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Sammanfattning

Degeneration av varumarken uppstar da ett varumérke forlorat sin
sarskiljningsformaga och istallet 6vergar till att bli ett allméant ord i spraket.
Sarskiljningsformagan mojliggor en positionering pa marknaden och att
kunderna gor sin egen kategorisering av market. Den fyller en rad funktioner
ur sdljar- och koparperspektiv, varav ursprungsangivelsen & den viktigaste.
Sarskiljningsformagan kan ocksa varierai styrka. Fantasinamn pa produkter
& mer sarskiljande an deskriptiva namn. Sprakligt sett kan varumérken
snarast klassas som ett slag av egennamn. Ofta & det samma kriterier som
skiljer egennamn fran generiska ord, som skiljer varumérken fran generiska
ord.

Varumérkesdegeneration kan uppsta pa grund av manga olika orsaker.
Risken for degeneration uppstar da ett varuméarke & dominerande for en ny
produktkategori. Om ett generiskt ord inte existerar, eler a for invecklat
eller svart att kommaihag, ligger det naratill hands att anvanda varumarket.
Det brukas da for att beskriva alla varor av samma slag, oberoende av
kommersiellt ursprung. Varumérkesinnehavaren kan bete sig obeténksamt
och anvénda sitt mérke degenerativt. Konkurrenter kan gora sig skyldigatill
varumarkesintrang och otillborlig marknadsféring. Utomstéende personer
kan forsamra varumarkets sarskiljningsformaga och paverka 6vergangen till
generiskt ord genom sprakbruket, bdde muntligt och skriftligt. Aven manga
slag av verksamhet pa internet kan paverka varumarket. Omvaérldsfaktorer
som den nya informationsteknologin och nya organisationsformer kan
komma att spelaenroll.

N&r degeneration intrétt kan varuméarkesinnehavaren frivilligt se till att
registreringen upphor, eller [&ta bli att beivraintrang. | annat fall far den som
lider forfang av det degenererade mérket vacka talan i allman domstol om
héavande. Harvid skall enligt lagforarbetena asikten bland personer i
handelns distributionsled vara avgorande. Allménhetens sprakbruk,
konsumenters uppfattning, markets forekomst i tryckta alster av olika slag
spelar en underordnad roll. Det blir darfor svart att fa framgang for en talan
om havande av annans degenererade registrering. Indirekt bevisning i form
av marknadsandelar och vardering av varumérken kan framléggas. Béttre
agnat att avspegla de faktiska forhallandena & emellertid marknads-
undersokningar som direkt bevisning. Det & da framst undersokningar om
uppfattningen hos det tidigare distributionsledet som skall tillmétas
betydel se.
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1 Inledning

1.1 Uppsatsen syfte

Denna uppsats behandlar degeneration av varumérken. Rétten till ett
varumarke, liksom Ovriga kannetecken, & till skillnad fréan andra
immaterialréttigheter inte tidsbegransad, sa till vida att den & mojlig att
forlanga vart tionde &.' Detta torde bero pé att varumérkes- och firmarétt
inte skapar produktionsmonopol for ett visst slag av produkt, pd samma sétt
somt ex patent- och monsterratt.? Men rétten till ett varumarke kan upphora
mot réttighetsinnehavarens vilja. Sa sker nar market har forlorat sin
sérskiljningsférméga och évergér till att brukas som en allman beteckning.?
De faktiska omstandigheterna avgor huruvida den juridiska konsekvensen,
dv.s. forlusten av ensamrétten till ett varuméarke intréder.* Det finns
emellertid inga klart utformade regler for nar ett varuméarke skall anses ha
mist sin sarskiljningsformagartill den grad att degeneration intrétt.

Ord som jeep, termos, och dynamit har ursprungligen varit varumérken. Vad
som gjort att dessa ord dvergatt fran att ha varit kannetecknande for en viss
produkt &r inte entydigt. Det allménna sprakbruket paverkar och paverkas av
processen, liksom ekonomiska hansyn. Att stélla upp kriterier for hur och i
vilken grad lingvistiska och ekonomiska aspekter skall tilldelas juridisk
relevans kraver noggranna avvaganden.

Frégan om forlust av ensamrétten till ett varuméarke p.g.a. degeneration har
ansetts lamplig att avgéras i allman domstol, istéllet for att avgoras som ett
administrativ arende.® Vid utredandet av vilka faktorer som paverkar dom-
stolens beddomning av varumarkens sarskiljningsformaga, har jag undersokt
vilka funktioner ett varumérke fyller. Darigenom hoppas jag kunna forsta pa
vilka sitt brister kan uppsta i dessa funktioner. Allmént brukar ségas att
sarskiljningsformagan skall syfta till att ange en varas ursprung. Det tycks
inte rada enighet i doktrinen om vad denna ursprungsfunktion innebér.
Pehrson synes mena, att denna oenighet harstammar dels fran att
varumarkets funktioner ur konsumentperspektiv. sammanblandas med
funktionerna ur varumérkesinnehavarnas perspektiv, dels pa att varumarkets
faktiska och juridiska funktioner sammanblandas. Problemet ligger i att de
juridiska funktionerna inte helt kan sarskiljas fran de juridiska, &ven om de
faktiska funktionerna hos ett varumarke inte alltid &r juridiskt skyddade.®

! Mats Urde: Méarkesorientering, Lund 1997 s 3.

2 Mogens Koktvedgard, Marianne Levin: Larobok i immaterialrétt, 3 uppl., Stockholm, 1995, s.
331.

% SOU 1958:10 Forslag till varumarkeslag s. 160.

#SOU 1958:10 s, 168.

®SOU 1958:10 s. 172.

® Lars Pehrson: Varuméarken fr&n konsumentsynpunkt, Stockholm, 1981, s 32 f.



Jag har strévat till att komma fram till pa vilket satt varumérkets juridiska
funktioner sammanhanger med de faktiska, och hur de senare paverkar de
forra. For att fordjupa mig i problematiken kring degenerationsfenomenet
ska jag inledningsvis Oversiktligt redogdra for varumarkesskyddets
uppbyggnad och innehdll. Dérefter ska jag redogtra for hur varumarken
fungerar i sin ekonomiska milj6. Sedan amnar jag kartlagga hur det juridiska
skyddet for varumérket paverkas av brister i varumérkets faktiska
funktioner, och hur det juridiska skyddet upphtr for de mérken som
degenererar. Slutligen avser jag att kommentera lampligheten av det nu
radande réttslaget, samt framldgga vissa synpunkter de lege ferenda.

1.2 Material

Det skeende som i forlangningen kan leda till att ett varumarke degenereras
har &dragit sig relativt lite intresse i den juridiska doktrinen. |
immaterialréttsliga samlingsverk behandlas fenomenet oftast pa négra fa
sidor. Det framsta verket pa omradet & Lars Holmgvists avhandling
“Degeneration of trade-marks’ fran 1969. Uttver detta verk har jag framst
anvant mig av Mogen Koktvedgaards och Marianne Levins “Larobok i
immaterialrétt”, samt Sture Heidings “Svensk varumérkesrdit”. | den
foretagsekonomiska litteraturen har fragestdllningar om degeneration
genererat ett storre intresse, eftersom ett valfungerande varumérke utgor
grunden for lyckad marknadsforing. De verk jag anlitat mest & Frans Melins
och Mats Urdes bok "Varumérket- en hotad tillgdng” samt Mats Urdes
avhandling "Mérkesorientering”. | Ovrigt har jag aven anvant ett antal
skrifter utgiva av Institutet for immaterialrétt och marknadsrétt vid
Stockholms universitet i Grona serien. Vad géller de semantiska aspekterna
har jag sttt mig pa de teorier som framlagts i ovannamnda bocker.

1.3 Metod

| syfte att komma underfund med hur den sérskiljande formagan gar forlorad
har jag ansett det nddvandigt att behandla problemet ur flera synvinklar. Jag
har forsokt utreda bade med vilka personers handlande som skall tillméatas
betydel se, och med vilka slags handlingar som &r degenerationsbeframjande.
Dels kan varumérket degenerera genom atgarder av varumarkesinnehavaren.
Dels paverkas varumérkets sarskiljningsformaga av konkurrenternas
&gérder. Aven utomstdende parter, allmanheten och konsumenterna pa
verkar varumérkets stallning, eftersom det i sistahand &r just i den sprékliga
behandlingen av varumarket som degenerationen kan intréda.

Domstolspraxis géllande huruvida degeneration intrétt & knapphandig, och
de réttsfall som finns & relativt gamla. Eftersom det inte finns nagra
formalkrav for varumarkesrattens upphorande blir bevisningen i domstolar-
na avgorande. Att exakt fastda vad det & som skall bevisas blir svart, om



inte begreppet sarskiljningsformaga ges en mer konkret innebdrd. Utgaende
fran analysen av hur ett varumarke fungerar har jag kommit fram till en del
dutsatser om vilka omstandigheter som & avgorande for beddmningen av
huruvida degeneration uppstétt. Dessa tankegangar har jag utvecklat i slutet
av uppsatsen, for att ge en sa heltackande bild som méjligt av vad géllande
rétt angaende degeneration av varumarken ar.

Jag har anvant mig av tillgangligt materia for att med tilldmpning av den
traditionella juridiska metoden utrona vad doktrinen foresprakar, och vilka
de vedertagna tolkningarna av réttslaget &r.

1.4 Avgransningar

Uppsatsen behandlar de varumarken som bestér av ord, de sa kallade ord-
méarkena. Degeneration av ordmarken & i grunden en spréklig process.
Figurmarken kan, pa samma sétt som ordméarken, forlora sin sarskiljnings-
formaga. Figurmérken anvands daremot inte pa samma sdtt som ordmérkena
i spraket, och kan déarfor inte likstéllas med ordmérken nér orsakerna till
degeneration undersoks. Den féljande framstéllningen bortser déarfér helt
fran figurmarken.

Vidare kommer framstéllningen framst att ta sikte pa varumérken for
konsumtionsvaror, eftersom konsumtionsvaror har en sa bred anvandarkrets
att anvandningen av varumérket till en stor del ligger utanfor
varumérkesinnehavarens kontroll. Dérfér finns det en storre risk att
ordmarket borjar leva sitt eget liv i allmanhetens sprakbruk.

Urvattning av varumarken & ett fenomen som & bedéktat men
degeneration. Ett urvattnat varumarke kan emellertid aven vara ett mérke
vars sarskiljningsférmaga minskat, utan att det for den skull riskerar att
overgdi en allman beteckning. Urvattning kan till exempel ske, om det finns
ett stort antal varumarken som &r likalydande i de olika produktkategorierna.
Det blir d& svart att gora atskillnad mellan alla produkter med samma namn.
Detta medfor anda inte att ordet uppfattas som en generisk term. Sa &r fallet
med ord som "King” och " Star”. De kan anses vara sa vanligai varumérken,
att det blir svart att hdlla reda pa vilka alla produkter de avser symbolisera.
Anda kan "King” inte uppfattas som allmant betecknande for cigaretter till
exempel.” Jag kommer inte att behandla urvattning i den foljande
framstallningen, utan enbart koncentrera mig pafenomenet degeneration.

" Lars Holmquist: Degeneration of Trade Marks, Lund, 1971, [cit. Holmqvist 1], s. 153,
166.



2 Varumarkesskyddet

Varumérkesskyddet bygger pa en lagstadgad ensamrétt till varumérken som
ager sarskiljningsformaga. Att ett varuméarke har sarskiljningsformaga
innebdr att det inte & forvaxlingsbart med ett redan existerande varumérke.
Karlgren fragar sig om det & rimligt att ndgon skall kunna &ga ett ord. Att ge
nagon ensamrétt att anvand ett visst ord, och darigenom forbjuda andra att
anvanda det verkar inte ligga i mérkesinnehavarens intresse. Varumérkes-
innehavaren vill tvartom att allménheten skall anvanda namnet pa hans
produkt, och att den skall bli omtalad. Vad den juridiska ensamrétten inne-
bér kan sdgas vara rétten att ensam avgora vad ett visst ord innebar. Den
som &ger ett varumérke har ratt att bestdmma inneborden av det namnet.®

Gdlande varumarkeslag stiftades 1960 (Varumérkeslag (1960:664)).
Tidigare gallde lagen om skydd for varumérken fran ar 1884. Enligt den
gamla ordningen skyddades endast registrerade varumérken. Den
formalistiska principen frangicks sedermera i praxis, och foranledde en
lagandring & 1934. Skyddet utvidgades da till att &ven omfatta inarbetade
varumarken.® Skyddet innebd& en ensamrétt att anvanda varumérket i
naringsverksamhet (VML 3 8). Den som pa ett ofillatet satt anvander sig av
annans marke, eller mérke som &r férvaxlingsbart darmed, gor sig skyldig
till intrang. Han riskerar att straffas harfor (VML 4, 37 88). Skadestand kan
bli aktuellt, om intranget givit upphov till skada for réttsinnehavaren (VML
38 8).

2.1 Definition av begreppet varumarke

Ordet varumérke har en dubbel innebord, bade en ekonomisk och en
juridisk. I mitt tycke kan de ekonomiska aspekterna inte ignoreras vid bruket
av det juridiska begreppet varumérke, eftersom varuméarket &r avsett just for
att brukas pa en kommersiell marknad. Ett varumérke utan en ekonomisk
miljo att fungerai fyller inget syfte.

Vid en analys av varuméarkesratten kravs insikt om att begreppet varumarke i
strikt juridisk mening inte helt dverensstdmmer med det som inom den
ekonomiska doktrinen avses med ett varumarke. | det engelska spraket
anvands tva olika begrepp: "trade-mark” avseende det forra, och ”brand”
avseende det senare. Det juridiska begreppet varuméarke tar sikte pa
varumarkesinnehavarens ensamrétt till mérket. Den ekonomiska innebdrden
av begreppet avser en vara pa en marknad, som kommunicerats till
konsumenterna.’® En liknande uppdelning av begreppet varumérke p& tva
ord kunde gora den svenska terminologin klarare.

® Hans Karlgren, http://www.si cs.sefjussi/Personer/HansK arl gren/namn.html, 2002-12-18.
° Sture Heiding: Svensk varumarkesratt, 3 uppl., Stockholm, 1966, s. 8.
19 Frans Melin, Mats Urde: Varumérket-en hotad tillgang, Malma, 1991, s. 20.




Juridiskt utgors ett varumarke av ett sarskilt kdnnetecken for varor som
tillhandahdls i en néringsverksamhet enligt Varumarkeslagen (1960:644)
(VML) 1 8. Dessa kan bestd av ala tecken som kan aterges grafiskt (2 §
VML). Varumérket kan besta av ett ord, en bild, eller en kombination av
dessa. Varumérken bestdende av ett eler flera ord kallas ordmarken,
figurmérken bestdr av en bild, eventuellt i kombination med ett eller flera
ord. Aven siregna utstyrdar eller forpackningar kan utgdra varumarken,
liksom siffror och bokstaver (VML 2 8). Det & i regel endast ordmérken
som riskerar att degenereras. Detta torde bero pa att figurméarken inte kan
kommuniceras verbalt. Aven om figurmérken kan komma att utsittas for
degenerering & problemet i praktiken av liten betydelse.™

2.2 Uppkomst av skyddet

Ensamréit till ett varumérke kan uppsta genom inarbetning eller registrering.
| fall ensamrétt till ett varumérke endast kunde uppnds genom registrering
skulle antagligen sdkerheten och stabiliteten for varumérkesinnehavarna
Oka. | praktiken uppkommer emellertid valfungerande varumérken av sig
galv ibland. Réattviseskdl talar for att den som gjort sin vara kadnd under en
viss beteckning skall skyddas pa samma sitt som den som registrerat sitt
maérke. Internationellt sett finns det tre slags system for hur ensamréit till ett
varumérke kan forvérvas. Det finns de konstitutiva systemen déar endast
registrering ger ensamrétt. De deklarativa tar endast hansyn till inarbetning.
De kombinerade anvander bade inarbetning och registrering som grund for
ensamrétten till ett varumarke. Svensk rétt omfattar bade registrerings-
principen och forstebrukarprincipen. Ensamrétt till ett varuméarke kan alltsa
fas bade genom registrering och genom inarbetning.

Den grundldggande forutséttningen for ensamrétt till ett marke ar
sarskiljningsformagan. De varuméarken som registreras utsétts for en
forprovning av Patent- och registreringsverket (PRV), medan de som
inarbetas f&r sin sarskiljningsformaga provad av den almanhet som
anvander varan. Nara forknippat med sarskiljningsformégan & begreppet
forvaxlingsbarhet; tillracklig sarkskiljningsformaga utesluter forvaxlings-
barhet. | praktiken atnjuter emellertid inte alla varumarken ett lika starkt
skydd. Detta sammanhanger med att styrkan i varumérkets sarskiljande
formaga kan variera. Varumarkets framsta uppgift & att tydligt ange en
varas kommersiella ursprung.*? Varumérket fyller emellertid en rad andra
funktioner’®, och skyddsomfénget av ensamrétten blir beroende av hur vél
market formar uppfylla dessa olika syften. D& sarskiljningsférmagan blir
svagare, blir den skyddade kretsen kring varumérket snavare.

" S0U 1958:10 s. 160 f.
2 pehrson, s. 33.
3 K oktvedgaard, Levin, s. 291.



2.2.1 Registrering

Den som vill registrera ett varumérke kan ansbka om detta hos PRV. PRV
gor en provning av om det foreligger hinder for registrering. Om sa inte &r
fallet, beviljas registrering.. Varumérken registreras i klasser av varor, och
det & PRV som faststéller indelningen i klasser (16 8§ VML). Den som
Onskar registrera ett varumérke skall [ldmnain en ansdkan till PRV. Ansdkan
skall vara skriftlig, och innehdlla en &tergivning av mérket. Dessutom skall
sbkanden ange i vilken eler vilka klasser han 6nskar registrera sitt méarke
(VML 17 §).* Klassregistreringen & i sig inte avgrande fér den materiella
réttsstallningen. Den &r ett praktiskt hjalpmedel for att skapa 6verskadlighet
i registret. De skilda varuklasserna innehdller véasensskilda varugrupper.
Inom en viss klass ryms bade fotografiska apparater och eldslacknings-
apparatur, i en annan ryms sportartiklar och julgransprydnader.’

Om PRV finner att mérket ager tillracklig sarskiljningsforméga, att det kan
aterges grafiskt, och att inga registreringshinder foreligger i enlighet med 1 §
2 st., 13 §, och 14 §, medges registrering, och méarket kungors. Efter detta
|6per en tvd manaders frist inom vilken den som vill kan invanda mot
registreringen (VML 20 8§ 1-2 st). Ett bedlut att inte registrera ett sokt
varumarke kan Overklagas av sokanden till Patentbesvérsrétten. Samma
instans behandlar besvéar Gver beslut om att registrera ett varumérke trots
invandning, da den som invant mot registreringen dverklagar (VML 47 § 1-
2 st) Regeringsratten utgor sista instans, om provningstillstand 1amnas (47 §
3 st). Det administrativa forfarandet vid registreringen har en forvaltnings-
réttslig karaktér. Talan om materiell varumérkesrétt, inbegripet talan om ett
mérkes havning eller ogiltighet kan nd& véckas vid almén domstol.'® En
varumérkesregistrering som strider mot lagen kan upphévas genom dom.
Talan far vackas av envar som lider férfang av den felaktiga registreringen
(VML 25-16 88).

Registreringens bestand &r villkorat av att markesinnehavaren tar mérket i
bruk inom fem ar fran registreringen. (VML 25 a 8). En beviljad registrering
a i kraft i tio ar. P& innehavarens ansokan kan registreringen fornyas.
Ansokan skall vara inlamnad senast sex manader efter registrerings-
periodens utgang (VML 22-23 §). Om ansokning sker efter tioarsperiodens
utgang, men hogst sex ménader darefter, skall en forhojd avgift erlaggas.’ |
princip kan registreringen sdledes fornyas hur manga ganger som helst.

Omstandigheter som kan forhindra att registrering beviljas, kan indelas i
absoluta och relativa hinder. Absoluta hinder & de som uppstéllts av hansyn
till allménna intressen i 13 § och 14 § 1st, 1-3 p VML. De relativa hindren
skyddar enskilda intressen, genom att dldre ensamrétter beaktasi 14 8 1 st.
4-9p. VML.

4 Andrad genom Lag (1994:1510).
1> K oktvedgaard, Levin, s. 285.
16 K oktvedgaard, Levin: s. 286 f.
Y Heiding, s. 72.



2.2.1.1 Absoluta hinder

Mérken som anger varans art, beskaffenhet, méngd, anvandning, pris, eller
geografiska ursprung eller tiden for dess framstdlande anses inte &ga
sarskiljningsformaga. Detta gdler aven i fal méarket genom mindre
andringar eller tillagg blir sadant att det anger nyss namnda egenskaper
(VML 13 8). Orsaken till denna reglering & att marken som enbart anger
t.ex. en varas geografiska ursprung naturligtvis inte kan fylla varumérkets
viktigaste funktion: skilja varan frén andra naringsidkares varor.*® Sprékets
vanliga ord och almant férekommande symboler bor dessutom frihdlas,
utan att ndgon néringsidkare f& ensamrétt till dessa'® Ett marke som frén
borjan inte haft sarskiljningsférmaga, men som senare genom anvandning
blivit sérskiljande, kan registreras.® S&dana beskrivande ord som uppnéit
sarskiljningsférmaga genom anvandning skyddas da enbart i sin anvandning
som kannetecken. Registreringspraxis har varit rétt liberal, ordmérken som
ar almant lovordande och positiva har ofta ansetts mer suggestiva an
deskriptiva. TOP JOB har godkants som varumarke for rengoringsmedel for
tval, liksom ACTION.**

Déremot skall nybildade ord som bildats enligt gangse sprékregler anses
sakna sarskiljningsformaga, "t.ex. om det &r bildat av kanda sprakelement
sammansatta enligt sedvanliga normer for ordbildning”, &minstone sa lange
de inte & i anvéndning.”? Exempel pd dylika & WARMTIMMER for
byggnadsmateriel och MONEY CARD fér kreditkort®®. Inte heller ord som
mer direkt anger effekterna av varans anvandning brukar kunna registreras,
exempelvis NICE CHANGE for h&rmedel®, och BEST FORM for
bysthéllare™. Om namnet p& varan & mindre deskriptivt, och endast anger
en sekundér effekt av dess anvandning tycks det kunna registrerasi alafall,
sdsom SMOKELESS for snus.® Pehrson tolkar domstolarnas formulering
s3, att de har fast avseende vid att mérket erhdllit sarskiljningsformaga
genom anvandning.?’ Ord som anger storlek eller varans art kan inte
registreras som varumérken. | enlighet med detta har registrering vagrats for
KING och HIGH KING for tobaksvaror p.g.a. likhet med uttrycket "king
size’, liksom SKARGARDSKRY SSARE fér bétar och béttillbehér.”® Till
gruppen av ord som inte kan registreras hor ocksd ord som i stor
utstrackning liknar rent generiska ord. Ett exempel pa dylika ar
COMPUTOUR (jamfér computer).

¥ S0U 1958:10's. 269.

9 K oktvedgaard, Levin, s. 295.

% S0U 1958:10s. 273 1.

! Pehrson, s. 166 f.

30U 1958:10's. 271.

% pehrson, s. 171.

2 pehrson, s. 168.

“NIR 1968 s. 410 (=RA 1967 H 14).
® NIR 1974 s. 320 (=RA 1974 s. 43).
%" Pehrson. s. 169.

% pehrson, s. 169 f.

' NIR 1973 s. 345 (=RA 1972 H 84).
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Ord som anvands utanfor sitt normala sammanhang, t.ex. TUPPEN for
véavnader, och SOL for choklad kan bli varuméarken. Aven ord som delvis
utgor nybildningar, men som bestar av eller liknar ord som normalt anvands
i samband med ifrégavarande produkt, kan bli varumérken.®

Maérken som strider mot vissa allmanna intressen kan inte registreras. Dylika
mérken kan normalt inte heller inarbetas.® Ett varumarke f&r inte registreras
om déari olovligen intagits en statlig eler internationell beteckning, eller ett
kommunalt vapen, som enligt lag eler forfattning inte far brukas som
varumérke. Regleringen géller &ven marken som l&tt kan forvaxlas darmed
(VML 14 8 1 st. 1 p.) Vidare kan registrering vagras for marken som &r
agnade att vilseleda allménheten. Méarken som pa nagot sétt strider mot lag,
forfattning, eler allméan ordning, eller marken som annars & &gnade att
vackaforargelse (VML 14 § 1 . 2-3 p.) gar inte heller att registrera.

2.2.1.2 Relativa hinder

Enskilda intressen beaktas genom att méarken inte far registreras om de
innehaller eller bestar av nagot som & &gnat att uppfattas som annans firma,
portratt, slaktnamn, eller konstndrsnamn. Titlar pa egenartade konstnérliga
och litteréra verk skyddas, liksom upphovsrétten till dylika verk. Rétten till
fotografiska bilder och monster skyddas enligt VML 14 8§ 1 . 4-5 p.
Maéarken som riskerar att forvaxlas med annans registrerade eller inarbetade
varumérke, annans firma eller namn, annans gemenskapsvarumarke, eller
annans varumérke som omfattas av internationell varuméarkesregistrering,
kan inte heller bli foremdl for registrering enligt 14 § 1 st. 6-9 p.

Om varumérket innehdller en del som inte for sig skulle kunna registreras
som varumérke, omfattas denna del inte av skyddet enligt VML 15 § 1-2 t.
Detta & den sk. disclaimerprincipen.®® Andamé&et med disclaimersystemet
ar att markera en distinktivitetsgrans for det beviljade registreringsskyddet
genom att uttryckligen ange vad som & undantaget fran skydd. Enligt
Holmaqvist kan emellertid det fortydligade skyddsomfanget aldrig bli skarpt
avgransat, eftersom de olika distinktivitetsgraderna ofta gar nastan omarkligt
i varandra.®

Om en ickeregistrerbar del av mérket senare genom inarbetning uppnatt
sarskiljningsformaga, kan ny registrering ske av hela market, eller av den
tidigare undantagna delen enligt 15 § 3 st. VML. Om innehavaren av det
numera inarbetade varumérket "Karlssons klister” hade ansokt om
registrering innan inarbetningen, hade ordet klister altsd inte kunnat

¥ Heiding: s. 27.

' Heiding: s. 33.

% K oktvedgaard, Levin, s. 294.

% |ars Holmgquist: Varumérkens sirskiljningsférmaga, Stockholm, 1999,[cit. Holmavist 1]
s598.
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registreras, i fall det hade ansetts ge upphov till osdkerhet om ensamréttens
omfattning.

2.2.2 Inarbetning

Varuméarken som genom anvandning har blivit k&nda hos avséttningskretsen
skyddas, trots att de inte registrerats. Varumarket anses inarbetat da det hér i
landet & kant som beteckning for de varor som tillhandahdlls under
kannetecknet. Det ska da vara kant av en betydande del av den krets till
vilken det riktar sig (VML 2 8 1 och 3 st.). Varumérket behover inte ha varit
I anvandning i Sverige for att skyddas. Forberedande reklam eller
omnamnande i utléndska facktidskrifter kan medfora att méarket skall anses
kant har i landet. Inarbetning kan ocksa ske i enbart en viss del av landet.
Mérket skyddas d& endast i den del av landet dér mérket & kant. *

Den relevanta omséttningskretsen, bland vilken mérket skall vara kant som
beteckning for ett givet kommersiellt ursprung, varierar i omfattning.
Omesattningskretsen kan indelas i tva huvudgrupper: de som kan tankas kopa
produkten, och de som & verksamma inom den aktuella branschen.® For
fabrikorers méarken kan bade konsumentuppfattningen liksom uppfattningen
hos detalj- och grosshandlare vara avgorande.® | réttsfallet galande ordet
"BONOP” for glasdgonglas ansdg HD att kénnedom om market bland
detaljhandlarna var tillrécklig. Visserligen var det fraga om en vara som en
stor allmanhet koper, men det ansdgs vara fackmannens inkop ”...i riket
kant, och almént i handeln...” som styrde vilka méarken som blev s8lda.®

Tidigare stadgades att varumérket skulle vara "almant kant” bland den
relevanta kundkretsen. Genom en lagandring som tradde i kraft 1994, har
ordalydelsen andrats sa att market skall vara "kant av en betydande del av
den krets till vilket det riktar sig”.® Syftet med lagandringen var att sénka
notoritetskravet. | almanhet anses ett varumarke inarbetat om 6ver 50 % av
omsattningskretsen kanner till det.® | forarbetena hanvisas till den
utveckling pa varumérkesomradet som medfort att daven varumérken som
inte & allméant kénda kan representera mycket stora kommersiellavarden. |
forarbetena foreskrivs en individualiserad beddomning i varje enskilt fall, och
frégan 1&mnas 6ppen att avgoras av praxis.** Stockholm handelskammares

¥ Heiding: s. 13f.

* Melin, Urde, s. 75.

* Heiding: s. 14 f.

¥ NIR 1938 s. 85 (=NJA 1937 not. A 343).

¥ |ag (1994:1510).

¥ Melin, Urde, s. 76.

“ Prop. 1994/1995:59 Oversyn av varumérkeslagen m.m. Madridsystemet, s.43-45. Den nya
lydelsen har ocksatill syfte att " sikerstalla ett gott samspel” mellan den aktuella 2 §, och
reglerna. om skydd for vél ansedda varumérkeni 6 8 VML, se prop. 1992/93:48 EES-avtalet och
immaterialréatten s. 85.

“ Prop. 1994/1995:59, s. 45.
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varumarkesnamnd utfor pa begdran en understkning om huruvida ett
varumarke &r inarbetat eller g.*

Inarbetningsprocessen kan sagas utgdra degenerationens motsats, i det att
badda dessa fenomen utgor en meningsforandring hos varumarket.
Inarbetningen forstarker varumérket som en juridisk och ekonomisk resurs.®
Om inarbetning sker, befasts varumérket i allménhetens medvetande som ett
sarskiljande tecken for en varas kommersiella ursprung. Degeneration i sin
tur medfor att market si smaningom sa att siga utarbetas ur det allmanna
medvetandet, sa att kopplingen mellan market och ett visst kommersiellt
ursprung bortfaller.

2.2.3 Begreppet forvaxlingsbarhet

Ett varumérke som l&tt kan forvaxlas med annans varumérke anses inte ha
tillracklig séarkskiljningsformaga. PRV gor en beddomning med hansyn till
redan existerande varumérken for att utesluta att det finns relativa hinder for
registrering.** Den som anvander sig av ett mérke som & forvaxlingsbart
med annans skyddade varumarke gor sig skyldig till intrang i
markesinnehavaren ensamrétt enligt 4 § 1 st. VML.* Risk for forvaxling
foreligger om de jamférda mérkena & av samma eller liknande slag enligt 6
§ 1 st. VML.*™ Om tva varumérken & sinsemellan férvaxlingsbara riskerar
konsumenterna att vilseledas, sa att de koper en annan vara én den avsedda.
Vid bedomningen av forvaxlingsbarhetskriteriet blir det fraga om att dels
bedéma huruvida tvd mérken liknar varandra, dels huruvida de hor till
samma varuslag. | varje fal skal en helhetsbedomning ske. De tva
huvudmomenten i bedémningen stér i samband med varandra sa att en stor
mérkeslikhet kréver att varorna skall vara av diametralt motsatta slag for att
registrering skall medges. En stor varuslagslikhet kréver a sin sida en stor
skillnad i mérkenas utformning. Detta & den sa kallade produktregeln.
Forvaxlingsbarheten framkommer som en produkt av markeslikhet och
varusagslikhet.*” Lagens ordalydelse talar emellertid narmast for att
mérkes- och varuslagslikheten skall bedémas var foér sig. Produktregeln
torde motiveras av att forvaxlingsbedomningen skall baseras pa en
jamforelse mellan de tvd mérkena i det aktuella fallet. Produktregeln skall

“2 Méelin, Urde, s. 76.

“ Urde, s. 3f.

“ | en ny utredning foresl&s att prévningsskyldigheten fér PRV gallande de relativa registre-
ringshindren skall slopas. En utredning skall dnda ske, men ansokningar foresl&s endast
kunna avslds med hanvisning till absoluta registreringshinder. Se SOU 2001:26 Ny varu-
markeslag och andringar i firmalagen s. 180. En proposition kommer troligtvis att 18ggas
fram i borjan av 2004 enligt Thomas Johansson pa Justitiedepartementet, 2003-03-20.
VML 4 § 1 st. For varumarken som inarbetats endast i en del av landet géller att
forvaxlingsbara varumarken f&r anvandas utanfor inarbetningsomradet.

VML 6 § 1 st. Frén bérjan skyddades varumérket generellt mot alla slag av varor, men denna
ordning befanns vara ohallbar nar varumarkesratten utvecklades, se Koktvedgaard, Levin, s.
314.

47 SOU 1958:10, s. 251 f.
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avspegla konsumenternas faktiska forvaxlingsbenagenhet.® Forvaxlings-
begreppet syftar till att tdcka nastan alla situationer dar forvaxling faktiskt
forekommer.*

Pehrson ifrégasétter, huruvida det finns en skillnad mellan den réttsiga
beddémningen av markeslikheten, och konsumenternas uppfattning. |
praktiken skoter PRV beddmningen av forvaxlingsbarhet nér ansdkan om
registrering av ett varumarke sker. Ofta sker helhetsbedomningen da pa ett
snavt beslutsunderlag. Om en mérkesinnehavare vécker talan om varu-
markesintrang sker behandlingen i allman domstol. Né&r forvaxlingsbar-
hetskriteriet behandlas i allman domstol i en varuméarkesprocess finns det
stérre méjligheter att behandla frégan adlsidigt.>® Skyddsomfénget for
ensamrétten bestdms alltsa av praxis dels fran allmanna domstolar, dels fran
besluten i registreringsprovningen.

2.2.3.1 Markeslikhet

Vid maérkeslikhetsbeddmningen tas hansyn till omséttningskretsens
sammanséttning. Mer lika méarken tillats for varor som vander sig till
fackfolk, medan mindre likhet till&ts foér konsumentvaror.®® | praxis har
framkommit att en anvandarkrets som bestar av fackman férvantas kunna
gor skillnad mellan likartade namn ” ... med hénseende till den noggrannhet
som vid val av dessa varor som kan péraknas avnamarkretsen...”>*, medan
forvaxlingsrisken beddms vara storre for konsumenter. | stéllet for att ta
stéllning till huruvida en inte ovasentlig del av koparkretsen kan forvaxlatva
maérken, betraktar de svenska domstolarna den aktuella gruppen av kdpare
som en enhet ”...endast anvants i mindre omfattning...”, sa att ala inom
gruppen forvantas agera pd samma satt.>*

Situationen vid inkopet & aven av betydelse for forvaxlingsbeddmningen.
Det krévs inte att mérkena maste vara forvaxlingsbara vid en direkt
jamforelse, utan det racker med att det ena mérket kan forvaxlas med
minnesbilden av det andra. Denna minneshild kan ju avvika fran méarkets
faktiska utseende. Méarkena ”Imagination” och ”Insinuacion” har till
exempel ansetts forvaxlingsbara, trots att de var |&tta att skilja vid en direkt
jamforelse dar markena kan betraktas samtidigt.> Sist och slutligen galler
att markeslikheten skall avgbras genom en helhetsbeddmning av alla
faktorer.®® Likheter i stavning och uttal & den framsta orsaken till att
forvaxlingar uppstar. Men aven ordens betydelse, och ordets associationer

“8 pehrson, s. 207 f.

950U 1958:10, s. 254 .

% pehrson, s. 213 f.

*! K oktvedgaard, Levin, s. 315.

%2 SOU 1958:10, s. 257.

¥ NIR 1973 5104 (= 1971 H 125).

* Se Besvarsavdelningens utldtanden i NIR 1970 s. 213 (= RA 1968 H 35).
% pehrson, s. 216 f.

% SOU 1958:10, s. 254, prop. 1960:167 s. 76.

14



kan foranleda forvaxlingar. Likasa kan ett eler flera gemensamma
karakteristiska led hos orden ha betydelse.*’

2.2.3.2 Varuslagslikhet

Det sker en indelning i olika varuslag, sa att ett och samma ordmérke kan
anvandas for olika slags varor. Detta motiveras av att ett skydd som skulle
omfatta alla slags varor skulle vara altfor extensivt, och inte behovligt for
att forhindra faktiska férvaxlingar. Ett annat argument for att inféra
kategorier av olika varuslag var att tillgangen till bra varumarken &r
begransad.”® Enligt huvudregeln i 6 § 1 st. VML géler skyddet mot
forvaxlingsbart varumérke endast varor av samma dlag. For vakanda
varumérken har skyddet emellertid utvidgats till att gélla utanfor varuslaget,
liksom for varor vars goodwill skulle ta skada av att ndgon annan anvande
ett liknande kdnnetecken. n

2.2.3.3 vValkédnda varumarken

Vissa varumérken anses sarskilt skyddsvéarda. Forvaxlingsbarhet kan
dberopas av den som innehar ett har i landet val ansett varuméarke, &ven om
det utpekade konkurrerande mérket inte & av samma varuslag enligt 6 8§ 2
st. VML. Regleringen bottnar i att vissa varumaken har en hog
igenkannandekvalitet som frestar till illojalt utnyttjade hos konkurrenterna.
Ett valként méarke, som visserligen anvands for helt andra slags produkter an
den ursprungliga, riskerar att urvattnas, da det upprepade ganger exponeras
tillsammans med artframmande varor.”® Konsumenterna kan forledas att tro
att foreligger ett kommersiellt samband mellan de tva varorna, &ven om de
inte & av samma slag.?’ Att internationel It valkanda mérken skall &njuta ett
utokat skydd kan dven motiveras med att en nykomling pa marknaden
kommer att dra nytta av ett redan valként mérke. Om den nyare varan inte
haller lika hog kvalitet som varorna hos det valkéanda mérket, kan det vél
kanda markets rykte skadas.”* 6 § 2 st & numera EG-anpassad s3 att inga
Speci f6izka krav stélls painarbetningen for att skyddet utanfor varuslaget skall
gdla

2.3 Skyddets upphorande

Ensamrétten till ett varumérke kan upphora pa olika sétt. Dels kan
innehavaren underldta att fornya sin registrering eller sav begéra att fa
maérket avfort ur registret. Dels kan rétten upphdra genom en domstols dom.
Det senare alternativet kommer att behandlas langre fram i uppsatsen.

> pehrson, s. 225-235.

%% SOU 1958: 10, s. 123.

%K oktvedgaard, Levin, s. 316.

% 50U 1958:10, s. 134 f, prop. 1960:167 s. 77.
. Melin, Urde, s 78.

62 K oktvedgaard, Levin, s. 235 .
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Varumarkesratten galler tio & fran och med dagen for ansokans ingivande
enligt 22 § 1 st. VML. Ensamrétten kan férnyas genom en ny ansokan innan
tiodrsperiodens utgang enligt 22 § 2 st. VML., alternativt inom 6 manader
efter utgangen, da mot hogre avgift. Om varumarkesinnehavaren inte fornyar
sin ansokan forlorar han alltsa ensamrétten till sitt varumérke enligt 27 § 2
st. VML. Detta & den vanligaste orsaken till att varumérkesratter upphor.®
Varumarkesinnehavaren kan aven sév begéara att fa market avfort ur
registret enligt 27 8 2 st. VML. Om innehavaren har licenserat varumarkes-
rétten skall licenstagaren meddelas, sa att han far méjlighet och skélig tid pa
sig att tillvarata sinaintressen.®*

Om en varumérkesinnehavare inser att hans marke degenererat kanske det
inte verkar ekonomiskt forsvarbart att lagga ner resurser pa att forsoka
ateruppbygga detsamma. Da framstar det som ett naturligt val att 1ata bli att
ansbk om fornyelse, eller begéra att méarket avfors ur registret. En férnyelse
av svensk varumarkesregistrering kostar inte mer &n ca 1 500 kronor som
mest, med 50 kronor som tillagg vid férsenad ansokan.®® Det & antagligen
inte kostnaderna for fornyad registrering, utan kostnaderna for ater-
uppbyggande genom marknadsforing som avskracker. Sjavklart torde den
vanligaste orsaken till underldtyenfornyelse vara att mérket inte langre
anvands, och att innehavaren inte forvantar sig att kunna anvanda market pa
nagot annat satt i framtiden.

% Heiding, s. 74.
® Heiding, s. 74 f.
& http://ww.prv.se/varumarke/index.html 2003-02-16
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3 Sarskiljningsférmaga

For att forsta vilka funktioner ett varumérkes sarskiljningsformaga har krévs
en insikt i hur varumérket fungerar pa sin marknad. Markeslojalitet uppstar
da produkten forses med ett varumérke, och positioneras pa marknaden
gentemot en viss malgrupp sa att den formedlar ett mervéarde for de
presumtiva koparna.®® Hur ett varumérke positioneras péverkas av hur det
mottas av den tilltankta kundkretsen. Méarket paverkas ocksd av hur de
presumtiva kunderna kategoriserar mérket. H& sker en vérderande
bedémning av varuméarket.®’

3.1 Produkten och mervardet

Alla produkter inom en viss produktkategori tillfredstaller ett visst
basbehov. For att fa konsumenterna att vaja just den egna produkten
behover saluféraren forknippa denna med ett mervarde.®® Mervarde & négot
som konsumenterna & villiga att betala for.*® Kvalitet, férpackning, och
design &r ger upphov till materiellt mervéarde, medan garantier och service &
att rakna som immateriellt mervarde® Mangden mervarde hos ett
maérkesnamn kan variera. Antalet produktkategorier till vilket méarkesnamnet
ger ett mervarde kan variera. Detta innebér att bredden pa mervardet & av
betydelse. Aven innehdllet i mervérdet spelar en stor roll. Innehdlet i
mervérdet & de specifika egenskaper som varuméarket ger antydningar om.”™

Det kravs en hallbar differentieringsgrund for att skilja den egna varan fran
andra producenters varor.””. Malséttningen & att varuméarket skall f& en
permanent plats i koparens hjarna” Vid inkdp av dagligvaror péverkas
konsumenten av hur pass starkt aktiverat market ar, det vill séga med vilken
styrka market marknadsforts och hur starkt detta paverkat konsumenten.
Vidare inverkar graden av associering med produktkategorin, och hur
dominerande market & i sin produktkategori. Aven tillgangligheten av
paminnande faktorer har betydelse for hur va ett varumérke biter sig fast i
konsumentens minne.™

Kommunicering av varumérkets mervarde till malgruppen sker genom
marknadsforing For produkter med sma inbordes skillnader & det ofta

% Melin, Urde: s. 17 f.

%7 Rita M&rtenson: Konsumenters relationer till varumérken i dagligvaruhandeln, Goteborg,
1994, s. 37.

% Melin, Urde, s. 118 ff.

% Martenson, s. 41.

" Melin, Urde, s. 18 ff.

" Méartenson, s. 41 f.

2 Mélin, Urde: s. 22.

® Hakan Lagergren: Varumérkets inre vérden, Falun, 1998, s. 219 f.

™ Mértenson, s 36 f.
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genom emotionella varderingar som marknadsforaren soker skapa en
differentieringsgrund gentemot andra tillverkares varor. Effektiv kommuni-
kation inte bara av den egna produktens fordelar, utan ocksa om vad som
skiljer den fran andra né@ringsidkares varor, & nodvandig. Annars & risken
stor for att varumarket Gvergar till att uppfattas som en alman beteckning
for ett visst slag av produkter.”

3.2 Kategorisering

Ett varumarke symboliserar summan av de for- och nackdelar som
konsumenten upplever med ett fOretag och dess produkter. Ett starkt
varumérke kategoriseras snabbt som till exempel antingen Onskvért, eller
icke-Onskvart. Konsumenter tenderar &ven att kategorisera varuméarken paen
skala frén mest onskvart till minst 6nskvart. Enligt ett flertal forskare gar
denna kategorisering till sa att kunskap om olika méarken formar
schemaliknande strukturer i minnet. Dessa organiserade kunskapsstrukturer
gor det sedan mojligt att identifiera och klassificera nya objekt i réatt
kategori. | denna kategorisering ingar sdledes ett element av vérderande
beddmning. Exakt hur denna kategori seringsprocess gér till &r inte kant."

3.3 Olika grader av sarskiljningsformaga

Alla varuméarken har inte en lika stor séarskiljningsformaga. Alla appellativ,
det vill sigaord i spréket, betecknar ett visst begrepp, de har en denotation.
Ordet diamant exempelvis, betecknar ett dags adelsten. Forutom denna
primérbetydelse har orden &aven sekundéra betydelser, konnotationer.
Bibetydelserna for ordet diamant & bland annat stor skdnhet, hog kvalitet,
och stort varde. N&r varumarket utgors av ett ord, kan sekundérbetydel serna
vara inneboende hos appellativet, eller forvarvade genom inarbetning.
Distinktiviteten hos ett ordméarke & beroende av vilka sekundérbetydel ser
som ingdr i varumarket. Varuméarket kan besta av ett vanligt, deskriptivt ord,
ett ord, som anvénds utanfor sitt normala sammanhang (suggestivt
varumérke), eller av rena fantasiord. Till vilken kategori ett varuméarke
hanfor sig avgors av relationen mellan appellativets primérbetydelse, och
varuslagsappellativets (den generiska beteckningens) primérbetydelse
(jamfor " diamant” med " tvéttmede”).”’

Holmaqvist poangterar att varumarket skall individualisera bade varan och
dess kommersiella ursprung. Samtidigt paminner han om att det inte gar att
dra ndgon skarp grans mellan de olika graderna av sarskiljande formaga hos
varumarken. Lika lite gér det att dra en klar gréns mellan rent generiska
termer, och ord som kan fungera som varumarken.”

™ Urde, s. 168.

s Méartenson, s. 37 f.

" Urde, s. 821.

"® Holmauist I, s. 17, 22.
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3.3.1 Deskriptivavarumarken

Deskriptiva varumarken &r inte registrerbara. Genom inarbetning kan
deskriptiva marken emellertid uppnd skydd. Aven anvandning i en
utstrackning som inte konstituerar inarbetning, kan medfora att registrering
beviljas. ” Det torde vara svérare att inarbeta att deskriptivt varumérke, an
suggestiva varumérken eller fantasinamn. Vilken grad av sarskiljnings-
formaga ett marke har beror i suténdan pa vilket genomslag market far i den
konsumerande almanhetens medvetande. Att fa konsumenterna att
forknippa ett deskriptivt uttryck med ett visst varumérke kraver rimligen
mera omfattande marknadsforing. Pa sa vis kan deskriptiva marken sigas ha
en samre ursprunglig sarskiljande forméga an andra varumérken. Om ordet
"Diamant” véljs som varumérke for diamanthalsband sammanfaller primér-
och sekundarbetydel serna hos ordmarket och varuslagsappel lativet.®°

3.3.2 Suggestiva varumarken

Om ordet "Diamant” véljs som varumérke for tvditmedel kan ordets
sekundérbetydelser anvandas for att framhéva tvéattmedlets egenskaper. Det
ligger ndra till hands att associera ordet diamant till gnistrande ren och vit
tvétt, eller hog kvalitet pa tvéttresultatet. Begreppen tvattmedel, respektive
diamant, ligger sprakligt sett sa langt i fran varandra, att bibetydelserna av
namnet diamant inte blir direkt angivna, utan endast antydda. Ordmaérket blir
da ett suggestivt varumérke. Eftersom det inte finns en direkt koppling
mellan diamanter och tvattmedel & namnet inte deskriptivt. Generiskt, det
vill siga almant betecknande, & det inte heller, di ordet diamant &r
generiskt for just diamanter, och inte tvéttmedel. Den inneboende
sekundérbetydelsen uppstar nar ordmaérkets, och varuslagsappellativets
primérbetydel ser sasmmanstalls.

Vaet av ordméarke bli alltsa avgorande for dess inneboende sekundar-
betydelser. Sekundarbetydelse kan emellertid &ven uppsta genom inar-
betning. Genom inarbetning forvarvad sekundérbetydelse blir da en
forutséttning for att méarket skall beviljas registrering, for utan den blir
maérket enbart deskriptivt. Det geografiska ursprunget for en vara kan genom
inarbetning ha forvarvat en sekundéarbetydelse sa att varumérket blir
registrerbart, sasom "Orrefors’. Marknadsforingen av ett varumarke
paverkar vilka sekundarbetydelser det forvarvar. Sarskiljningsformagan kan
sdgas utgora summan av ett ordmérkes inneboende och forvérvade
sekundarbetydel ser.®

" Heiding, s. 27.
8 Urde, s82f.
8 Urde, s. 82 1.
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3.3.3 Slumpmassiga varumarken

Under gruppen slumpmassiga varumérken faler de varuméarken som i och
for sig utgors av redan existerande ord. Ordets primérbetydelse ligger
emellertid sa langt i fran varuslagsappellativets, att sekundérbetydelserna
hos ordmérket inte alls blir relevanta for den generiska beteckningen. Om
till exempel ordet "Diamant” valjs som varumarke for ullprodukter torde
namnet inte véacka ndgra associationer angdende varans beskaffenhet.
Sédana varumérken kan kallas associationsfria® Liksom fér suggestiva
maérken, krévs det for registrering av slumpmassiga mérken, att de forvarvat
en sekundarbetydelse genom inarbetning, som ger dem sérskiljnings-
forméga.® Sarskiljningsformagan &r stor.®*

3.3.4 Fantasimarken

Ord som &r konstruerade i syfte att utgora varumarken saknar naturligtvis en
primérbetydelse. Ett ord som "Kodak” &r betydelsetomt och saknar déarmed
ocksa inneboende sekundarbetydelser. Alla associationer varumérket vacker
& ett resultat av marknadsforing.®® Ord som inte delar betydelsesfar med
andra ord blir naturligtvis de mest sérskiljande varumérkena nar det vé
etablerats pa marknaden. Fantasimarken &r |tta att registrera och latta att
skydda.® Enligt Holmqvist kan dessa varumarken sigas utgora egentliga
egennamn. De & att klassa som varumérken med hog sarskiljningsformaga,
liksom de slumpmassiga varumérkena.®”

8 Urde, s. 82f.
8 Melin, Urde, s. 89.
# Holmquist 1, s. 18.
% Urde, s. 82 1.
% Melin, Urde, s. 89.
8 Holmavist I, s. 18.
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4 Sarskiljningsférmagans
funktioner

Varumarkets viktigaste egenskap & den sarskiljande formagan. Den & en
forutséttning for att de andra funktionerna hos ett varumérke skall kunna
uppfyllas.® Det optimala varumérket tjanar bland annat till at indivi-
dualisera varan, ange varans (kommersiella) ursprung, fungera marknads-
styrande, och utgdra en garanti for kvalitet.®*® Generellt kan sigas att kdpare
och sdljare har olika intentioner i relation till varumérket. Gemensamt for
deras relation till ett varumarke &r att den paverkas dels av ekonomiska
faktorer, dels av psykologiska faktorer.”

4.1 Ursprungsangivelse

Mérkesinnehavaren behover inte vara en varas faktiska ursprung. | stélet
anvands begreppet kommersiellt ursprung, for att ange vem det & som star
bakom ett visst varumérke. For konsumenterna & det kommersiella
ursprunget séllan preciserat till ett visst foretag Daremot vet de att produkter
med samma mérke har samma eller liknande egenskaper. Detta & bland
annat en forutsdttning for att skapa ett goodwillvarde fér produkten.” En
naringsidkare kan galv valja hur manga varuméarken han vill anvanda, och
hur néra kopplade dessa skall vara till varandra, eller till honom galv.
Vanligast torde vara att han vill astadkomma en stark koppling mellan sig
och sigrzla varor, sa att al reklam och goodwill hos varan kommer honom till
godo.

Varumarkeslagstiftningen syftar till att forhindra att forvéxlingsbara mérken
anvands pa varor med olika kommersiellt ursprung. Den skyddar
varumarkesinnehavarens ensamrétt, men genom medgivande kan annan
naringsidkare farétt att anvanda identiskt eller forvaxlingsbart mérke pa sina
egna produkter. | vissa fall kan altsa identiska varumarken anvéndas pa
varor med olika ursprung. Sa & t.ex. fallet med licenser dar ett marke
anvands paralellt av varumarkesinnehavaren och licenstagaren. Da kan
varor forsedda med samma mérke ha olika kommersiellt ursprung och olika
faktiskt ursprung.® Vid varumérkeslicenser, dér innehavaren overl&tit
nyttjanderétten till varumérket, kan ett visst varuméarke anvandas parallellt
av varumarkesinnehavare och licenstagaren, eller flera olika fristdende
licenstagare. Varor férsedda med ett visst varumérke kan da ha bade olika

% pehrson, s. 31.

% pehrson, s. 34-55.

% Henrik Uggla: Organisation av varumarken, Lund, 2001 s. 27.

%! Christer Léfgren: Vardering av varumérken, Stockholm, 1991, s. 24.
% pehrson, s. 40 f.

% pehrson, s. 37.
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faktiskt ursprung, och olika kommersiellt ursprung.** | sa fall méste varorna
vara varandra likvardiga, sa att inte varumarket blir vilseledande hos den
som fatt nyttjanderatten dértill enligt 35§ 1 st. VML.

4.2 Koparrelaterade funktioner

Om det finns ett 16fte som kunderna litar pa, och som haller éver tiden, finns
det goda forutséttningar for att bygga varumérken och upprétthalla de varden
varuméarket avses formedla® Ett varumarkes sarskiljningsférmaga hjéper
konsumenter att identifiera de olika varorna pa marknaden. Det bidrar till att
konsumenterna identifierar och sammankopplar viss information med en
vissvara*®

4.2.1 ldentifikation

Identifikation hjalper kunden att reducera tiden, och darigenom den
psykologiska kostnaden fér konsumenten att hitta den vara som hon vill ha
Sarskilt i miljoer déar konsumenten Oversvammas av svartolkad eller
meningslos information, eller i frdmmande miljoer blir identifikationen
viktig for konsumenten. Nar konsumenten befinner sig pa en utlandsresa,
eller handlar pa Internet, kan identifikation utgora ett starkt incitament till att
vélja en viss produkt.”” Att kunna hanféra viss varuinformation till en viss
vara ar viktigt ur konsumentens synvinkel. Utan ett system med varumérken
skulle produktinformation bli oproportionerligt dyr att kommunicera direkt
till de enskilda konsumenterna skilt for varje produkt. For konsumenten
skulle franvaron av varumarken gora sok- och informationskostnaden for att
hitta den basta varan, mycket hogre. Varuméarkena gor det éven |é&ttare for
naringsidkaren att igenkanna, och anpassa sig efter, konsumenternas behov
och 6nskemél.*®

4.2.2 Statusoch prestige

For en del konsumenter paverkar stréavan efter status och prestige vilken
produkt hon véljer att kbpa. Genom att anvanda ett visst varumérke kan
konsumenten péaverka sin savbild. Atskillnad kan goras mellan
konsumentens yttre, generaliserade bilder av varuméarket, och den inre
projektionen. Den inre projektionen paverkar konsumentens sjalvbild genom
at han anvander et visst varumérke® Denna funktion hos
sarskiljningsférmagan accentueras vid kop av till exempel en bil. Vid kdp av
produkter i dagligvaruhandeln torde dess betydelse vid vara forsumbar. |

% Pehrson, s. 37.
* Uggla, s. 29.

% Pehrson, s. 42.
9 Uggla, s. 30 ff.
% Pehrson, s. 43.
% Uggla, s. 33f.
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dagligvaruhandeln tycks ven faktorer som gor det roligare for konsumenten
att gora sina inkop kunna paverka hans val av varumérke.'® Fér varor som
inte innebdr en stor investering, men inte heller utgdr dagligvaror, kan status
och prestige ocksa spela stor roll. Varor som konsumenten vet att ar tekniskt
sett utbytbara kan uppfattas som helt olika. Kop av till exempel kléder av ett
visst mérke, ger honom en efterstravad image, och tillfredstaller dérigenom
ett psykol ogiskt behov hos konsumenten.'®*

4.2.3 Kvalitetsgaranti

Med garantifunktion avses att konsumenten genom att hdlla sig till samma
produkt forsékrar sig om att den vara han koper hdller en viss kvalitet.
Teoretiskt sett kan producenten naturligtvis medvetet sanka varans kvalitet,
sa att en brist uppstar i garantifunktionen. Detta torde emellertid var sallsynt
i praktiken, d& det motverkar méarkesojalitet, och sdledes & ekonomiskt
oldénsamt.'® En aspekt av kvalitetsgarantin & kénslan av riskreduktion hos
konsumenten. Genom att hdlla sig till ett vakant varumérke upplever
konsumenten att han minimerar risken fér ett misslyckat kop.'® Det &
léttare att fa kontakt med en tillverkare som inte & anonym. Dessutom &r
konsumenter benagna att lita pa att de flesta tillverkare inte & beredda att
investerai reklam for daliga produkter.'™

4.3 Saljarrelaterade funktioner

Bade n& forsdljning och distribution omhandertas av varumérkes-
innehavaren, och ndr sdljaren handlar med andras varumérken, fyller
varumérket samma funktioner for sdljaren.’® Varumérkesinnehavarens
Overgripande syfte med varumérket &r dess konkurrensfunktion. Varumérket
&r ett satt for honom att |attare nd malen med sin naringsverksamhet, det vill
siga generera ekonomisk vinst. P4 den moderna konsumentmarknaden ar
situationen ofta sadan, att anvandning av varumarken & en ekonomisk
nodvandighet.'® Anvandning av varumarken mojliggér masskommuni-
kation med konsumenterna. Dérigenom blir det ocksa latare for
naringsidkaren att bygga upp markespreferenser hos konsumenten, och aven
att uppratthalla dessa preferenser. En forutsattning for att konsumenten skall
kOpa en vara, & att han & medveten om den. Allt detta samverkar till att
varumarkesinnehavaren f&r stérre mojligheter att kontrollera marknaden.*”’

100 N1 &rtenson, s. 42.
101 Pehrson, s. 70.
192 Méelin, Urde, s. 21.
1% yggla, s. 36.

104 M&rtenson, s. 42.
1% yggla, s. 38.

196 pehrson, s. 27 f.
197 pehrson, s. 57 f.
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4.3.1 ldentifikation

Eftersom identifikation forenklar aterkop och skapar mérkeslojalitet hos
kunderna kan séljaren bedriva en mer kostnadseffektiv marknadsforing. Det
& da lattare att paverka kunderna. Ett valkant varumarke underléttar ocksa
nya produktintroduktioner.'®

4.3.2 Differentiering

Konsumenter utgar i allmanhet ifran att en vara som kénnetecknas av ett
visst mérke har andra egenskaper an varor som kénnetecknas av andra
marken.'® Foér den som tillhandahéller en produkt & det viktigt att kunna
differentiera sig fran andra produkter pa marknaden. Dérigenom blir
tillverkaren fri att st sitt eget pris pavaran. "Hennes & Mauritz” respektive
"Tag Heuer” & tva varumarken som differentierat sig direkt i relation till
priset pa sina varor. De har bada profilerat sig med hjalp av prisvéarde, dven
om "Hennes & Mauritz” varumarken signalerar |&gt pris, och " Tag Heuer”
st&r for dyra och exklusiva varor.'® Genom anvéndning av olika
varumérken for varor som & snarlika, eller till och med identiska, kan
naringsidkaren f& konsumenterna att tro att faktiska skillnader finns mellan
produkterna. Maérkesinnehavaren far en fordel av att konsumenten
dverskattar skillnaderna mellan de olika produkterna p& marknaden.**!

4.3.3 Koherens

Det &r viktigt ur séljarens synpunkt att marknadsforingen av ett varumérke
& koherent. Ett exempel pa detta ar den till en borjan framgangsrika
saluféringen under temat " United Colors’ for ”Benetton”. Det ursprungliga
budskapet om ungdomlighet, kulturell mangfald, och vérldsfred var
enhetligt. 1 och med en reklamkampanj, som bland annat omfattade
fotografier pad en doende aidspatient, blev budskapet mer oklar och
mangtydigt.. Detta ledde till sinande bestallningar och aterforsdljarna hotade
med bojkott av féretaget.*?

4.3.4 Egenskapsantydning

Vid den forsta kontakten & ett nytt varumérke intetsdgande for
konsumenten. Undantaget utgors av de méarken som har en beskrivande,
icke-registrerbar del, och de s kallade suggestiva varumérkena. Detta kan
vara fallet da naringsidkaren absolut vill anvanda ett vanligt férekommande
ord, som anger ndgon av varans egenskaper. Om varumérket " Karlssons

1% yggla, s. 44.
19 Pehrson, s. 68 f.
"0yggla, s. 43 1.
1 Pehrson, s. 70 f.
"2yggla, s. 45f.
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klister” inte genom inarbetning skulle ha uppnatt sarskiljningsformaga,
skulle registrering enbart kunna ske av "Karlssons’, inte av ordet "klister”,
eftersom varan ifraga & just klister. Har & det ju fraga om ett namn som
direkt anger an egenskap hos varan. En annan sak &r, att ”"Karlsson”, som
utgorande ett slaktnamn, inte far registreras av annan an den, som heter
Karlsson, eller av ett foretag var firmainnehdller slaktnamnet. Slaktnamn far
aven registreras om det sokande foretagets grundare burit namnet, eller vd,
styrel seordfrande eller annan person i framskjuten stallning béar namnet.*

Genom att vélja ett suggestivt varumérke for sin  produkt kan
maérkesinnehavaren skapa associationer till vissa egenskaper hos varan, till
exempel "Torr och glad” som namn p& blgjor.*** Sarskilt individuella
faktorer, som beror pa konsumentens person, kan orsaka stora variationer i
hur en viss vara uppfattas.*®

4.3.5 Skapande av goodwill

Ur naringsidkarens synpunkt &r det viktigt att bygga upp goodwill for sitt
varumérke. Begreppet goodwill &r inte entydigt. Det kan avse det goda
renommé som ett varumérke dnjuter. Det kan aternativt ses som en
vardeneutral beteckning for den effekt ett varumérke uppndr pa sin
kundkrets, nar val sarskiljningsformagan och inarbetningsgraden nétt Gver
en viss lagsta niva. De faktorer som paverkar ett markes goodwill kan
indelasi tva huvudsakliga grupper. Dels &r det fraga om faktorer som direkt
knyts till varumarket, sasom sarskiljningsformagan, skyddet for varumarket,
och de situationer som paverkar skyddet. Dels finns det ekonomiska faktorer
som forstarker de forstnamnda. Sadana &r till exempel marknadsforing och
omsattningen av produkter. ™

Ett varumérke kan riskera att bli degenererat pa grund av intréng fran annan
naringsidkare. Det & da ska att fraga sig huruvida den skada intranget ger
upphov till utgdr en del av en mer omfattande goodwillskada. Alternativet ar
alt betrakta degeneration som en gdalvstandig skada, att jamstéla med
goodwillskada.

3 Holmquist 11, s. 332.

14| sfgren, s. 25. Se ovan, avsnitt 3.5.2, om suggestiva mérken.
115 pehrson, s. 66 f.

16| fgren, s. 17 1.
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5 Varumarken, egennamn och
allmanna beteckningar

Ett varuméarke skall uppfattas som ett namn pa varan, och inte som ett
allmént betecknande begrepp. Detta & en forutsditning for att den
presumtiva kundkretsen skall kunna skilja producentens varumérke fran
andra varor. Holmqvist anvander sig av termerna ”common noun”
respektive ” proper name’. "Proper names’ betecknar de ord som pa
svenska kallas egennamn, och ” common nouns’ utgér motsatsen till detta,
det vill siga ord som inte individualiserar personer eller ting. For att forsta
hur varuméarken fungerar, & det nédvandigt att undersbka dynamiken i
spraket. Hur egennamnen skiljer sig fran de allmanna beteckningarna, och
vilka orsaker som ger upphov till uppkomsten av dessa ord, & av intresse.

Anonymitet, namnldshet, existerar stréngt taget inte i ordets egentliga
betydelse. Alla tankbara objekt kan refereras till via ett namn, eller genom
att beskrivas med hjép av andra ord. Utpekandet kan ske genom att anvanda
den allmanna beteckning som anvands for liknande objekt, eller genom en
beskrivning av objektets utseende, anvandningsomrade, €ller utifran andra
grunder. N&r det avsedda objektet & en person eller specifik sak, resulterar
processen i ett egennamn, i annat fall & resultatet en generisk beteckning. |
vissa fall har generiska beteckningar utvecklats ur egennamn, och i andra
fall har generiska beteckningar utvecklats till att bli egennamn.
Namngivningen for allmanna beteckningar kan aven ske med det direkta
malet att skapa ett betecknande begrepp, till skillnad fran det
individualiserade. Ett namn som ger intrycket av namnl éshet kan véljas, som
det litterdra sallskapet "Namnlosa séllskapet”, i Uppsaa, eller "Ingen” i
Homeros Odyssén, men dessa beteckningar fungerar da som namn anda.

Hur denna namngivning gar till styrs av vilket intresse det finns for
namngivningen. Den som onskar referera till ndgon eller ndgot behover ett
namn som & fardigt tillgangligt. Han behéver ett namn vars konnotationer
uttrycker karaktéren hos det namngivna, och de egenskaper som &r
intressanta for namngivaren. Ju stérre intresset &r, desto storre & behovet av
ett anvandbart och praktiskt namn, och desto l&ttare &r det for namnet att bli
kant inom den intresserade kretsen av personer. Intresset av att ha ett
anvandbart namn kan komma till uttryck genom att olika grupper av
manniskor skapar sina egna namn for andra manniskor.

Holmqvists kategorisering av varumérken som ett speciellt slag av
egennamn har inte sttt oemotsagd. Karlgren resonerar om huruvida
varumdren & att se som egennamn, och framfor invandningar mot
Holmaquists sétt att definiera egennamn.  Han ifragasitter "H:s tes att

7 Holmquist, s1. 64-67.
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egennamnsgemenskapen och funktionen att ange kommersiellt ursprung
héanger ihop”. Han tillstér daremot att det finns ett samband mellan dessa
tva, men att det kommer att krévas mycket arbete for att precisera detta
samband. En definition av vad ett varuméarke &, kunde enligt Karlgren
utgoras av Holmaqvists beskrivning. Ett varuméarke skall da anses vara ett
ord, i vars betydelse bland annat ingér att ange ett kommersiellt ursprung.
Som ytterligare beskrivning kan anges att ett varumérke ofta & ett namn.*®

5.1 Skillnader mellan egennamn och allmanna
beteckningar

| allmanhet & det inte svart att avgora vad som & ett egennamn, och vad
som & ett betecknande substantiv, ndr orden anvands. | ett forsok att
klarlagga skillnaden mellan dessa, har ett antal kriterier lyfts fram som
relevanta for definitionen av vad som utgér ett egennamn. Att uteslutande
anvanda sig av dessa kriterier & emellertid inte helt tillforlitligt, sarskilt som
olika sprak ar sinsemellan olika, pdpekar Holmaqvist. For att ett varumérke
skall uppfattas som ett namn krévs samma egenskaper hos varumérket, som
hos andra egennamn.™*®

511 Sarart

Sarart & en egenskap som inte aterfinns hos alla egennamn, eftersom manga
personer, platser och saker har samma namn. Anda finns det enligt
Holmaqvist manga "rena” egennamn, som & helt unika. De pekar ut en viss
individ eller foreteelse, och kan beaktas som &kta egennamn. Att flera
personer eller platser bdr samma namn fortar inte ordet dess egenskap av
egennamn. S8ledes &r kravet pd att namnet skall vara unikt inte absolut.

5.1.2 Individualisering

Individualisering daremot & en nodvandig egenskap for ett egennamn.
Allmént betecknade ord anvénds for att subsumera individualiserade
personer eller foremd under samma samlande uttryck. Egennamn anvands i
stéllet for att utpeka ett visst foremal, for att urskilja detta fran en grupp av
liknande foremal. Féremalet eller individen f&r en etikett, s att saga.™* Ett
vanligt egennamn har till framsta uppgift att peka ut och individualisera ett
objekt. Darvidlag skiljer sig ett vanligt egennamn fran vad Holmqvist anser
vara att vabaanserat varumérke. Det ideala varumarket fungerar béde
individualiserande, samt tjanar till att antyda egenskaper hos varan.'?

18 NIR 1972 s. 219-239, s. 233. Hans Karlgren: Degeneration av varumérken.
9 Holmqist 1, s. 67.

29 Holmavist I, s. 68.

21 Holmaquist I, s. 68.

2 Holmquist I, s. 81 f.
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Karlgren havdar att Holmaqvist tolkar ordet individualisera sa att det avser
genus, och inte species (sava i latinsk, som i modern juridisk mening).
Varumarket & namnet pa en viss sort, ett slag av vara, inte ett visst
exemplar av namnda vara. Enligt Karlgren kan varumérket da sagas besta av
dels en teknisk komponent, dels av en kommersiell komponent. Den
forstnamnda anger vissa egenskaper hos varan, den andra det kommersiella
ursprunget. | enlighet med denna slutsats paminner varumérket istallet mer
om en generisk term, &n egennamn, i det att den syftar till en kategori av
varor. Varuméarket skiljer sig emellertid fran generiska termer eftersom den
avsedda kategorin &ven har kommersiella kriterier.**

5.1.3 Denotation och konnotation

Denotationen hos ett betydel sebérande ord, kan sagas vara summan av vad
anvéndaren av ordet avser med ordet. Denotationen for "stol” &r alla stolar
som funnits och som kommer att finnas i sinnevérlden. Denotationen utgor
den egentliga betydelsen av ett ord. Konnotationen hos ett ord utgors av de
egenskapsantydande kvaliteter som sammanhdnger med den ordkategori
ordet tillhdr, och de associationer ordet vécker hos anvandaren. Egennamn
tycks, till skillnad frén betecknande substantiv, dga en egen denotation.
Vissa egennamn bestar av betecknande ord, som sd smaningom borjat
uppfattas som egennamn. Namnet har da fatt en savstandig denotation.
Efternamnet "Smed” uppfattas som ett egennamn, trots att béraren inte
utbvar smide. De ursprungliga konnotationerna hos ordet "smed” blir
irrelevanta for namnet ” Smed”, &en om namnet antagits just for att bararen
utovat smedsyrket.

Frégan uppstdr, huruvida en distansering fran det betecknade ordets
konnotationer kravs, for att ett egennamn skall uppkomma. Blir ortsnamnet
"Dartmouth” ett ortsnamn forst om floden ”Dart” inte langre har sitt inlopp
dér staden ligger? Knappast, men namnet "Dartmouth” bér fortfarande
konnotationerna hos orden ”mouth” (floden inlopp), och namnet " Dart”. Inte
heller namnet ”Smed” forlorar sin karaktdr av egennamn aven om dess
bérare bestammer sig for att bli smed. Egennamn maste sdlunda ha en egen
denotation, men utéver denna kan de dven bara pA manga konnotationer.
Om en viss konnotation blir betraktad som varande karakteristisk for ett
egennamn, kan detta orsaka att egennamnet Gvergar till att betraktas som ett
betecknande ord. Exempel pa detta & namn som Judas och Quisling. Dessa
har ursprungligen varit egennamn, men uppfattas numera som beskrivande
for personer med icke dnskvérda karaktérsdrag.®* Som angivits i avsnitt
5.1.2 anser Holmgvist att det optimala varumérket har otvetydiga
egennamnsegenskaper, samtidigt som ordets konnotationer antyder vilka
egenskaper produkten har.*®

2 NIR 1972, s. 219, s. 220-25,
24 Holmaquist I, s. 68 ff.
% Holmquist | s. 81f.
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5.1.4 Grammatikaliska kriterier

Aven grammatikaliskt gors dtskillnad mellan egennamn och betecknande
ord. For anvandaren kan bland annat bruket av stor begynnelsebokstav,
bestdmd artikel eller pluralform varatill hjap for att avgora vilken grupp ett
ord tillhor. FOr vanliga egennamn och generiska beteckningar, blir det
avgorande hur det allménna sprakbruket behandlar ett ord. Fragan &r
huruvida det &r att klassa som ett egennamn eller ett vanligt generiskt ord.*®
| dessa fall torde det knappast finnas nagon part som har ett ekonomiskt
intresse i fragan. Darfor torde det inte heller finnas ndgon som aktivt stravar
till att paverka denna utveckling.

Egennamn skrivs med stor begynnelsebokstav i det svenska spraket.
Anvandandet av stor begynnelsebokstav signalerar att ett ord utgor ett
egennamn, sarskilt nér det kombineras med ett betecknande ord genom
bindestrack. Karaktaren av egennamn hos ordet ” Antabus’ framgér tydligare

av stavningen " Antabus-kur”, n av stavningen " antabuskur” .**’

Bestamd artikel framfor ett ord brukar tyda pa att det fraga om ett
betecknande ord. Det finns dock undantag, som Seychellerna eller Azorerna.
Egenskapsantydande ord kan i bestdamd form bli egennamn, som
Marockanen, eller Klockringaren (i Notre Dame). Enligt Holmgvist & det
ofta svart att avgora huruvida ett ord &r ett egennamn eller ett betecknande
ord, enbart med beaktande av anvéndandet av bestamd artikel %

Enligt en allman uppfattning & ett av kannetecknen for egennamn att dessa
inte har nagon pluraform, férutom nar siava namnet utgors av en
pluraform, som i ”Foérenta Staterna’. Inte heller detta & enligt Holmqvist
nagon tillforlitlig metod for att skilja mellan egennamn och andra ord. Om
ett egennamn borjar bojas i plural kan detta emellertid indikera att en
begynnande 6vergang till en allmén beteckning.”® N&r namnet ” Svensson”
anvands i plural, "Svenssoner” & det oftast i anknytning till uttrycket
"medelsvensson”. Den typiske genomsnittssvensken och inte om ett flertal

personer som heter Svensson avses.

5.1.5 Sammanstalining av egennamn med substantiv

Sammanstélining av egennamn med betecknande substantiv utgor inget
kriterium for faststallandet av huruvida ett ord &r ett egennamn €ller inte.
Det & daremot ofta latt att avgora vilket av tva ord som é&r
individualiserande, och vilket som & klassificerande, nér de kontrasteras
mot varandra. Exempel pad detta & "Villhelm Er6vraren” och ”dlottet
Windsor”. Det ord som blir bestdmmande & emellertid inte alltid

126 Holmquist I, s. 85.
27 Holmaquist I, s. 70 f.
28 Holmquist I, s. 71 .
29 Holmaquist I, s. 72 .
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egennamnet. Placeringen av betecknande substantiv vid egennamn utgor
inget sakert kdnnetecken pa vad som & egennamn, och vad som inte &ar

egennamn.*®

5.1.6 Transparens

En fraga som uppstar vid faststallandet av kriterier for vad som utgor
egennamn, & huruvida namnet i sig §alv inte bor vara transparent, sa att det
formedlar ett visst meningsinnehdll. Frdgan & om namnet bor signalera
vissa egenskaper hos dess barare. Namn pa kemikalier signalerar till
exempel ofta vilka egenskaper ett visst anne har, &en om namnet i sig
utgor ett egennamn. Holmavist tycks anse, att transparens inte hindrar, att ett
ord uppfattas som ett egennamn. Daremot fortar dylik transparens inte ett
ord dess egenskap av egennamn.

Ett ord kan vara ett egennamn, oberoende av hur manga manniskor som
uppfattar dess denotation eller konnotationer. Inte heller & det avgdrande
huruvida egennamnet & almant kant, eller enbart ként inom en mindre
krets. Daremot tenderar ord, som i detta avseende & ”ogenomskinliga® att
uppfattas som egennamn, i storre utstréckning an ord som &ger en viss
transparens. Det samma géller for ord som egentligen &r transparenta, men
som anvands i ett nytt och avvikande sammanhang, till exempel om ett
cigarrmérke dopstill "Eagle’. Samma exempe! illustrerar ocks3, att ett visst
ord kan vara allmant betecknande i ett visst sprak, som "eagle” i engelskan.
Men det kan samtidigt utgora ett egennamn, "Eagle” i andra sprak, om det
marknadsfors som ett varumarke.™**

5.2 Overgang fran egennamn till allman
beteckning, och vice versa

Ett egennamn kan 6verga fran att vara sarskiljande for ett visst objekt, till att
bli en alman beteckning. Aven det motsatta kan intraffa. Overgéngen beror
pa en extern spraklig utveckling. Denna sprakliga utveckling medfor en
forandring i ordets inneboende kvaliteter.

5.2.1 Extern utveckling

Som ovan beskrivits i avsnitt 2.4.1.3, har egennamnen, till skillnad fran de
allménna beteckningarna, en egen denotation. De kan emellertid &en ha
flera konnotationer. Vikten av dessa konnotationer kan med tiden borja vaga
over ordets denotation. sa att egennamnet sa smaningom dvergar till att
anvandas for andra andama an for individualisering av ett bestamt objekt.
En generalisering av ordet har da &gt rum. En transformation av mening kan

¥ Holmauist I, s. 73f.
B Holmaquist I, s. 74 ff.

30



ske till exempel genom generaliseringar som ” det nya Jerusalem”, eller " ett
spa’. Ordet "spa’ harstammar frén den belgiska orten Spa, som var kand for
sina halsobringande kéallor. Transformationen kan dven ske fran en person
till en produkt, som i ” en Ford”, "en Chesterfield” (=cigarett), eller "en
chesterfield” (=ett engel skt kl&desplagg, eller en engelsk mébel).

En sadan generalisering sker ofta i fall av metaforer och metonymiska
uttryck. Metaforerna skapar samband mellan ord, dér inget samband fanns
tidigare, som i uttrycket "en varm farg’, eler “ett vilt landskap”. | de
metonymiska uttrycken star orden redan i relation till varandra. Det ena
ordet far en overford betydelse, till exempel "kronan” som anvands for att
beteckna det storre begreppet monarki. Nar en metafor eller ett metonymiskt
uttryck vinner stor spridning, uppfattas den inte till slut som en metafor eller
metonymiskt uttryck. Detta ar falet till exempel med uttrycket bordsben.
Dessa metaforer eller metonymiska uttryck &r urvattnade. Nér ett egennamn
forlorar sin egenskap av egennamn, Overgdr det inte altid till att bli en
beteckning for ett betecknande substantiv. Det kan dven Gvergatill att bli ett
substantiverat verb. Detta kan exemplifieras genom ordet ”"banta’, som kan
hérledas fran efternamnet Banting. Allmanna beteckningar kan &ven 6verga
till att bli egennamn. Sa har skett med ortsnamn som Blackpool,
Darthmouth, och Newcastle. Dessa ortsnamn har fran borjan varit rent
deskriptiva. Sedan har namnet forst borjat anvéndas av lokala ortsbor som
namn pa platsen, for att sedan accepteras som ortsnamn &ven av
utomstende som besokt platsen.’*

5.2.2 Forandringar i ordetsinneboende egenskaper

| och med att ett ord dvergar till att bli en allméan beteckning forandras dess
betydelseinnehall. Ordet "spa’ har Overgétt fran att vara betecknande for
staden Spa, till att innebara ala kurorter eller stdlen med liknande
egenskaper som existerar eller kommer att existera. Darigenom har
betydelseomfanget hos ordet forandrats. Det & dels storre, eftersom det nu
avser ala kurorter i stédllet for endast en, men samtidigt minskat, eftersom
allaandra bibetyde ser fallit bort.**

5.3 Skillnader mellan varuméarken och allmanna
beteckningar

Varumérken &r att betrakta som en kategori av egennamn, men de skiljer sig
till en vissdel fran vanliga egennamn. Detta beror pa de speciella funktioner
ett varumarke syftar till att ha. Dessa skillnader uppstér pa grund av att
varumérket 6nskas ha vissa konnotativa egenskaper i syfte att formedla
information till  konsumenterna, samtidigt som de skal fungera
individualiserande. For vanliga egennamn récker det att namnet &

32 Holmquist I, s. 78 ff.
3 Holmquist I, s. 80 f.
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individualiserande for att ordet skall fylla sin funktion. FOr varumarken
daremot gdler, att det ord som kan kombinera individualisering med
egenskapsantydning &r det ekonomiskt optimala. Dessa tva funktioner &r i
sig motstridiga. Det blir fraga om en avvagning for den presumtive
markesinnehavaren, dar ordets konnotationer inte far Gvervaga, sa att ordet
anses rent deskriptivt, och vagras registrering. Det & mycket svarare att
marknadsféra och sdlja ett mérke som har ett rent fantasinamn (se ovan
avsnitt 3.5). Det & inte altid tillrackligt att ett varumérke anger en varas
kommersiella ursprung. En mer detaljerad individualisering & onskvard, nar
det & viktigt att en stor grupp intressenter snabbt och tillférlitligt skall
kunna gora atskillnad mellan flera produkter av olika kommersiellt ursprung
(jmf. avsnitt 4.1). Darfor skiljer sig egenskaperna som ett ordmérke dnskas
ha, till en viss del fran vad som & utméarkande for vanliga egennamn.
Differentiering, till skillnad fran individualisering, forvantas gora skill-
naderna mellan mérkesinnehavarens produkter och andras produkter, uppen-
bar fér den presumtive koparen.™**

5.3.1 Sarart

Liksom for vanliga egennamn & sdrart inte en nédvandig egenskap hos
ordmérken. Varumarken som & identiska kan anvandas inom olika varusl ag.
Véakanda varumarken utgor ett undantag. | realiteten utgor det faktum att
dessa méarken & unika, en forutsdttning for dessa mérken. Déarfor kan de
ségas vara den renaste formen av varumarken, eftersom de till sin karaktér ar
mest lika vanliga egennamn. De & emellertid som sagt ett undantag fran
huvudregeln, och den merparten av ala ordmérken & inte unika namn. Det
faktum att manga varor bar pd samma namn gor inte dem mer benégna att
overga till att bli almanna beteckningar. Detta géler aven for vanliga
egennamn. Manga personer kan bara samma namn, utan att forvirring
uppst&r om huruvida namnet utpekar en person eller .**

5.3.2 Grammatikaliska kriterier

Liksom for vanliga egennamn géler for ordmérken att grammatikaliska
regler hjéper att gora atskillnad mot vanliga generiska beteckningar.
Mérkesinnehavaren har dessvérre inte full kontroll éver hur hans ordmérke
anvands av andra. Méarket kan trots hans korrekta behandling degenerera i
riktning mot att bli en generisk term genom att andra méanniskor anvander
mérket pa ett annat sitt. Genom att §alv anvanda det pa ett sitt som far
ordmarket att framstd som ett ordmérke skapar han emellertid goda
forutséttningar for att &en andra skall gbra det samma. Trots korrekt
anvandning fran markesinnehavarens sida, kan anvandningen av ordet
utvecklas mot att dvergdr till en beskrivande funktion.**

3 Holmquist I, s. 81 f.
5 Holmquist I, s. 83 f.
38 Holmquist 1, s. 85.
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Stor bokstav brukar anvandas for att indikera egenskapen av namn hos
ordmérken. Det & emellertid ingen nédvandig betingel se for att ett ord skall
utgora ett skyddat varumérke. Anvandandet av stor bokstav kan snarare ses
som ett tecken pa att méarkesinnehavaren havdar sin rétt till mérket. | manga
fall anvands stora bokstaver for hela ordmérket, for att understryka att det ar
fragan om ett namn.

For vanliga egennamn och allménna beteckningar & det normalt sprakbruk
som reglerar huruvida ordet bojs i plural eller inte. En mérkesinnehavares
konsekventa anvandning av namnet i singular ar att se som en indikation pa
att han vill att namnet skall betraktas som ett varuméarke. Samma sak géller
for bojning i bestamd form, som fér bdjning i pluralform, for ordmérken. Ett
konsekvent bruk av ordmérket enbart i obestamd form bidrar till att stérka
ordets karaktar av namn.*’

De flesta ordmérken bestar av substantiv. Det betyder inte att ord som inte &r
substantiv, & otjanliga som varuméarken. | svensk varuméarkesrétt har bland
annat adverb, pronomen, interjektioner, och prepositioner anvants som
ordmarken. "Hennes’, "Till”, och "Heg", & exempel pa detta. De har
varumérkena &r att anse som suggestiva, eftersom de ger en antydan om den
tillténkta kundkategorin, eller varans anvandning. ” Hennes’ antyder att
produkterna & av intresse for kvinnor, "Till” som ett namn pa ol ger
associationer till "att ta en till”. Rékneord daremot l&ampar sig inte sarskilt
va som varumérken ur ett juridiskt perspektiv, eftersom de kan antas vara
deskriptiva for varan pris. Sannolikheten for att ett rékneord skall vara
deskriptivt & storre &n sannolikheten for att ett ord ur en annan ordklass
skall vara det.

Adjektiv brukar betraktas som olampliga ordméarken. Det beror pa att
adjektivets denotation & en egenskap. Huruvida ett adjektiv & majligt att
registrera som varumarke, beror pa hur langt ordets denotation ligger fran
konnotationerna hos den generiska term produkten kategoriseras under.
Ordet "mild” torde vara omgjligt att registrera for mat-, dryckes-, och
tobaksvaror, men daremot inte for maskiner.

Synnerligen illa ldmpade som varumérken & verben. Egennamn som
forlorat sin individualiserande formaga kan utvecklas till substantiverade
verb. Anvandningen av uttrycket "att tippexa’ i stéllet for 7 att anvanda
Tipp-ex” & ett exempel pa detta. Verb synes snabbt bli urvattnade som
varumarken, och degenerera. Holmqvist tror att det beror pa att verb med en
godtycklig stavning och fonetik, &r 1&tta att uppfatta som, och bdrja anvanda
som, tekniska termer. Dessutom & det enligt honom antagligen svart som
gangse sprakbrukare, att vanja sig vid att anvanda ett ord som betecknar en
aktivitet, for att utpeka en sak, ett objekt. Verben har sdllan heller ndgon

B Holmquist 1, s. 84 f.
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sekundér betydelse, ndgra konnotationer, som fungerar som lank till sava
varan.

Av de varuméarken som undergétt degeneration & substantiven i majoritet.
Utover dessa bestar de degenererade orden av verb. Holmgvist fragar sig om
det ens & mgjligt for ord ur andra ordklasser att degenerera som
varumérken. Det kan tankas, att ala ord utanfér gruppen av substantiv, som
accepteras som varumérken, pa sitt och vis darigenom forvandlas till
substantiv. Om emellertid ordet till sin natur & sddant, att det omajligen kan
fungera som en generisk beteckning, torde degeneration vara en oméjlighet.
Detta torde gélla for de svenska ordmérkena ”Fore’, "Helst”, och "Hegj”.
Ordet "Hg” till exempel, kan knappast fungera som en samlande beteckning

for ndgot slag av varor, och det finns knappast ndgot behov av det heller.

Det & alltsa substantiven som & mest |ampade som varuméarken, medan ett
lyckat val av ett adjektiv eller en interjektion till exempel tycks borga for att
market inte kan degenereras.**®

5.3.3 Sammanstalining av ordmarket med den generiska
termen

Sammanstélining av varuméarket med den generiska term varan & att
hanfora till ar ett bra sétt att fa egenskapen av egennamn hos ordmérket att
framtrada. Detta & sarskilt viktigt da det inte framstar som uppenbart att
ordmérket & ett varumake. Varumérkesinnehavaren understryker sin
ensamrdtt till namnet om han skriver om ”en IBM-dator” istéllet for om "en
IBM”. Produktnamnet kan pa detta framsta som ett attribut till den generiska
termen. Ur varumérkesinnehavarens synvinkel & det viktigaste att
ordmarket sammanstalls med termen, sa att det blir uppenbart att ordmérket
ingdr | den storre kategorin av varor som termen betecknar. Fér varumarken
med 13g inneboende sérskiljningsformaga blir detta av storsta vikt, sd som
till exempel det svenska varumérket "Assistent”. Det & létt hant att
konsumenterna borja anvanda produktnamnet pa samma sdtt som
substantivet "assistent”. Ordet &r &t att boja (assistenten, assistenter). Att
ordmérket verkligen &r ett varumarke framgar daremot klart, om produkten

alltid omnamns som "mixern Assistent” istallet for ” assistenten” .

5.3.4 Transparens

Nér vanliga transparenta, meningsbarande ord anvands utanfor sitt normala
omrade kan de fungera utmarkt som varumérken. De anvands godtyckligt
utan samband med ordets normala denotation. De forlorar da sin
ursprungliga transparens, och blir i stallet sérskiljande namn pa varor. Ordet
"Bevis’ som namn pa textilprodukter &r ett exempel pa detta. Hur stark

38 Holmquist I, s. 93-96.
39 Holmquist I, s. 84 ff.



karaktaren av egennamn blir for dessa marken beror pa hur langt ifran den
aktuella varans normala associationsgrund det godtyckligt anvanda ordets
denotation ligger. Anvéandningen och uppfattningen av ordet som ett
varuméarke blir mer sannolikt om avstandet & stort. | annat fall riskerar
ordmarket att degenereras da alménhetens sprakbruk &ergar till att
behandla ordet i dess ursprungliga betydel se.

Ord som plockas ur ett annat sprék for att anvandas som varumérken kan
fungera bra som varumérken, som engelska ord i Sverige (till exempel
"Eagle’). Allautlandska ord bor daremot inte vara mdjliga att registrera som
varumérken. Enligt Holmqvist bér det vara avgorande hur ordet mottas och
uppfattas av almanheten. Problem kan uppsta nar ett ord, som i sitt
ursprungsland utgdr en generisk term, &en behtvs anvandas som en
generisk term i det nya landet. Sa kan vara fallet da ordet har accepterats i
den aktuella branschen som en internationell teknisk term. For svensk del
avvisar Holmqvist ldmpligheten i att gora ala frammande ord, eller ens alla
termer inom de ledande véarldsspraken, icke-registrerbara. Inte heller bor
bedémningen av vilka ord som kan utgdra fungerande varumérken i Sverige,
goras utifran omfattningen och intensiteten av handelsrelationer mellan
Sverige och andralander.

Vad som & lampligt ur spréklig synvinkel bor avgoras med en juridisk
utvardering i dtanke, enligt Holmqvist. Nar sarskiljningsformagan i 13 §
VML bedoms & det konsumenterna resktion pa varumérket ute pa
marknaden som &r av vikt. Déarmed & semantiska hansyn delvis basen for
det juridiska dvervagandet. Ord som hérstammar fran utomnordiska sprak
borde behandlas lika inom varumérkesrétten i de nordiska landerna anser
Holmgvist. Aven réttsgemenskapen inom varumérkesrétten de fem landerna
emellan anser han att talar for detta. Undantag fran principen bér medges om
ett 1aneord accepteras och Gvertas som en generisk term i ett av spraken,
utan att det samma hander i de 6vrigalanderna.

Transparenta meningsbérande ord kan delvis kopplas loss fran sin normala
betydelse genom avsiktlig felstavning till exempel. Genom den fonetiska
likheten med det generiska ordet behdlls anda kopplingen till betydelsen, sa
att vissa egenskaper kan antydas hos varan. Sndskor kan exempelvis dopas
till "SNO SHOQ?”. Ibland kan syftet med avsiktlig felstavning éven vara att
locka till sig kundernas uppméarksamhet, till exempel genom en ordlek
sasom "Sunmaid raisins’ (jmf "sunmade”’). Felstavning i sig byter inte
sambandet mellan ordet och dess betydelser. Enligt forarbetena till VML
utgdr felstavning oftast inte ett tillréckligt medel for att skapa
sarskiljningsformaga. Ett deskriptivt eller generiskt ord kan inte harigenom
goras registrerbart. Ett undantag utgor de sa kallade teleskopiska markena,
dar ordet forkortats genom att en eller flera bokstaver bortfallit.**°

0 Holmquist I, s. 84-93.
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6 Degenerationsprocessen

Den process som leder fram till degeneration kan ta léngre eller kortare tid,
och ske p& olika sétt.*** Né&r ett varumérke forlorar sin séarskiljningsforméga
kan det bli degenererat, och da kan registreringen héavas enligt 25 § 2 st. 2p.
VML. Om ett varuméarke Overgar fran att vara sarskiljande till att vara en
alméan beteckning & det fraga om en spraklig utveckling. Den sprékliga
utvecklingen i sin tur beror pa hur val varumarket fyller sin funktion i det
kommersiella sammanhanget. Motsatsen till degeneration & inarbetning,
enligt Holmgvist. Vid inarbetning forstérks varumarkets sérskiljnings-
formdga, och befasts dess stdlning p& marknaden.** En férsamrad
sarskiljningsformaga behtver inte automatiskt innebara att risken for
degeneration Okar. N&r ett varumérke genom felaktigt anvandande forlorar
en del av sin sarskiljningsformaga kan market blir urvattnat. Det framstar da
inte som unikt, men riskerar likva inte heller att overgd i en allmén
beteckning.

Om manga mérken i olika produktkategorier har samma namn, blir detta
namn snart inte sarskiljande fér ndgon produkt. Detta behdver anda inte
medfora att mérket degenererar. Ord som "King” och ”"Star” & populéra
som varumérken, och eftersom sa manga produkter béar dessa namn kan det
bli svart att skiljamellan dem. For att gora dtskillnad mellan dessa produkter
behovs ofta nagon sdlags ytterligare differentieringsgrund. Genom
marknadsforing kan méarket da tillforas en sekundarbetydelse, som medfor
at just ett visst marke forknippas med vissa egenskaper och ett visst
kommersiellt ursprung. Omfattningen av ordets eller namnets innebdrd kan
bli mycket omfattande, sd att det kan syftatill ett stort antal produkter.

De varumérken som déaremot riskerar att degenerera ar de, for vilka gélva
betydel sen hos namnet eller ordet expanderar. Namnet utpekar inte langre en
produkt, utan ett visst slag av produkter. *** Avgérande & hur varuméarket
uppfattas av anvandarkretsen. Anvéndarkretsen kan grovt uppdelas i
varuméarkesinnehavaren sjav, hans konkurrenter, och tredje man. Atgarder
fran ala av dessa grupper paverkar varumérkets stallning i spréket. For en
forstaelse av hur forandringen i betydelse uppstér krévs dels en granskning
av hur varumérket fungerar rent semantiskt, dels en granskning av vilka
atgarder som paverkar varumarkets stallning. Dérutover kan det finnas andra
omvérldsfaktorer, som paverkar varumarket och dess sarskiljningsformaga.

Det finns inga klara regler for nér ett varumérke skall anses degenererat.
Varjefal maste avgoras for sig. Degeneration har beskrivits av Urde som ett
lingvistiskt fenomen med juridiska konsekvenser.*** Holmaquist formulerar

% Méelin, Urde, s. 91.

2 Holmquist 1, s. 25.

S Holmquist I, s. 152-160, 166.
% Urde, s. 116.
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Sig genom att siga att degeneration & ett resultat av samspelet mellan
semantiska och juridiska faktorer. De juridiska faktorerna & av underordnad
betydelse nér ett markes sarskiljningsformaga gar forlorad, men de styr
resultatet av vad den forlorade sarskiljningsformagan innebar. Eftersom de
sprakliga faktorerna & svarmétta, och besvérliga att fastsld, anser Holmaqvist
att det maste kunna faststallas med sikerhet att degeneration har intrétt for
att en registrering skall kunna hévas. Réttssékerhetsskd talar for detta,
liksom for att det & allmanna domstolar som skall doma i frégan och inte
myndigheter genom administrativa beslut anser han.**

Ratten till ett varumérke kan i princip férnyas hur manga ganger som helst.
Déarfor maste det alltsa finnas ett satt att upphéva det juridiska skyddet for
ett varumérke som inte anvands eller inte langre & sarskiljande. Forutom
anvandningstvanget i 25a 8 i VML, begransas varumérkesinnehavarens réit,
av att var och en som lider forfang av registreringen kan vackatalan om dess
upphdvande i VML 26 8. Konkurrenter som lider av att en
varumérkesinnehavares registrerade, degenererade mérke forhindrar nya
registreringar, kan véacka talan om registreringens upphévande enligt 25 § 2
st, 2 p. Denna reglering innebar, att degeneration i sig inte & nagot
savverkande rattsfaktum. Degenerationen maste ledas i bevis i en process
infor alman domstol. FOr att reda ut vad degeneration av varumarken
innebdr och hur det sker, ar det dels nbdvandigt att faststdlla vad som skall
bevisas, dels pa vilket sitt detta kan bevisas. Det som skall bevisas & att den
relevanta kretsen uppfattar méarket som en generisk term. Att den relevanta
kretsen uppfattar mérket som en generisk term kan bevisas genom att
framfora fakta om sprakbruket vid den aktuella tidpunkten inom den
aktuella kretsen. Vidare & det av intresse att forsoka faststélla vilka
omstandigheter som kan ténkas leda fram till att den relevanta kretsen borjar
omfatta en viss asikt.

Enligt Holmqgvist kan varumérken kan ses som ett specielt slag av
egennamn. Betydel seférskjutningen av innebdrden hos det ord som utgor ett
varumarke sammanhanger med den sprakliga utvecklingen av varumérket.
Denna Gvergang paminner till stor del om hur egennamn 6vergar till att bl
beskrivande allmanna beteckningar.*® Karlgren & sin sida, vill framstélla
degenerering, som en process dar en av varumarkets betydelser bortfaller.
Han avser da den betydelsekomponent som anger det kommersiella
ursprunget. Kvar blir endast den betydelsekomponent som avser teknisk
beskaffenhet. Karlgren fornekar, i polemik mot Holmaqyist, att Gvergangen
fran ett ord med egennamnskaraktar, till ett appellativ, behdver medféra
degenerering. Karlgren anser att manniskor sprakligt sett & kapabla att
samtidigt betrakta ett ord som namn pa en kategori av likadana varelser eller
foremdl, likval som ett namn pa varje varelse dler foremd av samma
kategori.**’

¥ Holmquist 1, s. 374.
8 Holmquist I, s. 108.
YINIR 1972 s. 219, s. 232 1.
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Urde menar att meningsforandringarna i degenerationsprocessen spanner
mellan individualisering och generalisering. Sprakligt sett innebar
degeneration att ett egennamn Gvergar till att bli ett appellativ, anser han, i
overensstammel se med Holmaqyist syn. Varumérkets mening vidgas, och far
en mer generell innebord. Juridiskt innebdr degeneration att varumérket
forlorar sin distinktvitet, inneborden generaliseras. Marknadsforingsmassigt
kan degeneration ocksa sagas innebara en meningsforandring. Innehavaren
har forlorat varumérket till sin produkt. Produkten &tergdr till att bli en
generisk produkt eftersom den saknar ett sdrskiljande varuméarke. Vad som
narmare bestdmt degenererar & inte produkten utan dess benamning.
Varumarkesinnehavaren har da inte skapat sig en konkurrensfordel, utan ett
nytt ord i spraket. Rent strategiskt utgor varumérket ur innehavarens
synpunkt en tillgang. Degeneration innebar att varumérket inte langre &r en
konkurrensférdel, eller en resurs for innehavaren.**

Det finns varierande instélIningar till degenerationsfenomenet. Degeneration
kan betraktas som en fordel, ett neutralt skeende, eller en nackdel. Urde
anser att det oenhetliga forhallningsséttet bland méarkesinnehavarna vittnar
om att teorin angdende degeneration & outvecklad, fragmenterad, och i vissa
fall motsagel sefull 4

6.1 Overgang fran varumarke till allman
beteckning

Som ovan beskrivits i & de kriterier genom vilka det kan goras atskillnad
mellan egennamn och allméanna beteckningar, inte i sig §évaavgorande. De
& att se som indikationer pa vilken grupp av ord ett visst begrepp &r att
hanfora till. De paverkar inte den sprakliga utvecklingen, utan & den foljd
av den. Aven om det & behovet av ett ord som ger upphov till det, & &ven
tillganglighet en viktig omstandighet som styr processen. Till skillnad fran
det Ovriga sprakliga omradet &r tillgangligheten av tankbara varumérken
begransad, pa grund av att varumérkesrétten innebdr en ensamrétt for
innehavaren att anvanda mérket. | praktiken foljer tillgangligheten av ett ord
som varumérke inte alltid de granser som varumarkeslagstiftningen staller
upp. Varumarkesinnehavaren sjalv kan lata bli att vidta dtgarder mot intrang
i sin varumérkesrétt, eller till och med anvanda det pa ett sitt som
undergraver mérkets funktion som varumarke.

Overgdngen frén varumérke till generisk term sker d& behovet av en
generisk term &r stort. Antingen kanske det inte alls existerar en generisk
term for den sortens vara som varumarket representerar. Eller sd & den
generiska termen otymplig, och svar att anvanda pa grund av att den &r 1ang,
eller svar att uttala, till exempel. | jamforelse kan det vara tilltalande att

148 Urde, s. 71 ff.
% Urde, s. 123.
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referera till det ifrdgavarande produktslaget genom varumérket istéllet.
N&got av varumarkets konnotationer kan vara sarskilt val lampat for att
utgora en generisk term. Bekvamlighet tycks styra utvecklingen i de flesta
fal. Det & naturligt att foredra ett ord som representerar ett helt koncept pa
ett behandigt sétt, i enlighet med sprékbruket inom den aktuella branschen,
framom langa och otympliga definitioner. Varuméarket har som
grundl&ggande syfte att tjana som kannetecken, att identifiera och sarskilja.
Malséttningen ar darfor inte att skapa allménna beteckningar, utan att skapa
individualiserande egennamn. Ett varumérke som Gvergétt till att bli en
allméan beteckning har forfelat sitt syfte.™

6.2 Degeneration som fordel

Synen att degeneration utgor en fordel baseras pa tanken att nar ett
varumarke anvands for att utpeka en viss typ av produkt skapas en
efterstravansvdrd monopolliknande marknadsposition for varuméarket.
Dominerande varumérken kannetecknas av att det & manga konsumenter
som kanner till dem. Detta framstélls som ett Overtag i konkurrensen.
Visserligen medges att det inte finns mycket att gora da konsumenterna
borjat behandla varumérket som en generisk term, och att degeneration i sa
fall kan utvecklas till en nackdel. Samtidigt anses anda fordelarna dvervaga.
Synen pa degeneration som en fordel & utbredd och derkommer i manga
varumarkesteorier. ™

Holmquist framhdler att varumarkesinnehavarens forvaxling mellan
degeneration, och motsatsen inarbetning, kan vara upphov till att han
behandlar sitt varumérke pd ett degenerativt sétt.*>* Den har angivna synen
pa degeneration som en fordel for innehavaren framstar som en trolig foljd
av en sadan missuppfattning.

6.3 Degeneration som neutralt skeende

Degeneration utgor en naturlig del av sprakets utveckling, och har av en
sprakvetare kallats for "adling av varuméarken”. Degeneration betraktas som
en fordel eller nackdel ndr den ses ur ett enskilt foretags perspektiv. For
lingvister & degenerationsfenomenet i sig varken forknippat med for- eller
nackdelar. Det innebadr endast att vissa varumarken borjar anvandas pa ett
friare satt. Varuméarken anvands for att karakterisera till exempel roman-
personer. En person kan beskrivas som en Ferrari. Skillnaden mot den
person som karakteriseras som en Volvo blir uppenbar.*®® Varumérkenas
identitet och symbolvarde Gvertas av forfattare och andra sprakbrukare. Urde
papekar att sddana generiska varumarkesmetaforer som ”en Teflonpolitiker”

0 Urde, s. 71.

L Urde, s. 111 ff.

52 Holmquist I, s. 366.

153 Mornroe Friedman: A” brand” new language, New Y ork, 1991, s. 103.
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eller "ett Tabascotemperament” forutsétter att |asaren & va fortrogen med
varumarkena och deras reklambudskap. Utan en sadan kannedom blir
metaforerna meningsldsa. Det kan alltsa handa att sprakutvecklingen griper
tag i ett varumérke och ger det en ny dler varierad innebdrd. Detta skeende
ar vérdeneutralt fér dem som inte & varumérkesinnehavare havdar Urde.™
Déarfor kan det sdgas att for den som inte har ett ekonomiskt intresse i
varumarket framstar frdgan om degeneration som tamligen likgiltig. For
dem som & sprékintresserade torde anda en sadan héar utveckling
representera nagot positivt, eftersom den medfor att spraket berikas och
nyanseras.

6.4 Degeneration som nackdel

Degeneration kan aven betraktas som en nackdel. Den kan anses utgora ett
juridiskt problem, ett konkurrensproblem eller ett marknadsforingsproblem.
Det juridiska problemet bestdr i att varumérkesinnehavaren forlorar sin
ensamratt, och varumarket blir allman egendom.’® Ett konkurrensproblem
utgor det degenererade varuméarket, da det forsvarar introduktionen av nya
varumérken inom en produktkategori. Konkurrerande foretag tvingas
marknadsfora sin produkt utan att kunna anvénda sig av det ord som &r
allmant accepterat som varans generiska beteckning. Detta beror pa att den
gamla registreringen for det degenererade mérket bestdr. Om den nya
konkurrenten trots allt anvander den degenererade beteckningen, innebéar
detta ett straffbart intrang. Utan tillgang till kategoribeteckningen kan han &
andra sidan inte beskriva sin nya produkt.*®

Marknadsforingsméssigt medfér  degeneration ett antal  negativa
konsekvenser. Tid och pengar som lagts ned pa att inarbeta varumarket hos
konsumenterna gar foérlorade. Konkurrerande foretag far en vakand
produktbeteckning att marknadsfora sina produkter under. Under den tid det
tar att bygga upp nya varumérken hinner konkurrenterna uttka sina
marknadsandelar. Det foretag som rdkat ut for att dess varumérke
degenererat gar ofta fran att varit marknadsledande till efterféljare. Detta
medfor att de maste anpassa sig till en helt ny situation, och tillampa helt
andra strategier. Vidare innebdr forlusten av ensamrétten till ett varumérke
en odterkallelig forlust av en resurs. En vardefull kapitaltiligang kan inte
langre realiseras. Dessutom & varumérkena véardefulla for foretagens image
och renommé. D& varuméarket gér forlorat férsvagas foretaget.™”

154 Urde, s. 114 f.

155 Melin, Urde, s. 99.
1% Urde, s. 120 f.

7 Méelin, Urde, s. 100.
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7 Faktorer som paverkar
varumarket

Varumarkets stallning i spréket, och dess inneboende styrka paverkas av
atgarder fran tre olika hdll. Dels kan varuméarkesinnehavaren sav paverka
sitt varuméarke. Dels kan konkurrenternas dtgarder fa varumérket att
degenerera.  Slutligen paverkar alméanheten, genom sitt  sprakbruk,
varumarkets sarskiljningsformaga, liksom séttet pa vilket varumarket
anvands i facklitteratur och lexikaliska skrifter. Aven andra
omvérldsfaktorer paverkar varumarket.

7.1 Varumarkesinnehavarens atgarder

Varumérkesinnehavaren kan sav paverka sitt varumarke genom att aktivt
vidta atgarder for att skydda det, eller genom att forsoka fora over
varumérkets inneboende kraft till andra produkter &n den ursprungliga. De
atgarder som framst kommer pa fraga & utvidgningar av varumarket och
kopplingar mellan varumérken.™®, men &ven olika slags nyttjanderéttsavtal
kan ingds, varav licensavtalen utgor en viktig del. Eftersom varumérkes-
innehavaren héarvid [d&mnar 6ver en del av kontrollen av hur varumérket
hanteras, & licensavtal ofta mycket detaljerade angdende anvandningen av
varumérket.”™ Innehavaren kan sdv anvanda varumérket felaktigt, eller
underldta att forhindra andras degenerativa anvandning av mérket. Enligt
Holmqgvist & den enda rimliga forklaringen till detta att varumérkes-
innehavaren forvaxlat begreppen degeneration, och dess motsats inarbet-
ning, sinsemellan. '

7.1.1 Organisation och marknadsforing

Né&r varumérkesinnehavaren géav bedriver verksamhet under sitt varumarke,
& det naturligtvis mycket viktigt att han uppratthdller en tillracklig och
effektiv kvalitetskontroll. Annars kan kopplingen brytas mellan de positiva
vérden han dnskar att market férknippas med, och market sjalv.*®*

Degeneration intrader nar varumérket borjat betraktas som en almant
betecknande term for ett visst produktkoncept. Risken for att sa sker, & stor
om ett foretag som tillverkar ett nytt slag av produkter underléter att
introducera en generisk term for produktslaget. Degeneration kan ocksa
intrada om foretaget |ater bli att anvanda den generiska termen. Likva kan
det handa att omséttningskretsen forkastar den introducerade generiska

%8 Uggla, s. 63.

159 Petter Rindforth: Dagen efter, 2:auppl., Hasselby., 1999, s. 30.
1% Holmquist 1, s. 366.

" Melin, Urde, s. 84 ff.
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termen till forman for varumérket. Risken for att sa sker & stor om termen
& lang, eler kranglig att lara sig, eller varumérket & battre och mer
beskrivande an den generiska termen. Sa skedde med varumérket
"Monopoly”, som blev en produktbeteckning i stéllet for "real estate trading
game’. Degenerationsrisk foreligger &en ndr det visserligen finns en
etablerad beteckning for ett visst slag av produkter, men denna beteckning
inte fungerar bra. D& dammsugaren av méarket "Hoover” introducerades,
overgick det snabbt till att bli en generisk beteckning, eftersom det
existerande uttrycket “vacuum-cleaner” ansags som besvarigt att
anvanda.*®

Maérkesinnehavaren bor darfor aen vara noga med hur han behandlar
ordmarket ur spraklig synpunkt. Om han konsekvent ser till att ordmérket
altid anvands i singular, i obestdmd form, och att det stavas med stor
begynnel sebokstav, stérker han mérkets egenskap av egennamn. Sarskilt for
ordmérken som &r deskriptiva géller att stréva efter att de sammanstélls med
den generiska term som beskriver den aktuella produktkategorin.
Méarkesinnehavaren bor altsat.ex. anvanda uttrycket " mixern Assistent” for

att férebygga att varan borjar kallas " assistenten” . **

7.1.2 Markning genom ™ eller ®

| praxis har det utformats manga olika sétt att marka varumérken.
Hanteringen skiljer sig & fran bransch till bransch, eftersom det inte finns
nagra klara regler att stodja sig pA De vanligaste symbolerna & ™
respektive ®. Symbolen ™ kan anvandas pa ala mérken som anvandaren
anser att ar ett skyddat varumérke. Market &r till exempel lampligt att bruka
da ett ord inte annu registrerats som varumarke, men som innehavaren
forsoker inarbeta som kannetecken. Det finns inget férbud mot att anvanda
™, Det uttrycker endast en viljeférklarning fran anvandarens sida. Det blir
darfor en bedomningsfraga fran fal till fall, om omvérlden skall behandla ett
kannetecken mérkt med ™ som ett skyddat varumarke.

Tecknet ® anger att varumérket & registrerat, och darfor skyddat. Ett
missbruk av symbolen kan eventuellt beivras genom Marknadsforingslagens
(1995:412) forbud mot vilseledande framstallningar. Enligt 6 § 4 p. far
marknadsforing inte vara vilseledande betréffande egna eler andras
kannetecken och réttigheter.'®* Markningen saknar juridisk relevans, och an-
vénds sparsamt i Sverige.'®

%2 Melin, Urde, s. 94 1.

13 Holmquist I, s. 84 ff.

1% Rindforth, s. 11,

1% Hans Karlgren 1991, http://www.sics.se/jussi/Personer/HansK arl gren/namn.html, 2002-
12-18.
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7.1.3 Utvidgning av varumar ket

Utvidgningar kan ske  som linjeutvidgningar eller som
varuméarkesutvidgningar. Linjeutvidgningar innebér att varumarket utstracks
till att omfatta en nérliggande produktkategori, till exempel nér ett
varumérke for margarin  utstracks till  att omfatta |&tostar.
Varuméarkesutvidgningar sker mellan vasensskilda produktkategorier, som
fran leksaker till klader. Genom utvidgning kan varumérkets karn-
associationer skadas pa |&ng sikt.'*

Vid positiva utvidgningar har varumérket en transformerande roll, och
Overfor positiva associationer till den nya produkten. Utvidgning kan &ven
paverka varumérket negativt. Om ett varuméarke som star for god kvalitet
borjar lansera varor i en annan kategori, bryts associationen till god kvalitet.
Manga linjeutvidgningar &ar typiskt sett neutrala. Den nya produkten har da
ett naturligt samband med den gamla. Meningsskapande utvidgningar
modifierar, tillfor, eller utvidgar ett varumarkes mening. De kan ocksa vara
revitaliserande, sa att de ger mérket ny inspiration och kraft. Detta sker
genom en forstérkning av karnvérdena, eller genom understrykande av
varumérkets ursprung och historiaa. Defensiva utvidgningar kan
varuméarkesinnehavaren ta till, dd han inte egentligen vill utvidga
varumérket, men & radd att for att konkurrenter inom andra
produktkategorier skall kapitalisera pa hans varumarke.
Varumarkesinnehavaren ser da till att utvidga den skyddade kretsen kring
sitt eget varumérke. Defensiva utvidgningar fungerar som ett sétt att skydda
sig mot renommésnyltning. **

| detta sammanhang kan aven sa kallade defensivméarken namnas. Det & hér
fraga om marken, som inte avses anvandas. Innehavaren av ett visst mérke,
till exempel " Agge’, later &ven registrera” Agga’ och "Aggo”, for att vidga
skyddsomfanget kring ” Agge”. Registreringen av defensivméarkenafar alltsa
samma effekt som en skarpning av férvaxlingsbeddémningen.*®® Om mérket
intetagitsi bruk inom fem ar, fér emellertid registreringen héavas, enligt 25 a
§VML.'®

7.1.4 Kopplingar mellan varumarken

Att bedriva en kostnadseffektiv varumérkesstrategi kan innebéra att olika
varumarken kopplas ihop. Detta ar ett bra sétt att kapitalisera pa ett
valetablerat varumarke for att underbygga ett varumarke med mindre stark
utstrdlning. Detta forutsétter att varumarkesinnehavaren ar villig att ta den
risk for degeneration, som det starka varumarket utsitts for. Onskvarda
associationer och laddningar som saknas hos det ett visst varumérke, kan pa

166
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detta sitt inhamtas fran varumérken som & i ndgon annans &go. Interna
kopplingar sker mellan varumérken i den egna varuméarkesportféljen. Ett
samband skapas mellan det va etablerade, och det mindre kénda varumarket,
for att astadkomma kostnadseffektivitet. Externa kopplingar skapas mellan
det egna varumérket, och andra foretagares varumérken. Kopplingen
forvantas forstérka det egna varumarket. | symmetriska kopplingar vager
allavarumarken lika mycket. *

7.1.5 Nyttjanderattsavtal

Det finns olika slag av nyttjanderdttsavtal for immateriella réattigheter.
Rétten att nyttja ett varumérke kan ocksa ges till en utomstaende genom ett
enkelt medgivande.

7.1.5.1 Licensavtal

Licensiering liknar mérkesutvidgning sétillvida att varumérket i bada fallen
anvands for att lansera ett flertal produkter. Vid licensiering overlater
mérkesinnehavaren en del av den kommersiella risken, vilket inte sker vid
mérkesutvidgning. Fordelarna med licensiering & att varumérkes
innehavaren undviker ocksa kostsam marknadsbearbetning. Méarkets expo-
neringsgrad okar, vilket gér market mer kant.'™ Licensiering kan &ven leda
till negativa konsekvenser. Mérkets image lider skada av kvalitets-
sankningar. Eftersom varumérkesinnehavaren i och med licensavtaet ger
ifrén sig en del av kontrollen dver sitt varumarke, & noggranna kvalitets-
specificeringar och distinkta sanktioner i licensavtalet viktiga.'"

Merchandising & en form av varumarkeslicens, dar nyttjanderdtten till
varuméarket upplats till produkter som & artframmande for varumérket.
"Camel” har sdlt skor och resor. "Lucky Strike” har anvants vid
motortavlingar. Just tobaksbolagens merchandising har varit omtvistad,
eftersom den har ansetts vara ett sétt att kringga forbud mot tobaksreklam.'”
For att bl a komma till rétta med detta slag av smygreklam for tobak lade
Europaparlamentet och radet fram ett fordag till direktiv. Direktivets syfte
skall vara tilln&rmning av medlemsstaternas lagar och andra forfattningar
om reklam och sponsring till forman for tobaksvaror(EGT C 270, 25.9.2001,
s. 97). Direktivforslaget definierar reklam som varje slag av kommersiellt
meddelande som syftar till, eller leder till direkt eller indirekt
marknadsforing av tobaksvaror.”

Risken med merchandising &r att bilden av varuméarket som bérare av vissa
ursprungliga vérden riskerar suddas ut, sa att omséttningskretsen inte langre

" Uggla, s. 66 f.

7 Méelin, Urde, s. 60.

12 Melin, Urde, s. 84.

178 Rindforth, s. 33.

174 COM (2001) 283, 2001/0119/COD.



vet vem som stér bakom varumarket. Den ursprungsavgivande funktionen
hos varumérket har satts ur spel .}

7.1.5.2 Franchising

Ett franchiseavtal innebér att parterna kommer Gverens om att utnyttja
franchise for att marknadsfora varor eler tjdnster under gemensamt namn,
med enhetlig utstyrsel av lokaler eller transportmedel. Franchisegivaren &r
skyldig att dela med sig av sin know-how, och léamna tekniskt eller
kommersiellt bistand till franchisetagaren. Varuméarkeslicensen &r en viktig
del av avtalet. Kanda franchisekedjor & "Mac Donalds”, " Pressbyran”, och

"7-eleven” 17

7.1.5.3 Medgivande

M edgivande utgor ett avtal, dar varumarkesinnehavaren ger nagon annan rétt
alt anvanda och registrera ett varumérke som liknar det egna varumarket.
Detta dags avtal anvands oftast | dStuationer déar Patent- och
registreringsverket anfért ett redan registrerat varumarke som hinder for
ansokt registrering. | méarkesintensiva branscher som lékemedelsindustrin &r
sadana avtal vanligt forekommande. En negativ foljd av avtalet for den som
lamnar medgivandet &, att det nya mérket ofta ligger valdig ndra det gamla
betydelseméassigt eller fonetisk. Detta i sin tur medfér en urholkning av
skyddet for det adre varumarket.>”’

7.2 Konkurrenters atgarder

En varumérkesinnehavaren ensamrétt till hans mérke kan undergravas av
hans konkurrenter. Ensamréttens omfattning framgar av 4-10 88 VML. Den
som gor intrang i annans varumarkesrétt skall ersétta den skada han orsakat,
och riskerar att domas till fangelse eller boter enligt 37, 38 88 VML. Den
som gor intrdng i annans varumarkesrétt kan sedan en lagandring 1994 av
domstol aven forbjudas vid vite att fortsétta med intranget (37 a § VML).
Straffmaximum hojdes samtidigt fran 6 manader till 2 ar. Forstk och
forberedelse till intr8ng strafflades'® Fr&n och med 1999 kan
varuméarkesinnehavare framstdlla begaran om sa kallad intrangsunder-
sokning. Begéran riktas till domstol, for att sékra bevis om intrang i
varumarkesrétten enligt 41 a § 1 st. VML.Y® Undersdkningen utfors av
kronofogdemyndigheten, d& féremal eller handlingar kan beslagtas.*®

De atgarder fran konkurrenternas sida som kan medfora risk for
degeneration av ett varumake & de som undergraver markets

15 Rindforth, s. 33.
176 Rindforth, s. 32 f.
17 Rindforth, s. 34.
178 | ag (1994:232).
179 | ag (1998:1455).
180 Rindforth, s. 38 .
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sarskiljningsférmaga, och de som formedlar fel signaler & konsumenterna.
De kan sammanhdnga med forvéxlingsrisken, nér ett konkurrerande
varumarke utformas alltfor lika ett annat, s att en faktisk forvaxlingsrisk
uppstér. De kan dven ha samband med medveten plagiering och annan
otillborlig kopplig till annans varumérke, da varumarkets funktion som
egenskapsgaranti undergravs.

7.2.1 Intrang

Intrang i ensamrétten till ett varumérke sker genom att ndgon annan an
varumarkesinnehavaren anvander sig av ett varumarke som &r identiskt, eller
forvaxlingsbart med det forsta varumérket. Genom officialprévningen vid
registreringsforfarandet nekas de varumérken registrering, som riskerar att
forvaxlas med tidigare registrerade eller inarbetade varumérken enligt VML
14 8 1 st 6 p. Inarbetning av ett varumérke kan inte heller ske, om det inte
ager sarskiljningsformaga. Forvaxlingsrisk anses endast vara for handen, om
tva ifrégavarande varor tillhtr samma varuslag, enligt VML 6 8§ 1 st. Ar
emellertid varumérket va ansett har i landet, gdler forbudet mot
forvaxlingsbara varumarken &ven for varor som inte tillhdr samma varuslag
enligt 6 8 2 st. Gréansdragningen mellan vilka varuméarken som medfor en
risk for forvaxling, och vilka som inte gor det sker dels vid Patent- och
registreringsverkets prévning av de relativa registreringshindren. Dels sker
gransdragningen i alméanna domstolar, d& varumérkesinnehavare vacker
intrAngstalan mot den som férsoker inarbeta ett varuméarke som &r snarlikt
hans eget.

| ett avgdrande frén Hovrétten for ovre Norrland 3.4 1984 befanns
namnen " Bigmac” och "Big max” vara sa lika, att forvaxlingsrisk fanns.
Hovrétten tog hansyn till ordlikhet och ljudlikhet. Genom att ” Bigmac” var
ett registrerat varuméarke hade lanseringen av hamburgaren som kallades
"Big max” utgjort ett intrang i det férra varumarket.

I NJA 1985 s. 635 befanns de aktuella varorna, likéren ”Galliano”, och
likrextraktet " Gaetano”, vara produkter inom samma varuslag. HD ansdg
dem inte vara forvaxlingsbara. Visserligen ansdgs utstyrsel och fargséttning
pa produkterna vara rétt lika, och ljudméssigt sett paminde namnen om
varandra. Flaskornas utseende skiljde sig eméllertid helt &, och tillverkaren
av " Gagtanoextraktet”, Saturnus AB, angav bade i bild och i skrift sitt namn
pa etiketten.

| réttsfallet NJA 1992 s. 633 domdes till svarandens forman. Mérket " Bakis
& Skakis’ foretedde en viss likhet med market "Friskis & Svettis’, men
férutom sammansattningen av tva ord med "-is’-suffix, fanns inga andra
likheter. Inneborden av namnen var helt olika, da det forra utgjorde en
parodisk aludering pa det senare. Darfor ansdgs inte markena forete

181 NIR 1985 s. 479.
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tillréckligt stor likhet for att det utvidgade skyddet i 6 § 2 st. VML skulle bli
tillampligt.

7.2.2 Otillborlig marknadsforing

Marknadsforingsagen fran ar 1996 forbjuder otillborlig marknadsforing,
enligt 1 8 i syfte att framja bade néringsidkares och konsumenters intressen.
| lagens generalklausul, 4 §, exemplifieras atgarder som strider mot god
marknadsforingssed. Misskreditering & en av dessa. Misskreditering av ett
varumarke innebar att en konkurrent i sin marknadsforing forlojligar,
misstankliggor, eller svartar ner en néringsidkare eller dennes varuméarke.

Renommeésnyltning sker genom att en nadringsidkare i sin marknadsféring
anknyter till andra néringsidkares varumarken, utan att risk for forvaxling av
varumérken foreligger, eler risk for vilseledande om varans ursprung. Det
snyltande varumérket aker snalskjuts pa annans upparbetade varumarke.
Detta kan ske genom att anvanda varumérket ”Rolls Royce’ i vardehojande
syfte, genom att kalla sin produkt exempelvis "tradgardsgrillarnas Rolls
Royce”. Snyltning kan dock &ven ske sa att vilseledande om ursprung ar for
handen, till exempel genom jamforelse med den egna billigare produkten,
och en kand mérkesvara.'®

Enlig 6 8 MFL fa&r en naringsidkare inte anvanda framstallningar som
vilseleder kOparen om varans kommersiella ursprung, kannetecken,
kvalifikationer, och egenskaper. Alla sorters marknadsféring i ord, tecken
och hild avses, muntligt som skriftligt. Oriktiga pastdenden om egna och
andras immateriella réttigheter skall forhindras.™®® Ett exempel pa
vilseledande marknadsféring &r oriktigt anvéndande av symbolen ®. Enligt
MFL 8 § far en produkt inte utformas sa att den latt kan forvaxlas med
nagon annan naringsidkares kanda och séarpraglade produkt. Forbudet géller
aven for produkter som inte atnjuter skydd i den immateriarétsliiga
lagstiftningen.

7.2.3 Jamforandereklam

Jamforande reklam &r tilldten i Sverige, liksom i de flesta EU-lander.
Jamforande reklam innebér att en konkurrent eller dennes varor utpekas,
direkt eler indirekt. Enligt forarbetena till VML, kan en néringsidkare
ibland ha ett befogat intresse att anvanda annans varumérke. Sa &r fallet om
han vill géra jamfoérande reklam.'® En forutsittning & att mottagaren av
reklambudskapet inte forleds att tro att varumérket symboliserar andra
produkter an varumérkesinnehavarens. Att anvanda annans varumérke for
att karakterisera sin egen produkt &r inte tillatet. " Rolls Royce” har rakat ut

182 Rindforth, s. 18 f.
183 Rindforth, s. 19.
184 50U:1958:10, s. 237.
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for detta ett flertal ganger. Sloganen "Mazda 929 Legato. Familjens nya
Rolls” kan namnas som ett exempel pa detta.’® Gransen mellan vad som &
till&ten, jamforande reklam, och marknadsforing stridande mot god sed, kan
ibland var svar att dra.

7.2.4 Parallellimport

Parallellimport &r ett internationellt fenomen som mestadels ar fullt lagligt.
Parallellimport innebar att nagon annan &n generdagenten eller
licenstagaren/réttighetsinnehavaren importerar  exempelvis  kénda
mérkesvaror som tillverkats i exportlandet av réttighetsinnehavaren, eller
med dennes samtycke. Samma vara kan da sdljas pa samma marknad till
olika priser. Parallellimport &r ett till synes externt hot mot varumarket. Det
har dock i sista hand sitt ursprung i foretagets organisation. Markesfdretaget
stér i avtasforhallande till sina dotterbolag och licenstagare. Dessa har avtal
med distributorer. Avtalsbrott i nagot av dessa led ger forutséttningar for
parallellimport. For att undkomma problemet bor mérkesbolagen bevaka
marknaden, och beivra avtalsbrotten i ett tidigt skede. Méarkesforetagen
tenderar att ogilla parallellimport. Konsumenterna stdller sig ofta positiva
till parallellimporterade varor som gar att kopa till ett |agt pris. Varumarket
upplevs som en garanti for att vara hdler hog kvalitet, trots det laga
priset.'%

Foljderna kan bli att varumérkets image skadas. Detta kan ske genom
prisdumpning, eller genom att en vara som specialdesignats for ett visst land
hamnar i ett annat, dar kvalitetskraven ser annorlunda ut. Saluféringen av
paralellimporterade varor sker oftai billiga sa kallade outlet-butiker, och da
under mindre prestigefyllda omstandigheter an tillverkaren o6nskar.'®’
Tilléligheten av paralellimport beror pd nar en viss rétighet anses
konsumerad i importlandet. | Sverige gdller enligt den nya4 a8 VML regler
om regional konsumtion. Detta medfor, att ekonomisk hantering av en vara,
inte kan forhindras av réttighetsinnehavaren. Detta géller om varan lovligen
avsatts inom EES-omrédets granser, med réttighetsinnehavarens samtycke'®

7.2.5 Piratindustrin

S& mycket som 8 procent av vérldshandeln kan utgoras av olika slags
piratkopior. Stora vinstmgjligheter, ineffektiv lagstiftning, billiga
hjdlpmedel, och alméanhetens positiva instdlning bidrar till att handeln

185 Melin, Urde, s. 82. Uppsala tingsrétt 1980-12-11 =NIR 1981 s. 421.

18 Melin, Urde, s. 831.

187 Rindforth, s. 19 f. Rindforth pdpekar dock att parallellimport &ven kan vara ett sétt for
markesforetagen att gora sig av med dverskottslager, och sdledes ske med deras goda
minne.

188 Se bl.a. SOU 1999:19 Artikel 7 i EG:s varumérkesdirektiv- Andringar i
varumarkeslagen, prop. 1999/2000:93 Férdlag till lag om andring i varuméarkeslagen.
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blomstrar. Enligt the Conterfeiting Intelligence Bureau CIB omsdtter den
mer pengar varlden dver, an narkotikahandeln.

Bade ur varumérkesinnehavarnas, och konsumenternas synvinkel & de
negativa konsekvenserna flera. Piratkopiorna ar inte kvalitetskontrollerade,
och inte forknippade med négra som helst garantiataganden. Méarkesvarorna
ar, till skillnad fran piratkopiorna, designade och ofta ett resultat av flera ars
forskning. De falska produkterna snyltar pa den dkta varans goodwill och
innehavarensinvestering i reklamkampanjer och annan marknadsforing.*®°

7.3 Atgarder av tredje man

Forutom att varumarkesinnehavaren sjév, och hans konkurrenter paverkar
varumérket, paverkas varumarkets sarskiljningsférmaga av vad utomstaende
aktorer gor.

7.3.1 Sprakbruk

Atskillnad kan goras mellan talsprék och skriftsprék. Varuméarken anvands
b&de i talspréket och i skriftspréket.!®® Skiftningar och forandringar i
talspréket ar svéara att pavisa, till foljd av det talade sprékets undflyende
karaktdar. Dérfér brukar anvéndning av varumérket i skriftlig form i
ordbdcker, manualer, patentspecifikationer och dylikt en storre roll an den
muntliga anvandningen av varumérket i bevishanseende. Det torde vara i
talspréket som de forsta tecknen pa en degeneration av varuméarket gar att
upptacka. Det & emellertid inte alltid klart i fall ett uttalat ord har anvénts
som ett egennamn eller som ett allmént begrepp. Ofta kan den som anvander
ordetl\;f\ra osaker pa huruvida ordet utgor ett varumérke eller & en generisk
term.

Ett varumarke anvands bade i kommersiella och icke-kommersiella
sammanhang. Vid beddmningen av huruvida degeneration intrétt & bada
dag av anvandning av vikt. Uppfattningen inom handeln kan sagas komma
till uttryck i det allmanna sprékbruket.'** Varumarken anvands framst av
konsumenter och dem som arbetar inom handeln. Det & troligt att
konsumenternas anvandning av ett varumarke till stérsta delen & muntlig,
sarskilt inom dagligvaruhandeln. Naringdlivet kan antagas anvanda
varumérket i skriftlig form, i storre utstrackning. Holmqvist drar slutsatsen
att det & framst genom att iaktta den muntliga anvandningen som de forsta
tecknen pa degeneration kan upptéckas. Forandringar i talspraket borjar med
stor sannolikhet forr eller senare paverka skriftspraket. Likva &r det ocksa

1% Rindforth, s. 36 f.

% Holmquist 1, s. 227.
! Holmquist I, s. 106 f.
92 Holmquist 1, s. 243.
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viktigt att studera den skriftliga anvandningen av varumarket i uppslagsverk,
p& andra stallen dar varumérket kan komma att omnamnas.'*

Samspelet mellan allmanhetens sprakbruk, och det kommersiella bruket av
varumérken & komplext. Monroe Friedman har undersokt forekomsten av
kommersiella namn inom traditionellt icke-kommersiella omraden, sdsom
litteratur, konst och popularmusik. Undersokningen tar sikte pa det
amerikanska samhéllet. Den sager inget om svenska férhallanden, men jag
tror anda att Friedman slutsatser &ger viss giltighet for svensk del. Det
svenska och det amerikanska samhélet tillhor bada tva den véstliga
kultursfaren, med en relativt htg niva pa konsumtionen. Bada tva &r
marknadsekonomier dar reklam och marknadsforing omsétter stora belopp
kontinuerligt.

Friedman fann att det skett en markbar Okning i forekomsten av
mérkesnamn inom populdrkulturen, anda sedan andra vérldskriget. De
méarkesnamn som anvants flitigast var sadana som hade ett hogt
galvuttryckande varde for konsumenterna. Inom litteraturen anvandes
kommersiella namn inte endast for att beskriva vissa personer eller
foreteelser, utan aven for att anlégga en viss ton, eller stamning i hela
verket.!*

En utveckling som denna visar att marknadsféring som syftar till att
formedla kanslomassiga och abstrakta budskap kan fa stor genomsl agskraft.
Fleraelement eller kvaliteter kan sasmmanforas under samma namn, och héri
tror jag att lockelsen att anvanda varumarken pa ett beskrivande sitt, ligger.
Det framstar som elegantare att beskriva en situation eller stamning med ett
ord, varumérket, istédllet for att anvanda flera meningar for att precisera sig.
Resultaten av Friedmans undersokning tyder pa att varumérken inte bara kan
overga till att bli generiska ord, utan lever ett galvstandigt sprakligt liv vid
sidan av sin existens som varumarken. Vad detta kommer att leda till i
degenerationshanseende &r svart att forutse. Den gallande varumarkesrétten i
Sverige bygger ju pa att det gar att forvarva ensamrétt till ett varumarke.
Denna rétt kan ga forlorad om varumérket upptas som ett vanligt ord i
spraket. Ensamrétten ses som ett viktigt instrument for den ekonomiska
samfardseln, men den maste vika da faktiska forhalanden gor den orimlig
att uppratthalla. Paverkan betraktas som helt ensidig.

Numera kan det emellertid kanske sagas att &ven varumérkena paverkar den
sprékliga utvecklingen i lika hog grad som sprakutvecklingen paverkar
varumarkena. Vad & det dd som skall betraktas som "faktiska
forhallanden”? Vilket ansvar skall reklamarna alaggas nar marknadsforing i
alt storre utstrackning formar paverka spréket langt utdver den
kommersiella sféren?

% Holmquist 1, s. 107.
19 Friedman, s. 156 ff.
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7.3.1.1 Varumarken i uppslagsverk

Ibland infors ord som utgdr varuméarken, som uppslagsord i lexikon. Fragan
&, hur ett inforande av varumérket i ett uppslagsverk skall paverka
bedomningen av sarskiljningsformagan. Pridistor, anvandarmanualer,
patentspecifikationer, och annan tryckt text, kan tjana som bevis for hur ett
ord anvands och uppfattas, men de & inte lika utsagsgivande som
uppslagsverk. Ett varumake har den innebdrd som den relevanta
omséttningskretsen tillméter det. Uppfattningen inom en viss bransch kan
sdgas spegla uppfattningen hos varuméarkesinnehavarens konkurrenter.
Innehdllet i ett uppslagsverk & daremot en neutral omstandighet, som
utmarks av att utgivaren saknar eget intresse i fragan.

De som sammanstéller och utger lexikaliska verk & antagligen inte helt
insatta i fragan om skillnaden mellan varumérken och generiska
beteckningar. De &gnar darfor troligen inte s stor uppméarksamhet &t fragan,
vilka de juridiska effekterna blir, av att infora ett visst ord som utgor ett
varumarke, i sitt uppslagsverk. Det & oklart pa vilka grunder
sammanstdllaren eller utgivaren beddmer vilka ord som skall medtas, och
vilka som inte skall medtas i uppslagsverket. | vissa fal har utgivaren
befunnits halla rékning pa hur manga ganger ett ord, som ursprungligen
utgjort ett varumarke, férekommit i andra tryckta skrifter som en allméan
beteckning. Sedan, nar det forekommit Gver ett visst antal ganger, har han
infort det i sitt eget uppslagsverk.*®

| svensk praxis gdlande den gamla Varuméarkeslagen fran 1884, har
inforandet i ett uppslagsverk inte i sig ansetts utgora tillrackligt bevis, for att
ett ord utgdr en generisk term. Detta aen om det inférts i Svenska
Akademiens Ordbok, vilken kan anses utgora det mest auktoritara verket pa
omradet. | administrativ praxis har uppslagsverkens betydelse provats for
bland andra orden "Jeep”*® och "Nylon"**’. Orden var inte registrerbara
eftersom de ” syntes avse att angiva varans beskaffenhet”. Aven om ett ord ar
intaget i ett uppslagsverk behover detta emellertid inte vara ett tillrackligt
bevis for att varuméarket dvergatt till att bli en allméan beteckning. Ibland kan
generisk anvandning av ordet i kataloger, anvéndarmanualer och dylika
skrifter vara av storre bevisvérde for att faststélla det etablerade bruket av ett
visst ord. Som alltid, maste en helhetsbedomning goras, och ala relevanta
faktavagasin.'%®

| VML 11 § stadges att forfattare, utgivare och forléggare av lexikon,
handbok eller annan liknande tryckt skrift & skyldig att se dver sitt tryckta
aster. Han bor tillse, pa begdran av innehavaren, att ett registrerat
varuméarke inte dterges sa i skriften, att det inte framgér att det ar fraga om
ett varumarke. Marken som inte & registrerade skyddas altsa inte.
Dagstidningar, liksom fiktiva verk, omfattas inte heller av regleringen.

% Holmquist I, s. 204 ff.
1% NIR 1947 s. 216.

Y NIR 1943-44 s. 172.
% Holmquist I, s. 220 ff.
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Stadgandet kan ses dels som ett slags uppmaning eller varning till utgivarna
att inforskaffa korrekta uppgifter. Dels kan det ses som en uppmaning till
varumarkesinnehavarna att Overvaka sina intressen. Det kan aven ses som
ett sdtt att komma till rétta med en felaktig anvandning av varumarken, som
ar icke-kommersiella. For icke-kommersiella varumérken blir reglerna om
intréng i 4-10, och 37 §8 VML inte blir tillampliga.'®

11 8 & inte forenad med ett pafoljdsstadgande. Nar ett felaktigt atergivande
patalas for utgivare eller forlaggare, brukar dessa frivilligt forbinda sig att
korrigera felet i den foljande upplagan av sitt verk. Detta intraffar kanske
emellertid forst flera & senare. Undertiden kan den felaktiga eller oklara
noteringen i verket hinna paverka varumérkets sarskiljningsformaga negativt
under en lang tid. Holmquist anser darfor att stadgandet har en begransad
betydelse. Samtidigt pdpekar han att detta till stor del beror pa
varuméarkesinnehavarnas passivitet, da innehavarna sdlan begér réttelse av
att hans varumérke blivit felaktigt tergivet. Vad som skall anses utgora ett
korrekt &tergivande & en frga for sig, som inte har ett entydigt svar.”® Om
varumérket skrivs med stor begynnelsebokstav, och tillagget "registrerat
varumarke” anges intill torde ordets egenskap av varumérke framga tydligt.

7.3.1.2 Muntlig anvandning av varumarken

Den muntliga anvéandningen av varumérken & av stor betydelse, eftersom
det & i det talade spréket de forsta tecknen pa att varumarke hdller pa att
degenerera gar att upptacka. Varumarken omnamns bade i vanlig privat
kommunikation, och i eterburna media sasom radio och tv, da framst i form
av reklam. Reklam &r utformad av varumérkesinnehavaren, och darfor ar det
muntliga &tergivandet av varumérket i reklam oftast korrekt, sa att ordets
egenskap av varuméarke framgar. Risken for degeneration &r storre i den
okontrollerade anvandningen hos den kdpande allménheten, och manniskor
som jobbar inom handeln. Utmérkande for muntlig anvéndning av
varumérken &r att innehavaren, det vill séga varans kommersiella ursprung,
inte framgdr, forutsatt att innehavarens namn eller marke inte ingar i
varumarket. Om varumérkesinnehavarens mérke eller namn ndmns i samma
sammanhang som varumarket, underlédttar detta for konsumenten att
igenkanna varans kommersiella ursprung.

Ett felaktigt muntligt atergivande av et varuméarke kan utgora
varuméarkesintrang enligt svensk rét. | 4 8 VML anges att varumarkes-
innehavarens ensamrétt &ven omfattar muntlig anvandning av varumérket.
Darmed kan regleringen i 37 8 VML om varumérkesintrang komma att
aktualiseras. Existerande reglering tar framst sikte pa sa kallad substitution,
da en naringsidkare erbjuder kunden en vara av annat méarke an det mérke
kunden vill kopa. Att erbjuda en vara av annat mérke &n det efterfragade kan
da ses som en antydan om att den andra produkten har samma kommersiella

% Holmquist I, s. 223f.
20 Holmquist |, s. 224 ff.
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ursprung som den forsta. Alternativt kan den ses som en antydan om att den
har samma egenskaper som den efterfrdgade produkten.”*

Substitution kan leda till att markets sarskiljningsforméaga forsvagas, pa
samma satt som nar sarskiljningsférmagan forsamras da kopplingar mellan
olika varumarken Gverexploateras s att konsumentens mentala bild av vad
mérket representerar blir otydlig. Genom muntlig anvéndning kan
sarskiljnings-formégan &ven skadas pa ett mera direkt sétt, genom att
varumérket anvands som ett appellativ, som en alman beteckning. Séarskilt
sprakbruket hos den konsumerande allmanheten, och folk inom handeln blir
avgorande. Sarskilt vad galler talspréket & det viktigt att introducera en
generisk term for att gora en atskillnad mot det egna varumarket, om ingen
sadan existerar. Det & ocksa viktigt att den generiska termen |ampar sig for
muntlig anvandning. Aven om ordet "acetylsalicylsyra’ i en viss
utstrackning anvandes av konsumenterna pa 1920- och 1930-talen for att
beteckna aspirinliknande produkter, har det sedermera fallit bort ur det
gangse sprakbruket. Det &r |&ttare att siga aspirin, @n acetylsalicylsyra, och
déarmed vajer konsumenterna att anvénda” aspirin”.

| princip torde det vara mgjligt for varumarkesinnehavaren att ingripa mot
olovligt degenerativt bruk av ett varumérke, aven om det inte & fréga om
substitution. | substitutionsfallen kan det vara svart att visa att en isolerad
incident agt rum, medan det torde vara l&tare att pavisa ett visst slags
sprékbruk genom att genomfdra en undersokning. En rent lingvistisk
kartlaggning av sprékbruket blir da formodligen nodvandig. Aven om
degeneration i den muntliga anvandningen kan ledas i bevis, & detta dock
ett bevisfaktum bland flera andra. Skillnaderna mellan talsprék och
skriftsprak bor beaktas, liksom skillnaderna olika personliga idiom, och det
allmanna korrekta sprékbruket.?%?

7.3.2 Internet

Mdjligheterna for utomstéende tredje man att gora sig skyldiga till intrang i
varuméarkesrétten pa internet verkar odndliga. Samtidigt & mangden
information s& stor, och forandringstakten sa hog, att det skulle krévas
bevakning av nétet dygnet runt for att en mérkesinnehavare effektivt skall
kunna bevaka sin rétt. Det ter sig valdigt svart att forhindra degenerativ
anvandning av det egna varumérket. De varuméarkesréttsliga reglerna &r
givetvis tillampliga dven pa verksamhet Gver Internet.

En egenskap som & specifik for Internet & kopplingarna mellan olika
informationsstycken. S.k. "namenapping”, dar doménnamn registreras utan
att det finns nagon tydlig anknytning mellan den sokande och namnet kan
utgora ett problem for varumérkesinnehavare. Samma sak gdler ovdlkomna

2! Holmauist 1, s. 227 f.
202 Holmauist 1, s. 229 ff.
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lankar till sidor med material som & olagligt, anstotligt, eller som
varumarkesinnehavaren inte vill forknippas med. 22

Internetsidor vars namn innehdller ett visst varumarke genererar tréffar vid
en stkning pa namnet via en sokmotor. Harigenom kan den som lyckats
registrera ett domannamn till vilket han inte har ndgon anknytning dra nytta
av ett valkant varumérkes renommeé och genomslagskraft. Han kan lura
ndtanvandare att besoka hans sida i tron att de bestker en sida som
omhandhas av varumérkesinnehavaren. Besokaren forstar kanske aldrig att
det han besokt inte & en officiell hemsida férknippad med varumérkes-
innehavaren. Och aen om han gor det, kan hans bild av varumérket
framover anda vara forknippat med den falska hemsidan. Den som
registrerat ett namn utan anknytning till det kan ocksa ha gjort det i syfte att
kopsld om rétten till namnet. Foretag och andra varumérkesinnehavare &
antagligen beredda att betala ansenliga summor for att slippa detta problem
och kunna anvénda sitt namn i sin egen internetadress.

Lankar och meta-element i sokord kan valla liknande problem. Ute pa nétet
har en varumérkesinnehavare antagligen inte lika stor méjlighet som annars
att kontrollera i vilka sammanhang hans varumérke syns. Ett namn eller
varumarke som syns pa manga stdllen, utanfor sin avsedda kontext, kan
tappa sitt kommersiella budskap och férmagan att formedla varans
kommersiella ursprung. Né sambandet mellan varans namn, och det
kommersiella ursprunget forsvagats, kan namnet anda leva kvar, och borja
anvandas som en allmén beteckning.

7.4 Omvarldsfaktorer

Aven andra omstandigheter an &tgérder frdn konkurrenter och tredje mén
paverkar varumérkets stallning. Ekonomiska, likval som politiska och
juridiska omvérldsfaktorer & av betydelse. Forutom mgjligheterna till
kostnadseffektivitet, paverkas varumérket av informationsteknologi,
forandrade organisationsformer, samt globala och regional a trender.?**

7.4.1 Informationsteknologi

Den nya teknologin har medfért mgjligheter till att koda kundernas
kopbeteende mellan olika varumérken. Sofistikerade mjukvaruprogram och
scanners i kassorna identifierar individuella kunders preferenser och
kopmonster. Distributdrerna far harigenom storre makt 6ver vad som skall
ligga pa affarshyllorna. Det har har lett till idéen om sk. ”category
management”. Istdlet for ett enskilt varumérke skall en hel kategori av
produkter marknadsféras som samma koncept.

203 http://jonasweb.nu/webgodis'upphov.html, 2002-12-16.
24 Uggla, s. 50 f.




Internet skapar pristransparens, som kan medféra lagra kostnader for
kunderna. Det finns olika sokverktyg som mgjliggor pris@mforelse mellan
olika varuméarken i olika produktkategorier. En mgjlig effekt av detta ar att
varumarkets status som identifikationskélla och informationsbérare
successivt urholkas i och med att Internet mer och mer borjar paminna om
en perfekt marknad. Auktioner och konsumentsammansiutningar pa natet
hotar tanken om koherens och prisparitet, som ligger till grund for
varumérkesstrategier. A andra sidan kanske méanniskor inte orkar vélja
mellan ett oandligt antal aternativ, och valkénda varumérken blir viktigare
an nagonsin. Internet kan ses som ett nytt medium dar varumarkes-
innehavarna kan bygga mera subtila associationer kring varumérket, och en
kansa av gemenskap. Men varumérkena, liksom det varul6fte som ligger
bakom dem, tenderar att fragmentariseras pa internet, och exploateras av
manga aktorer tillsammans. Fragmenteringen kan vara en mdjlighet for en
mindre kand aktor att bygga upp Sitt rykte genom andra, mer kénda
varumérken. Intradet av den nya informationsteknologin kommer kanske att
medfora ett utokat samarbete mellan varumérken, eftersom miljon och
mediet inbjuder till kopplingar mellan aktérer och deras varumarken.®®

7.4.2 Nya organisationsfor mer

De traditionella hierarkiska organisationsformerna brukade beskrivas i
termer av organisationstrad eller pyramider. P4 1980-talet kom idéerna om
den platta organisationen, och pa 1990-talet borjade man prata om imaginédra
organisationer. Den imagindra organisationen kretsar kring sin egen
upplevda karnkompetens, i ett ledarforetag. Annan kompetens inhamtas fran
partnerforetag. Ett sk. ledarforetag kan ha det som sin specialkompetens
just att bygga upp och organisera varumérken for andras del. Denna
foretagsstruktur medfor en foréndrad blid av varumérket. Méarket kan byggas
upp av ledarforetaget, eller kdpas av partnerforetaget.®® En splittring av
olika kompetensomréden pa olika foretag resulterar antagligen i en oklar
bild av vilket som skall anses vara det kommersiella ursprunget for en vara.
Visserligen kan sd &@ven vara falet med méanga varor som trots sitt
varuméarke framst&r som anonyma p. ¢. a. att varuméarket & okant eller
intetsagande for koparen.”” Men ur et traditionellt varumarkesréttsligt
perspektiv tycks det mig anda problematiskt att den som utformar ett
varumarke for en vara, och bygger upp dess associationsbas och vérdel 6fte
inte & dess agare eler producent. Om &gande, tillverkning, och
varumérkesorganisation delas upp pa olika organisationer, ar det inte |t att
se vilket som skall anses vara varans kommersiella ursprung. Det kréver
kanske &ven en noggrannare formulering av vad som skall férstds med en
varas kommersiella ursprung.

%5 Yggla, s. 51 ff.
2 Yggla, s. 56 f.
27 se Karlgreni NIR 1972, s. 219-238, s 226 f.
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8 Forlust av ensamratt vid
degeneration

En varumarkesregistrering kan upphora pa olika sétt (se avsnitt 2.3).Ett av
dem &r att registreringen havs genom en domstolsdom. Det finns olika
grunder for att vacka talan om havande, daribland degeneration.. Talan om
héavande skall vackas vid svarandens forum domicilii, d.v.s. pa svaranden
hemvist, eller ort dar det svarande bolagets styrelse har sitt séte. Om
svaranden inte har hemvist i Sverige, & Stockholms tingsrétt behdrig
domstol enligt 26 § 2 st. VML. Svaranden i en intrangstalan maste foratalan
om hévande av varuméarkesrétt, om han vill gora en invandning mot
varuméarkesinnehavarens registrering. Havande av registreringen kan ske da
den tillkommit i strid med VML, om mérket &r vilseledande, eller om
market blivit stridande mot allman ordning. Market kan ocksa havas om det
ar &gnat att vacka forargelse, eller om market inte varit i bruk de senaste fem
aren. Vidare kan havning ske da mérket forlorat sin sarskiljande formaga
enligt 25 § VML.*® Efter att en dom om hévande vunnit laga kraft skall
registreringen havas enligt 27 § 1 st. VML Ovriga grunder for havande av
varumérkesratt kommer i det foljande att presenteras dversiktligt. Forlust av
sarskiljningsformaga som havningsgrund kommer att behandlas mera
ingdende.

8.1 Ovriga havningsgrunder

Registrering kan ske i strid med VML. Rétten till varumérket kan likvé
bestd. Detta kan ske da innehavaren till en ddre rétt, som &r forvaxlingsbar
med den nyare registreringen, varit medveten om, och funnit sig i
anvandningen av det nyare mérket. Detta skal ha skett under en
sammanhédngande period om fem & Da kravs ocksd att den nyare
registreringen sokts i god tro. Enligt 9 8 VML kan &ven rétten till ett
inarbetat varumarke, som &r forvaxlingsbart med ett ddre registrerat sadant,
bestd Sa &r falet om innehavaren av den dldre rétten inte inom skalig tid
ingripit mot anvandandet av det nyare mérket. Om inget av dessa undantag
ar for handen kan en registrering som skett i strid med reglerna i VML
héavas. Rétten till ett nyare forvaxlingsbart mérke kan likva bestd. Detta
gédller om inte innehavaren av den ddre registreringen gor bruk av sitt mérke
inom fem &r, sdsom stadgasi 25 a § VML, enligt 25 § VML. Stagandet tar
framst sikte pa de fall dar ndgon bestammelse i 13-14 88 inte uppfyllts, men
kan aen gdla andra materiella brister. Formella fel i handlaggningen
omfattas daremot inte av regleringen.?*

%% Heiding, s. 75.
2® Heiding, s. 75.
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En vilseledande varumérkesregistrering kan havas. Enligt 14 § 2 p. VML far
varumérken som & agnade att vara vilseledande inte beviljas registrering.
Som havningsgrund i 25 2 st. 1 p. récker det att varuméarket &r vilsel edande.
Dérmed kan &en andrafall @n de helt klara tas upp till prévning i domstol,
men registrering kan férnekas endast om ett ansokt mérke &r uppenbart
vilseledande. Havandet kan gélla hela registreringen, eller enbart for ett
visst, eller vissa varusiag.?'°

Varumarken som kan ténkas Overga till att bli stridande mot lag eller
ordning, eller vara &gande att vacka forargelse, & inte sarskilt vanliga
Andrade politiska forh@landen kan vara en tankbar grund till att en sddan
situation skulle uppsta. | sadana fall ar troligtvis en jamkning enligt 24 §
VML en lamplig &gard for att komma tillrétta med problemet.?* | 24 §
VML stadgas att ovésentliga andringar i mérket, som inte paverkar
helhetsintrycket, f&r goras i registret. Andringen gors p& ansdkan av
innehavaren.

Ett registrerat varumérke maste tas i bruk inom fem ar. P& detta st
forhindras till exempel att varumérken registreras i afféarssyfte, for att
innehavaren sedan mot hdga avgifter [amnar medgivande till registrering av
liknande marken. Likasa hindras massregistreringar i rent
utesténgningssyfte, eller alltfor omfattande registrering av defensivmarken.
Anvandningstvanget ar inte sarskilt strangt, eftersom enbart registreringar av
mérken som inte alls varit i bruk kan hdvas. Om registreringen omfattar flera
varuslag, medf6r anvandningen inom ett varuslag att registreringen inte kan
héavas for nagot av de registrerade varusagen med hanvisning till
anvandningstvanget. Och dven om ett mérke inte varit i anvandning under
de senaste fem aren kan registreringen bestd, om innehavaren kan visa att
han haft skal for att underlata en anvandning. Detta underl &tar registreringar
for framtida behov, vilket & vanligt inom exempelvis |dkemedels-
branschen.?*

8.2 Degeneration som havningsgrund

Enligt 25 8§ 2 st. 2 p. kan registreringen av varumarken som forlorat sin
sarskiljningsformaga héavas. Det finns aven EG-réttdig lagstiftning pa
omrédet. Degeneration som havningsgrund regleras i rédets
varumarkesdirektiv (89/104/EEG) artikel 12.2. Lydelsen i direktivet skiljer
sig nagot fran den svenska bestammelsen. Enligt direktivets artikel 12. 2. a
skall en varumérkesregistrering kunna hévas. Havningen kan ske efter dagen
for registrering. Havning skall ske om market, "som ett resultat av
innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allméan beteckning i
handeln for en vara eller en tjanst for vilket det &r registrerat”.

49 Heiding, s. 77.
2! Heiding, s. 78.
42 Heiding, s. 79.
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Frégan om nar ett varumérke forlorat sarskiljningsformagan, sa att market
uppfattas som en generisk term, skall avgoras objektivt.”*® Darfor skall det
inte spela ndgon roll huruvida varumarkesinnehavaren vidtagit dtgéarder for
att forhindra degeneration. Det & egalt om han om han forhdllit sig passiv,
eller till och med galv anvant varumérket som en generisk term. Hansyn
skall tastill uppfattningen hos dem som kommer i kontakt med varuméarket i
ett kommersiellt sasmmanhang. En utredning om varumérkets status bor
goras fullstandig. Sa lange en beaktansvard del av den relevanta
omsattningskretsen uppfattar méarket som en hanvisning till varans rétta
kommersiella ursprung bor mérkesratten bestd. >

Den svenska lagstiftningen maste tolkas i enlighet med EG-rétten. Den
svenska regleringen sager inget om den relevanta omséttningskretsen, till
skillnad fran direktivets "i handeln”. Inte heller rekvisitet "som ett resultat
av innehavarens verksamhet eller passivitet”, har nagon morsvarighet i den
svenska VML. Tvéartom gar de svenska forarbetena stick i stéav med detta.
Bade den statliga utredningen och departementschefens uttalande i
propositionen avvisar en reglering dar havandet av varumarkesregistreringen
villkoras av of 6rnuftigt beteende frén varumarkesinnehavarens sida.*°

Det & svart att franse det fornuftiga i argumenteringen varfor havandet inte
skall goras avhangigt av varumérkesinnehavarens &tgéarder eller
underldtenhet. An si lange finns nastintill ingen praxis pa omrédet.
Domstolarna blir tvungna att doma de fall, da fragan stélls pa sin spets, i
overensstammelse med EG-rétten. Detta kan fa som foljd att
forarbetsuttalandena minskar i betydelse. Regleringen innebér, att ett
varuméarke som & degenererat kan bestd, s lange ingen har ett intresse av
att det avfors ur registret. Degeneration & alltsd inget sjavverkande
réttsfaktum. FOr att degeneration skall ledatill att en varumarkesrétt upphar,
krévs att varumarkesinnehavarens motpart aberopar detta infor en allman
domstol.

8.3 Taleratt

Talan om hdvande av varumérkesregistrering kan véckas av den som lider
forfang av registreringen. Talan som grundas pa 13 § eller 148 1-3p, 25§ 2
s, 25 a §, eler 25 b § kan aven foras av myndighet som utsetts av
regeringen, eller en sammanslutning av berérda ndringsidkare. Dessa &r de
absoluta registreringshindren. Eftersom kravet pa sarskiljningsformaga
uppstéallsi 13 §, och degeneration som havningsgrund stadgasi 258 2 st 2 p,
omfattar alltsd talerdtten, som grundar sig pa degeneration, alla de
ovannamnda. Den som i férsta hand kan lida forfang av annans registrering
ar den som innehar en rétt till ddre kdnnetecken. Samma sak géller for den

213 prop. 1960:167 Foérslag till varumérkesiag, s. 148.
24 Heiding, s. 78.
25 50U 1958:10, s. 168 f, prop. 1960:167, s 148.
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som &ger rétt till annan réttighet i 14 8§ 4-7 p sasom firma, slaktnamn,
konstnarsnamn, upphovsrétt, och dylikt.?'®

Den som kan téankas lida forfang av att ett registrerat varumarke saknar
sarskiljningsformaga, ar formodligen den néringsidkare som vill anvéanda en
allmént brukad generisk term for att beskriva sin produkt. Han hindras att
gora detta eftersom den generiska termen fortfarande ar registrerad som ett
varuméarke. Denna néringsidkare blir da tvungen att vackatalan for att fa ratt
att anvanda den generiska termen. | annat fall kan han helt enkelt bara bérja
anvanda den. Da chansar han pa att innehavaren till den registrerade
varumarkesrétten inte vacker en intrangstalan emot honom.

| vissa fall kan det vara helt ostridigt att varumarket Gvergatt till att bli en
generisk term. Da torde inte varumérkesinnehavaren anse det 16nt att vacka
intrdngstalan, dven om har |&tit registreringen kvarstd. For den som vill
anvanda det degenererade varumarket for att beskriva sin egen produkt
framstar det senare aternativet som en magjlighet att eventuellt undga en
réttsprocess. Det kan handa att varumarkesinnehavaren vacker intrangstalan
och naringsidkaren da gor en invandning om att mérket & degenererat. Men
da ar naringsidkaren ju inte i sémre position an om han sjdv véackt talan om
registreringens upphorande.

Det kan emellertid anses vara ett problem ur konkurrenssynpunkt att den
som vill anvanda ett degenererat varumarke, riskerar eller blir tvungen att
fora en réttsprocess. Enskilda ndringsidkare kan inte alltid forvantas inleda
juridiska processer for att fa konkurrensbegransande marken avregistrerade.
Sarskilt for sma foretagare & det svart att motivera den stora arbetsinsats
och kostnad som en réttsprocess innebar, nar utgangen oftast i forhand far
bedtmas som mycket osaker. Dessutom torde den enskilda foretagaren vara
ovillig att dra hela lasset for att dstadkomma nagot som gynnar ala hans
konkurrenter.?!’

Att myndigheter eller sammanslutning av berdrda naringsidkare ocksa har
talerétt synes mig vara positivt. Men huruvida denna méjlighet verkligen
utnyttjasi praktiken verkar tyvarr tveksamt. Enligt Varumarkesférordningen
(1960:648) 26 §™® & det de almanna &lagarna som utgér denna
myndighet, savitt ingen annat bestams av regeringen. Denna befogenhet har
inte utnyttjats av de allmanna &klagarna i ndgon namnvard utstrackning.?*®
Ett avskaffande av regleringen i 26 8§ VML foredds i en utredning. |
Varumarkesutredningen fran 2001 foreslas att ingen éatskillnad skall goras
mellan relativa och absoluta hinder. Allmanna processuella regler skall

2% Heiding, s. 76.

2" Urde, s. 120.

28 Andrad genom F 1975:1332.

29 Enligt férfrgan hos Magnus Ahlgren, jurist pd PRV, 2003-01-16.
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tillampas, dar den som personligen bertrs negativt av en reglerings bestand,
skall harétt att vacka talan.?®

Samtidigt har en ny lag om gruppréttegang (2002:599) trétt i kraft vid
arsskiftet, 2003-01-01. | forarbetenatill lagen anges: "Med grupptalan avses
att nagon utan rattegangsfullmakt for talan for medlemmarna i en grupp.
Gruppmedlemmarna &r inte parter i rattegangen och behdver inte medverka
aktivt. En dom i processen galler for och mot alla som ingar i gruppen.
Grupptalan skall kunna vackas av enskilda personer, organisationer eller
myndigheter. FOr att ha ratt att vacka enskild grupptalan skall kéranden
vara medlem i den grupp han eller hon vill foretrada.” Just sadana
Situationer som regleringen i 25,26 88 VML ger upphov till tycks motivera
tillkomsten av lagen. | motiveringen sags det: ”l1 det moderna samhallet
intraffar olika handelser som ger upphov till att manga personer kan rikta
likadana €eller likartade ansprak mot nagon annan, s.k. gruppansprak.
Sadana ansprak ar svara att gora gallande vid domstol eller pa annat Sétt.
Inte minst géller detta nar varje enskilt ansprak har ett mindre ekonomiskt
varde. Bristerna i rattsskyddet inskranker sig da inte till att den enskilda
medborgaren drabbas av en rattsforlust. Att overtrédelser av materiella
bestammelser |amnas opatalade i for stor utstrackning medfor dessutom att
domstolarna inte kan utéva sin handlingsdirigerande, prejudikatskapande
och rattsutfyllande funktion. Férslaget om grupptalan syftar till att pa ett
Overgripande och generellt sétt komma till rétta med dessa brister i det
processuella rattsskyddet. Syftet med reformen &r ytterst att forbattra
genomslaget for redan géllande materiella réattsregler.”

Enligt lagens 4 § far enskild grupptalan véckas av en fysisk eller juridisk
person som galv har ett ansprék som omfattas av talan. Enligt 5 § far
organisationstalan véackas av en idedl forening som i enlighet med sina
stadgar tillvaratar konsument- eller lontagarintressen i tvister mellan
konsumenter och en néringsidkare. Konsumenter definieras som fysiska
personer eller som naringsidkare. Konsumenter som fysiska personer &r de
som handlat huvudsakligen for &ndamal som faller utanfor
naringsverksamhet. Néaringsidkare som konsumenter & en fysisk eller
juridisk person som handlat for &ndamal som har samband med den egna
naringsverksamheten. | lagens 6 § stadgas att offentlig grupptalan far vackas
av en myndighet som med hansyn till vad tvisten ror & [ampad att foretrdda
gruppmediemmarna. Enligt samma paragraf & det regeringen som
bestdmmer vilka myndigheter som far vacka offentlig grupptalan.

Vilket lagens praktiska genomslag blir, och om den kommer att paverka
viljan att vacka talan om héavning pa grund av degeneration, aterstar att se.
Ett antal speciella processforutséttningar skall vara uppfylld for att lagen

20 50U 2001:26 s. 275, 329. Enligt uppgift fr&n Thomas Johansson pa Justitiedepartemen-
tet kommer en proposition med anledning av utredningen troligtvis att 1&ggas fram i borjan
av ar 2004, 2003-03-20.

22! prop. 2001/02:107, Férslag till lag om grupptalan s. 1.
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skall kunna tillampas. Enligt lagens 8 § far en grupptalan tas upp till
prévning om talan grundas pad omstandigheter som & gemensamma eller
likartade for gruppmedlemmarnas ansprak. En gruppréttegang far da inte
framsta som olamplig pa grund av att vissa gruppmediemmars ansprak till
sina grunder skiljer sig véasentligt fran ovriga ansprak. Vidare skall
merparten av de ansprék som talan avser inte lika val kan goras galande
genom talan av gruppmedlemmarna galva. Gruppen skall med hansyn till
storlek, avgransning och 6vrigt vara lampligt bestdmd. Slutligen skall
kdranden med hansyn till ditt intresse i saken, sina ekonomiska
forutséttningar att fora en grupptalan och forhdllandenai Gvrigt vara lampad
att foretrada gruppmediemmarnai malet.

8.4 Den materiella bedémningen i domstolen

Det finns fa fall inom omrédet som avgjorts av hovrétterna eller Hogsta
Domstolen. Inom ramen for detta arbete har jag inte haft mdjlighet att
systematiskt ga igenom praxis hos tingsrétterna. En stor del av foljande
resonemang & darfor antaganden om hur en domstol skulle komma att
bedoma olika fragor i en process som berdr degeneration av varumérken.

8.4.1 Bevistema och beviskrav

For att varumérkesrdtten skall upphéavas enligt 25 § 2 st. 2 p. kravs att
varumarket inte langre har sarskiljningsforméaga. | kapitel 3 har jag forsokt
visa pa vilket sétt sarskiljningsformagan gar forlorad nar ett varumérke
overgétt till att bli degenererat, och hur detta paverkar méarkets stallning i
spraket. | forarbetena betonas att degeneration ar ett faktiskt forhdllande,
som inte lamnar ndgot spelrum for andra konsekvenser an forlust av
ensamrétten. Att forsbka knyta denna réttsverkan endast ill
varumarkesinnehavarens adtgarder eller underldtenhet & inte majligt.
Degeneration kan ju intréda helt oberoende av maérkesinnehavarens
agerande.” | propositionen till VML skriver departementschefen, att
standpunkten om att varuméarkesinnehavarens &dtgéarder skall péaverka
huruvida market héavs, & forstdelig. Dem forfaktades av  flera
remissinstanser, men departementschefens asikt var anda att fragan maste
avgoras objektivt.??®

Det & altsa varumarkets stallning i spréket som skall utredas. | den statliga
utredningen som foregick VML foresprékas, att ett varumarke enbart skall
kunna upphévas da det & uppenbart att mérket forlorat sin sarskiljande
formaga. Detta skulle avse att innebéra stranga beviskrav pa fullbordad
degeneration.”?* | den efterfoljande propositionen uttalar departements-
chefen att ordet "uppenbarligen”, om det skulle inga i lagtexten, knappast

22 50U 1958:10, s. 168 f.
%23 Prop. 1960:167, s. 148.
24 50U 1958:10, s. 168.
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skulle fylla nagon funktion. De flesta av remissinstanserna lamnade den
fores agna formuleringen utan erinran. De ansag att stranga beviskrav borde
uppratthallas, men departementschefen ansdg att detta mal uppfylldes, &ven
om ordet "uppenbarligen” bortfoll.**® Den slutliga utformningen av lag-
texten stér i enlighet med departementschefens forslag.

Av forarbetena framgér, att det inte skall anses vara tillrackligt att en
avsevard del av omséttningskretsen uppfattar mérket som en alman
beteckning. Detta ar fallet sd lange de som narmast kommer i befattning
med varan, och uppfattar mérket som ett varumarke, inte & alltfor fa
Uppfattningen inom handeln, och da narmast inom de tidigare
distributionsleden, sdsom grosshandeln, varuhusens och detaljhandelns
inkdpsavdelningar skall vara avgorande. Daremot skall mindre vikt fastas
vid hur butikspersonal i detaljaffarer eller konsumenterna uppfattar méarket.
Déarfor skall en utredning som syftar till att visa att ett mérke & degenererat
gbra klart att varumérket inte ens i handelns tidigare distributionsled
uppfattas som ett varumarke?”® Departementschefen instamde i detta
stélIningstagande.”’ | detta avseende tycks de svenska forarbetena stamma
va Overens med EGs varumérkesdirektiv.

Vad som skall bevisas ar allts3, att en fullbordad degeneration har &gt rum.
Det aktuella varumarket maste uppfattas som ett alméant ord, bade av
konsumenter, och dem som tar befattning med de aktuella varorna inom
handeln. Harvid synes det viktigare att lagga fram bevisning om
uppfattningen inom de tidigare handelsleden, & om hur konsumenterna
uppfattar ordet. Utan att uppfattningen inom handeln utretts, kan ordet
knappast bevisas vara degenererat. Daremot tycks det mig mer osdkert,
huruvida en bevisforing, dar va uppfattningen inom handeln klarlagts, men
uppfattningen i konsumentledet i liten omfattning redovisats, har utsikter att
vara framgangsrik. Att enbart fokusera pa uppfattningen inom branschen,
ligger i linje med regleringen i varumarkesdirektivet.

Bevisningen i ett ma som géller degeneration galler altsa hur ett visst ord
uppfattas. Det & med andra ord en subjektiv upplevelse som skall bevisas.
De subjektiva upplevelserna kan knappast bevisas annat &n genom
existensen av vissa fysiska manifestationer, som dessa upplevelser kan anta.
Samma sak torde gélla for till exempel uppsdtsrekvisitet inom straffrétten,
eller avtalsviljan inom avtalsrétten. Huruvida uppsdt foreligger eller g ar
inget som nagon annan &n en presumtiv garningsman sjav kan veta med
sékerhet. Viljatill avtalsbundenhet & &ven det en omstéandighet, som inte i
sig galv & synbar for nagon annan an avtalsparten. Omstandigheter som kan
antas vara manifestationer av viljan eller uppsatet far darfor tillmatas
betydel se.

%25 pProp. 1960:167, s. 140-142, 147.
226 50U 1958:10, s. 170.
27 Prop. 1960:167, s. 147.
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Om den ifrégavarande personen agerar som om han haft uppsét att bega ett
brott, eller velat inga avtal, kan Gvertygelsen om existensen av viljan eler
uppsatet harledas ur hans handlande. Det sétt pa vilket hans subjektiva vilja
manifesteras i sinnevérlden tjanar till att bevisa den subjektiva viljan eller
uppfattningen. Ett undertecknat avtalsdokument kan ses som ett bevis for att
avtalsvilja existerat, pa samma sétt som inforskaffande av inbrottsverktyg
talar for att tjuven haft uppsét att bryta sig in. Likaledes maste den som vill
framfora bevisning om vilken uppfattning en viss grupp av manniskor har
om ett varumarke, stka efter |ampliga manifestationer av denna uppfattning.

Frégan om den relevanta kretsens uppfattning i en réattsprocess som beror
degeneration av ett varuméarke skiljer sig fran uppsdtsfragan i en
straffprocess, och fragan om avtalsviljai en avtalstvist. | de tva sistnamnda
falen & antagligen tilltron till den dtalades, eller avtalspartens uttalanden
nedsatta i bevisvérderingen, eftersom subjektet géalv & beroende av
utgangen i saken. Frestelsen att ljuga, for att framstalla omstandigheternatill
sin egen fordel, ar stor. | en straffprocess har den dtalade heller ingen
sanningsplikt ndr han hors i malet. Darfor kan det antas att den atalade, eller
den tvistande avtalsparten inte alltid kommer att svara sanningsenligt pa
fragor om deras avsikter eller uppfattning. | en tvist som galer ett
varumarke & det emellertid uppfattningen hos utomstaende, tredje mén, som
& avgorande for utgangen i malet. Dessa utomstaende tredje mén & inte
direkt berdrda av utfallet i malet. Darfor torde en direkt frdga om deras
uppfattning s gott som alltid generera ett arligt svar. Det & svart att se hur
de utomstdende konsumenterna eller branschfolket skulle uppna négra
fordelar genom att svara i strid med sin uppfattning. Marknads-
undersokningar & darfor enligt min uppfattning en ypperlig metod fér att ta
reda pa den galande uppfattningen ute hos den relevanta omsattnings-
kretsen. Marknadsundersokningen maste da sammanstéllas av en neutral
part, som har tillrackliga kunskaper for att sammanstédlla resultaten av
undersokningen pa ett rattvisande, opartiskt Sétt.

8.4.2 Indirekt bevisning

Varumarkesréttsliga marknadsundersokningar fick aktualitet i svensk rétt
forst i och med inférandet av VML 1960. Metoden var da relativt okand,
och tekniken outvecklad?® Utgéngspunkten foér bedémning av
inarbetningsfrégor var, att de skulle baseras pa indirekt bevisning. Hur
utbredd k&nnedomen om en viss beteckning var, skulle lampligen visas av
innehavaren genom omfattningen av reklamen, storleken och utbredningen
av forsdjningen, och hur lange innehavaren anvént kénnetecknet.
Uttalanden fran handelskammare, eller styrelser for branschsamman-
slutningar kunde mgjligtvis tas i beaktande. Enbart i vissa fall kunde det
ténkas att marknadsundersokningar gav en réttvisande blid av uppfattningen

%28 K arin Synnerstad: " Marknadsundersokningar som bevismedel i varuméarkesrattsliga mal
och arenden”, Stockholm, 1992, s. 8.
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i omsattningskretsen.?® Frén och med mitten av 1970 har emellertid
marknadsundersokningsmetoden fatt allt storre betydelse som bevismedel i
varumarkesréttsliga mal. Inarbetning, eller franvaro av inarbetning, &r ett
faktiskt  forhdllande som lampligen kan utredas genom en
direktundersokning.?*°

Fortfarande spelar indirekt bevisning énda en stor roll i varumérkesréttsiga
ma. Marknadsundersokningar bor darfor kompletteras med indirekt
bevisning. Relevanta bevisfakta angdende anvandningen ar omséttningen,
som antal forsdda enheter och forsaljningssumma, den tid mérket varit i
bruk, och intensitet métt i omséttning per tidsenhet. Det samma géller séttet
for mérkets geografiska spridning, som skett pa annat sétt an reklam, och
den geografiska téckningen, vilken beror pa markets forekomst i massmedia.
Betrdffande reklam & anvandningen av olika typer av reklam, intensitet,
kostnader, och reklamens demografiska malgrupp avgorande.

Aven andra bevisfakta dn sddana angdende mérkets anvéndning eller
reklam, kan bli aktuella att véardera. Sadana & bland annat malgruppens sétt
att uppfatta kannetecknet, sittet pa vilket mérket presenteras och
marknadsfors, och konsumenternas mérkesmedvetenhet och
perceptionsforméaga. Aven séttet for kop av varan, varans forekomst i stader
eller pa landsbygden, och anvandningen av samma mérke genom flera
néringsidkare kan vara av betydel se.

8.4.2.1 Marknadsandel

Marknadsundersokningar syftar till att kartldgga omséttningskretsens
mérkeskannedom. Marknadsandelen for ett visst méarke utgors av
forsdljningen av mérket i procent av den totala forsdjningen inom
varusaget, s.k. overal market share. Dérfér kan ett markes marknadsandel
anvandas som ett indirekt bevis pd mérkets inarbetning. Det bor dock
observeras att exklusiva marken med en mycket liten marknadsandel kan
atnjuta mycket hog mérkeskannedom. Sambandet mellan méarkeskannedom
och marknadsandel &r allts inte direkt proportionerligt. Istéllet kanske den
s.k. served-market share &r ett |ampligare métt pa marknadsandel, eftersom
denna beréknas pa den del av marknaden som utgor foretagets malgrupp.

Det finns fordelar med att anvénda marknadsandelar istélet for
mérkeskannedom som bevisning. Uppgifter om marknadsandelar finns
léttare tillgangliga, och & mindre kostsamma att inforskaffa &n
marknadsundersokningar. De finns ocksa ofta dokumenterade for forfluten
tid, vilket aven gdller for annan indirekt bevisning. Inarbetning léngre
tillbaka i tiden ga av naturliga skd inte a visa genom en
marknadsundersokning i efterhand. Darfoér kan tidigare dokumentation om
marknadsandel vara vérdefull. Nackdelen med att anvanda sig av
marknadsandel som bevis for inarbetning & att storleken pa

2 Heiding, s. 15.
20 gynnerstad, s. 8.



marknadsandelen inte sager nagonting om hur omsattningskretsen uppfattar
market. Av marknadsandelen gar inte att utldsa huruvida mérket uppfattas
som ett varumérke, eller en generisk beteckning. Detta géller &ven annan
indirekt bevisning. Om en mérkesinnehavare vill anvanda uppgifter om
marknadsandelen for att visa inarbetning, gor han déarfér klokt i att
komplettera sin talan med bevisningen om sarskiljningsforméaga.
Reklambroschyrer kan till exempel tjana till att visa hur ett varumérke
anvants, och darigenom indirekt visa hur mérket uppfattas av
omséttningskretsen.?*

8.4.2.2 Vardering av varumarken

Utredningar om ett varuméarkes varde ar ett annat sétt som majligtvis kunde
bidra till forstaelsen for hur ett varuméarke uppfattas. | likhet med uppgifter
om marknadsandel kan vardering av varumarken finnas fardigt tillganglig, i
redovisningen. Vardering av varumarken & emellertid ofta rétt inexakt. Det
finns ett antal olika sétt att forsoka vardera varumarken. Oklarhet tycks réda
om huruvida skada pa ett varumarkes goodwill inbegriper risk for
degeneration. Risk for degeneration kunde eventuellt betraktas som en skada
som &r att jamstalla med goodwillskada. Varderingen av ett varuméarke kan
baseras pa sammanlagda kostnader som nedlagts pa mérket, pa det merpris
markesprodukten betingar i forhallande till en anonym generisk vara, eller
p& marknadsvéardet. Varderingen kan dven grundas pa konsumentrel aterade
faktorer, eller pa den framtida forsdljningspotentialen diskonterad till
nuvarde. Den véarderingsmetod som verkar lampligast & utarbetad av det
brittiska konsultforetaget Interbrand. Deras metod innebar att maérkets
|6nsamhet multiplicerad med dess styrkefaktor utgdr mérkets vérde. Det
tycks emellertid inte finnas nagon gemensam standard i redovisningen som
foljs av alla foretag. Detta medfér inte i och for sig att en férandring av
varderingen skulle vara irrelevant som indirekt bevisning. Jamforelsen
skulle ju ske mot tidigare vardering av samma mérke. Mérkesinnehavande
foretag kan antas anvanda sig av samma metod fran gang till gang. De kan
naturligtvis bestdmma sig for att byta till en béttre metod att véardera sina
varumérken varvid en jamférelse mot tidigare siffror inte langre blir
meningsfull.

Historiskt sett har immateriella tillgangar betraktats som flyktiga och
obestandiga. Marknadsféring som syftar till att bygga upp och stérka
existerande varumérken betraktas inte som en investering, utan som en
kostnad som maste tas direkt Over resultatrakningen. | enlighet med
anskaffningskostnadsprincipen, blir vardering av forvarvade varumarken i
ett bolags redovisning inte problematisk. Varderingen av egenutvecklade
varumarken blir daremot svarare. Och né& véarderingen bygger pa
anskaffningskostnaden blir den allt mer missvisande, i och med stigande
inflation. Dessutom star de immateriella tillgangarna langt ifran alltid med i
redovisningen. Redovisningen ger alltsa sdllan en réttvisande bild av vilka

2! synnerstad, s. 9-12.

65



immateriella tillgdngar som finns, och vad de & varda®?. Darfor a det
tveksamt om varderingen i sig gav kan tjana som bevis i en process om
degeneration. Jag anser anda att en utredning om ett varumarkes varde, och
en eventuell nedgang av véardet, eventuellt kunde tjgna som ett
kompl etterande bevis om att ett varumérke degenererat.

8.4.3 Marknadsunder sbkningar

Marknadsundersokningar har anvants som bevis i varumérkesréttsliga mal i
en rétt begransad omfattning i Sverige.®® Internationella Handelskammaren
(ICC) och European Society for Opinion and Marketing Research
(ESOMAR) har utarbetat ett regelverk for hur marknadsundersokningar bor
genomfdras. Senast omarbetades reglerna 1995. | Sverige vakar Etiska
Radet for Marknadsundersokningar (ERM) Over att regelverket efterlevs.
Malséttningen for ERM & att "medverka till god moral och etik néar det
galler marknadsundersokningar och en tydlig gransdragning mellan
marknadsunder sokning & ena sidan, och markandsforing, telemarketing och
olika former av séljframjande atgéarder a andra sidan”. ERM vill ocksa se
"en sund galvreglering, som medverkar till hogt fortroende hos allméanhet
och myndigheter, vilket ger marknadsundersokningsforetagen goda

arbetsforutsattningar” .2

8.4.3.1 Definition och regler

| reglerna som uppstéllts av ICC/ESOMAR ges en ingaende definition av
marknadsundersokningar. Marknadsundersokningar ” skapar kontakt mellan
konsumenter, kunder och allménhet och marknadsférarna genom
information om marknadsféringsmdjligheter och problem; for att utveckla,
forfina och utvardera marknadsforingsatgarder; for att oka forstaelsen for
mar knadsforingsprocessen och for hur marknadsforingsatgarder kan goras
mer effektiva’. Vidare anger marknadsundersokningar ”vilken information
som behovs for att genomfora uppgifterna; att utforma metoderna for att
insamla information; leda och genomféra informationsinsamlingen;
analysera resultaten och rapportera dem och de dutsatser som de kan
foranleda”.

Marknadsundersokningar omfattar ocksd "sddana verksamheter som
kvantitativa intervjuundersokningar; kvalitativa undersokningar; medie-
och reklamméatningar; undersokningar for producentvaror och tjanster;
undersokningar bland minoriteter och speciella befolkningsgrupper,
opinionsundersokningar och skrivbordsundersokningar”. Reglerna téacker
aven begreppet ”samhéllsundersokningar nar dessa anvander liknande
metoder for att belysa frdgor som inte ror marknadsforing av varor och
tjanster”. Tillampad samhallsforskning "ar beroende av sddana empiriska

%2 Melin, Urde, s. 63-69.
23 Synnerstad, s. 1.
234 http://ww.ermonline.nu, 2002-10-10.
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under sbkningsmetoder for att utveckla och testa grundldggande hypoteser,
liksom for att forstd, forutsiga och ge véagledning avseende
samhallsutvecklingen till myndigheter och hdgre utbildning”.

Marknadsundersokningar anges skilja sig fran andra dag av
informationsinsamling pa sa sétt att intervjupersoners identitet inte avslGjas.
"Databasmarknadsforing och andra verksamheter dar de kontaktade
personernas namn och adress anvands for forsaljning, andra séljframjande
atgarder, (i)nsamling av pengar eller andra liknande &ndamal kan inte
under nagra omstandigheter anses vara marknadsunder stkningar, eftersom
mar knadsunder sbkningar nas grundtanke ar att uppgifts@mnarna skall vara
helt anonyma.” Det poangteras att alla sddana undersokningar & beroende
av allmanhetens fortroende. Gemene man bor lita pa att undersokningar
utfors hederligt och objektivt och att de inte ar patrangande eller obehagliga
for den som intervjuas. Att almanhetens frivilliga medverkan & en
forutsattning for hela undersokningsverksamheten betonas. Darfor behdver
allménhetens fortroende stdd av yrkesetiska regler som anger hur
marknadsundersokningar skall utforas, for att markandsundersokningar skall

fungera p& avsett satt”>.

8.4.3.2 Metoder

Utdver degeneration, kan varumérkesréttsiga marknadsundersokningar
anvandas aven for att bevisa att ett kannetecken &r registrerbart, inarbetat,
forvaxlingsbart, eller vilseledande®® Dessa fem bevisteman kan
askadliggoras genom tre olika typer av marknadsundersokningar. De finns
forvaxlingsstudier, genom vilka forvéxlingsbarhet, och vilseledande om det
kommersiella ursprunget utreds. Genom vilseledandestudier kan
vilseledande om varans egenskaper visas. Genom inarbetningsstudier utreds
registrerbarhet, inarbetning, degeneration, och status av valkant varumérke.
Inarbetningsstudier skiljer sig fran de tva andra typerna av undersokningar.
Vad géller forvaxlingsstudier och vilseledandestudier & det som kan métas
tekniskt med hjdp av marknadsundersokningar inte altid det samma som
det som skall bevisas juridiskt. Vid inarbetningsstudier daremot skall det
réttsliga avgorandet, att ett kannetecken ar inarbetat, eller inte & inarbetat,
grunda sig pa ett faktiskt forhdllande. Detta faktiska forhallande utgors av
den relevanta omsdttningskretsens markeskéannedom. Det juridiska
inarbetningsbegreppet korresponderar darfor val med det som faktiskt ar
mojligt  att mda med hjdp av  marknadsunderstkningar.
Marknadsundersokningar tycks alltsa vara sirdeles va lampade som
bevismedel i en degenerationsprocess.?*’

Sarskiljningsformaga och degeneration kan altsa utredas med samma slags
fragor. For att utredafall av eventuell degeneration &r det framst tva metoder
som anvands. Dessa & hamtade fran amerikansk varumarkespraxis. Vid

235 http://www.ermonline.nu/regler.html, 2002-10-10.
2 Synnerstad, s. 20.
27 Synnerstad, s. 46 f.
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tilldmpningen av den ena metoden anvands sk. ”product category
questions’. Med sddana fragor avses att undersoka vilka ord respondenterna
anvander for att beskriva en viss typ av vara. Respondenten ombes &ven
nadmn varumérken han kanner till foér produkter ur den aktuella
produktkategorin. Vid den andra undersokningsmetoden anvands dar s.k.
" brand-awareness questions’. Da forklarar intervjuaren inledningsvis skill-
naden mellan varumérken och generiska beteckningar for respondenten.
Dérefter far respondenten uppge hur han uppfattar ett antal olika bendam-
ningar. Ett problem med denna typ av frégor & att respondenterna kan
uppfatta ett visst ord som bade ett varumérke och en generisk beteckning.
Dessa sk. hybridmérken kan i dagligt tal anvandas som almanna
beteckningar, trots att de flesta & medvetna om att det & fraga om ett
varumarke. Det har & en omstandighet som bor observeras och hdllas i
minnet vid betraktandet av resultatet av studierna.?*®

8.4.3.3 Utforande

Det finns flera olika marknadsinstitut som kan utféra varuméarkesréttsliga
marknadsundersokningar. De marknadsundersokningar som foretas av
Stockholms Handelskammare har fatt sarskild betydelse. | borjan av 1960-
talet inréttades Varumérkesnamnden av Stockholms Handelskammare, i
samarbete med PRV och dess varumérkesbyrd. Stockholms Handels-
kammares Varuméarkesnamnd har till uppgift att tillhandaga med utredningar
i inarbetningsfragor, pa begaran. Harigenom far néringsidkare, PRV och
domstolar tillforlitligare underlag for bedomning av inarbetningsfragor.
Begaran om utredning kommer oftast fran Patent- och registreringsverket,
eller fran en advokatbyrd. De flesta fall foranleds av att PRV funnit att ett
marke saknar ursprunglig sarskiljningsforméaga vid ansokan om registrering.
I mindre omfattning framstalls begéran om undersdkningar om inarbetning
for intréngsprocesser. | degenerationsmal anvands inarbetningsunder-
sokningar. Domstolspraxis angaende intrangsfrégor verkar vara mer
omfattande &@n praxis angaende degeneration av varumérken. Darfor torde
inarbetningsundersokningar som syftar till att utreda degenerationsfragor
utgora en liten del av ala utférda marknadsundersokningar. De utldtanden
som forfattas av Varumérkesnamnden avges i Stockholms Handels-
kammares namn, trots att utredningarna sker helt galvstandigt i Varu-
méarkesnamnden.

| namnden ingdr kommersiell och juridisk expertis med erfarenhet av
kanneteckensfragor, samt experter pa marknadsféring, reklam och
marknadsundersokningar. | praktiken utfors marknadsundersokningarna av
ett antal marknadsundersokningsinstitut  som  Varumérkesnamnden
samarbetar med. Metodutvecklingen gynnas av att expertisen koncentreras,
och Varumérkesnamndens oOvervakning av ingtituten underlétas. Om
sbkanden kan ange sakliga och goda skdl for att ett visst
marknadsundersokningsinstitut  skall anvandas, kan detta Onskemdl
tillgodoses. Varumarkesnamndens yttranden kan &ven grundas pa en

%8 Synnerstad, s. 100 f. Jmf avsnitt 3.2.3.1 forsta stycket, om sprakbruk.
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undersokning som sokanden tillstallt namnden, under forutséttning att den
utforts av ett oberoende undersokningsforetag, och at den uppfyller
namndens krav. Ett understkningsunderlag begérs in av sokanden, med
uppgifter om méarket och dess anvandning. Detta underlag ligger sedan till
grund for att utforma méatningen av hur pass kant ett marke ar, pa ett
andamdsenligt séitt. Varje utldtande fran namnden skall innehdlla, bland
annat, en inarbetningsbetningsbeddmning. Varuméarkesndmnden beddmer
huruvida utredningen beréttigar slutsatsen att varuméarket & inarbetat |
lagens mening. Darvid beaktas graden av kannedom, och 0vriga
omstandigheter som kan paverka bedomningen av om den aktuella
benamningen skall anses som ett kénnetecken for just sbkandens varor.
Namnden gor da en rattslig tolkning som innebér att markets marknads-
réttsliga stalning oOversétts till  inarbetningstermer. Det centrala |
utredningen &r alltid den kannedomsgrad av mérket som uppmétts.*

8.5 Rattsfallet "Bostongurka”

Ett mal gallande huruvida varumérket " Bostongurka’ degenererat avgjordes
av Stockholms tingsratt den 2001-09-28.2°° Féretaget Bjornekulla vackte
talan enligt 25 8§ 2 st. 2 p. VML om hévning av registreringen
"Bostongurka’. Malet & 6verklagat till hovrétten, och har enligt uppgift***
inte avgjorts dar. Betydelsen av detta domslut kan déarfor sdgas ha begransad
rackvidd, an salange atminstone.

8.5.1 Bakgrund

"Bostongurka’ & hackad gurka som & inlagd enligt ett speciellt recept.
Beteckningen "Bostongurka togs i bruk 1951 av Foretaget Felix (senare
Procordia Food AB) och registrerades som varumarke 1979. Fram till mitten
av 1980-talet var Felix ensamma i landet om att tillverka inlagd hackad
gurka. 1999 borjade Bjornekulla tillverka hackad gurkinléggning, som
skulle sdljas under namnet "Bostongurka’. Procordia ansokte om ett
interimistiskt forbud hos Angelholms Tingsrétt. Forbud meddelades for
Bjornekulla. Dérefter vackte Bjornekulla talan vid Stockholms tingsrétt om
hévande av Procordias registrering. Procordia bestred Bjornekullas talan och
gjorde gallande att market inte forlorat sin sarskiljningsformaga.

8.5.2 Utveckling av talan

Bjornekulla angav att de uppmanats av Procordia att upphéra med anvand-
ningen av ordet "Bostongurka’. Bjornekulla ansdg emellertid att varumérket
var degenererat och hade 6vergdtt till att bli en allméan beteckning for inlagd

2 gynnerstad, s. 14-19.
20 Malnr. T 9610-99.
2! Telefonsamtal till Stockholms tingsrétt 2003-03-14.
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hackad gurka. Bjornekulla ansag att degenerationen redan framskridit langt
nar Felix beviljats registreringen. Beteckningen hade i decennier anvants for
hackad inlagd gurka. "Bostongurka® hade anvénts som en generisk
beteckning i gatukoksmenyer, recept, och artiklar. Aven Procordia anvande
ordet som en almén beteckning. | en presentation skrev bolaget: "Lika
starka som varumérket Felix & nagra av vara produktnamn som blivit
synonyma med sina produktgrupper. For vem sdger annat an Bostongurka
nar man vill ha hackad gurka pa moset...”. Bjornekulla framlade aven ett
inspelat TV-program om matlagning, samt en del andra dokument dar
"Bostongurka’ férekom som generisk beteckning som bevis for sin talan.

Procordia angav att det inte & nodvandigt att anvanda ordet ” Bostongurka”
for att kunna sdlja hackad inlagd gurka. Det finns ett anta andra
beteckningar for samma sak, som anvands av andra producenter. Sedan ar
1981 finns en markning med tecknet ® pa Procordias konsument-
forpackningar med " Bostongurka®. Procordia beréttade vidare att de & 2000
genomgaende stramat upp anvandningen av varumérket. Detta hade skett
genom att konsekvent anbringa tecknet ® vid namnet, skriva ordet i
versaler, eller ange en generisk beteckning sasom gurkmix, i anslutning till
varumarket.

8.5.3 Domsdlut och domskal

Tingsrétten |amnade k&romalet utan bifall. Aven om det var tydligt att
méarkesordet holl pd att forvandlas till en almén beteckning, skulle
registreringen inte havas forran denna forvandling var fullbordad. En sadan
tolkning fann tingsrétten vara forenlig med artikel 122 i
varumérkesdirektivet. Domstolen konstaterade att Felix ”Bostongurka® haft
ett faktiskt monopol under en lang tid. Varumérket har dérigenom I6pt en
uppenbar risk att bli uppfattat som en alman beteckning atminstone av
konsumenter. Tingsrétten gjorde bedémningen att forvandlingen fran
varumarke till generisk beteckning kunde anses ha géatt langt i
konsumentledet. Bjornekulla aberopade tva marknadsundersokningar som
bada varit riktade mot konsumenter. De genomfordes av Brand Eye Ab
under 1999. Av dessa framgick att "Bostongurka’ i konsumentledet i
vidstrackt omfattning uppfattades som en allman beteckning. Enligt den ena
undersokningen ansdg 45 % av de tillfrégade att ordet & sadant att det fritt
far anvandas av vilken tillverkare som helst. 20 % ansdg att ordet bara far
anvandas av en viss tillverkare. Den andra undersbkningen som foreteddes
av Bjornekullaresulterade i procenttalen 59 respektive 38 pa samma fraga.

Tingsrétten resonerade att varumérkesdirektivets lydelse "blivit en alman
beteckning i handeln” stoder att konsumentledets uppfattning skall vara av
underordnad betydelse. Det sétt direktivets bestéammelser har inforts i andra
europeiska lander ansdgs ocksa tala for denna beddmning. Dessutom
uttalade tingsrétten att degenerationen bor visas vara fullbordad, for att
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registreringen skall kunna upphévas. Forarbetena citerades fora att fastsla att
inga sarskilda beviskrav skall uppstéllas.

Procordia tillstéllde domstolen en undersokning riktad mot bedlutsfattare i
det ndrmaste distributionsledet genomférd av Svenska Gallup 1999.
Dessutom aberopade Procordia en undersokning gjord av Infratest Burke
som riktat sig mot konsumentledet. Av de tillfragade i den forstnamnda
undersokningen kande hédften till "Bostongurka’ som ett varumarke for
gurkmix. Undersokningens bevisvarde ifrégasattes av Bjornekulla. De
hévdade att urvalet av intervjuobjekt inte var representativt. Bruttourvalet i
undersokningen bestod av 50 bedutsfattare bland stora aktérer inom
dagligvaruhandeln, storhushdll, och gatukok. 38 intervjuer genomfordes.
Tingsrétten beddmde att undersokningen omfattade den omséttningskrets,
vars uppfattning var avgorande. Urvalet av intervjuobjekt gjordes av en
anstélld vid Procordia. Tingsrdtten fann att det saknades anledning att
misstanka att urvalet inte var objektivt. Inte heller fanns anledning att anta
att resultatet skulle skilja sig i beaktansvard man fran det som den aktuella
undersokningen kom fram till om urvaet gjorts av ndgon annan. Vidare
papekade domstolen att Bjornekulla inte inkommit med nagon utredning om
uppfattningen hos den relevanta omsattningskretsen, trots de tydliga
anvisningar som star att finnai forarbetena.

8.5.4 Sammanfattning

Fyra marknadsundersokningar framlades som bevisning, varav endast en
varit riktade mot det tidigare distributionsledet. Det & mgjligt att utfallet
hade varit ett annat om Bjornekulla kunnat presentera en marknads-
undersokning med avvikande siffror fran detta omréde. Det var trots allt
bara hélften av de tillfragade i undersokningen av Svenska Gallup som
betraktade "Bostongurka’ som ett varumarke. Men bevisbordan 1dg hos
Bjornekulla, och deras bevisning tog endast sikt pa uppfattningen i
konsumentledet, samt hur ordet behandlas i media. Domstolen pdpekade
avsaknaden av bevisning om det tidigare distributions edet fran Bjcrnekullas
sida. Det kan kanske ses som en fingervisning om att utfallet mycket va
kunde ha varit det motsatta, om kéranden utformat sin talan pa ett annat sétt.
| ett renodlat tvistemd &r det kanske sa langt domstolen kan strécka sig i
materiell processledning.

Av réttfallet kan forstds, att det optimala sittet att leda en eventuell
degeneration av ett varumarke i bevis, & genom en marknadsundersokning,
som kan ségas var det enda direkta bevismedlet. Domstolen uttalar sig inte
om en hur stor del av omséttningskretsen som bor uppfatta ordet som ett
varumarke for att registreringen skall bestd. Bevisning om uppfattningen i
konsumentledet och allmanhetens sprakbruk tillméttes endast betydelse om
den stdddes av bevisning om den relevanta kretsens uppfattning. Eftersom
malet ar Overklagat till hovrétten &r det osdkert hur stor betydelse som skall
tillmétas utgangen i tingsrétten.
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9 Analys

Sammanfattningsvis kan sigas att degeneration i grunden & ett sprakligt
fenomen som anses bora tillmétas juridiska betydelser. Att upprétthala
ensamrétten for ett varumérke som de facto degenererat & meningslost. Ett
sadant marke har inget varde for innehavaren eftersom han inte kan anvanda
varumarket for att beframja forsdljningen av sina varor. Samtidigt behover
andra aktorer pa marknaden kunna anvanda de ord som finns tillgangliga i
spréket for att beskriva, och avsitta sina varor. Darfor skall ensamrétten
kunna upphévas om det visar sig att ett varuméarke Overgétt till att bli en
allmén beteckning istéllet for ett namn paen vara.

Det tycks emellertid som om dessa tva dternativ inte altid & varandra
uteslutande. Konsumenterna kan samtidigt vara medvetna om att ett visst
ord utgor ett varumérke, men &nda anvanda det som ett vanligt ord.
Huruvida detta géller aven i det tidigare distributionsledet inom handeln, har
jag inte funnit nagra beldgg for. Har kanske det borde goras atskillnad
mellan hur en person anvander spraket i egenskap av privatperson, och hur
han uttrycker sig i egenskap av yrkesménniska. Aven om detta problem
uppméarksammats vid utformandet av vissa marknadsundersokningar, har jag
inte hittat ndgon antydan om hur sidana varumérken skall bedomas ur
degenerationssynpunkt.

Karlgen hévdar visserligen i polemik mot Holmqvist klassificering av
varuméarken som egennamn, att varumarken samtidigt utgér namnet pa en
grupp av foremal, likval som namnet pa varje forema i gruppen. Men han
anser att detta géller for ala varumarken, och ndmner inget om denna
dubbelhet i forhdllande till degeneration. Kan réttsordningen erkanna en
sadan dubbelhet, och vilka konsekvenser skall den da fa? Vems intresse
skall anses dvervaga, om ett varumérke bade faktiskt fungerar som ett
varumérke, och samtidigt anvands som ett allmént beskrivande ord? Da har
ju markesinnehavaren ett beréttigat intresse av att ha kvar sitt fungerande
varumérke. Samtidigt har handeln och konkurrenterna ett behov av att kunna
anvanda just samma ord som varumérket utgor for att beskriva sina egna
varor.

Karlgren siger att ensamrétten till ett varumarke inte innebér att dga ett ord,
SA att agaren har rétt att bestamma nér det anvands. Men han har rétt att fa
bestdmma Gver hur det anvands, 6ver vad innebdrden av ordet skall vara. En
intressekollision uppstér, da allménheten pa eget bevdg Overtar ratten att
bestdmma vad ett ord innebar. Det & problematiskt att motparten i denna
intressekollision & sd svardefinierad. Allménheten, det alméanna
sprakbruket och den ekonomiska samfardseln ar begrepp som inte &r |1 &tta att
precisera. Vem som &r den forsta att borja anvanda ett skyddat varumarke pa
ett satt som inkraktar pa ensamrétten &r oftast omajligt att utpeka. Det torde
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béde finnas fall dér intrénget ar avsiktligt, och sker i eget vinningssyfte, och
fall dar det felaktiga anvandandet sker helt aningsl ost.

Det spelar eméllertid ingen roll om det degenerativa bruket av ett varumérke
sker pa initiativ av en oklokt handlande varumérkesinnehavare gélv,
illvilliga konkurrenter, eller en aningsos utomstdende allméanhet. Allt
agerande, som resulterar i att kopplingarna mellan ett varuméarke, dess
maérkesl6fte och varumérkesinnehavare férsvagas, kan i slutanden leda till
degeneration. Sa lange mérkesinnehavaren har lyckats positionera sitt mérke
I kundernas medvetande, och kommunicera ett mervarde som &r specifikt for
maérket, uppfattas kénnetecknet som ett varuméarke. Men om kopplingen till
en viss varumérkesinnehavare bryts forsvinner innebtrden av market,
liksom om det inte finns i konsumentens medvetande. Ursprungsangivelsen
och den informationsbérande funktionen forsvinner. Da faller ocksa hela
fundamentet for vad ett varumérke & avsett att utgora. Naturligtvis behdver
det inte innebdra att ett varumérke degenererar i fall de nu ndmnda
kopplingarna forsvagas eller bryts. Varumérke kan dven helt enkelt bara bli
tomt pa innebord, eller fallai glomska. Huruvida det borjar anvandas som
en generisk term & beroende av om det finns ett behov av en generisk term
inom det aktuella produktslaget.

Anda méste alla de omstandigheter som paverkar varumarkets funktioner
beaktas nér de mgjliga anledningarna till degeneration undersoks. Det finns
manga olika faktorer av vitt skilda slag som spelar in. Att varumérket
fungerar i ett komplext samspel med sin omvaérld, gor att snart sagt allt, som
paverkar varuméarket, utgor en majlig risk for degeneration. Internet har a
ena sidan sagts kunna medfora, att nar ala har fri tillgang till information
om allting, bortfaller varuméarkets funktion av ursprungsangivare och infor-
mationsbérare. A andra sidan kan det oandligt stora utbudet medféra att
valkanda och bekanta varumérken far en alt storre betydelse. Det kan
formodas vara bekvamare att vélja nagot som ar kant sedan tidigare.

Degeneration & per definition en féréndrad uppfattning om varumérkets
karaktér hos den relevanta omséttningskretsen. Enligt férarbetena till VML
a det tidigare distributionsedet den viktigaste delen av denna
omsattningskrets.  Grossister och  ansvariga for  detaljhandelns
inkopsavdelningar ar de personer vars asikt skall spela storst roll. | det enda
renodlade réttsfallet om degeneration som jag funnit, fallet med
"Bostongurka’, bekréftade domstolen denna installning. Jag tycker att det &
dags att frAnga denna uppdelning i konsument- respektive branschled. Nar
den offentliga utredningen som foregick VML gjordes 1958, sig
konsumtionsmonstren formodligen rétt annorlunda ut, jamfért med dagens
lage. Vad butikerna kopte in, avgjorde vad konsumenterna hade tillgang till
att kopa. | dag har utvecklingen gatt mot globalisering av foretag, bade
genom att tillverkare sélva etablerar sig i flera lander, och genom
licensering av olika slag. Varumérke kan finnas pa manga, €ller till och med
alla, marknader. Utbudet konsumenterna kan vélja emellan blir
ooverskadligt stort. Vad butikerna koper in paverkar inte langre
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konsumenternas val pa samma sétt som tidigare, eftersom valméjligheterna
& sastora.

Aven konsumenternas geografiska hemmamarknad expanderar. | de vastliga
konsumtionssamhéllena & rorligheten stor, och manga manniskor har
mojlighet att ta del av utbudet i flera lander. | dag reser méanniskor mer &n
forr, bade inom jobb och pé fritiden. De héller sig informerade om vad som
finns utanfor deras omedelbara narhet. Internet stér for en stor revolution pa
detta omrade. Transaktionskostnaderna for inférskaffandet av de basta och
billigaste varorna kan pressas ned emot noll, da handeln 6ver nétet utvecklas
i riktning mot den perfekta marknaden. Genom mgjligheter till elektronisk
handel kan privatpersoner ta del av ett varldsomspannande utbud. Detta
gdller naturligtvis inte for alla delar av véarlden, men Sverige & ett
hogteknologiland, med hdg utbildningsniva och hog levnadsstandard. Allt
detta medfor att allt storre del av omséitningen av varor sker utan
mellanhander, direkt fran producenter till konsumenter. Konsumenterna kan
sdgas | viss utstrackning ha ersatt det tidigare distributionsledet. Darfor
verkar det idag beféangt, att de enskilda konsumenternas uppfattning skall
spela en sd underordnad roll vid degenerationsbedomningen.

Dessutom tycker jag att den géllande synen pa distributionsledets 6vertag &r
daligt motiverad ur en spréklig synvinkel. Visserligen kan det antas att det
ofta finns ett sprékbruk inom vissa branscher, som skiljer sig en del fran
alméanhetens. Det &r inte svart att acceptera en motivering om att detta skall
tillmétas sarskild betydelse. Men nu & det ju istdllet s3, att det avgorande
skall vara huruvida ordet, eller varumérket, blivit en allman beteckning. De
som & insattai omradet, branschfolket, lar val vara medvetna om vad som
ar varumarken, och vad som inte &r det. Risken for att de skall borja anvanda
ett varumarke pa ett generiskt sétt tycks inte vara alltfor 6verhangande.

Jag anser att det istéllet & bland dem som inte &r insatta i branschen, som ett
varumarke riskerar att borja anvandas pa ett degenerativt sitt. Det ar hos
allméanheten som det forsta froet till degeneration torde bli sétt. Det & har
uppfattningen om ordets karaktédr andras. Och det & ju just i alt stérre
utstrackning mot konsumenterna marknadsféringen och reklamen for olika
varor riktas. Det & konsumenterna som skall dvertalas om fortréffligheten
med den egna varan, konsumenten som skall informeras om varans
egenskaper. Just i och med behovet att informera konsumenterna om varans
egenskaper uppstar det ett problem, om en registrering hindrar anvandandet
av det erforderliga ordet. | takt med 6kad gévstandighet vid képval i
konsumentledet, spelar inkdparnas asikt mindre roll. Snarare torde inkGpar-
na paverkas av vad som redan & populért eller impopulért hos konsumen-
terna

Vad som sdgs i tidningar, TV, lexikon och annat skriftligt material borde
betraktas i storre utstréckning enligt mig. Enligt gadllande réit & dessa
manifestationer av sprakbruket av mindre betydelse vid beddmningen av om
ett ord degenererat. Detta star i Overensstammelse med forarbetena till
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VML, och bekréftades i fallet "Bostongurka’. Detta forhdllande & inte
motiverat enligt mig. Nér ett ord anvands som ett allmant ord i media bar
detta vittnesmad om att anvandaren forvantar sig att lasarna, tittarna eller
ahorarna uppfattar det pa samma sitt. De som arbetar inom bade
journalistbranschen och inom etermedia kan forvantas ha en rét
valutvecklad sprakkanda, och kapacitet att avgora hur ett ord anvands i
alménhet.

En foljdeffekt av att det aktuella ordet anvands i media, kan naturligtvis med
stor sannolikhet bli, att degenerationsprocessen ytterligare forsnabbas, eller
att ordets status som vanligt generiskt ord forstarks. Sprakbruket i media
torde anda bade kunna antas ha rétt stor inverkan pa gemene mans
sprékanvandning, och vara en foljd av det. Det &r rimligt att anta, att ord
som syns och hors i tidningar och TV uppfattas av den stora allméanheten
som korrekt svenska Forekomsten av ordet i media & liksom
marknadsundersokningar en direkt och arlig manifestation av en asikt.
Dérfor anser jag att den bor tillmétas mycket storre betydel se som bevis for
ordets stallning i spréket. Syftet med majligheten till havning pa grund av
degeneration & ju just att det faktiska forhallande, att ett ord almant
anvands som en generisk term, skall ges foretrade.

| fallet "Bostongurka® foretedde karanden Bjornekulla ett antal bevis som
visade att "Bostongurka’ i skrifter och TV-program anvéndes som en
generisk beteckning. Tingsrdtten kommenterar inte bevismaterialet uttryck-
ligen. Storst avseende fastes vid den marknadsundersokning som visade
uppfattningen just hos det tidigare distributionsledet. Tingsrétten fastslog,
att risken visserligen var stor for att ordet "Bostongurka’ skulle bli
degenererat, men att den framlagda bevisningen inte kunde anses bevisa att
denna process var fullbordad. Eftersom réttsfallet inte har avgjorts i hégre
instans, & det inte i det héar skedet [6nt att bedoma dess inverkan pa praxis.
Bevisningen som Bjornekulla lade fram talar ett tydligt sprék. Ordet
"Bostongurka’ anvands av almanheten, i media och av branschfolk som ett
generiskt ord. Tingsratten har begransad mojlighet att ga emot forarbetena.
Forhoppningsvis fors en utforligare diskussion i de hdgre instanserna om
vad som skall anses utgora bevis for en fullgangen degeneration.

Réttssdkerhetsskal talar for att en registrering inte skall kunna havas forran
den & fullbordad. Bara for att en del méanniskor uppfattar ett ord som
generiskt, eller pastar att s & fallet, skall innehavaren inte riskera att forlora
sin ensamrétt. Men vad avses da med fullbordad? Sakerligen kan inte kravas
att ala manniskor, eller 95% av alla manniskor uppfattar ordet som
generiskt. Den undersokning riktad mot det tidigare distributionsledet som
Procordia dberopade visade att endast héften av de tillfragade kande till
ordet som ett varumarke.

Hélften av branschfolket beddmde inte ordet vara av varumarkeskaraktar

och degenerationen var langt framskriden i konsumentledet, likval som i det
allméanna sprakbruket. Detta torde innebéra att de flesta tillfragade ansdg att
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varumérket var degenererat. Och att de som inte var av den uppfattningen
atminstone uppfattade att ordet hade en dubbel karaktar av bade varumérke
och generiskt ord. Procordia poangterade att andra producenter an
Bjornekulla lyckats marknadsfora ” Bostongurka’ under andra beteckningar.
Detta synes mig irrelevant, om just ordet " Bostongurka® ar det som i spraket
mest exakt anger vilket slags vara det & fraga om. Sa verkar vara falet,
vilket framgdr av de tre marknadsundersokningarna riktade mot
konsumenter, liksom av det andra materialet om dokumenterad anvandning
som generisk term. D& fungerar varumérkesrdtten i detta fall
konkurrenshammande, till nackdel for bade konkurrenter och konsumenter.

Degeneration, som sagt, & en forandrad uppfattning hos anvandarkretsen.
Aven om ett stort antal faktorer som bidrar till degeneration kan utpekas sa
ar processen komplex. Det finns en vaxelverkan mellan marknadskrafter och
spraklig utveckling och ingen av dessa omstandigheter ensam kan sigas vara
avgorande. Darfor blir det den uppfattning som anvandarna till slut far om
market, som lagstiftningen maste bygga pa. Att knyta réttsliga foljder till
uppfattningen hos en viss svardefinierad krets av manniskor medfor sa klart
problem. N&r uppfattningen dessutom sammanhanger med dessa personers
sprakkanga blir problemet &n mer komplicerat.

Vad en person har for uppfattning ar inte synlig for annan @ den som hyser
uppfattningen. Hur denna uppfattning manifesteras i sinnevérlden kan det
finnas varierade asikter om, sa alla medel att bevisa uppfattningen maste bli
foremdl for en bedomning. Som jag framhdllit innan borde
marknadsundersokningar vara ett av de basta sitten att ta reda pa
uppfattningen. Men &aven andra manifestationer kan vara relativt
tillforlitliga, namligen forekomsten av ordet i olika almanna sammanhang,
sa som i media. Dessa & darfor de tva sétt for bevisning som jag bedomer
borde tillmétas storst betydel se.

Det synsétt som ar férhérskande ar att uppfattningen om ett visst ord kan
pendla mellan tva ytterligheter. Antingen & ordet ett varumérke, och kanns
igen som ett sadant, eller sd utgor ordet en generisk term och behandlas
dérefter. Det verkar emellertid som om denna uppdelning & allfor
kategorisk. Om ett varumérke de facto kan uppfattas och anvandas, vilket
verkar varafallet, bade som ett varuméarke och som ett generiskt ord uppstar
en problematisk situation. Samtidigt som varuméarkesinnehavaren av
réttviseska bor fa ha kvar registreringen for sitt mérke, blir det oréttvist att
inte andra far anvanda samma ord for att beskriva sin vara. Fragan bli da hur
stor del av den relevanta omséttningskretsen som uppfattar ordets dubbla
natur, och hur manga som uppfattar ordet som antingen det ena eller det
andra. Reklamspraket kan sagas paverka det allménna sprakbruket sa att till
exempel ett i grunden hogstdmt ord som “frihet” &en i ett visst
sammanhang associeras med tamponger. Darmed torde det &ven for
varumarken kunna uppsta tva parallella sétt att anvanda ett visst ord. Enligt
Holmgqvist finns det en mangd kriterier for att kénna igen ett varumérke och
skilja det fran en generisk term. Dessa kannetecken &r i stor utstrackning
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desamma som for vanliga egennamn. Om det nu &r sa att varumarket kan
igenkdnnas pat ex stor begynnelsebokstav sa kanske det finns en beredskap
att uppfatta ett visst ord pa varierande sétt. | satsen "Jag kopte Tipp-Ex”
skulle da& varunamnet uppfattas i egenskap av varumarke. | meningen " Det
kan du tippexa Over” skulle ordet i stéllet uppfattas som generiskt. Pa
motsvarande sitt kan egennamn ha dubbel innebord. Atskillnad goras i
betydelse mellan satserna ” Svensson har kopt en ny bil” och ”Svensson
lever i medeltal 75 ar”.

Lagstiftningen bor syfta till att avspegla verkligheten i storsta mdjliga
utstrackning. For att den ska besta av réttvisa och rimliga |6sningar bor den
ha faktiska forhdllanden som utgangspunkt. FOr att pa ett bra st |6sa
intressekollisionen mellan varumarkesinnehavarens rétt och sprakbrukarens
rétt krévs antagligen ny och mer ingaende lingvistisk forskning om hur
varumarken faktiskt fungerar i spraket. Holmgvists kategoriska klassifi-
cering av varuméarken som egennamn verkar i och fér sig rimlig. Men rekla-
men och marknadsféringen har 6kat i omfang, liksom deras inverkan pa
spraket. Forhadllandena har forandrats i stor utstréckning sedan han gjorde
sina antaganden. Karlgrens insikt om att varumarket utgor namnet pa en viss
vara samtidigt som det & namnet pa alla likadana varor avviker fran
Holmqvist uppfattning. Han fragar sig ocksad om varumarken inte bor
betraktas som en helt egen grupp av ord. Det & ett steg pa vagen mot att
utreda hur varumarken fungerar i spréket, och hur lagstiftningen bor
anpassas darefter.

Réttssékerhetshansyn talar for att det skall vara alméanna domstolar som
bedomer i fragan. Detta tycker jag att & motiverat, eftersom den eventuella
foljden av beslutet, forlust av ensamrétten till ett varumérke & av stor
betydelse for den som drabbas. | ett fall som ”Bostongurka’, dar
degenerationen av ordet danda maste sigas var mycket |angt framskriden,
bifdlls trots alt inte kdandens talan. | stéllet &rog de sig stora
réttegangskostnader, och blev tvungna att &dven ersitta svarandens
réttegangskostnader. Det framstar som oréttvist, att en néringsidkare blir
tvungen att béra hela den risken sév. Det l&r ju vara manga andra som
kommer att uppna fordelar i fall han vinner sin talan. Mgjligheten for de
adlméanna a&klagarna att vécka talan foredlas bli avskaffad i den nya
varumérkesutredningen. Men den nya lagen om grupptalan kanske kommer
att medfdra ett genombrott for mojligheterna och villigheten att véackatalan.

For att béttre avspegla den situation som rader idag kunde beviskraven
mildras négot, genom att uppfattningen hos det tidigare distributionsledet
inte skall ges foretrade. Da kan den som lider av att en annan har ett
degenererat registrerat varumarke, ha en stérre chans att vinna en talan infor
domstol. De omstandigheter som skall tillmétas betydelse bor vara de som
bast avspeglar verkliga forhallanden, det vill sdga marknadsundersokningar
och andra manifestationer av sprakbruket. Indelningen i uppfattning hos
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konsumentled respektive uppfattning hos tidigare distributionsled fyller inte
langre sin funktion.
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