. 5/80, s. 56
197 Mal1 C-273/00, 12/12 2002 samt M&l C-283/01, 27/11 2003
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sammansittning och inte dess doft. Aven det faktum att en kemisk formel
inte dr begriplig for andra dn fackmén har ocksa visat sig vara avgorande.

Med hjilp av gaskromatografi kan man faststélla den kemiska
sammansittningen av de gaser som ger doftmérket dess doft. For varje
kemisk forening som passerar genom det ror som anvénds vid testet
registreras en topp. Topparna bildar tillsammans ett kromatogram.'*® Ett
gaskromatogram representerar doften och inte sjdlva &mnet i sig. Det finns
diaremot svardoverkomliga hinder i anviandningen av detta forfarande. Det
har visat sig att vissa dofter inte ger utslag och ibland &r nésan kénsligare &dn
ett kromatogram. Det stdrsta hindret dr formagan att avgrdnsa och dversétta
ett kromatogram till en doft genom att bara titta pa topparna.

Det var tidigare oklart i vilken utstrickning som de tre metoderna var
godtagbara men i och med Sieckmann-fallet'” har EGD givit klara och
tydliga riktlinjer.

4.1.2 Sirskiljningsformaga

Luktsinnet &r det sinne, med storre fordel dn visuell uppfattningsforméga,
som anviands da man ska sérskilja och identifiera doftmérken och andra
varumérken frin vartannat. Det finns emellertid begrédnsningar i vad som
anses vara sdrskiljande. Som huvudregel ar naturligt existerande dofter
undantagna frn eventuella skydd dé de inte anses vara sérskiljande i lagens
mening. Att registrera doften av choklad for en chokladprodukt &r siledes
inte mojligt.''’ Om doftmérket 4r en inneboende eller naturlig del av
produkten kan man inte sdrskilja varumérket frdn produkten.

4.2 Doftpraxis i Sverige

4.2.1 Lancome

Lancdme ansokte om varumérkesregistrering for en av deras dofter. For att
uppfylla kravet pa grafisk dtergivning innehdll Lancomes ansdkning ett
gaskromatogram.''! PRV beslutade sig for att neka en registrering av olika
skél. Dock underkénde inte PRV anvindningen av ett gaskromatogram for
att dterge en doft. PRV ansdg ddremot att det saknades tekniskt information
och kringfakta for att kunna tolka kromatogrammet. PRV papekade att
utseendet pa ett kromatogram kan péaverkas av vilken skala som anvinds for
diagrammet, vilken typ av gas som mits och temperaturen pa bargasen. Da
sadana kringfakta inte fanns angivna ansadg PRV att det var omgjligt

1% Lunell, E; Dofter och ljud som foremdl for varumdrkesrdtt, NIR 2/2003 s. 131

"% Mal C-273/00, 12/12 2002

"% Franzosi, M, (red.), European Community Trade Mark, Kluwer Law International, 1997
s. 186

"PRV ans6kning nr A 98-821 samt nr A 98-822
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faststdlla den kemiska sammansittningen av de gaser som gav parfymen
dess doft. De tekniska forutsattningarna var séledes inte tillrackligt
preciserade.''?

Vidare fanns det ytterliggare en anledning till att Lancomes ansdkan
nekades registrering. Det faktum att lukt ar beskaffenhetsgivande, ”en
inneboende forutséttning hos en parfym ér att den utsondrar doft”, var dven
avgorande. Varumirket hade ingen sérskiljningsformaga eftersom det inte
gick att sirskilja doften fran produkten.

PRV bad Lancome, genom ett foreldggande, att utveckla sin ansdkan och
precisera den grafiska atergivningen nirmre. Lancome drog tillbaka sin
ansokan efter foreliggandet och har inte drivit saken vidare.'"?

4.3 Doftpraxis i EU

I Storbritannien registrerades det tidigt tva nationella doftmérken. Inte langt
efter att EG-VmD hade trétt i kraft fick UK Patent Office tva ansdkningar
om doftmérken.

Det forsta doftmérket som blev registrerat vid UK Patent Office géllde en
vara i varuklass 12 for fordon och farkoster. Den aktuella varan var diack
och den aktuella doften var rosdoft. Sokanden, Dunlop Tyres Ltd, ingav en
ansokan i vilken den grafiska atergivningen bestod av en verbal
beskrivning. Den verbala beskrivningen “’the trademark is a floral
fragrance/smell reminiscent of roses as applied to tyres”''* anséigs av UK
Patent Office som tillrdcklig for att uppna kravet pa grafisk atergivning i
enlighet med EG-VmD. Inte lang tid efter den fOrsta registreringen
godkéndes ytterliggare ett doftmérke. S6kanden, Unicorn Products Ltd,
ansokte om varumérkesskydd for en vara i varuklass 28 — Spel och leksaker.
Varan var dartpilar vars “vingar” luktade &l. Aven i detta fall bestod den
grafiska atergivningen en verbal beskrivning. UK Patent Office godkinde
beskrivningen ’the mark comprises the strong smell of bitter beer applied to
flights for darts” sdsom en grafisk atergivning i enlighet med EG-VmD.'"”

Ett gemenskapsvarumérke som registrerades tidigt hos OHIM var “the smell
of fresh cut grass”. OHIM etablerade tillfélligt en praxis for
gemenskapsvarumarken. Kravet pa grafisk atergivning tillfredstdlldes enbart
genom en verbal beskrivning sdsom i de ovan nimnda fallen hos UK Patent
Office. Senare anforde Generaladvokaten Colomer i sitt forslag till

"2 Lunell, E; Dofter och ljud som foremdl for varumdrkesrdtt, NIR 2/2003 s. 132

'3 Foreldggande fran PRV 25/8 2000 angdende Varumirkesansokning nr A 98-821 och
98-822

14 Se Bilaga C

' Ibid.
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avgorande 1 Sieckmann-fallet att beslutet om “det nyklippta griaset” var ”..

en pérla i knen, ett isolerat beslut utan efterfoljare”.''®

4.3.1 Doften av nyslaget gras

Dé ansokan om registrering av “’the smell of fresh cut grass” sasom
gemeskapsvarumérke for tennisbollar inkom till OHIM i1 december 1996
avslogs denna med stod av art 7 (1) a CTMR. OHIM anség inte att
doftmairket uppfyllde kravet pa grafisk atergivning enligt CTMR art 4.
Ansodkan inneholl endast en verbal beskrivning av doften: “’the smell of
fresh cut grass”.''” OHIM ansag att den verbala beskrivningen endast gav
en grafisk representation av en verbal redogorelse for det sokta doftmarket.
Beskrivningen ansags inte utgora en grafisk atergivning av méarket i sig. .

Sokanden overklagade beslutet och fallet togs upp i OHIM:s
overklagandenamnd.''® S6kanden hivdade att syftet med kravet pa grafisk
atergivning var uppfyllt redan genom en verbal beskrivning av doftmarket.
Sokanden menade at det inte fanns en béttre limpad metod att grafiskt
aterge doftmérken. Sokanden framholl ocksé att doftmérken inte ar
exkluderad ur CTMR, EG-VmD eller Examination Guidelines. Vidare
hivdade sokanden att OHIM:s egna riktlinjer tydligt accepterade liknande
sdtt att grafisk dterge ljudmérken och skanden menade dé att
problematiken mellan ljudmirken och doftmérken var snarlik. Slutligen
poéngterade sokanden att doftméarken hade fatt skydd i enskilda
medlemsldnder vars harmoniserade lagstiftning innehéller samma krav pa
grafisk atergivning som CTMR.

Overklagandenimnden anség att om den givna beskrivningen, i det enskilda
fallet, ger berdrda parter en tillrdckligt klar och tydlig information for att
dessa parter ska kunna skaffa sig en ofordrojlig och entydig uppfattning om
vad det aktuella mérket bestar av sé kan kravet pa grafisk dtergivning vara
uppfyllt endast genom en verbal beskrivning. Overklagandenimnden anséig
att doften av nyslaget gris dr en sddan distinkt doft som alla utifran
erfarenhet kiinner igen. Overklagandenimnden godkinde en registrering
med motiveringen att doften kan for ménga fora tankarna till viren och
sommaren, grasmattor och idrottsplatser, eller andra skona liknande
upplevelser.'”

4.3.2 Hallondoft

Fallet géllde en ansdkan av ett gemenskapsvarumairke dar ’doften av
hallon” skulle fungera som ett varumérke for vissa typer av brénsle i klass

"¢ Forslag till avgorande av Generaladvokat Colomer 6/11 2001, Mal C-273/00 paragraf
32, min kursivering.

""" Se bilaga B

18 Case R 156/1998-2, 1/12 1999

9 Case R 156/98-11 paragraf 14 och 15
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4.'%° Sokanden ansag att kravet pa grafisk dtergivning var uppfyllt i och
med foljande beskrivning: ”Mdrket bestar av doften respektive lukten av
hallon, applicerad pd de nimnda varorna.”'*' OHIM avslog ansdkan pa
grund av att ansokningen inte inneholl ndgon grafisk presentation av
kannetecknet enligt artikel 4 CTMR. Varumaérkets skyddsomfang maste
vara tydligt och ha formagan att representera det som kidnnetecknet avser att
skydda.

Sokanden overklagade till OHIM:s 6verklagandendmnd. S6kanden vidholl
att de skrivna orden “doften av hallon” var en grafisk representation och
dérmed giltigt enligt artikel 4 CTMR.

Overklagandenimnden vidhéll att kraven pa fullstindighet, tydlighet,
precision och objektivitet &r ndgot man séllan finner hos doftmérken.
Némnden konstaterade ocksa att eftersom doft bestar av ett antal kemiska
bestandsdelar leder detta till att variationer av doften kan forekomma
samtidigt som doften uppfattas annorlunda av olika ménniskor. Samtidigt
vidholl Overklagandendmnden att dofter i undantagsfall, ”in an exeptional
casel”zzkunde representeras pa ett fullstdndigt, tydligt, precist och objektivt
satt.

Overklagandeniimnden ansdg att den hallondoft som var foremal for
provning faktiskt kunde dterges grafiskt genom en beskrivning av ord,
eftersom denna doft var en "unique, pure smell” som var vilként for
konsumenterna sedan linge.'” Precis som i fallet med “fresh cut grass”
kom Overklagandenimnden fram till att kravet pa grafisk beskrivning enligt
artikel 4 och artikel 7 (1) a CTMR och uppnaddes med en verbal
beskrivning av doftmaérket.

I slutdndan avslogs dock ansdkan om registrering pa grund av bristande
sdrskiljningsformaga enligt artikel 7 (1) b CTMR. Doften ansags inte inneha
sarskiljningsformaga eftersom konsumenterna inte kan skilja pa doften fran
varan, doften skulle uppfattas som en inneboende egenskap av varan och
darfor inte ha nagon distinktivitet.'**

4.3.3 Sieckmann-fallet

Detta fall har sitt ursprung i Tyskland dér en privatperson, Sieckmann,
ansokte om tysk varumirkesregistrering for “kaneldoft”.'** Sieckmann
ansokte om registrering i varuklasserna 35, 41 och 42: annons- och
reklamverksamhet, undervisning/utbildning och vetenskapliga och

120 For klassindelning se Bilaga A

! Case R 711/1999-3 , 15/12 2001
122 1bid. paragraf 14. Min kursivering.
' Ibid. paragraf 16. Min kursivering.
24 Ibid. paragraf 43

' Mal C-273/00, 12/12 2002
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teknologiska tjanster.'*® Sieckmann framstillde i sin varumirkesansokan att
det rorde sig om ett doftméirke som identifierades som:

”... den rena kemiska substansen metylcinnamat (metylestern av
kanelsyra), vars kemiska formel dterges nedan. Det dr dven mojligt att
erhélla prover pd detta dofttecken genom... de lokala laboratorierna...

C6H5-CH-CHOOCH3”.'¥7

Sieckmann deponerade ocksa ett luktprov hos den lokala
registreringsmyndigheten och beskrev den som “en vildoftande balsamisk-
fruktig arom med litt anstrykning av kanel”.'*®

Det tyska patentverket avslog ansokan i forsta instans d& det enligt
myndigheten var oklart huruvida ett doftmérke kunde registreras
overhuvudtaget, om doft kunde dterges grafiskt och om det forelag en brist
pa sérskiljningsforméga.

Sieckmann 6verklagade till Bundespatentgericht'* som ansag att
sarskiljningsformaga forelag. Bundespatentgericht ansag dock att det var
oklart om huruvida doften kunde aterges grafiskt. Eftersom den tyska
varumairkeslagstiftningen skall tolkas 1 enlighet med artikel 2 EG-VmD

hianférde Bundespatentgericht de tva foljande tolkningsfragorna till EGD:
130

1) Skall artikel 2 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21
december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumdrkeslagar tolkas sa, att formuleringen tecken som kan aterges
grafiskt endast avser sddana tecken som omedelbart kan aterges
visuellt? Eller skall med denna formulering dven forstas sddana
tecken som visserligen i sig inte kan uppfattas visuellt - sdsom till
exempel dofter eller ljud - men som kan dterges medelbart genom
anviandning av hjilpmedel?

2) Om den forsta fragans andra del besvaras jakande, skall da
kriterierna for grafisk atergivning i den mening som avses 1 artikel 2
1 direktivet anses uppfyllda om en doft dterges

genom en kemisk formel,

genom en beskrivning (som skall offentliggéras),

genom en deponering eller

genom en kombination av de tre ovanndmnda metoderna?

126 B5r klassindelning se Bilaga A

127 Mal C-273/00, 12/12 2002 paragraf 11
1% Ibid. paragraf 13

12 Tyska patentdomstolen

130 Mal C-273/00, 12/12 2002 paragraf 19
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EGD anforde inledningsvis att det dr rittsdkerheten som, i motsats till det
monopol och skyddsomfang som en varumirkesregistrering innebér, ska std
i centrum. En exakt precision i registreringen krévs for att andra ska kunna
ta del av handlingarna och kunna tillgodogora sig det som ar registrerat samt
att varumadrkets grundldggande funktion som ursprungsangivare for
konsument ska sikerstéllas.

EGD konstaterade att art 2 EG-VmD ska tolkas sa att tecken som 1 sig inte
kan uppfattas visuellt kan i och f6r sig utgdra ett varumirke under vissa
forutséttningar. EGD ansdg att doft inte dr uteslutet fran varumirkesskydd
bara den kan aterges grafiskt pa ett sddant sitt att den kan identifieras med
exakthet for dem som nyttjar registret nér den atergivs fullstindig i sig samt
att atergivningen skall ska vara littillganglig och begriplig."'
Grundforutséttningen dr att market kan aterges grafisk varvid dtergivningen
skall vara klar, precis, fullstindig i sig, lattillgédnglig, tydlig, bestindig och
objektiv.'*

Betriaffande f6ljdfrdgan kom EGD fram till foljande:

1) En kemisk formel ér inte tillrackligt tydlig, klar och precis eftersom
endast en begrinsad krets av personer kan “6versitta” en kemisk
formel till en specifik doft. Vidare representerar en kemisk formel ett
dmne som kan avge en doft men den representerar inte en doft i sig.
EGD ansédg dédrmed att en kemisk formel inte dr en grafisk
stergivning i lagens mening.'*

2) En verbal beskrivning representerar ofta en subjektiv upplevelse. Att
sasom Sieckmann beskriva en lukt som véldoftande, fruktig osv. ar
enligt EGD inte en tillrickligt klar, tydlig och objektiv beskrivning
for att uppfylla kravet pa grafisk atergivning.'**

3) En deponering av doftprov avfirdade EGD direkt. En deponering ér
precis vad det later som och inte en grafisk atergivning pa nagot sétt.
EGD konstaterade ocksa att doftprov inte ar tillrackligt stabilt eller
bestindigt. '

EGD konstaterade séledes att de olika metoderna 1 sig inte kunde anses
uppfylla kravet pé grafisk atergivning. Da de enskilda metoderna inte
uppfyller lagens krav &r det uteslutet en kombination av dessa kan gora det.

1 bid. paragraf 52
2 Ibid. paragraf 55
13 Ibid. paragraf 69
34 Ibid. paragraf 70
133 bid. paragraf 71
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4.3.4 Doften av mogna jordgubbar

I ett nyligen avgjort fall hos Forstainstansrétten tolkades aterigen artikel

7 (1) a CTMR."® Laboratoires France Parfum (senare Eden SARL) ansokte
1999 om ett gemenskapsvarumarke. Varumérket var ett doftmérke och
atergavs genom beskrivningen “’the smell of ripe strawberries”. Ansdkan var
kompletterad med en bild pa en jordgubbe for att uppfylla kravet pd grafisk
atergivning."’

OHIM och Overklagandenimnden avslog bida ansokan pa grund av bristen
pa grafisk dtergivning enligt artikel 7 (1) a CTMR och artikel 4 CTMR.
Man anség inte ansag att en bild var tillrdcklig for att grafiskt aterge en doft
och den verbala beskrivningen ansags inte vara tillriackligt klar, precis och
otvetydig i lagens mening. En verbal beskrivning tolkas subjektivt eftersom
doften av mogna jordgubbar kan variera mellan olika jordgubbssorter.'**

Eden SARL overklagade till Forstainstansrétten. Forstainstansritten
konstaterade att kiinnetecken som ej av sig sjélvt ar synliga kan erkédnnas
som varumérke och erhélla skydd, forutsatt att det kan representeras
grafiskt.'” S6kanden menade att en beskrivning som “doft av mogen
jordgubbe” uppfattas generellt pd samma sitt av alla. Till stod for sina
pastaenden hade sdkanden en studie som enligt sokanden pédvisade att alla
mogna jordgubbar har samma doft. Denna studien visade dock, enligt
Forstainstansritten, att doften faktiskt varierar fran en jordgubbssort till en
annan och att beskrivningen dérav inte &r att anses som precis, klar och
otvetydig. Vidare pdpekades det att det inte finns en erkidnd internationell
klassificering av dofter.'*

Forstainstansritten konstaterade ocksa att bilden dé en jordgubbe inte tillfor
ndgon ytterliggare information 1 forhallande beskrivningen med ord. Och, 1
linje med Sieckmann-fallet, konstaterade Forstainstansritten att en
kombination av en beskrivning och en bild inte utgor en grafisk atergivning
i lagens mening.'*!

9 Mal T-305/04, 27/10 2005

7 se Bilaga B

138 M4l T-305/04, 27/10 2005 paragraf 26 . 27
139 Ibid. paragraf 28

' Ibid. paragraf 33-34

' Ibid. paragraf 45-46
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5 Grafisk atergivning hos farg-
och ljudmarken — en jamforelse
med doftmarken

5.1 Registrerbarheten hos farg- och ljudmarken

5.2 Fargmarken

En namngiven farg kan registreras som tva typer av varumirken, ndmligen
figurmérken och ordmirken. Betrdffande ordmérken med fargnamn sa &r det
inte fargen som &r varumérket, utan det hos PRV registrerade namnet, som
t.ex. Lofbergs Lila. Fargen anvinds i allménhet som forstarkare av det
budskap som varumérket ska formedla gentemot konsumenter och andra
intressenter. Som ordmérke finns det ett antal registreringar hos PRV dér
foretag har fairgnamn som varumérke till exempel
telek%nmunikationsft')retaget Orange' och kaffetillverkaren Lifbergs

Lila.

En férg kan enligt artikel 4 CTMR registreras som “abstract colour trade
mark”, en enskild farg i sig utan att fairgen har anbringats pa ett visst
foremal, eller som en get-up colour trade mark” dir den enskilda fargen ar
applicerad pa ett visst foremal eller utformning. '**

Att registrera en enskild farg 1 sig har ddremot stott pd problem betrdffande
kravet pa sédrskiljningsformaga. Kravet pa grafisk dtergivning har ddremot
inte, som i fallet med doftmérken, varit ndgot problem.

5.2.1 Grafisk dtergivning

Kravet pé grafisk atergivning har inte i praxis véllat stérre problem. Att
grafiskt aterge en fdrg har visat sig vara mer ldttuppnéeligt for farger. Visst
kan man tycka att uppfattningen av en férg dr lika subjektiv som
uppfattningen av en doft. Till skillnad fran dofter finns det en internationellt
erkénd referens for just farger, den si kallade Pantone-skalan.
Pantone-skalan tillhandahéiller ett fargsystem och fargkoder som ar
internationellt erkdnda. Genom att hanvisa till Pantone-skalan anses en firg

142 Orange Personal Communications Service Limited, Bristol, PRV reg. nr 0320775 och
0320776

3 L ofbergs Lila AB, PRV reg. nr 0105236 och 0314321

144 Bengtsson, H och Hansson, M; Férger som varumdrken, Brand News 09/2002 s. 10
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vara grafiskt atergiven. Fargen blir representerad “pa ett klart, precist, i sig
fullstindigt, littillgingligt, begripligt, varaktigt och objektivt sdtt.”'*

5.2.2 Sarskiljningsformaga

Kravet pa sirskiljningsforméga &r ett storre problem i detta sammanhang,
framforallt vid ansokningar géllande enskilda farger i sig. OHIM har uttalat
att farger i normalfallet saknar ursprunglig sédrskiljningsférmaga. I vissa fall
kan en féirg ha en ursprunglig sérskiljningsformaga.

I korthet kan sédgas att de grundldggande forutsittningarna for att en farg
skall kunna registreras utifrin OHIM:s och PBR:s rittspraxis'*’ ar foljande:

a) Ursprunglig sarskiljningsforméga

Férger sdsom rott, gult, blatt, svart och vitt omfattas av det sa kallade
”frihdllningsbehovet”. Endast i extrema fall har det forevisats att
enskilda farger kan registreras pa grund av ursprunglig
sarskiljningsformaga. I dessa fall maste det avse en specifik produkt
dmnad &t en specifik kundkrets.

b) Forvirvad sirskiljningsformaga

Féargen méste ha uppnatt status som att tjina som ett varumérke och
dérfor besitta formagan att peka pa ett visst kommersiellt ursprung.
Vidare maste firgen fungera som ett sarskiljningsmedel for sokandens
varor inom medlemsstaterna och s6kanden méste kunna styrka att firgen
uppfattas som angivaren av ett visst kommersiellt ursprung genom
omfattande anviindning'**

5.3 Ljudmarken

Problematiken vid registrering av ljudmirken betrdffande den grafiska
atergivningen ir likartad med problematiken for doftméirken. Den svenska
ljudpraxisen dr begrdnsad men klar och tydlig. Till dags dato har endast tre
ljudmérken registrerats. Tva av dessa nekades forst registrering hos PRV
men fick sina registreringar nér besluten 6verklagandes hos PBR. Det enda
ljudmérke som registrerades direkt hos PRV var Vivo-sangen “det finns

145 M4l C-283/01, 3/4 2003 paragraf 55, min kursivering.

146 Bengtsson, H och Hansson, M; Férger som varumdrken, Brand News 09/2002 s. 10
“7PBR 19/11 2002 Ml nr 01-310, PBR 6/9 2002 Mal nr 98-099, PBR 6/9 2002 Mal nr
98-098, PBR 3/9 2002 Mal nr 99-002. OHIM Case R 7/1997-3, Milka CTM nr 31336,
Mal C-104/01 6/5 2003.

148 Bengtsson, H och Hansson, M; Férger som varumdrken, Brand News 09/2002 s. 13
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mycket mer hos Vivo™'* . De tva andra ljudmérkena som r registrerade r
den vilkinda "Hemglass-melodin”'*® och P3: s visselsignal ',

Enligt avsnitt 8.2 i Examination Guidelines kan ljudméarken omfattas av
bestimmelsen 1 artikel 4 i EG-VMF om de kan aterges grafiskt och verka
sarskiljande.'>* Likvil 4r europeisk ljudpraxis dnnu mer begrinsad &n den
svenska. Det ledande rittsfallet pi omradet ar Shield Mark BV v. Kist'>®

Sensationen kring ljudmérken &r idag inte lika stor som dé de forsta

ansokningarna om ljudmérken kom. Ljudmirken é&r inte ldngre sdrskilt

kontroversiella och de flesta ldnders praxis stimmer verens med svensk
. 154

praxis.

5.3.1 Grafisk dtergivning

Lagen stiller samma krav pa ljudmérken som pa dvriga varumérken. Den
grafiska dtergivningen dr annorlunda eftersom ljudmérken vénder sig till
horselintryck och inte till synintryck.

Notskrift r ett accepterat verktyg for att grafiskt aterge det ljud som
ljudmairket ska skydda. Emellertid finns det en viss problematik med
notation. For att rittssdkerhetsprincipen skall tillgodoses maste tredje man
ges mojlighet att kontrollera vad som &r skyddat, bade fackmén och
konsumenter skall kunna avgora detta. '>> Att kunna konsultera ett offentligt
register och ddrmed fa information om registrerade varumérken och deras
skyddsomfing dr ett méste. Mérken maste aterges pa ett sddant sitt att
samtliga betraktare uppfattar den pa samma sitt. PRV har pekat pa att
ljudatergivningen varierar beroende pa vad och vem som éaterger

notraden. ' Resultatet kan ocksé variera beroende pa vilket instrument som
anvinds for att aterge ljudmirket. Centralt i diskussionen &r att alla inte kan
transformera en notrad till ljud.

49 PRV reg. nr. 342512, 4/11 2000 0

S0 PBR Ml nr 95-491, 17/12 1998

"*! PBR Mal nr 96-208, 2/6 2000

132 http://oami.eu.int/en/mark/marque/directives/exam.htm#Heading8 den 12 april 2006
' Mal C-283/01, 3/4 2003

154 Lofgren, C; Ljud med ensamprditt, Brand News 04/2002 s. 9

'3 Hulgaard, S; Ljudmdrken och kravet pd grafisk dtergivning vid registrering av
varumdrken i ljuset av EG-domstolens praxis, NIR 2/2004 s. 174

1% PRV Varumérkesansokan nr 92-11287
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5.3.2 Ljudpracxis i Sverige

5.3.2.1 Hemglass

I fallet med "Hemglassmelodin” ansdg PRV inte att noter inte uppfyllde
kravet pa grafisk presentation eftersom dtergivningen inte ansags tillrackligt
preciserad och att den dérfor inte kunde ge betraktaren en klar och entydig
bild 6ver hur ljudmirket later.">” T och med avsaknaden av precision ansigs
mirket inte heller inneha sérskiljningsférmaga.

Da fallet nddde PBR tolkade man kraven i enlighet med OHIM:s
Examination Guidelines och forarbetena till VmL. PBR anség att notation
och/eller beskrivning av ljudet ar tillrackligt for att uppnd kravet. Slutligen
konstaterade PBR ocksé att kravet pé sarskiljningsforméga och var uppfyllt
eftersom Hemglass-melodin ger ett pregnant fonetiskt intryck av en
signalkaraktir och ar litt att minnas.”'*®

5.3.2.2 P3-visselsignal

Pé liknande grunder som i Hemglass-fallet avslog PRV Sveriges Radio
AB:s ansokan om varumaérkesregistrering av en visselsignal. PRV ansdg inte
att notbilden gav en entydig bild av hur ljudmairket 14t och att kravet pa
grafisk dtergivning och sérskiljningsformédga darmed inte var uppfyllt.

Da PBR tog upp saken till provning konstaterade de, med beaktande av de i
Hemglass-fallet aktuella fragorna och den principiella stéllning som intogs,
att det rdcker med en relativt enkel notskrift for att ett ljud skall anses vara
grafiskt atergivet.'” Avseende sirskiljningsforméagan ifragasatte PRV
denna dé den aktuella melodin ar betydligt kortare &n Hemglass-melodin.
Sérskiljningsformaga ansags endast foreligga for visselsignalen i tjinsten
radioutsdndningar.

Overklagandet bifolls saledes endast for radioutséindningar.

5.3.3 Ljudpraxisi EU

5.3.3.1 Déclic

Detta fall géllde ett bolag som sokte registrering av ett
gemenskapsvarumirke.'® Gemenskapsvarumirket var ett ljudmirke i form
av ett ’klick” (déclic)'®". Detta specifika klickljud skulle anvindas vid
forséljning och marknadsforing av medicinsk utrustning och kirurgiska
instrument.

7 PBR mal nr 95-49, 17/12 1998

158 PBR mal nr 95-491,17/12 1998 s. 10
'3 PBR mal nr 96-208, 2/6 2000, s. 2
10 Case R 1/1998-2

1! sversittning fran Franska Ordboken
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Den ursprungliga beskrivningen anségs vara for vid och efter anmodan
preciserades ljudet ytterliggare som “’klickljudet av en hasp” — "un déclic
d’un loquet”.'®* Aven efter preciseringen ansdgs inte beskrivningen

tillrackligt klar och precis.

Vid overklagandet anforde bolaget att ljudet kunde beskrivas med hjélp av
fonetik. Besvérsavdelningen hiavdade dock att fonetik endast kan anviandas
for att ange hur ett visst ljud ska uttalas och inte for att beskriva ljudet.
Klickljudet nekades séledes registrering.

I malet om “nyklippt gris” '® uppmirksammades att problematiken kring
den grafiska atergivningen for bade doft- och ljudmérken &r jamforlig. I
mélet ndmns att OHIM: s Examination Guidelines 8.2 uttryckligen stadgar
att ljudmirken #r registrerbara.'® Kontentan ar att ljudmérken ar
registrerbara s ldnge de nar upp till kraven pa grafisk presentation och detta
gors bast genom ett atergivande med hjilp av en notskrift.

5.3.3.2 Shield Mark BV v. Kist

Detta fall géllde ursprungligen en tvist om ett eventuellt varumérkesintrang
och illojal konkurrens.'®’

Initialt vackte den holldndska firman Shield Mark talan mot Joost Kvist om
varuméarkesintrang och illojal konkurrens. Joost Kvist, som var en
kommunikationskonsulent, anvénde vissa ljud for att géra reklam for sina
seminarier i immaterialrétt.

Shield Mark var innehavare av fjorton varumirken, samtliga registrerade
vid VBB.'% Ett antal av dessa bestod av ett de inledande nio tonerna i
musikstycket “Fiir Elise”, komponerat av Ludwig van Beethoven, i olika
tappningar. Néagra av de dvriga varumérkena bestod av ljudet av en tupps
galande. Dessa ljudmérken var registrerade for ett antal olika typer av varor
och tjanster och Shield Mark gjorde géllande en ensamrétt for bada. Den
nationella domstolen bif6ll kérandens talan i den del som avség illojal
konkurrens men ddremot avslogs talan avseende den delen som géllde
varuméarkesintrdng beroende pa att domstolen ansag att registrering av ljud
sdsom varumirken inte var mdjlig. Den nationella domstolen grundade detta
p4 att de tre regeringarna inom Benelux-samarbetet'®’ hade klarlagt i
lagforarbetena att ljud inte ansags vara potentiella eller skyddbara
varumarken.

%2 Ibid.

' Case R 156/1998-2

164 http://oami.eu.int/en/mark/marque/directives/exam.htm#Heading8 den 12 April 2006
1% Mal C-283/01, 27/11 2003

1% VBB ir Beneluxlindernas gemensamma myndighet som ansvarar for genomforandet av
BVL, Beneluxldandernas enhetliga varumarkeslag.

17 Belgien, Holland och Luxemburg
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Shield Mark 6verklagade 1 denna del och i det skedet hdanvisades malet till
EGD for ett forhandsavgérande och tolkningen av CTMR artikel 4 samt 7

EGD konstaterade att ljudmaérken i princip &r registrerbara sa linge kraven
pa grafisk dtergivning kan uppfyllas. EGD pépekade sirskilt, i enlighet med
Sieckmann-fallet, att tecken som inte i sig kan uppfattas visuellt kan utgora
ett varuméarke under forutséttning att det kan aterges grafisk pa ett klart,
precist, 1 sig fullstandigt, lttillgéngligt, begripligt, varaktigt och objektivt
sitt.'” EGD faststillde vidare att skriftliga beskrivningar av ett visst ljud
kan vara tillrackligt for en fullgod grafisk presentation av ljudmaérken. I
fallet ansdgs ddremot inte att beskrivningar som de nio forsta noterna i Fiir
Elise” eller en tupps galande” vara tillrackligt klara och precisa och darfor
kunde inte det begirda skyddsomfanget faststillas.' "

Onomatopoetiska versioner av ljud, med andra ord en imitation av det
verkliga ljudet, &r inte heller tillrdckligt precisa pa grund av skillnaderna
mellan originalet och imitationen. Exempel pa onomatopoetiska ljud kan till
exempel vara uttrycket ’voff” som vi anvénder for att beskriva en hunds
skdllande. Shield Marks anvénde den onomatopoetiska formuleringen
“kukelekuuuuu” som en atergivelse av en tupp som gal. Aven det faktum att
onomatopoetiska formuleringar skiljer sig linderna emellan ansdg EGD
vara avgorande.'”!

EGD foresprakade notsystem, som dr uppdelat i takter och noter, som ett
satt att grafiskt dterge ett ljudmarke. Notskrifter utgor en trogen dtergivning
av den foljd av ljud som bildar en melodi. EGD konstaterade att en sddan
atergivning av ljud uppfyller kraven som foljer av domstolens tidigare
praxis.

18 Mal C-283/01, 27/11 2003 paragraf 25
' Ibid. paragraf 55
"% Ibid. paragraf 59
! Tbid. paragraf 60
"2 Ibid. paragraf 62
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6 Avslutande kommentarer

Den kommersiella marknaden kraver allt mer av bade producenter och
konsumenter. Producenternas kamp om konsumenternas gunst och
konsumenternas formaga att hitta den produkt som passar bést har lett till att
varuméarkesritten har utvecklats till ett miktigt instrument. Det dr viktigt
profilera sig pa ett sddant sétt att konsumenterna véljer en viss vara och ett
visst fabrikat framfor andra. Detta dr den framsta anledningen till att nya
varianter pd varumérken har dykt upp pa marknaden. Varumirken sdsom
doft, farg och ljud ar nymodigheter som blir allt vanligare. Att marknadsfora
sin vara med hjélp av doft ar ett sitt att skilja sig frdn miangden men det
finns krav i lagstiftningen som forsvarar en registrering. Doft 1 sig, t.ex. i
form av en parfym eller liknande &r uteslutna frén registrering eftersom
doften i detta fall &r beskaffenhetsgivande, doften kan inte sérskiljas fran
produkten. Doften dr produkten. Fragan gillande doft applicerad pa en vara
har ddremot visat sig vara en utmaning for lagstiftaren, réttstillimparen och
varumirkesinnehavaren.

Varumairkesritten dr idag den enda immaterialrétt som &r helt europeiserad.
Dels dr den svenska Varumarkeslagen harmoniserad med EG-VmD och dels
finns mojligheten att ansdka om ett gemenskapsvarumérke enligt CTMR.
Ett dubbelt skydd finns att tillgé. Direktivet och férordningen
korresponderar och ddrmed ar den svenska lagstiftningen och reglerna for
gemenskapsvarumérken i stort sett identiska. Att notera dr dock att det finns
en liten, men viktig, skillnad och det &r mojligheten att genom inarbetning
forvarva varumirkesskydd i Sverige. Denna metod har inte direkt
diskuterats som ett alternativ i litteraturen. Men det ar just vad det &r; ett
alternativ. Genom inarbetning skulle ett doftmérke kunna erhélla skydd i
Sverige, eller 1 det omrade i Sverige som inarbetningen har skett.
Skyddsomféanget hos inarbetade varumérken &r dock svéravgrénsat och det
ar forst vid ett eventuellt varumérkesintrang som en sadan avgransning
skulle bli aktuell.

Eftersom varumérkesrétten dr helt europeiserad ar europeisk praxis fran
OHIM och EGD normgivande. De intressen som framst stills emot varandra
ar en strdvan att frimja konkurrensen samtidigt som man méste vara
restriktiv i sin tolkning sa att den inte snedvrids pa konsumenternas
bekostnad.

De krav som stélls pa ett kdnnetecken for att det skall kunna registreras ar
att det kan aterges grafiskt och att det innehar sarskiljningsforméga. Kravet
pa grafisk dtergivning innefattar inte bara formégan att aterge mérket pa
papper. EGD kraver ocksa enligt praxis att mirket aterges pa ett klart,
precist, fullstindigt 1 sig, lattillgédngligt, tydligt, bestdndigt och objektivt.
Syftet &r att varumarket skall uppfattas pd samma sitt for samtliga
intressenter. Att ett kinnetecken har sirskiljningsformaga innebér att det for
malgruppen innehar distinktivitet. Kraven har sin grund i
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rattsdkerhetsprincipen som innebaér att det ska vara klart och tydligt for alla
vad det 4r som omfattas av ensamrétten. For mer vanliga typer av
varumérken brukar dessa tvd absoluta krav inte stélla till med storre
problem. Avseende doftmirken har det dock visat sig vara mer
problematiskt.

Kravet pa den grafiska atergivningen dr speciellt komplicerat eftersom
doftmirken uppfattas med andra sinnen én synsinnet. Kannetecken som
bestar av doft kan inte aterges pa papper. I praxis har man forsokt anvinda
sig av olika varianter for att uppnd lagstiftarens krav. Gaskromatografi, dir
den kemiska sammansittningen hos en doft faststills, har varit en populér
metod. Vidare har man gjort forsok att aterge dofter grafiskt genom att ange
en kemisk formel, genom en verbal beskrivning och genom deponering av
doftprov.

Anvindningen av kromatografi har i praxis inte godkénts och det med rétta
med tanke pa osdkerheten kring denna form av dtergivning. Kromatografi ar
1 och fOr sig ett bra sétt att faststdlla den kemiska sammanséttningen men
utseendet pa det aktuella diagrammet kan variera beroende pé ett antal
faktorer sdsom diagrammets skala, temperatur och vilken typ av gas det ar
som ska madtas. D4 det inte finns en enhetlig skala och utformning for
kromatogram sa kan det inte ens for en fackman pa omrédet vara mojligt att
faststélla hur doften luktar. Kan inte ens en fackman identifiera doften hur
ska da en vanlig person kunna identifiera den?

En verbal beskrivning var, tills nyligen, accepterad i europeisk praxis. Fallet
med the smell of fresh cut grass” verkar numera vara ett isolerat fall.
Overklagandenimnden vid OHIM tycks i detta fall ha tillimpat en
teleologisk lagtolkningsmetod pa lagtextens ordalydelse dé den egentligen
godkédnde en beskrivning av mérket och inte en grafisk atergivning i dess
egentliga mening. Hér skots skyddsintresset dt sidan. Att de flesta
méinniskor kan associera till den aktuella beskrivningen kan inte uteslutas
men dven hér kan den personliga uppfattningen ge ett varierande resultat niar
man ska konstatera skyddsomfanget. Alla har sjdlvfallet inte samma
erfarenhet av nyslaget grés. Grisets beskaffenhet kan bland annat variera
beroende pa om gréset ar torrt eller fuktigt. Jag vet precis hur nyslaget gris
luktar, men &r min upplevelse densamma for ndgon annan och hur skall da
skyddsomfinget avgdras? Ett antal andra ansokningar om skydd {or doft
som gemenskapsvarumérken nekades dock registrering.'”> I Storbritannien
registrerades tva doftmirken inte lang tid efter att EG-VmD trétt i kraft: ’the
mark is a floral fragrance/smell reminiscent of roses as applied to tyres”
respektive “the mark comprises the strong smell of bitter beer applied to
flights for darts”'”* I dessa fall accepterade UK Patent Office'”” verbala
beskrivningar vid den grafiska atergivningen av dessa doftméarken.

'3 Se Bilaga B
7% Se Bilaga C
'75 Storbritanniens patentverk
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Raittslaget var, trots avgorandet med det nyklippta griset, ldnge oklart tills
for ett par ar sedan da EGD fick mojligheten att tolka artikel 2 EG-VmD
och artikel 7 (1) a CTMR. I det s4 kallade Sieckmann-fallet'’ tolkade EGD
kravet pa grafisk atergivning och huruvida detta anségs vara uppfyllt i och
med en verbal beskrivning, en kemisk formel, en deponering av doftprov
eller en kombination av de tre. EGD konstaterade att ingendera av dessa
satt, varken var for sig eller i kombination kunde anses uppfylla kraven pé
grafisk atergivelse. EGD utesldt inte att doft kan registreras, utan
konstaterade helt enkelt att det dn sa ldnge fattas ett vetenskapligt sétt att
grafiskt aterge en doft sé att skyddsintresset inte sétts at sidan och att
bedomningen av varumaérket blir objektiv. Den grafiska dtergivningen maste
vara klar, precis, fullstdndig i sig, lattillgdnglig, tydlig, bestdndig och
objektiv. En verbal beskrivning dr mottaglig for subjektiva tolkningar.
Detsamma giller anvidndandet av en kemisk formel for att uppfylla kraven,
gemene man har inte de kunskaper som krévs for att dversétta en formel till
en doft men framforallt 4r en kemisk formel faktiskt en atergivning av
amnet 1 sig och inte av doften. Att deponera ett doftprov méste vara
uteslutet, det sdger sig sjélvt att det inte dr en grafisk atergivning. I
Sieckmann-fallet gjorde EGD en korrekt tolkning, réttssdkerheten och
skyddsintresset sattes i fokus. Centralt i lagstiftningen dr att en ensamritt,
ett slags monopol ges 1 form av ett varumarkesskydd. Mot detta
skyddsintresse stills marknadens, konkurrenternas och konsumenternas
intressen. Dérfor méste det finnas en mojlighet att genom ett register
faststélla ensamrittens omfang med en snabb och sidker metod.

Problematiken kring den grafiska fragan avseende ljudvarumaérken har inte
varit lika omfattande och turbulent som for doftvarumérken. I praxis har
man till slut accepterat notskrifter som grafisk atergivning. Noter &r, precis
som Pantone-skalan ar for farger, ett internationellt erként system for att
aterge toner, ljud och musik. Trots detta anser jag att man kan dra paralleller
mellan doft- och ljudmérken. En notskrift 4r i sig otvivelaktigt en grafisk
atergivning. Men i kravet pa den grafiska atergivningen ligger, som ovan
ndmns, ett krav pa att tergivningen skall uppfattas som klar, precis och
tydlig och slutligen ge betraktaren en uppfattning om hur den aktuella
melodin egentligen later. Jag haller med om att en notskrift inte kan vara
annat én precis men dr den verkligen klar och tydlig? Kan alla, konsumenter
och konkurrenter, forestélla sig en melodi endast genom att titta pé en
notskrift? Jag kan det inte. Det krdvs en musikalisk forstdelse och tréning
for att kunna gora det. Vidare kan en notskrift, trots att en not alltid
motsvarar en viss ton, ge upphov till odndligt manga tolkningar. Beroende
pa vilken slags instrument som anvinds och vilket tempo som avses kan det
uppkomma obegrdnsade variationer.

Det foreligger en uppenbar diskrepans mellan vid tolkningen av den
grafiska dtergivningen hos ljud- respektive doftvarumarken. Att
rattstilldimparen stéller till synes hogre krav pa doftméirken &n ljudmérken ér
oroviackande. Varken notskrifter eller verbala beskrivningar uppfyller de

176 Mal C-273/00, 12/12 2002
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krav som lagstiftaren har stillt i hinseende till den del av skyddsintresset
som innefattar den malgrupp som varumaérket riktar sig till. En notskrift kan
vara precis lika oklar, otydlig och subjektiv som en verbal beskrivning kan
vara klar, tydlig och objektiv beroende pa den som tyder den.

Hur utvecklingen kommer att se ut i framtiden &r oklar. Lagstiftaren har
ménga parter att ta hansyn till. For varumérkesinnehavaren dr varumairket
ett medel att sprida information och identitet, i forlingningen en
imageskapare. For konkurrenten dr varumérket en informationsbarare och
normskapare. For konsumenten &r varumaérket en vardeskapare men ocksé
en informationsbérare som formedlar funktion och kvalitet. Slutligen ér
syftet med varumarket, ur lagstiftarens synvinkel, ndgot som ska underlétta
kommunikationen mellan marknadens aktdrer och dérigenom effektivisera
handeln. Ansokningar om doft- och ljudmirken kommer sékerligen inte att
minska utan det dr snarare troligt att de kommer att 6ka. De mer exotiska
varumadrkena dr hér for att stanna. Det dr tydligt att inga av dessa i sig ar
undantagna fran registrering, det dr bara en fraga om att hitta en 16sning pa
de problem som oundvikligen medfoljer denna typ av varumérken. Att gora
avkall pa de krav som stills pa den grafiska atergivningen ar kanske inte det
bista alternativet, eventuella konkurrenter maste pa ett klart och tydligt sétt
fa uppfattning om skyddsomfinget. Daremot borde kanske malgruppen
omdefinieras. Ar det egentligen inte tillriickligt att fackmin kan begripa den
grafiska atergivningen, maste konsumenten kunna gora detta och hur vanligt
ar det att konsumenter 6verhuvudtaget tillfragar ett varumérkesregister for
att avgora ett skyddsomfang hos ett varumérke? Kanske kommer det att bli
farre ansokningar i framtiden nir nu EGD har tolkat kraven pa grafisk
atergivning. Men EGD har 1 och for sig inte uteslutit mdjligheten till
registrering utan utmanat marknaden att komma med en béttre 10sning,
tanken har inte varit att ifragasétta sjdlva fenomenet med doftmérken.

Visst kinns det tryggt att EGD har ambitionen att 1ata rittsdkerheten och
skyddsintresset ga fore den kommersiella marknadens starka aktorer. Men
det ar ytterst viktigt att undvika en diskrepans 1 réttstillimpningen och att
samma krav stills pa samtliga varumérken, oavsett det handlar om ljud, doft
eller vad annars som framtiden kan frambringa. Om det inte finns ndgon
konsekvens hos rittstillimparen drabbar detta alla parter.
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Bilaga A

Klassindelning av varor och tjinster enligt

“The International (NICE) Classification of Goods and Services 177

77 Klla: http://www.prv.se/varumarke/pdf/blanketter/vm_klass_2002.pdf den 12 april
2006
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Bilaga B

Office for Harmonization in the Internal Market

e Community Trade Mark no 0004288707

e Refused CTM Application no 001122118'"”
e Refused CTM Application no 000521914'*°

e Refused CTM Application no 000566596 '"'

178 Kalla: http://oami.eu.int/CTMOnline/RequestManager/en_Detail NoReg den 12 april
2006

179 Klla: http://oami.eu.int/search/LegalDocs/la/en_Refused_Index.cfim den 12 april 2006
"% ibid.

" Tbid.
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Bilaga C

The UK Patent Office
e Trade Mark no 2001416'%

e Trade Mark no 2000234'%

182 Killa: http://webdb4.patent.gov.uk/tpoint?tmnumber=2001416 den 12 april 2006
18 Kalla: http://webdb4.patent.gov.uk/tpoint?tmnumber=2000234 den 12 april 2006
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