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Sammanfattning

Kénneteckensrétten & ett dynamiskt réttsomrade som & foremd for ndrmest
standiga forandringar. Starka influenser kommer fran omvérlden i form av EG-
réttsakter men ocksa historiskt genom jamforelser mot utlandet. Intresset at
varna om foretagets kanske vardefullaste tillgang, varumérket, och dess manga
funktioner borde dock sta fest.

Arbetet  behandlar  Overlappningen medlan Vaumakedagen  och
Marknadsféringdagen vad gédller skyddet for kénnetecken som framférdlt gor sg
gdlande rérande varu- och foérpackningsutformningar. Denna Overlgppning stéler
ett ombud infor vaet om vilken lag han dler hon skal driva ett mal enligt. Detta
trots att Sverige lange har forsvarat uppfattningen att det inte skulle férekomma
négot samspe melan de tva typerna av regeverk. Ett forbud mot fortsatt
marknadsforing av en vara under en viss beteckning f& ju i ot samma
aerverkningar som et varumérkesréttdigt motsvarande forbud. Anvandandet av

de bada lagarna vilar mycket pa tradition men ocksatill viss del pa okunskap.

Skyddsforutséttningarna & i stora delar lika de béda lagarna emdlan men
skyddsomfanget & storre enligt MFL, mycket beroende pa forekomsten av
lagens generdparagraf tillsammans med den mer flexibla praxis MD till&it Sig.

Sanktionsméssigt tar mycket for VmL da det enligt denna lag & bade léttare
och mer lukrativt att fa skadestand, lagen & straffsanktionerad och man har
dessutom  gorre majligheter  till  bevissékring genom den nya rétten il
intrangsundersokning.

Om da mdlet & meralockande enligt VmL & vagen dit bade kortare och mera

goannande enligt MFL. Den nygamla ordningen med MD som férsta och enda



ingansi forbudsmd gor tidsméssigt ML till et attraktivt val. Praxis enligt denna
lag visar ocksa tecken pa en storre Situationsanpassning som kan, rétt bedomd,

varatill gagn for en réttighetsnnehavare.

SAlange de pardllella systemen bestér & det dock tillrédligt att likt Gunnar Stréng
anvanda bade hangden och livrem, den tid och de pengar man spenderar pa att

verkligen fa et stopp for intranget i ens varumérke & sannolikt en god investering.



1 Inledning

Mgjligheterna till skydd for utstyrdar & ménga. URL skyddar en varas utseende
under forutsittning att den nér sk. verkshdjd.* ML kan ocksi skydda en varas
utseende for det fal att mongret skiljer Sg frén vad som tidigare varit kant, det
uppfyller det k. nyhetskravet samt inte & dltfor banalt. Nackdelar med dessa
lagar & att upphovarétt inte & majlig att registrera och att monsterskydd & dyrt
och vasentligt begransat i tiden(15&).% Ar en varainte immateriaréitdigt skyddad
& det i princip tillétet att efterbilda den. MFL kan dock i detta fal erbjuda ett
visst kompletterande skydd genom sina regler om otillbdrlig marknadsforing och
dess regler Overlappar &ven i Ovrigt ddar av varumérkesrétten. Just den
marknadsréttdiga kompletteringen och Gverlgppningen & foremdet for denna
uppsats.

Sverige har lange forsvarat uppfatningen at det inte skulle forekomma négot
samspel mdlan de tva réatsomraden som behandlas i uppsatsen. Vid utformandet
av den gdlande varuméarkedagen sokte man sdedes dar exklusivt reglera det
vaumarkesréttdiga skyddet. Na marknadsforingdagen av 1970 infordes bréts
denna exklusivitet, vilket kommit att fa stor praktisk betydelse och det svenska
regelsystemet nérmade sig i utformningen Sina motsvarigheter i omvérden.®
Inforandet skedde i syfte att reglera réttsomradet for otillborlig konkurrens, som
vait et "glomt réttsomréde™ sedan avskaffandet av 1931 &s lag om illoja

! Exempel frén réttspraxis & NJA 1995 s.164, Smultron och NJA 1994 s.74, Stickad tunika

2 Levin, Marianne, Bonnier, Susanne, red, Praktisk varumarkesratt, Norstedts, Stockholm
1998, s.79, 105

% Bernitz, UIf, Otillborlig konkurrens mellan néringsidkare, Norstedts Juridik, Géteborg
1993, s.128ff

* Bernitz, UIf, Otillbérlig konkurrens mellan naringsidkare — det glémda rattsomr &det,
Festskrift till Jan Hellner, Stockholm 1984, s. 115ff



konkurrens.® MFL, med sitt uttalade konsumentskyddsintresse, gav oss ocksa
indtitutet Konsumentombudsman, med uppgiften att bevaka regel efterlevnaden.
Vid inférandet av MFL indtiftades ocksd Marknadsdomstolen som forsta och
endaingansi den démande funktionen.®

Vid utformningen av den nuvarande MFL stdlde sg utredarna, med Professor UIf
Bernitz i spetsen, frigan om det var mdjligt at astadkomma et system déar
handlgggningen av marknadsréttdiga och varumarkesréitdiga mal kunde goras
gemensam. Syftet var att sparatid, arbete och pengar men dutsatsen blev av flera
ki3 et ng. De som ville driva tviger enligt maknadsféringss och
varuméarkesagen var och forblev hanvisade till tva separata tamningar och mdl.
Verkligheten visar dock &t drivandet av paralellamd hér till ovanligheterna.”

Det skydd VmL erbjuder 6verlappas ménga ganger av MFLs regleringar meni en
de fdl utgdr den marknadgréttdiga regleringen ett kompletterande och ibland
enda skydd. Overlappningen & dock inte tota. Regelverken har sina egna
skyddsforutséttningar, vilka medfér att det stélls en del krav pa egenskaper hos
produkten eler ordmérket for att de skall omfattas av skyddet enligt respektive
lag. Gemensamt for de bada regelverken kan dock for dtnjutande av skydd
skonjas et krav pa kommersidl sarpragel hos varu- och forpackningsutstyrdar,

det primara omradet for Gverlappningen.

En beskrivning av vaumakets betyddse och en oOverskt over de
vaumakesréttdiga och marknadsréttdiga regleringar som uppsatsen behandlar
har medtagits for att ge lasaren storre behdining.

® Harmed &syftas 9§ i IKL, den sk. lillageneral paragrafen, vilken upphévdesi och med
inforandet av 1960 ars varuméarkes ag med hanvisning till den efterstravade exklusiviteten for
immaterialratten pa omradet.

® Bernitz, UIf, Den nya svenska marknadsféringslagen, NIR nr 2 1996, s. 128

" Lofgren, Christer, MD skapar mer jobb &t jurister, Brand News 4/97 s. 22



1.1 Mal och syfte

Syftet med uppsatsen & att presentera det omrade dar varuméarkesrétten och
marknadsréiten mots och svaa pa fraggan hur man som  krankt
réttighetsnnehavare bast kan utnyttja den Gverlappningssituation som da uppstar.
Vidare belyses de kompletterande funktioner MFL kan ha bade rérande
skyddsomfang och skyddsforutséttningar. Fokus ligger pa k. tredimensiondla
varuméarken, dler med andra ord, produkt- och forpackningsutformningar.

Arbetet & menat att kunna utgora underlag for praktiker att anvéndas vid ett
kongtaterat intréng vid andysen av de tillgangliga dtgardernas effektivitet for at
sedan kunna dra dutsatser om lampliga handlingsvagar enligt VmL, MFL dler
rentav badadera. Utgangspunkterna som tas & att det man vill astadkomma & ett
snabbt stopp for intrénget, en sa hdg kompensation som majligt samt at skaffasig

en rimlig processituation.

Mdlet & ait uppsatsen skal utgora tankvard |&sning vid besutet om hur och enligt
vilket regelverk man bast astadkommer skydd for sitt varuméarke.

1.2 Problemstéllningar

Uppsatsen & som ndmnts ovan skriven 1 ett ombudsperspektiv. med en
naringsdkare som tankt klient. Detta kan vara en begransning i det ait jag inte
uppmérksammat behov dler bevekesegrunder som kan vara viktiga for en
konsument. De intressen som ber¢rs & dock i stort parallella och jag hoppas att
det faktum att ett ombud dltid har att se till an klients bésta och déarmed prévar

10



dlatankbara vinklingar pa et problem gor at det som utddamnas & av ringa
betydelse.

Tyngdpunkten i uppsatsen ligger i Skyddet for tredimensiondla varumérken men
dutsatserna tA i stor  utstrackning  generdiseringar  rérande  Gvriga

Overlappningssituationer lagarna eme lan.

1.3 Avgransningar

Det behandlade omradet for skydd av svenska varumérken och dess anvandning
Overlappas aven av andra ensamréitdagar. Namnlagen och firmaagen vad gdler
ordmérken och monsterskydddagen och upphovsréttdagen vad gdler formskydd.
Jamforelser mot dessa lamnar i mina 6gon inte for omradet intressanta eler nya
argument utan det blir huvudsakligen samma  bevekdsegrunder i vaet melan
dessaimmateridla réttigheter och marknadsrétten varfor de i stort sett utel@mnats.
Den svenska marknadsrétten representeras i arbetet utedutande av MFL och
detta av vasentligen samma skdl. Uppsatsen fokuserar pd varumarkesrétdigt
respektive marknadsrétdigt  utstyrselskydd, det tydligaste omradet déar

Overlappning foreligger.

D& abetet behandlar fdlet at en befintlig rétighet utsdts for intrang dler
otillbdrligt utformad marknadsféring behandlas inte registreringgpraxis fran PRV
och PBR mea an exemplifierande vid behandlingen av de principiela
skyddsforutséttningarna och regigtreringsforutséitningar generdlt  rorande de

internationdlajéamféreserna
Avsnitten med jamforelser mot europeiska och amerikanska system gors utan

intention att vara fullodiga dler djuplodande utan igtdlet med avskten att ge et
perspektiv pa den svenska lGsningen.

11



1.4 Metod

Metoden for arbetet & inledningsvis en klass sk réattsdogmati sk undersokning med
réttspolitiska indag av de gdlande regelverken och viss praxis knuten till dessa.
Vad gédler de intenationdla utblickarna & detta en komparativ Sudie.
Litteraturen pa omradet for Gverlappningen & knapphandig och nérmast obefintlig
rorande moderna aspekter pa jamfordsen av VmLs respektive MFLs
skyddsomfang och skyddsforutsiétningar. Som en foljd av detta & flera av de
lanserade hypoteserna, i den foljande analytiska delen i dlménhet och vad galler
dutsatsernai synnerhet, helt dler till storadelar egna dster.®

Uppsatsen kan vidare sigas vara skriven i ett ombudsperspektiv. Fragor som
finner sina svar & hur och varfor man bor ga till vaga pa et visst st for at

tillvarata an klients intressen i en given Studion.

Vid ett dylikt arbete med tydligt praktiska fortecken och pa sa intressanta och
dynamiska omraden som immateridrétten och marknadsrétten utgor skulle ett
utdamnande av synpunkter fran praktiker vara ett misstag. Dafor har jag
genomfaort ett anta intervjuer med flera intressanta kommentarer och synpunkter
som resultat, dessa redovisas fortlopande. Detta speciellt i syfte att belégga eler
vederldgga samt skapa ett perspektiv pa ndmnda hypoteser.

® Litteratur finns men jamforelserna saknasi stor utstréckning eller & utkommen fére de stora
andringar som inforts pa senare &r.

12



2 Varumarkesrattsliga
regleringar

2.1 Varumarkets betydelse och funktioner

Tillverkarens och handel smannens incitament att varna om varumérkets rykte och
anseende Okar i takt med dess betydelse for omséttningen. Att producera eler
tillhandahdlla htigkvalitativa produkter med ett visst varumérke har blivit ett tydligt
St att marknadsfora sig och vinna sk. goodwill. Att skapa ett starkt varumérke
som vinner dlménhetens gillande, och darmed leder till 6kad forsdjning, innebér
arbete och kostnader. Vid en lyckad satsning medfor detta ait ett vérde
ackumulerasi varumérket - det fé&r ett egenvarde genom den marknadsinvestering
som gjorts. Detta leder i ain tur till at innehavaren dler brukaren av ett varumérke
blir man om at dven i fortsitningen leverera varor med samma kvditéer som givit
mérket dess goda renommé. Gor han inte detta forlorar varuméarket i vérde och

att &ervinna detta fortroende och dérmed véarde & mycket svart.

Internationa Trademark Association uppskattar enligt tidningen Brand News att
vissa multinationella foéretag kan driva upp till 15000 varumérkeskonflikter
samtidigt. Detta mycket beroende pa den senaste tekniska utvecklingen. | samma
atikel uppskattas vardet av enbart forlorad forsdjning, som en foljd av

varumarkesintréng, under 1998 till 2,1 miljarder dollar.’

Den huvudsakliga anledningen till den stora uppmérksamheten kring varumérken
pa senare & & de stora Srategiska forvary av internationella mérkesforetag som

skedde under 1988. Ett exempel pa detta & Nestlés kop av Rowntree for 4,5

° Red., Nya méjligheter — nya brott, Brand News nr 4 1999, s. 4
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miljarder dollar, Rowntrees substantiella varde uppgick till knappt 500 miljoner
dollar, resten var det Nedlé var villiga at beda for den inlemmade
varumarkesportfoljen innehdllande méarken som AFTER EIGHT och KIT-KAT.
Samma & betalade Philip Morris 12,9 miljarder dollar for foretaget Kraft. Av
kdpeskillingen utgjorde varumérkesportfoljen ca. 10 miljarder. Varuméarken som
ingick i detta kép var amerikanskt vdrenommerade BREYERS(glass) och MAGIC
WHiIP(topping).*

Av svenskt intresse pd senare tid kan ndmnas forsdjningen av Volvos
personbilsavdening vari ingdr en rét for Ford at utnyttja varumérket VoLvo,
vars &gande och forvatning placerats i ett eget bolag. Det & ingen hemlighet att
Fords intresse i denna affar var jugt at fa tillgang till det varenommerade

varumérket VoLVO.

Varumérkets funktioner & flera och foremd for centrat intresse i marknadens
gpd mdlan innehavaren, konsumenten och konkurrenten. Mérkesnnehavaren
forsoker med sna varor och med marknadsforing tillfredsstédla ett behov hos
konsumenten i syfte at vinna dennes mérkedojditet. Konkurrenten vill givetvis

bryta ndmnda |gjaitet och inta platsen som leverantor till konsumenten.

Sett ur de olika aktorernas perspektiv kan varumérkets funktioner verlappa
varandra men négot forenklat kan varumérket sigas ha indlles sex funktioner.™
Den mest centrda & den marknadsstyrande som & mycket beroende av
produktens rykte. Ar varan kand f& mérket ocksd en klar
ursprungsangivelsefunktion som grundas i1 att kunden foOrutsitter och
vardesitter att varor med det aktuella méarket harror fran et specidlt foretag.
Allddes oavsett makes Sdlning pa  maknaden  finns  en
individualiseringsfunktion i at mérket anger varorna tillhora en viss typ.

Mérkets garantifunktion ligger som berdrts ovan i att varumérket garanterar en

F Melin, Varumérket som strategiskt konkurrensmedel, Lund University Press 1997, s. 5
! K oktvedgaard, M och Levin, M, Larobok i Immaterialrétt, Stockholm 1997, s. 306ff
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viss kvdité och status. Reklamfunktionen har méarket som foretagets ansikte utét
I marknadsféring och rétt hanterat besitter varumérket dessutom ett egenvarde.

2.2 Branschens sjalvreglering

Seriosa ndringsdkare har ett intresse av att respekten for deras respektive
varumérken och kannetecken i Gvrigt upprétthdlls pa en ofta snabbrorlig marknad.
Tillgodoseendet av dessa intressen stédler ofta krav pa en snabbhet och flexibilitet
som nédstan lika ofta saknas i det réttdiga maskineriet. Naringsdkare lagger Sg av
misstag dler "for att testa’ ibland mycket ndra den grans dér skapandet av et nytt
kannetecken dler anvandandet av ett eget dler rentav annans varumérke tangerar
det otillborliga. Dessa & inte intresserade av den offentlighet och uppmérksamhet
som en domstolsprocess skulle riskera att medfdra. Bl.a av den anledningen finns
det sammandutningar €ller intresseorganisationer skgpade i syfte att avgora tvister
samt bevaka dessa intressen. Aven hdt utanfor organiserade kontrolIfunktioner
torde det vara avskréckande | 9g att riskera att bli anklagad for
varumarkesintrang dler otillborlighet i marknadsféring. Inom néringdivet finns ett
va utvecklat kontaktnét och ryktet om en naringsidkares brist pa respekt och
seriositet sprids snabbt. Tyvar tar dltfor manga den kakylerade risken and3,
kanske i hopp om att inte bli upptdckta och att kunna fa draghjdp av et

varenommerat varuméarke.

Sverige har en, om &n inte rétdig, langt ddre tradition i bedomandet av
atillbdrliga efterbildningar @n den enligt de har behandlade regeverken. Den
praxis som utformats i NOp, enligt 1CCs grundregler for reklam, har sannolikt
betytt mera for utvecklingen av ett efterbildningsskydd i Sverige an IKL och
VmL.® Hé utvecklades tidigt en praxis till skydd fér illojd efterbildning av
produkter och forpackningar. Aven gransdragningen mot vad som ansigs

2 Nordell, P.J, Skyddet fér kommersiellt sérpraglade utstyrslar i svensk kénneteckens och
marknadsrétt, NIR 1998, s. 219
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skyddsvért i fraga om funktionaitet och tekniska lGsningar stakades ut hér liksom
de grundlidggande kriterierna for vad som skulle anses utgora vilsdedande av
kommersidlt ursprung.*® NOp avskaffades i samband med inférandet av 1970
&s MFL och lange rédde ett vakuum vad gélde branschens gévreglering.™
Nutida branschorganisationer & MER, som  bildats 1989 i syfte ait fylla
tomrummet efter NOp samt NDM."®

2.3 Varumarkesrattsligt skydd

2.3.1 Utvecklingen av utstyrselskyddet

Motstandet har dltid varit paagligt for immaeridrétdigt skydd av funktiondla
former. De argument som har framforts inom kénneteckensrétten har anvants
svdl mot inforandet av et generdlt monsterskydd som mot  upphovarétdigt
brukskonstskydd. For kanneteckensréttens del har motstandet kommit till uttryck
i de begrénsningar som inforts mot just funktionella former vid utstyrseskyddets
utformning. Davarande Professorn i romersk rétt, juridisk encyklopedi och
réttshistoria, Viktor Nordling, sade 1867 vid sin ingdlationsforel&sning att rétten
ddrig fick "utgbra nagon tvangstrja pa samhdlet utan borde istdlet smidigt foga
g efter ssamhélldivets olika skiftningar. * | linje med detta uttalande fanns i 1884
ars varumérkesag inget skydd for utstyrdar. Man har fruktat att handlingsfrineten
pa marknaden skulle skadas i konkurrenshénseende om det infordes ett
tidsobestamt skydd for dessa funktiondlla former.t” Skydd for utstyrdar infordes
forsta gangen i svensk rét 1942 i 98 IKL. Harmed uttkades skyddet att inte

3 Se vidare avsnittet om vilseledande efterbildning. Férgrundsfigur inom NOp och inom
utvecklandet av grundreglerna for reklam var Sten Tengelin.

1% | ars Erik Strém, Konsultbyran for marknadsrétt, Malm, 1999-08-02 intervju

>0Om MER, se http://www.advokatfirman-ekelund.se/klient_mer.htm

K A Modéer, Historiska réattskéllor 2uppl., Stockholm 1997 s. 200

" S0U 1958:10, s.105; Pehrson i NIR 1988 s. 383ff
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bara géla registrerade varumérken utan ocksa for forsta géngen inarbetade.™
Eftersom varuméarkesrétten & obegransad i tiden & det srskilt viktigt att strénga
krav gtdls upp for vilka utstyrdar som far &njuta skydd genom registrering i syfte
at undvika skadlig monopolisering.™

| 1960 &s VmL hévdades immaeidrétdig exklusvitet gdlande
kénneteckensskydd och 98 IKL ersattes vad gdlde kénnetecken med ett
Stadgande i 18 2¢t VmL, dar svd registrerade som inarbetade utstyrdar gavs
skyddsmdjligheter. Skyddet avsags fortfarande anvandas mycket restriktivt och
den ursprungliga lydelsen stédlde krav pa saregenhet hos utstyrsaln. | forarbetena
markerades at detta var ett medvetet it att sdla hogre krav pa
sasiljningsforméga dler  digtinktivitet® Det senare gédlde dock endast
regisrerade kdnnetecken och var snarast en registreringsforutséitning.  For
inarbetade kannetecken stdldes samma krav som gdler &n idag. Att det hér |
landet, inom en betydande ddl av den kretstill vilken det riktar Sg, & kant som en
beteckning for de varor som tillhandahélls under kénnetecknet” Som en
ytterligare begrénsning infordes en 58 i VmL, stadgandes at "sadan dd av
kannetecknet som huvudsakligen tjénar att gora varan dler dess forpackning mer
andamdsenlig” inte skulle omfattas av ensamrétten. Detta & dock inte en
skyddsforutsittning utan en reglering av skyddets omfang, et forhdlande som
utvecklas mera nedan. Regen har ansdtts ha fa om ens ndgot,

anvandningsomréde utanfér omrédet for varu- och forpackningsutstyrdar.?

Om tidigare praxis rorande registreringar av forpackningsutstyrdar, direkt hos
PRV dler efter verklagande till PBR, kan sigas att den varit mycket sparsam

¥ Heiding, Sture, Om Registrerade varumarken och inar betade kénnetecken, Uppsala 1946
s. 31ff

19 Levin, Marianne, Bonnier, Susanne, red, Praktisk varumarkesréatt, Norstedts, Stockholm
1998, s. 96

% 50U 1958:10, s. 106, 218 och Prop. 1960:167, s. 49; Jr Nordell, P.J, Skyddet for
kommersiellt sérpréglade utstyrslar i svensk kanneteckens- och marknadsratt, NIR 1998,

s. 208

2| nuvarande VmL &terfinns stadgandet i VmL 2§ 3.

17



och endast ett f&d registreringar har gjorts. Namnas kan en forpackning till sk.
Mélittapdsar dar helheten sades ge forpackningen sarpragel samt ett fall med
rodvitrandig  tandkram dér  kdnnetecknet godtogs som  varuutstyrsd.?
Bedomningen har dltsa varit konsekvent restriktiv och detta an tydligare for
varuutstyrdar én for forpackningar.* Sannolikt har defta sin bakgrund i ait det

anses |dtare att variera en férpackning &n en varas utformning.

2.3.2 Dagensskydd

Ensamréten till ett varumérke erhdls genom registrering dler inarbetning déar det
senare endast &njuter skydd inom det geografiska omréde och for de varor eler
tianster dar det inarbetats. Det ndrmare innehdlet i réten till ett varumérke angesii
lagens 4-688. | stora drag innebér rétten att en néringsdkare kan forbjuda annan
at i naringsverksamhet anvanda ett forvaxlingsoart kénnetecken. Ett varumérke
anses forvaxlingsbart om det & identiskt dler uppnar sidan markedikhet ait om
det avser varor av samma dler liknande dag det vid en hehetsbeddémning kan
fororsska forvaxling. Méarkedikheten och varudagdikheten fungerar som
korresponderande ké&rl, mycket av det ena kan kompensera lite av det andra. Vid
beddmning av mérkedikheten tas hénsyn till de associationer, synintryck och
eventudla horsdintryck som varumékena ger upphov till. Det besktas vid
beddmningen att en konsument inte har madjlighet att jamféra varumérkena och
sdedes méde lita pa sna minnesintryck. Vid bedomningen av varudagdikheten
vags in den tekniska likheten, digtributionssittet, andamdet, gemensamma

anvandningsomraden och prisnivan.

% Pehrson, Varuméarken fran konsumentsynpunkt, Helsingborg 1981, s. 181
% PBR bedlut nr. 28/65 —Melitta respektive nr. 33/62 - Signal
# Pehrson, Varuméarken fran konsumentsynpunkt, Helsingborg 1981, s. 185
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Bestammelsen i 68 24 ger ett skydd utanfor varudagdikheten for sk. val ansedda
varumérken. Skyddet gé&r da utéver de klasser av varor for vilka varumérket &

registrerat for dler inarbetat i men torde inte omfatta samtliga varudag.

2.3.2.1 EG-anpassning

Implementeringen av  varumérkesdirektivet 89/104/EEG, sdlde krav pa
forandringar i VmL. Det tidigare kravet pa siregenhet for utstyrdar i svensk
varumérkesrétt saeknade st6d i direktivet varfor det numera & majligt att registrera
dla varuméarken som kan &erges grafiskt. Med direktivet som forebild har den
tidigare sparreni VmL 18 24 tagits bort och devis ersats genom inférandet av
ett nytt andra stycke i 138. Stycket har lyddsen: "Som varuméarke f& inte
registreras kannetecken som utedutande best& av en form som fdljer av varans
art eler en form som krévs for at uppna ett tekniskt resultat eler en form som ger

varan ett betydande vérde.”

Det sades i motiven ait skillnaden mellan 58 och den nya 138 2<t, som l&g i det
at den forsgndamnda reglerade skyddsomfanget och den senare
registreringsméjligheten, gjorde det onddigt att &ndra lydelsen av 582 Ett pa
manga st olyckligt stdlningstagande. Intentionen var at skapa uniforma
registreringsforutsittningar for dlehanda varuméarkestyper och det ma ha lyckats,
men en tydlig diskrepans uppstar mellan registreringsmdjligheterna enligt 138 2t
och kraven for at erhdlla skydd enligt 58. Den vésentliga skillnaden ligger i at
enligt 138 2t kan ett varumérke inte registreras om det uteslutande bestér av ...
Motsvarande lydelse i 58 stadgar att ensamrétten inte omfattar en del som
huvudsakligen tjanar at...(min kurs). Den rimligaste 6sningen pa problemet &
att 58 tolkas i enlighet med de grénser som 138 2¢t sétter, tolkningen blir da

ocksa konform gentemot direktivet.?” Vidare kan sigas at avskten mégte varit

% Jr Direktivets art. 3.1e
% Prop. 1992/93:48, s. 75
" K oktvedgaard, M & Levin, M, Larobok i immaterialrétt, Stockholm, 1997 s. 311f
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att behdla58i sn lyddsei avsikt att tillampa den pinarbetade kénnetecken. Det
forefdler orimligt om 58 fortfarande skulle anses ha giltighet gdlande registrerade
varumarken, da det skulle ledatill négot som kan liknas vid en logisk hardsmdta

Registreringspraxis i Sverige visar numera pa en storre tolerans och ddre praxis
& darmed i stort sett Gverspelad. Exempevis har Philips numera féit registrering
for i Stort sett det men tidigare forvagrats?® Trots uppluckrad praxis kring
regisreringar och sankta krav verkar det som ait registreringsmyndigheterna
fortfarande |&gger vikt vid eventuell inarbetning rérande sérskiljningskravet.?

Vad gdler VmL 138 29 ha €fter andringana i anpassningen till
varumérkesdirektivet, 89/104/EEG, mdjligheterna Okats markant for at na
varumérkesréttdigt skydd mot intrang i varuutstyrdar och/dler forpackningar.
Genom denna anpassning & det mgjligt at registrera &en denna typ av
varukdnnetecken utan det inarbetningskrav rorande sarskiljningsforméga som
tidigare gdlde. Bernitz hévdar ait detta utbkade formskydd for utstyrdar medfér
att det som & registrerbart enligt VmL ocksa borde anjuta skydd enligt MFL
och dess stadgande mot vilseledande efterbildningar >

2.3.2.2 Varumarkesrattens forhallande till konkurrensratten®!

Pa senare & har vi sett en forstarkning av skyddet for varumérken och da
gecidlt for de vd ansedda varumédrkena, detta  har  Starkt
varumérkesinnehavarnas stalning pa bekostnad av konkurrenternas och eventuel It
ocksa konsumenternas. Det kan i detta avseende vara intressant att Gverblicka

hur 1angt skyddet for val ansedda varumarken kan strécka sig innan det kolliderar

%\ arumarkesansbkan 92-05425 samt Stockholms TR dom av den 25 april 1997, T-7-1316-94;
7-249-97 dér ett yrkande om hévande av registreringen avslogs.

# Nordell, P.J, Skyddet fér kommersiellt sarpréglade utstyrslar i svensk kénneteckens och
marknadsrétt, NIR 1998, s 226ff

¥ Bernitz, UIf, Den nya svenska mar knadsféringslagen, NIR nr 2 1996, s. 143
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med de konkurrengréttdiga principerna. Detta klargjordes i EGD’s uttalande i
rétfdlet Centrafarm vs. Winthrop, d& domstolen uttdar varumérkesréttens
specific subject matter, namligen: "the guarantee that the owner of the
trademark has the exclusive right to use that trademark for the purpose of putting
products protected by the trademark into circulation for the firg time, and is
therefore intended to protect him againg competitors wishing to take advantage
of the status and reputation of the trademark by sdling products illegdly bearing
that trademark.”® For at avgéra om et forfarande faler inom detta
skyddsomréde méste enligt domstolens vidare praxis hansyn tas till varumérkets
vésentliga funktion, némligen att garantera produktens kommersidla ursprung.®
Réttigheterna for en varumérkesinnehavare & tydliga, det & néar utnyttjandet av
dessa réttigheter innebér en snedvridning dler ett s6rande indag i konkurrensen
problem uppstér. Har innehavaren et legitimt intresse av att skydda st
varumarke med st6d i dess avsedda funktion & eventuell konkurrenspaverkan
godtagbar. Stuationen f& bedomas fran fal till fal och et klargtrande ligger

utanfor arbetets intentioner.

2.3.2.3 Forenlighet med Amsterdamfordraget art 28, 30, 81, 82°*

Eventudlakonflikter melan immateridrétt och art. 28-30 om de fria rérligheterna
ror framfordlt problematiken kring pardldlimport. Forhdlandet ror da
konkurrensen kring ett varumarke men & det 3 att det ror tva varukannetecken
som liknar varandra & det upp till den naionella domgtolen att avgbra om t.ex.
forvaxlinggrisk fordigger.®® Marknadsréttdlig laggtiftning har pé liknande st givits
foretrade framfor art. 28. T.ex. har i avgorandet EGD C-58/80, Dansk

% For en utforlig analys, se Stéhl, Fredrik, Konkurrensréttsliga aspekter pa skyddet for val
ansedda varumarken, Institutet for immaterialrétt och marknadsrétt, Grona serien nr.95,
Stockholm 1997

¥ EGD, CENTRAFARM VS WINTHROP, M8 nr.C-16/74

® EGD, CAFE HAAG II, M&nr. C-10/89

% Stéhl, Fredrik, Konkurrensratten och skyddet for val ansedda varumérken, Brand News,
12/97 s. 22ff, numreringen av artiklarnaanvandsi enlighet med Amsterdamférdraget och
motsvarar detidigare artiklarna 30, 36, 85 och 86.

% EGD, méinr. 119/75, Terrapin / Terranova
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Supermarked / Imerco, lagdiftning mot davisk efterbildning tétt sig i jamforelse

med den friarérligheten for varor.

Vad betréffar at 81 och 82 ligger den dora tillémpningen utanfor uppsatsens
ramar men det & framforallt utnyttjandet av en ensamréit, i licengeringssituationer
dler forvav av konkurrerande mérken artiklarna blir aktuella Svensk praxis

ligger i vasentligaddar néra den praxis som utvecklats av EGD.

Reglerna om skydd for val ansedda varumérken har EG-anpassats och det
tidigare Kodak-skyddet har ersatts av regleringi VmL 68 2. | och med detta
minskades kraven for skydd nagot. Finns det da ndgon potentiell konfliktsituation
melan EG-rdt och naiondl rét efter implementeringen av  svd
varumarkesforordningen 40/94/EEC som varumérkesdirektivet 89/104/EEC? Av
naturliga skal bor det inte vara s Svenska domstolar har att tolka den svenska
lagdtiftningen EU-konformt for det fal den inte till ordaydesen éverensstémmer

med gemenskapd agdtiftningen.

Bade forordningen och direktivet & dock sekundérrétt och kan som sadan
kommai konflikt men fordragets artiklar, framst da art. 81 och 82.%

% Se vidare under rubriken Profylaktiska atgarder
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3 Marknadsrattslig reglering

3.1 Inforandet av MFL*’

Tillskapandet av den svenska marknadsféringdagen av 1970 var ett trendbrott |
svenskt tankesdtt kring reglerandet av otillbérlig konkurrens. En  tidigare
heterogen samling regler gjordes under forsta halvan av 70-taet till en lag, med en
exklusv domandeingansi MD.

Denna forgta svenska marknadsforingdag byggdes upp kring en generd paragraf
som placerades som lagens forsta. Vid inforandet av 1975 &rs reviderade MFL
var generdparagrafen flyttad till 28 | de bada lagarnas motivuttalanden
aberopades NOps sdlningstaganden som grund for beddmningar enligt den nya
lagdtiftningen. Dessa gdIningstaganden har sedan dagitsfast i MDs praxis och till
stor del kodifieratsi va nuvarande MFL. Lagen brét som ndmnts den exklusivitet
som rétt pa omrédet rérande immateridrétdiga forhdlanden. Under de senare
aren har réttsutvecklingen genom MDs praxis, framforalt kring generdparagrafen,
lett till et forstarkt réattsskydd mot ofillborliga konkurrensétgarder riktade mot

néringsidkare och deras kdnnetecken..

Da KO konsekvent valt att inte beivra dessa typer av intrang har réttsutvecklingen
drivits framd av de berérda né&ingsidkana gdva, genom samningar enligt
MFL.® Dessa intressen har féit draghjdlp av och hémtat underlag i ICCs
grundregler for reklam samt vedertagna beddmningsprinciper i omvéarlden, framst
de 6vriga nordiska landerna. Nordiskt samarbete har |ange varit en redlitet pa det
berdrda réttsomradet.

% Bernitz, UIf, Den nya svenska marknadsforingslagen, NIR nr 2 1996, s. 128ff
% Tydligast har dettavarit p& omrédet for vilseledande efterbildningar.
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Va idag gdlande marknadsforingdag trédde i kraft den 1 januari 1996 och héri
har inarbetats mycket av ovan namnda praxis. Lagens omarbetande hade tre
huvudsyften, &t ge ett fullgott konsumentskydd, ait ge et skydd pa internationell
niva for otillborliga konkurrensiigarder mot néringsidkare samt ait uppfylla de
krav som EG-direktiven pa omrédet stéler pa den svenska laggtiftningen. En av
de viktigaste andringana i den nya MFL var inforandet av den k.
férbudskatalogen som en komplettering till generdklausulen. En konkretiserande
men ingaunda uttmmande upprakning av vilka typer av dgarder som skulle
beddmas som atillbdrligai lagens mening.

3.2 Dagens skydd®

Lagen innehdler flera vasentliga moderniseringar och vidareutvecklingar. De
materidla reglerna & som namnts narmast en kodifiering av 25 &rs praxisi MD.
EG-direktiv som berér omrédet & 84/450/EEG om tillndmning av
medlemsstaternas lagar och andra forfattningar rorande vilseledande reklam samt
kompletterats i augusti 1997 av dir 95/75EEG med regler om jamférande
reklam. Direktiven & utformade som minimidirektiv och sréngare regler i syfte att
uppréthdla konsumentskydd & dltsatilléna. MFL har endast i liten utstréckning
behovt andras i och med direktivens inforande. Marknadsrétten har pa nytt blivit
aktuell genom inférandet den sk. grénboken KOM (96), 192. Bernitz havdar att
detta utokade formskydd for utstyrdar medfor att det som & registrerbart enligt
VmL ocksd borde édnjuta skydd enligt MFL och dess stadgande mot
vilseledande efterbildningar.

¥ Karnov 1997/98, kommentar till MFL, ingress samt noterna 10-11, 16-21 samt 24-29
“ Bernitz, UIf, Den nya svenska marknadsféringslagen, NIR nr 2 1996, s. 143
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3.2.1 Renommeésnyltning, MFL 48

Bestdmmedsen & numera MFLs generdklausul och & som sadan lagens
grundregd. En sadan lagdtiftninggteknik gor tillampningen flexibd och ger
mdjligheter till utveckling i takt med marknadens skiftningar och behov. Praxis
enligt paragrafen & omfattande da den funnits med i 25 & med i stort sett samma
lydelse. En marknadsforingsdtgard skall anses strida mot generalklausulen om den
vid et objektivt betraktande anses otillbdrlig. Hari ligger kravet pa att man skall
folja god marknadsforingssed pardldlt med ett mera dlmant krav pa tillborlighet.
Inga krav stdlls pa uppsat dler varddoshet for at svaranden skall kunna drabbas
av sanktionen forbud enligt lagens 148 jamford med 20-2188. De krav som vid
gdan av tillborligheten dtélls i den sk. forbudskatdlogen i lagens 5-138§,
Overlappas till fullo av generdklausulen och & endast specificeringar av
densamma. Skillnaden ligger i att forbudskatalogen innehdller méjligheterna ait fa
till sténd sanktionerna skadestand och stéringsavgift.

3.2.2 Forbudet mot vilseledande reklam, MFL 68

Mgjligheten att komma & andra vilsdedanden om kommersidlt ursprung an de
rérande ren efterbildning 6ppnas genom MFL 68. Denna paragraf kan sigas
komplettera 4 och 8 88, vilket pa det hela taget ger innehavaren av ett varumarke
ett gott marknadsréttdigt skydd mot att hans varumérke parasiteras pai syfte att
bringa goodwill till et annat varuméake. De rdevanta punkterna for vart
vidkommande & p.2 - om produktens ursprung och p.4 - rérande eget och

annans kvdifikationer, kannetecken, marknadsstdining m.m.
ICCs grundregler for reklam innehdler i sSin artikd 5 et stadgande som stéit

forebild for denna paragraf men av avgdrande vikt for inférandet har varit EG-
direktivet 84/450/EEG, om vilsdledande och jamférande reklam. Detta direktiv
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har utokats och till viss del andrats genom direktivet 97/55/EEG pa omradet for
jamférande reklam med ett antd narmare angivna forutsditningar for acceptans av
dylika jamfordser i marknadsféring. Andringarna sammer val Gverens med
rédande praxisi MD men en kodifiering & nodvandig. Implementeringstiden |6per
ut i gpril 2000 och ett nordiskt samarbete & initierat med detta syfte. Som namnts
innehdller praxis en oskriven princip enligt vilken MFL tilléter jamforeser mellan

varumarken si lange de utfors korrekt och med en hidg grad av precision.*

Det fordigger dock en viss diskrepans mellan svensk praxis i det ait et av
kriterierna svenska domstolar séler upp & att marknadsforingen inte f&r verka
vilsdedande vid ett flyktigt betraktande, (min kurs).** Motsvarande lokution
inom EG-réttdig praxis & ait domstolen "begktar de forvantningar en normalt
informerad och skaligen uppmérksam och upplyst genomsnittskonsument kan
tankas...” f& av reklamen(min kurs).*® Skillnaden mdlan ” flyktigt betraktande”

och ” skéligen uppmérksam” & tydlig.**

Med framstdlning menas i lagtexten ord bild och tecken, sivdl muntligen som
skriftligen. Annonser, broschyrer, férpackningar samt forpackningsdekorer, dla
omfattas de av begreppet. For vart vidkommande & dock paragrafen inte den
mest intressanta da det skydd for utstyrdar som ges finns &ven i 88 vilken funnit
dorre praktisk anvandbarhet. Jamforelser i reklam har traditiondlt bedomts
positivt i svensk rét.*

Utformningen med den punktvisa upprakningen av vilka forfaranden som avses &

endast en exemplifiering och ingdunda uttémmande. Paragrafen sanktioneras i

* Marknadsforingslagen i praxis, Konsumentverket, 1996, s. 128

* Marknadsforingslagen i praxis, Konsumentverket, 1996, s. 127

* EGD, M3 nr. C-210/96, GUT SPRINGENHEIDE

“ Red. P&minnel se om att vilseledande reklami EU &r annat &ni Sverige!, Brand News
11/98,s. 34

*® Prop. 1970:57, . 70
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liknet med de andra i forbudskatdogen via forbud, skedesand dler
gorningsavgift.

3.2.3 Vilseledande efterbildningar, MFL 88

Efterbildningar utanfor det immateridréitdigt skyddade omrédena & i g tillana,
granser for efterbildningsfriheten sétts dock genom marknadsféringdagen for det
fal at marknadsforingen riskerar ait vilseleda. Bestdmmelsen & en kodifiering av
Sveriges dtagande at meddela forbud mot "dla handlingar av beskaffenhet at,
genom vilket medd det varama, framkalla forvéxling med en konkurrents foretag,
varor dler verksamhet inom industri eler handel.”. Atagandet foljer av art 10 bis
&. 3.1 Pariskonventionen till vilken Sverige & part.

Inte bara davisk kopiering utan aen utstyrdar som & forvaxlingsbara med
hénsyn tagen till att konsumenten endast har en sk. bleknande minnesbild av
origina produkten, tréffas av best@mmelsen. For att en produkt skall anses kunna
ge upphov till en minneshild maste den vara kénd och sarpréglad. Foljaktligen &
det inte dla produkter dler utstyrdar som anjuter skydd enligt paragrafen. Med
forvaxling avses det om kommersdlt ursprung. Avgorande for detta & att

konsumenten associerar en varamed ett ursprung och en viss kvaitet.

Lokutionen kand och sarpraglad kommer fran MDs praxis vilken i sin tur tagit
intryck av NOps std Iningstaganden innan MFLs tillkomst. Att produkten & kand
kan jamforas med att den inarbetats enligt varuméarkesréitdiga principer.*® Med
produkt avses varan i sig savdl som dess forpackning, reklamen for densamma

dler entjang.

4 Jmf VmL 28 2.
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Efterbildningar av utformningar som avser att gora produkten funktiondl och
damed & nddvéandiga omfattas inte av forbudet. Meningen som stadgar detta
tillfogades 88 efter lagradets granskning och dess lydelse & hamtad frén 58 VimL.
Man har inte marknadsréitdigt velat tydligt ga langre i skyddsomfang an vad de
immaeridla rédtigheterna tilldter. Ett utdag av  at sambandet med
vaumarkesrédten samt inskten om at de bada regeverken interagerar

uppenbarligen stéit klart for lagstiftaren
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4 En jamforande analys

4.1 Traditionsbundenhet och/eller okunskap?

Traditiondlt & det sa att vilseledande kannetecken angripits med hjdp av MFL.*
Varumérkedagen har tydligare regler vilka for tankarna mera direkt till &garder
kring otillborlig marknadsféring som utgor just varumérkesintrang och forsoken at
beivra dessa har ocksa gjorts med anvandande av VmLs bestammelser. Ar da

detta grundat patradition eller okunskap? Svaret & sannolikt att det & badadera.

Att enligt den svenska réttstraditionen forsoka exklusivt reglera omrédet inom
ramana for ensamrétdagdiftningen har sat Sna spar men & detta enbart
lagdtiftarens fd? Starka intressen inom naingdiv och branschorganisationer har
sannolikt verkat for at man tidigare inte skulle reglera omrédet dltfor kraftigt.
Manga & de svenska foretlag som utformat sna produkter och s€n
marknadsforing efter utléndska forebilder och givetvis velat ha en forutsigbar och
l&toverskédlig lagdtiftning at verka efter. Datill kommer v&r ndrmast kulturdla
ingdlning till ordning och reda vilken tar Sg uttryck i ait vi vela ha regidrerade
och va definierade réttigheter som grund for en process. Denna ingdlning, som
understétts av de berdrda myndigheterna, har givetvis fargat av dg pa
réttstillampningen och f&it till foljd att man i réttspraxis kan konstatera en vilja frén
de  bertrda patenas dda at l6sa uppkomna tviser  inom

ensamrétdagdiftningens ramar.

Betammdserna i VmL var och & specifikt utformade med forutsigbarhet |
aanke. Rekvisiten & tydliga och detta var négot som aminstone tidigare innebar
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mindre behov av tolkningar och argumentation. Som exempd pa utdag av denna
vilja tjanar et réttdfal som kravde en extensv lagtolkning for att kunna provas
som varuméarkesintrang - NJA 1992 s, 633, Bakis och skakis. En tvist som
lampat sg betydligt bétre for en marknadsréttdig provning och kanske féit en
annan utgang om den dberopats vara exempe pa renommésnyltning enligt MFLs
48, lagens generdparagraf.

Den svenska uppfattningen har dock successvt svangt mot en mera
konkurrensorienterad  reglering av  framfordlt  efterbildningsskyddet.  Savé
réttsutveckling i praxis och en foréndrad syn i doktrin och n&ringdiv har lett fram
till bl. a skapandet av v&r nya MFL av 1996. Omsvangningen i na&ringdivet kan
sdgas vara orsakad av att foretag av ala storlekar generdllt kan sdgas ha lamnat
den efterbildningsinriktade verksamheten bakom dg till forman for en mera
initiativrik och skgpande inhemsk produktion. De svenska foretagens intresse har
svangt frén att ha varit det av imitatorens och eftergparensttill at bli foregangarens
och dilbildarens. Naurligt nog skiftar da incitamenten for at skapa och
upprétthélla eit striktare och mera konkurrensréitdigt orienterat regelverk.*® Detta
ger antydningar om at MFL kommer &t vinna mark né&r vd n&ingsdkare och
ombud fér klart for sig vilka méjligheter lagen bjuder. Efterbildningsmarknaderna
& numera starkast | andra delar av vérlden som t.ex. i Sydostasien och det forna

Osteuropa.

" K oktvedgaard och Levin, Larobok i Immaterialratt, femte upplagan, s.318, Norstedits,
Stockholm 1997 samt Pehrson, Varumérken fran konsumentsynpunkt, Helsingborg 1981, s.
416ff

“8 Jmf. Bernitz, UIf, Den nya svenska mar knadsforingslagen, NIR nr. 2 1996, s. 136f
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4.2 Vem skyddar lagarna?

VmL skyddar som bekant kénneteckeninnehavarens rétt medan MFL har att
bevaka at marknadsféring inte sker otillbérligt vare Sg ur konsumenters eler
néaringsdkares synpunkt. MFL har som huvudsyfte ait skydda alménheten men
ett nd&ringsdkarperspektiv kan dock ségas vaxa 9g dlt sarkare. Det avgorande
kriteriet for beivrande av otillborlig marknadsforing & dock hansyn till
konsumentuppfattningen. Departementschefen uttadade i propositionen till den
tidigare marknadsforingdagen &t konsumentinriktningen skulle ges stor vikt, et
forarbetsuttalande som MD hittills féljt nitiskt.*

Bevakar man ett &ende ur rent ndringsidkarintresse kan det, om andra skd inte
véger Over, foljakiligen finnas anledning att Overge den fortfarande
konsumentorienterade praxis som MD forféktar till fordd for de dlménna
domstolarnas hantering av mélet ur varumarkesréttdig aspekt.

4.3 Overlappningen

Det skydd VmL erbjuder dverl appas manga ganger av MFLsregleringar meni en
dd fdl utgdr den marknadsréttdiga regleringen ett kompletterande och ibland
enda skydd. De mest relevanta exemplen redogdrs for nedan och likasa
synpunkter pa vilken lag en kdrande bor grunda sin tdlan pa vid viss typ av

Overlgppning regelverken emelan.

Begransningar ligger i att MFL normdt inte & tillamplig pa marknadsféring som
riktar 9g till konsumenter utanfér den svenska marknaden samt det faktum att
MFL endast angriper utnyttjandet i marknadsforing av ett varumérke, se vidare
nedan.

* Prop 1970:57 s. 57f, Gunnarsson, Per, Renommésnyltning och otillbérligt
goodwillutnyttjande, s.17, Juristforlaget, Stockholm 1992
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D& MFL riktar sig mot marknadsforingsitgarder och den priméra sanktionen &
forbud mot et upprepat dylikt handlande tréffar regleringarna inte varumérken

som inte anvands och de & hdller inte verksamma fér hévande av registreringar.

En vytterligare begransing, dler snaare gransdragning, som & viktig att
uppmérksamma & att en dltfor gtrikt tilldmpning i praxisav MFLs regler inte kan
tilldtas i konkurrenshénseende. Rétsordningen far av rétspolitiska skd inte
innebdra en KA langtgdende reglering att den verkar konkurrenshdmmande uten
den sl dimulera  till  produktutveckling  och  goodwillskapande
marknadsforings nsatser.

MFL sdler inget krav pa alt kénnetecknen skdl befinna sig inom sammadller ens
liknande varudag for att skydd skall erhdllas™ Ett viktigt och tankvért faktum.

Ett tydligt exempd pd MFLs kompletterande skydd & dock att lagen kan
anvandas for att beivra anvandandet av redan registrerade mérken, ett irriterande
indag for en n&ringsidkare kanske men rent faktiskt & det svart for PRV att dltid
fatta rét bedut baserat pa den kngpphéndiga information som foreligger vid tiden
for ansdkning om registrering. Alternativet & invandningar och intréngstalan enligt
VmL och/eller NamnL.

4.3.1 Renommeésnyltning, MFL 48, en kompletteranderall

Det varumarkesrétdiga skyddet omfattar inte de fal da forvaxlingsisk mellan
varorna g fordigger. MFLs generaparagraf, numera placerad som lagens 43,
utgor i dessa fdl ett komplement till VmL och den enda mdjligheten at &njuta
dylikt skydd for veruméarket.™

% Seréttsfallet i not 55
51 Jmf. VmL 68 2st och MFL 4§
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Renommésnyltning innebd& att en maknadsorare nyttjar andra varors,
varumarkens, foretags eller personers goda rykte och anseende fér att den egna
varan skdll, i en positiv mening, smittas av detta goda och pa sa sitt framsta som
eftertraktansvéard och hogkvditativ. Detta forfarande & inte uttryckligen forbjudet
i MFL men kan kommeas & via generdparagrafen mot otillborlig marknadsféring.
Denna besdmmese reglerar otillbdrligt utnyttjande av ovannamnda forfarande
och bedémningen huruvida sdant fordigger skall goras efter konsumentintresset.
Avgorande & om konsumenten vilsdetts att Overskatta den marknadsforda
varans varde.* Lagrummet kompletterar hérigenom VmL 682<t, skyddet for vé
ansedda varumérken, utanfor varudagdikheten sval som inom varudaget.

Renommésnyltning som inte kan angripas som varumérkesintrang bor anses
sarskilt klandervart da det fordigger en medveten jamforelse. MFL tilldter dock,
enligt en annu oskriven princip, jamforeser mellan varumérken sa lange de utfors
korrekt och vederh&ftigt. Detta & sarskilt viktigt da dylika jamforelser ger intryck

av att vara objektiva.>®

4.3.1.1 MD - praxis

Endast i et fad fdl har MD forbjudit marknadsforing med anledning av
renommésnyltning, men blotta férekomsten visar pa madjligheterna at komplettera
skyddet for varumérken. | fallet MD 1987:10 forbjods viss marknadsforing av ett
hadlsopreparat da man i annonseringen jamstdlt den egna produkten med en
konkurrents, vilken var popul&r p& marknaden.*

| ett annat och mera spektakulart fal hade ett forsdkringsbolag anvant 9g av
marknadsforing som var forvillande lik den et valkant klédesméarke anvande och

**Marknadsféringslagen i praxis, Konsumentverket, 1996, s. 95
% Marknadsforingslagen i praxis, Konsumentverket, 1996, s. 128
*Naturmedica och MAXGLANDIN vs. Cederroths PRE-GLANDIN
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det ansigs da uppsta en association mellan forsskringen och kladméarket som
utgjorde renommésnyltning.>

Ett senare fdl, MD 1996:3, utgor ett bra exempel pd MFLs kompletterande
funktion. Rémy, innehavare av varumérkena LIQUORE GALLIANO, GALLIANO
ochGALLIANO HOT SHoT, forsokte forst pa varumérkesréttdig vég invénda mot
regisreringen och senare doppa forsdjningen och marknadsforingen av
likbressensen GAETANO men misdyckades. Rémy fick ett interimistiskt forbud for
marknadsféringen i Stockholms TR men MD reverserade domen.> Bedlutet at
reversera domen togs dock delvis av den anledningen att Rémy enligt domstolen
visat passvitet med att vidta marknadsrétdiga dtgarder. Rémy hade vidare
marknadsrétdig frangéng med at hindra Partyman fran at marknadsféra
likbressensen LIQUORE GALANTO. Partyman hade awant d9g av officdla
GALLIANO-produkter i sin marknadsforing av den egna produkten som ocksa
uppvisade stora likheter med origindet i utformning av etiketter m.m. Rémy angav
som grund for gtt yrkande om forbud for fortsatt marknadsforing dels
vilsdedande om kommersidit ursprung och dds renommésyltning. MD

underkande den férsta grunden men godtog den andra.>’

4.3.2 Forbudet mot vilseledandereklam, MFL 68

Denna paragraf kan sigas komplettera 4 och 8 88, vilket pa det hela taget ger
innehavaren av ett varuméarke ett gott marknadsréttdigt skydd mot att hans
varuméarke paraditeras pa i syfte at bringa goodwill till et annat varumarke. De

mest relevanta punkterna for vart vidkommande & p.2 - om produktens ursprung

*MD 1993:9, Handelsbanken Liv férsakringsbolag vs. HUGO Boss

*HD"s beslut SO/88 av den 20 november 1995, NJA 1995 s.635 GALLIANO I, Stockholms
TR T 8-1273-96, MD 1996:37 GALLIANO Il

> MD 1996:3 GALLIANO |

34



och p4 - rorande eget och annans kvdifikationer, k&nnetecken,
marknadsstdIning m.m.

De for arbetet intressanta frégorna som kan angripas med 68 & foremd for en
Overlgppning inom gédva MFL. Den kanske viktigaste dler mest beivransvérda
gentemot varumarkesrdtten & den rérande vilsdedande efterbildning av
forpackningsutstyrdar och produktutformningar, varvid det finns en 6verlappning
visavi 88 MFL. Begreppet framstallning i lagtexten i 68 avser savd muntliga,
skriftliga som grafiska former, tex. forpackningsdekorer.® Uttver denna
Overlgppning ger en Gversyn av praxis vid handen at 68 inte anvands dler
snarare, inte finner sin anvandbarhet, pa det omrade som uppsatsen behandlar

varfor den i fortsitningen lamnas darhan.>

4.3.3 Vilsedledande efterbildningar, MFL 88 - utdkat
skyddsomr &de®

Regleringen utgdr det ur immateridréttdig synvinkd mest intressanta i den nya
MFL. Det s&gsi SOU 1993:59 - Ny marknadsforingslag, att principen om
frinet at efterbilda utgdr en viktig forutsittning for effektiv konkurrens® Detta
gdler dock endast immateridrattdigt oskyddade produkter.®? | Sverige rédde
som nannts tidigare den uppfattningen at den immatridrétdiga
ensamréttdagdiiftningen i princip skulle vara exkludv, dvs &t det skulle vara
generdlt tilldet at utnyttja efterbildningar av andras kénnetecken och prestationer
utanfor skyddsomradet for de immatridrétdiga lagama. Denna uppfaitning stod
Sverige lange ensamt om i Vadeuropa. Rétdéget har dock &ndrats och

% Sveriges Rikes Lag, Kommentarer, Marknadsrétt, Norstedts férlag, Stockholm, 1998 s, 21f
% De mest kénda réttsfallen, om dn ovidkommande, enligt 68 eller tidigare motsvarande
praxistorde varaMD 1995:11, Lagans vs Hastens sdngar,samt 1992:29, Optikmagasinet.
®Fredrik Stdhl, Konkurrensrattsliga aspekter pé skyddet for val ansedda varuméarken,
Stockholm 1997, s. 52ff

®150U 1993:59 Ny marknadsforingslag, s. 309

®Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgren, Immaterialrétt, 5:e uppl, Stockholm 1995, s. 200
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utvecklats successivt i réttspraxis enligt den &ldre marknadsforingdagen och
genom tillkomsten av v& nuvarande MFL. Grundtanken kvarstér dock att det
normdt & tilldet at efterbilda immatridréatdigt oskyddade kannetecken och
prestationer.®®

Efter det att MFL kom till har MD | praxis skapat ett begrénsat skydd mot
efterbildningar. | MFL 88 dadgas numera "En néingddkare f& vid
marknadsféringen inte anvanda efterbildningar som & vilsdedande genom &t de
l&t kan forvaxlas med négon annan naringsidkares kénda och sarpréglade
produkter. Detta gdler dock inte efterbildningar vilkas utformning huvudsskligen
tjanar till att gora produkten funktiondl.” Redan innan MFL trédde i kraft hade
MD i praxis utvecklat en liknande skyddsprincip varfor 88 MFL kan ses som en
kodifiering av denna praxis® Lagtexten tolkas enligt de kriterier som MD gl
upp i Sn praxis och som fortfarande géler: Att origindet har s&rpragd, att
originaet & kant pa marknaden s3 ait det forknippas med en viss né&ringsidkare
samt ait fara for forvaxling fordigger. Detta derspeglas i flera tidigare fal varav
kan némnas MD 1993:26 - HEMGLASS vs. GLASSBILEN. Kriterierna hérstammar

dock frén den tidigare utomréttdiga praxis som fastdagitsi NOp.®

Klart & att 88 MFL kan, da inget krav stéls pa registrering dler inarbetning,
anvéndas for at beivra vilsdedande efterbildningar av varor som av olika
anledningar inte &njuter immateridrétdigt skydd. Utover detta kan lagrummet ses
som en mgjlighet at marknadsréttdigt komplettera det skydd som ges av
varumérked agdtiftningen.

4.3.3.1 MD - Praxis

®Bernitz, UIf, Marknadsforingslagen, s.57, Concurrentia AB och Norstedts Juridik,
Stockholm 1997

% Den namnda paverkan mellan de nordiska réttssystemen kommer hér till uttryck da 88§
MFL kan sagas haen forebild i den norska Markedsforingslovens 98.
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De mest uppmérksammade och representativa falen i marknadsréttdig praxis
rérande vilseledande efterbildningar gdler forpackningsutstyrdar.

MD 1974:5, Blomin — Vaxtna&ringspreparatet Blomin sides i en gul plastflaska
med en for varan specidllt framtagen dekor. Forpackningen tillméites en hog grad
av sapraged och den ansigs tamligen vd kand vafor MD forbjod en
forvaxlingsbar forpackning frén en konkurrent. Detta var det forsta i en rad av
trendséttande fall rorande praxis kring efterbildning som MD utvecklat.

MD 1983:3, Ajax | — Marknadsdomstolen beddémde hér att helhetsintrycket av
ett konkurrerande foretags forpackning for rengoringsmedd och sarskilt da
etiketten som en otillborlig efterbildning. Sarskild hénsyn togs till det vaneméssiga
och snabba inkdpssétt dessa produkter handlas pa i kombination med den
minnesbild konsumenter haft av origindprodukten. Detta réttsfal har fait en
efterfiljare pa senare tid da samma foretag derigen utsattes for en dylik
efterbildning, MD 1996:1, Ajax 1.

MD 1990:3, Liljeholmens stearinljus — Trots att en fonsterférsedd forpackning
for gearinljus givits en avvikande farg rorande flera detajer och att firmanamnet
tydligt angivits och var hdt fritt fran forvaxlingsisk i sg (Duni) forbjods
forpackningen, en mycket stréng bedémning men som &erkommer bl. ai falen:
MD 1988:6, 1994:24, Klorin | och Il samti MD 1995:9, CPC Foods d& MD
forbjod anvandningen av en forpackning for kottbuljong avgodrande baserat
endast pa farganvandningen.®® Forpackningarnai évrigt uppvisade stora olikheter.

Rorande efterbildningar andra an forpackningar kan némnas MD 1987:30, Select
— dér det rorde efterbildning av ett ordvarumérke for fotbollar, forvaxlingsbarhet
ansags fordigga for konkurrenten Jelect.

% Nordell, P.J, Skyddet fér kommersiellt sarpréglade utstyrslar i svensk kénneteckens och
marknadsrétt, NIR 1998, s. 219
% Réttsfallet & exempel p&hur l&ngt MD gétt i sin praxis rérande férpackningsutstyrslar
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Ett rétsfal som bryter MDs annars konsekvent harda ingdlning mot
efterbildningar & det ovan namnda MD 1993:26, Hemglass - dar det sannolikt
var s at et sarkt intresse av at fa till sand konkurrens pa den aktuella

marknaden férmadde MD att géra vald pa sin annars strénga praxis.®’

Pa omradet for efterbildningar av produkter och deras form, dler tredimensiondlla
kannetecken, har MD i praxis varit mera aerhdlsam. 88 MFL séter dock inte
négra granser forutom den att varans yttre form, for at &tnjuta skydd, inte f& vara
sdan at dess "utformning huvudsakligen tjdnar till at gora produkten
funktionell.” Att infora detta i lagtexten kan tyckas onddigt da en produkt som till
gtt syfte & huvudsakligen funktiondl inte skulle anses ha den sarpragel som krévs.
Men stadgandet utgor ett fortydligande av att &ven dennatyp av efterbildningar i
grandandet for skyddsomradet kan atnjuta marknadsréttdigt skydd for det fal de
uppfyller kriteriera. Denna utformning av lagtexten var ifrégasatt i forarbetet till
lagen men konsumentintressena dog igenom och sarskilt hanvisades till hande
med sk. piratreservdelar till bilar.®®

Att tidigare praxis varit mycket forsktig illustreras bést av réttfdlet MD 1977:25,
Fiskars — dar et Odasiatiskt plagiat av Fiskars hushdlssax godtogs med
motiveringen at saxens utformning var huvudsakligen funktiondll och sdlundaiicke
skyddsvérd, detta trots narmast identisk utformning och férgsétning. Réttsfalet
anses dock numera dverspda och en av anledningarna till utformningen av 88
MFL & just at visa pa att den praxis som utvecklats rérande vilseledande
efterbildning skal &ga tillampning &ven pa fdlet efterbildning av en produkts
sirpraglade utformning.®® Mig veterligen har produktutformningar &nnu g erhdllit
skydd i praxis.

% Réttsfallet finns kritiskt refererat av Bernitz i Juridisk Tidskrift 1993-94 s, 540ff,
Forvaxlingsbart utnyttjande av kAnnetecken och marknadsforingskoncept?
% Proposition 1992/93:48 s. 69ff

% Bernitz, UIf, Den nya svenska marknadsforingslagen, NIR nr 2 1996, s. 142
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4.4 Gransen mot det allmanna formforradet

| forarbetenatill VmL patalades, i likhet med vad som gdler i
marknadsforingssammanhang, at rérande fragan om forvaxlingsbarhet en

hel hetshbeddmning av utstyrseln skulle vara avgorande. Utdver begransningen mot
det funktionella utgdr 58 en grans mot det som kallats det allméanna
formforradet.

Ett varumérkesrétdigt réttsfall som fait mycket uppméarksamhet och aven kritik &
RA 1966 s.35, det sk. Philishavefdlet. RegR motiverade sitt avdag av Philips
varumarkesansdkning for rakapparatens utformning mycket kortfattat, vilket
l[amnat Oppet for tolkningar i doktrinen. Den i mina 6gon sett mest plausbla
tolkningen har framforts av Levin och g& ut pa att domstolen hdrsammat ett
uttalande av Departementschefen i forarbetena till VmL, vari denne gjorde
uttalandet att det av 58 VmL foljde att skyddet for utstyrdar maste begransas till
sidana moment i utstyrsein som  uteslutande tjagnade som  kannetecken.°(min
kurs). Enligt Levins tolkning har dltsA domstolen, som i sn dom inte
overhuvudtaget berdrde 58, 1t Sg paverkas av den faktiska skérpning av
sapréagelsrekvistet som  Departementschefen  efterstravat och - astadkommit.
Denna uppfattning stéttas av Nordell, da det |ampligtvis inte skal ga att registrera
nagot som sedan inte &njuter skydd.”* Aven inom den likdedes sparsamma
judicidla praxisen har ingtdlningen varit mycket restriktiv. Ett bra exempe pa
detta utgor fallet NJA 1987 s. 923 — Lego. | detta réttsfall kan utlésas att 58
VmL ans3gs omfatta dven inarbetade kénnetecken och att tolkningen av 58 utgor
ett avsteg fran en tidigare dltomfattande princip, at efter inarbetning - alt som
hade individuaiseringsfunktion for en vara, kunde &njuta skydd. Brister i
siegenhet dler  sarskiljningsforméga kan sdedes inte repareras  genom

" Prop 1960:167 s.49f
™ Nordell, P.J, Skyddet fér kommersiellt sarpréglade utstyrslar i svensk kénneteckens och
marknadsrétt, NIR 1998, s. 211
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inarbetande till de ddar varan dler forpackningen & funktiondlt betingad. Se

vidare om gransen mot funktionella former i avanitt 5.5.3.2.
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5 Val av regelverk

Nedan beskrivs och anayseras de mekanismer som & tillgangliga och aktudla
Da det varumérkes- och marknadsréttdiga skyddet till synes 6verlappar stéls en
krankt rétighetsinnehavare infor det i rubriken givna vaet, spelar da vaet négon
roll? Svaret & ja FOr det forsta & det et redlt och tvingande faktum att det
krévs skilda samningar da processer enligt VmL drivs infor almén domstol och
enligt MFL infér Stockholms TR i en oecidl sammansdtning med MD som
dveringans.” Vidare tilldmpas inte den sk. laggtridighetsprincipen gentemot
immateridréttdagdiftningen, dvs MD har undvikit ait ta gdining till om ett bedomt
marknedsrétdigt forfarande utgjort ett intréng i en immateriell réttighet.”® Senare
har MD tydligt utta at maen inte tar gdlning i immateridrétdiga tvisger och
meddelar forbud enligt MFL pa den grunden att et forfarande utgor ett intrang i
en immateridrétt.” Exempd ur rétspraxis dér detta framhéllits & MD 1988:6,
Klorin | (varumérkesrétt), 1995:23, Svensk Miljo Export (mongerréit). Vad
domgtolen beddmer & huruvida marknadsforingen till Sn utformning & tillbérlig
t.ex. ur vilsdedandesynpunkt. | prektiken & det dock vanligt ait ett dylikt
atillborligt marknadsférande samtidigt utgor et varumérkesintrang.”

5.1 Profylaktiska atgarder

Som dternativ till at gatill domstol stér ett antal dtgarder till parternas forfogande.
Som en uppenbar men ada namnvard forsa dgard kan den forforddade
rétighetsinnehavaren pdpeka for sin antagonist at denne enligt honom begér dler
Star i begrepp at bega ett varumérkesintrang ler at densammes marknadsféring

"2 Sevidare avsnittet Processuella skél.

" SeMD 1988:13, Alkalion

30U 1993:59 5. 237

™ Bernitz, UIf, Den nya svenska marknadsforingslagen, NIR nr 2 1996, s.
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& otillborlig. Mgjligheten finns att den pastédde intrangsmakaren omedelbart
andrar sitt upplagg dler sn marknadsforing efter et sddant pdpekande. Eventue It
kan pdpekandet underbyggas med en upplysning om ait  réttighetsinnehavaren

avser att goraréattssak av &rendet om inte réttel se sker.

Alternaivt kan man erbjuda en |6sning avtd svagen genom licensering, franchisng
dler en skdlig ersitning for goodwillutnyttjandet som blir aktudlt. Man rér Sg hér
hela tiden pa gransen kring vad som & otillbdrligt och motparten kan ocksa vara
intresserad ait avtala om &t t.ex. utformning av varumérke dler marknadsforing
ligger utanfor réttighetsinnehavarens intresseomrade. Att ta en dylik kontakt kan
spara bada parter béde tid och pengar i framtida registreringsforfaranden, déar
dternativet & invandning enligt 208 2¢ VmL ochi judiciella processer.

| det fal man skulle vilja anvanda Sg av k. non-chalenge-klausuler dler icke-
anvandningsavtal bor man vara medveten om att dessa kan kommai konflikt med
EG-réttens art. 81 respektive 82 samt den svenska KL 6 och 1988. Ett sdant
avtal kan galangre och ge storre réttigheter én vad VmL medger och kan siledes
ses om et otillbdrligt utnyttjande av gdlning dler atillborlig konkurrens.
Framtvingas avtaet utan att skdlig ersittning utgar brjar det brannas och extra
tydligt blir detta om det i avtaet starka varuméarket inte uppfyller de krav pa
notoritet som stélsi VmL 68 24 for ait varaett sk. val anseit varumérke.”

Récker dessa dtgarder inte till och branschorganisationerna inte agerat dler fétt
gehor for sina stalningstaganden far man vidta réttdiga &gérder.

5.2 Sanktioner

"6 Stéhl, Fredrik, Konkurrensratten och skyddet for val ansedda varumérken, Brand News,
12/97 s. 22ff
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5.2.1 Interimistiska forbud

Det en kérande ofta vill astadkomma & et snabbt stopp for intranget och eller
den otillborliga marknadsféringen. Man vill rédda Stt varumérkes goda renommé
och s&kergtdla att kundkretsen och affarsforbindelser inte vilseleds och darmed
briser i sin mérkedojditet. Det verktyg som da primart s& till buds & det
interimistiska forbudet, givetvis syftande till ett framtida permanent forbud. For ett
vederldggande av detta kan man setill satistiken 6ver ma  anhéngiggjorda enligt
den nyaMFL. Dar framgdr tydligt att stgéarden & en av de flitigast anvanda. Fram
till borjan av 1998 hade 67 md anhangiggjorts och i 23 av dessa yrkades pa
interimistiska &gérder i form av snabba forbud. Undantaget de ma som drivs av
KO och som oftast ror frégor av mera principiell natur utgor de 23 namnda falen
héften av de anhéngiggjorda.”’

Av gor praktisk vikt & mdjligheten for KO att meddela vitesforbud enligt 218
1pkt MFL. Detta & inte formelt nagot interimistiskt forbud men en majlighet ait
fa till stand ett snabbt stopp. Detta forfarande sparar sava tid som pengar men
har den begransningen att nédingsidkaren som drabbas maste godkanna
fordléggandet som forst da fa verken som en lagakraftvunnen dom. KOs
forbudsférelagganden kombineras med vite som dock séits konsekvent [&gre an

de som meddelas av domstal.”

Enligt VmL erhdlsinterimistiskt forbud enligt 37a8 2. Stadgandet innehdler krav
pa stélande av sakerhet for den eventudlla skada motparten kan drabbas av vid
ett senare kongtaterande av ait bevisningen inte hall for at ett varuméarkesintrang

var beganget. Interimistiskt forbud kan &ven vinnas enligt MFL och dess 208.

" Red. Onskar snabbhet, med klent resultat, Brand News 1/98 s. 20
8 Karnov 1997/98, kommentar till MFL, not 71

43



Genom héanvisningar till RB 15kap stdler MFL motsvarande krav pa stédlande av
sikerhet som gorsi VmL."™

Vad gdler interimigiska forbud har  domgolana et tillampa
proportionalitetsprincipen, en avvégning maste goras mellan intresset for at fa ett
snabbt stopp for den pagéit otillborliga verksamheten och de ekonomiska
konsekvenser som kan drabba den néringsidkare som tréffas av forbudet. Praxisi
MD péa senare tid & dterhdlsam, ndgot som avspeglasi MD 1998:2 Di Luca

BRANDED FOOD VS. FONTANA FOOD samt 1998:8 KO vs. FRITIDSRESOR.%

| det tidigare ndmnda falet i fragan om ett interimistiskt forbud enligt MFL for
Saturnus at fortsdita marknadsféringen av sin likoressens GAETANO uttalar
MD, om an nagot fortackt, att man anser at Rémy varit dltfor passva da de
enbart forsokt fatill stand interimistiska dtgéarder enligt VmL. Rémy har inte stamt
Saturnus enligt MFL patre & och det eventuellt olagliga kan enligt domstolen da
fortsitta utan nagon storre skada en tid till. Att de varumarkesréitdiga vagara
uttbmts ignoreras av MD, en tydlig fingervisning om &t man i vissa fdl bor driva
pardldlamal.®

5.2.2 Forbud

Det & nu inte bara s3 at MFL har givits verkningar pa ett omrade som
traditiondlt tillhort immateridrétten utan forhdlandet & ocksa det omvanda. Da
98 IKL andrades till forman for immateridrétten infordes i 358 2¢ VmL en
majlighet ait vid vite utverka forbud for vilsdedande kénneteckensanvandning.
Regelns syfte sades vara att verka konsumentskyddande. Just anvéndandet av en
rétighet & ndgot som traditiondlt tillhdr konkurrens- och marknadsrétten. Vid

" Villkoren fér erhéllande av interimistiska férbud & desamma vad betréffar
formforutsattningarna, se prop 1993/94:122 s. 48, i évrigt hanvisastill vad som sagsi ovrigt i
arbetet om bevisvardering och domstolarnas bedémningar.

% Karnov 1997/98, kommentar till MFL, not 68
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inforandet av MFL 1970 uppmérksammades detta tillsammans med 6vriga
avgransningsproblem d& man ville exklusivt reglera dl otillborlig marknadsforing i
den nya lagen. Som tidigare némnts skall i md enligt MFL intréng i en ensamréit
inte kunna dberopas som sddant, utan det & anvandandet som inte f& verka
vilseledande om produktens kommersidlla ursprung. Departementschefen sade sig
dock vara medveten om att det i praktiken skulle bli svart att hdllaisar de olika

frégorna.®

Forbud kan, forutom enligt ovan namnda stadgande, utdomeas enligt VmL 37a8
1t och talan om detta kan forasi sarskilt ma dler i kombination med yrkande om
kadestand dler annan ekonomisk ersittning. Talan om forbud kan framstélas i
andra dler tredie ingans utan hinder av at det inte yrkats pa i forsa®
Faststéllandet av vitesbel oppet foljer 38 lagen 1985:206 om viten. Dar stadgas att
det skall faststdlas till et fast belopp, anpassat sA at det med hansyn taget till den
berordes ekonomiska Situation och Gvriga omstandigheter formar denne ait folja
det aktudla fordéggandet. Enligt MFL yrkas forbud enligt lagens 148 och vite
afoljer astomatiskt i de flesta fall enligt 198, vitet iits till et belopp anpassat
efter det aktudlafalet.

Inte heller formforutsittningarna for erhdlande av et forbud visar upp nagra

olikheter vérda st0rre intresse.

5.3 Straff

MFL innehdller inte ndgra draffréatdiga sanktioner, VmL 378 1st daremot
innehdler sanktionerna boter och fangelse upp till tv& &. Aven forsok och
forberedelse & straffbara enligt hanvisning i 378 24t till BrB 23kap. Ar man djupt

krankt och vill komma & den avskrackande effekten som straffet innebéar & man

8 MD 1996:37, GALLIANO II, interimistiskt forfarande.
% Prop 1970:57 s. 90

45



sdedes bunden till s¢&mning enligt VmL, domstolarna tenderar dock at vara
mycket restriktiva med utdomendet av framfordlt fangdse sA mdjligheten till
framgang med en sédan st&mning & sannolikt 189.%* En spérr ligger ju dessutom |
at 2klagaren enligt 378 3¢ skal anse boter dler fangese av sarskilda skd
pakdla fran dlmén synpunkt. Sparren & inford framst av kostnadsskd men
ingenting hindrar att enskilt &4l initieras enligt 47 kap RB.%

5.4 Ekonomisk gottgorelse

5.4.1 Skadestand

Skadestanden i immateridrétdiga ma & dltjamt blygsamma dven om beloppen
som doms ut har 6kat négot de senare aren, fullt i paritet med de generdllt ckande
skadestdndsbeloppen inom  svensk  skadestdndsrétt®®  De  smd
skadestandshbeloppen i kombination med svarigheten at vardera skadan av ett
intréng i en varumarkesréit gor att det priméra syftet for en kérande i de aktuella
fdlen inte & at soka vinna den reparativa funktionen hos skadesténdet. En
overskilig andys av det féa sentida rétsfal pa omradet som finns, ger vid
handen att det generdlt verkar som om alménna domstolar tenderar ait ge hdgre
skadesténd for varumérkesréttdiga intrang @n vad MD domer ut i motsvarande
fdl. I mina 6gon kan detta, givet de modesta nivéer som skadestanden likval
betingar i Sverige, inte vara av avgdrande intresse vid bedutet av vilken lag man

amnar anvanda

% Prop 1993/94:122 s. 66f

8 deréttsfall jag undersdkt har vare sig yrkats eller utdémts fangel sestraff. Aven i évrigt &r
sanktionen sparsamt anvand och nér den val anvands ar det oftai mal dar andra brott
kumulerats.

% K oktvedgaard och Levin, Larobok i Immaterialratt, femte upplagan, s.402, Norstedts,
Stockholm 1997
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5.4.1.1 Skadestandets berakning i immaterialrattsliga fall, m.m.

Skadestandsreglernainom den immateridrétdiga lagdtiftningen har andrats 1994 i
gyfte dds att starka réatighetsnnehavarnas sdlning, dds att genomfora mera
konsekventa principer 8n vad som tidigare varit falet.®” Den som uppsitligen dler
av oaktsamhet gor intrang i industrielt réttsskydd(varumérke, patent, monsterréit
m.m.), skal betda skdig ersdttning for utnyttjandet samt erséitning for den
ytterligare skada intranget medfort. Hansyn tas ocksa till  rétighetsinnehavarens
intresse av dt intréng inte begds och till Gvriga omstandigheter av annan an rent
ekonomisk betydelse. Den som utan uppsat eler oaktsamhet begdr intrang skall
utge ersdtning om och i den mén det & skdligt. Skadestandet st& fritt frén
sraffsanktionen, nagot som & viktigt da det inom immateridréten ofta & sa ait
den skada som uppst&r genom intranget vida Gverstiger de belopp som kan

komma ifréga som boter.®

For det fal at en réttighetsinnehavare skulle anse sig utsat for intrang genom
otillbdrlig marknadsforing visavi Stt varumérke kan han som ndmnts véja att
vackataan for brott mot MFL. Lamplig agérd & da att yrka pa forbud vid vite
mot fortsatt marknadsforing av samma typ enligt lagens 14 8. Det ovdkomna
uppstar da att han inte kan fa nagon ersétning forran vitesforbudet bryts, vilket
framgdr av 29 8. Vitesforbud kan utverkas &ven enligt VmLs 37 8. Enligt samma
lags 38 § har rétighetsinnehavaren, da intranget skett uppsitligen dler av
oaktsamhet, rétt till skdlig ersditning for utnyttjandet av varukannetecknet samt
den ytterligare skada intranget medfort. Motsvarande réit till skadestand
fordigger enligt MFL 29 8. Det fordigger altsa inte ndgot krav pa brott mot
vitesforbudet for att ekonomisk ersétning och/eller skadestand skall kunna utga
enligt VmL. Varumérkesinnehavare kan dessutom fa skadestand enligt VmL for
rena osktsamhetsintrang i den man detta befinns skdligt - 388 24.

% K oktvedgaard och Levin, Larobok i Immaterialratt, femte upplagan, s.405, Norstedits,
Stockholm 1997
8 K oktvedgaard och Levin, Larobok i Immaterialratt, femte upplagan, s.405, Norstedits,
Stockholm 1997
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Skadestandsméssigt tlar dltsa mycket for VmL. En rad andra bevekel segrunder
har dock inflytande pa vaet av regeverk. Avgorande generdlt st for

sanktionerna blir den domstol vars bedémning blir den hardaste och mest

|angtgdende.

5.4.2 Stérningsavgift®

Genom bestammelserna i 22-2788 MFL infordes den nya direktverkande
sanktionen sorningsavgift, till viss de som ersdttning for draff som visat 99
mindre lampligt vid marknadsféringsbrott. Avgiften & inte ndgon ekonomisk
gottgorelse for den forfordelade réttighetsinnehavaren da den tillfaler staten men
en ekonomiskt kannbar pafoljd for den drabbade.® Reglerna har sin forebild |
268 konkurrendagen(1993:20) om konkurrensskedeavgift och kan i likhet med
denna domas ut om mingt oaktsamhet fordegat. Avgiften kan drabba inte bara
den ansvarige naringsidkaren utan ocksa andra som medverkat till Gvertradelsen
av lagens 5-1388. Sadana medverkande kan vara reklambyrd, TV-bolag,
tidningar m.fl. men inte en enskild fysisk person angdld hos ndgon av dessa
Vidare krévs sk. subjektiv téackning hos den medverkande gdv dler for juridiska
personer négon i ledande stAlning. ™

Bevishordan for att forutsdttningarna for marknadsstorningsavgift fordigger avilar
KO dternativt den n&ringsdkare som for talan.

Beloppet till vilket marknadsstorningsavgiften skal fastséllas yrkas av KO
dternativt den n&ringsdkare som for talan, till ett belopp mellan 5000 och 5 000

% Hellner, Jan, Skadest&ndsr &tt, femte uppl. Norstedts Juridik AB, Stockholm 1996, s. 62
% K arnov, kommentar till MFL not 73-84

© MFL 228 4st

! Praxis & sparsam men avgéranden finns: Stockholms TR T8-346-96 om ett
bantningspreparat och MD 1998:7, 1998:8 KO vs. Fritidsresor, 1998:9 KO vs. Quaker oats
ochTV 4.
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000 kr, dock maximalt 10% av néringsidkarens arsomséttning (koncerntillhtrighet
réknas inte). Vid fastddllandet av beloppet tas hénsyn till vilken typ av
marknadsforing det varit fraga om, méitet av uppst, nonchaans dler systematik
som lagovertradel sen innebér. Beloppen kan dltsa bli mycket kannbara och man
hoppades mycket pa denna nya sanktion vid inforandet 1996. Effekterna har
dock till storaddar uteblivit.

Viktigt at notera & att MFL 48, lagens generdparagraf, inte omfattas av
mdjligheten till sanktion via marknadsstorningsavgift, eventudlt har man inte velat
infora denna typ av sanktion for brott mot en s pass oklar och darmed

ofbrutsagbar réttsregd.

5.5 Processuella skal

Tid & pengar, en diten men i naringdivet i htgsta grad sann devis. Vara dlménna
domstolar g&r pa knénai et dltmer processbendget samhdle. Besparingar som
bakbinder arbetsstyrkan och omorganisationer som narmast verkar blivit et
gadvandamd sitter som en blyfylld simring runt midjan pa tingsréiternas domare.
En n&ringsidkare som har behov av ett snabbt bedut kanske inte har mdjlighet att
vantade tvatill tre & som handl&ggningstiden riskerar att uppgatill i varadimanna
domgtolar. Den jamférel sevis snabba behandling och korta handléggningstid som
fordiggeri MD, i basta fal ca 6 manader, kan da vara en viktig dler avgorande
faktor i det aktudla vaet. | motpartens intresse kan ju tvartom ligga att fordrgja
ett utdag, men at svavai osdkerhet om rétsforhdlanden & inget gynnsamt klimat
for nagon naringsidkare. Observeras bor at talan om interimistiska férbud har
foretrade enligt de bada lagarna varfor tiden till et forsta stopp blir i stort likvéardig
men att definitivt faklarhet & likva viktigt.
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5.5.1 Aterinférandet av MD som forsta och enda instans

Tidsaspekten har fét ytterligare en dimension. Den forste april i & skickade
Stockholms  tinggrétt over et antd md till MD i enlignet med
dvergangsbestammeserna till lagen SFS 1999:114. Lagen inneb& en andring av
MFL 388% For det fdl at man nojer sig med et forbud for fortsat
marknadsforing av det aktuella daget har cirkeln dutits efter tre & och man har
liksom enligt den urgprungliga marknadsféringdagen ett enindanssysem i MD.
For det fal man onskar skadestand dller yrkar pa utdomande av storningsavgift
maste man av réttssikerhetsskd fortfarande vanda dg till tingsrétten. Man har
som kérande savd som svarande rétt att fa dylika erséttningskrav provade i mingt
tva instanser. Andringen har drivits fram av KO som uppfaitat det som altfor
tidskrdvande at behdva driva sina principidlt viktiga forbudsmd genom tva
ingansar. En otdlighet vars foljder gynnar réttighetsinnehavarna pa samma sitt.

5.5.2 Ny lag om intréngsunder sbkning™

Den 25 november 1998 bed utade riksdagen att anta en ny lag, SFS 1998:1455,
som inarbetats i de immateridréttdiga lagarna® Lagandringen har fétt plats som
enny 41a8i VmL och med tillampningsforeskrifter i 41b — 41h88. Andringarna
trédde i kraft den forsta januari 1999 och ger en civilréttdig mdjlighet att foreta
ndgot som n&mast kan liknes vid en husunderskning. Atgarden kalas
intrénhgsundersokning och foretas efter begédran av en rétighetsnnehavare ifal det
pa goda grunder kan missténkas at ndgon gjort intrang i en immateridrét.
Inférandet av lagen motiveras med de stora kostnader som &ligen drabbar

réttighets nnehavare genom kopiering, counterfating och efterbildningar av olika

% Red., Flytten till Marknadsdomstolen: | fortsttningen f& man vélja, Brand News nr 4 1999,
s. 17

% Prop 1998/99:111, NiklasL undqvist, Gryningsrad, Brand News nr. 12 1998, s. 28ff

% VmL, Patentlagen, Firmalagen, M énsterskyddslagen, Lagen om skydd for
halvledarprodukter samt V éxtforadlarlagen.
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dag. Det har framforts att det saknats adekvata verktyg for att komma till rétta
med dylika intréng samtidigt som det ifrégasatts internationdllt ifal Sverige uppfyllt
de dagganden men haft i enlighet med det internationella avtdet om
handelsrelaterade aspekter av immateridrétigheter - TRIPS-avtaet. Avtalets
artikel 50 stadgar huvudregeln om att tillhandahdla interimistiska &tgérder som ger
réttdiga myndigheter behtrighet att snabbt och effektivt beduta om insatser i syfte
att forebygga ett intréng och skra bevisning av betydelse for det fal att fara & i
drojsmd betréffande ekonomisk skada dler bevisforstorelse. Regeringen har
intagit sténdpunkten at inforandet av denna civilréatdiga skyddsdtgéard endast &
ett fortydligande av at riket uppfyller de krav TRIPS-avtaet stdler.

Lagen innebér att det blir majligt att undersoka lokaer tillhdriga eler brukade av
en naringsidkare, som pa goda grunder misstanks ha begétt ett immateridrétdigt
intrang eler ett likaledes sraffbart forsok dler forbereddse till intrang. Yrkande
om intréngsundersdkning provas av alman domstol och et eventudIt bedut skall
innehdlla uppgifter om dndamdet med undersokningen, vad som eftersoks samt
var detsamma fa& &a rum. Vekddlandet av bedutet ombesirjs av
kronofogdemyndigheten som kan till&a at stkanden och/eller dennes ombud &
narvara men inte rent fysiskt deltaga vid utférandet av géva undersokningen. En
forutsditning for att bedutet skall meddelas & som huvudregel att sokanden stéler
sékerhet for den eventuella skada som kan &samkas den missténkta parten. For
verksdligheten & en annan viktig forutsditning att den missténkte har rét at ha

sitt ombud pa plats.

5.5.3 Beviskrav mm.

Aberopandet av generalklausuleni MFL stéler inga krav pa vare sig oaktsamhet

dler uppsit, det & dltsa majligt at beivra marknadsréttdiga Gvertramp pa det
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immateridrétdiga omradet, &ven intrahg som pastas ha gjorts av rent misstag.
Beddmning i praxis har historiskt sett varit stréng for dessafall.®

Vad det gdler rekvigtet att varan/kdnnetecknet skal vara ként i MFL 88 gor
avgransningen av just kant intressant. Marknadsréitdig praxis ger inget entydigt
svar padennafrdgamen Bernitz havdar at kravet inte & sa hogt at det nar upp
till nivan for vad som kréavs for ait ett varumérke skall anses vara inarbetat enligt
VmL 28 24. Bernitz déler upp kravet att det kdnnetecken till vilket
efterbildningen anknyter skall ha sérskiljningsférmaga och vara ™ négorlunda kant”.
Detta motiveras med at MFLs syfte primért & at skydda konsumenter fran att
bli vilsdedda och att kravet pa at origindet skal vara kant pa den aktudla
marknaden darmed kan séttas |agre an vad som & falet vid uppréthdlandet av
en immateriell ensamrét® | Karnovs kommentar till MFL stér dock att |ésa:
"Kaénd syftar pa at produkten i princip & inarbetad, jfr 28 2«
varumarkedagen...”?” Bernitz tillst&r dock att det & en 6ppen fréga om skillnaden
efter Vmls anpassande till varumérkesdirektivet 89/104/EEG & si stor da
inarbetningskravet sdnktes vid denna anpassning.

Roérande 88 kan vidare ndmnas att tolkningen av rekvistet vilsdedande kan
innebdra en skillnad i skyddsomfang gentemot framfordlt ddre kanneteckens
registrerbarhet. En éndring av VmLs 148 2.pkt som trédde i kraft 1/1 1994 tog
bort det dér forstérkta rekvisitet at uppenbart vilseledande varumérken inte fick
registreras, eventudIt kommer praxis mellan registreringsmyndigheterna och MD
at béttre samma Overens sedan béda lagana nu anvander rekvistet
vilseledande. Den tidigare rédande diskrepansen kan illustreras av det
varumarkesréttdiga falet RA 1960 rf.s. 66 dér Regeringsrétten, med andring av
patentverkets besvérsavdenings bedut, godtog regidtrering av varumérket DR.

50U 1993:59 s, 516f samt MD 1992:24, Adana
% Bernitz, UIf, Den nya svenska marknadsforingslagen, NIR nr 2 1996, s. 138f
" Karnov, CD-versionen frén 1998-07-01, not 27 infine
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PEPPER for 0l och porter. Enligt Bernitz var detta ett tydligt utdag av den dltfor

snéva regleringen av sparromrédet enligt dévarande varumérkedag.®

5.5.3.1 Begreppen sarskiljningsformaga och sarpragel

Géler samma beviskrav for skydd for ett varumérke enligt MFL och VmL - ng,
troligtvis inte. For det forsa kan kondateras ett dags vaxeldragande i
utvecklingen, de olika lagarna har i sin utformning paverkats av varandra. Vad det
gdler bedomningskriterier for vilsdedande om kommersdlt ursprung kan
varumarkesrétten sigas ha anammat mycket av det som NOp och senare MD

dagit fagt i 9n praxis.

Inom varuméarkesrétten stalldes tidigare krav pa saregenhet for registrering, nagot
som ligger n&ra det begrepp och krav pd sirpraged som gdler inom
marknadsrétten idag. En andys av nuvarande réttdége ger vid handen ait det
inom varumarkesrétten stdls ett krav pa sarskiljningsformaga men inte pa
sivegenhet dler sarpragd. Inom marknadsrétten stélls dock krav pa badadera.
Det & mdjligt att denna skillnad bottnar i ett misstag. Holmavigt har i NIR 1987 s.
45 kondtaterat att det likhetstecken som sattes mellan begreppen sarprégel och
sarskiljningsformégai motiven till VmL var faktigt. Sarskiljningsformagen for ett
varumake har med inarbetning et gora, att en vara dler snarare varu- dler
forpackningsutstyrsdl forknippas med det mérke det saluférs under. Saregenhet &
négonting vidare, att varumérket har en funktion i at det har egenat och
Sarprégd.

MD tdar i sin praxis om att skydd forutsiiter at kannetecknet & kant pa
marknaden pa sa it att det forknippas med produkter av visst kommersidlt
ursprung. FOr detta anvands begreppet sarskiljningsforméga. Utover detta stdls
krav pa sarpragel hos kannetecknet, att det & s utformat att det fér ett utseende

%®Bernitz, UIf, Otillborlig konkurrens mellan naringsidkare, Norstedts Juridik, Goteborg
1993, s. 135
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som estetiskt skiljer det fran andra kénnetecken. Detta senare sades utgdra
k&nnetecknets sar skiljande funktion, begreppsforvirring ligger nératill hands.

Sutsatsen maste bli att det fortfarande stédls krav pa sarpragel inom ramen for
MFL medan det inom varumérkesréten inte séls detta krav pa utstyrdar utan
det som gdler dar & ursprunglig dler inarbetad  sarskiljningsformaga
Vauméarkesrétten sédler krav pa en kommersidlt sirskiljande funktion men inte

pa et sidant syfte.*

5.5.3.2 Avgransningar mot funktionella former

Néra forknippat med ovannamnda problematik ligger avgransningarna mot de
funktiondla utformningarna. MD har uttalat att en utformning som huvudsakligen
foljer av at man vea ge varan dler férpackningen en funktiondl form inte &
skyddsvérd, ett stdlningstagande som val sammer 6verens med lydelsen av 58
VmL och som kodifierats i 88 MFL. De nya kraven for registrerbarhet som
infordes efter EG-anpassningen i 138 2t VmL dér det stadgas att ett varumérke
som uteslutande bestar av en form som ger ett visst tekniskt resultat ger déremot
skillnader i kraven pa ett kannetecken enligt de béda lagarna. Vidare accepterar
inte MD invandningar om dt dternativa tekniska [6sningar finns till hands
Tendenser finns dock inom varumérkesrétten att denna typ av invandningar

accepteras i hogre grad nu &n tidigare®

5.5.3.3 Forvaxlingsrisk

Vad betréffar forvaxlingsrisken utgdr MD fran vilket hdhetsintryck et flyktigt
betraktande av marknadsfringen ger en konsument och det har inte kravts négon
faktisk bevisning om ait forvaxling har skett. Anledningen till detta & att man

% Nordell, P.J, Skyddet fér kommersiellt sarpréglade utstyrslar i svensk kénneteckens och
marknadsrétt, NIR 1998, s. 227; PBR har i praxis, V.ans 93-01070 — Oljelampa, beslut den 9/2
1995 anvant uttrycket sérprégel vilket forvirrar situationen ytterligare.

1% Prop. 1994/95:123 s. 58



anpassat bedomningen till de verkliga forhdllanden som rader, sarskilt vid inkop
gavbetjaningsbutiker. | detta fal savdl som i falet med renommésnyltning enligt
48 kan sigas at bedomningen motsvaras av den enligt VmL. Aven i detta fall
delvis beroende av att det ovan ndmnda varumérkesdirektivet har medfort
andringar 1 tilldmpningen av beddmningar enligt VmL. | art 4.1b foreskrivs att
hénsyn skdl tas till associationsskagpandet till annat varuk&nnetecken. Detta
sadgande medférde inga andringar i den svenska lagtexten men besktas vid
beddmningen av rekvisitet forvaxlingsrisk i praxis.

5.5.4 Réttens sammansittning™™

Det kan vara en tanke att ké&randen har stérre fortroende fér specialdomstolen,
dess sammansittning av jurister och ekonomiska experter pa omrédet garanterar
sakkunnighet utdver den som en dlman domdol bestter. Att driva ett
varumarkesmd infor en liten tingsrétt som kanske har ringa dler ingen erfarenhet
av réttsomradet kan avskrécka &ven om detta & et faktum som drabbar béda
parter. Bernitz framhdler detta som ett argument for att det skal anses som
dtraktivt att driva Snamé i férsta hand enligt MFL.'% Likvd som tingsrétens
bristande erfarenhet kan drabba bada parter kan den storre erfarenheten och
delaktigheten frén de ekonomiskt sakkunniga vara till favor for endera parten.
Experterna ger dock onekligen domstolen en mdjlighet att mera adekvat bedéma
t.ex. den ekonomiska skada som uppkommit genom ett intrang dler otillbdrlig
marknadsforing.

1% Sammanséttningen vid Stockholms tingsrétt skall enligt 458 MFL som huvudregel vara
fyraledamoter varav tvalagfarna domare och tva ekonomiska experter.

Marknadsdomstolens ssmmanséttning skall enligt Lag (1970:417) om marknadsdomstol
mm.'” 3,4 §§ vara sju ledaméter varav ordféranden, vice ordféranden samt en av de 6vriga
ledamdterna skall varalagfarna domare och 6vriga fyra ekonomiska experter. Allméan domstol
skall i tingsrétten enligt huvudregelni RB 1kap 3a8 bestd av tre lagfarnadomare ochi
Hovrétt enligt RB 2kap 48 - fyralagfarna domare samtidigt som det finns mgjlighet att kalla
in en ekonomisk expert enligt 2kap 4a8 1pkt. HD & beslutsfor med fem justitierad.
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Advokat Carl-Johan Thorn pa Strom & Gulliksson AB tror at just effarenheten
i MD av dylikamd kan ha attraktionskraft och framhaler ocksa at det p.g.a. den
soarsamma praxis som fordigger pa varuméarkesomrédet inte & majligt for en

oerfaren domare at luta sig p& denna réttskélai négon storre utstréckning. '

5.5.5 Processkostnader

Det skulle kunna ténkas att en sparsam néaringsdkare skulle kunnaitréda sig rollen
som konsument, eler anmoda en verklig konsument, for att anmda ett fal av
otillbérligt utnyttjande av varumérke enligt MFL till konsumentombudsmannen,
KO, och sdedes bli fri fran processkostnader oavsett utfalet i maet. Detta &
dock en utvag som jag vajer att inte behandla vidare utan det far sanna som en
intressant men samtidigt 1angsokt idé. | 558 MFL stadgas et undantag fran
huvudreglernai RB 18kap vad gdler barandet av réttegangskostnaderna. | de mdl
som drivs av KO kan domgtolen bestdmma att parterna skal bara sina egna
réttegangskostnader, oavsett utfalet | malet. Barandet av réttegangskostnadernai
Ovrigt forddas enligt RB 18kap och enligt huvudregeln skal tappande part ersétta
motparten hans réttegangskostnader.

Vad det betrdffar de faktiska kostnaderna maste man anléggga tre olika
perspektiv, kdrandens, svarandens samt det adlmannas, samhdllets. Vad betréffar
kd&randens kostnader har ombudet att bevaka dessa, mdjligheten att driva
pardldlamd varumarkes- och marknadsréttdigt maste vagas mot risken att tappa
mélet och & med dubbla réttegangskostnader.

Fran samhdlets och svarandens sida & det en méarklig Situation ait fa i princip
samma sk provad i tva olika ingtanser, res judicata skyddet sétts pa sa sét ur
spel och samhdlsekonomiskt maste detta ses som mindre lampligt.

192 Bernitz, UIf, Den nya svenska marknadsféringslagen, NIR nr 2 1996, s. 144
1% Telefonintervju 1999 07 26
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5.5.6 Inarbetade varumarken - ett geografiskt betingat
forumval?

En regionad anknytning hos domarna i fal som ber6r inarbetning av varumérke
kan i vissafal tdnkas utgora en bevekelsegrund for att vaja varumérkedagen och
dess forum, den dlmanna domstolen. Denna hypotes ifragesits dock av
praktiker som haft anledning att |ata denna forumfraga vara en bidragande orsak
vid va av regdverk.® Tillfdlet som &syftas & et rétsfal frén Skéne dér
Druvan, innehavare av vaumaket HULTBERGS, angrep MOLLERS
anvandande av en forpackningsutformning snarlik den Druvan anvande. Druvan
hévdade lokal inarbetning av forpackningen som ett varumérke for produkten.
Tinggrétten fann att "Den hdga marknadsandelen kan, i betraktande av den
mangfad senapssorter som saufors i regionen, rimligtvis inte tolkas pa annat st
an att senapen for marknaden & kand som en beteckning for varukannetecknet
HULTBERGS SENAP."'%

Det ter g naturligt att domare som lever och & verksammai den region i vilken
det aktuella varumérket anses inarbetat & mera bendgna att erkanna detta
faktum, de ké&ner igen och kanske dessutom anvander produkten gdva
Uppmérksamhet i lokala media kan bidra till denna uppfaitning hos réttsskiparna.
Mdet som ndmnts ovan vanns, trots ait domstolen stdlde de hoga krav pa

sirpragel som togs bort vid lagandringen 1993, vilket kan styrka hypotesen.™®

Sutsatsen blir at mad som vid en forsta anblick kréavt &n mer kostbara och
tidskravande marknadsundersokningar eler utlétanden fran diverse namnder kan
besparas detta genom val av rét lag och darmed forum. Ar da detta en
integritetsfraga for domarna i respektive tingsrétt? Ng, menar jag, det &

%K arin K&rvling, intervju - AWA-Patent, 1998-12-09, LarsHersl6f, AWA-Patent,
telefonintervju 1999-07-28
1% HULTBERGS stod fér 80% av marknaden pa det aktuella produktomrédet.
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oundvikligen sA at trots kravet pd objektivitet bar man med sg sna
undermedvetna intryck och detta & inte et integritetsoroblem men likva ndgot
som det vakna ombudet bér betdnkai syfte att sparasin klient tid och pengar.

M8 T-484-95 infér Esl6vstingsrétt 1997, "HUL TBERGS senap”, domen senare faststélld
av HovR for Skéne och Blekinge.
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6 Jamforelser mot EU och USA

6.1 EU

Vaumakesétdigt ligger Sverige né&ra den praxis som EGD utvecklat och de
rétsakter som reglerar eler harmoniserar omrédet inom EU utgor svensk rét.
Nationella réttsakter baserade pa direktiv skal tolkas direktivkonformt. Y tterst
skal dltss EGD tolka vad som & registrerbat som utstyrsd  enligt
varumérkesdirektivet. Detta har dock annu inte skett. OHIMss praxis torde kunna
tjana som ledning da forordningens regler korresponderar med direktivets. Inte
hdler vid OHIM har utvecklats ndgon praxis som ger ledning i ndgon storre
mén.’”’ Vissledning i var EUs gransdragning av registrerbarheten dras kan sokas
I et uttalande som gjordes i samband med infOrandet av férordningen.
Sammanfatningsvis s&gs at en varumérkesregidtrering av en utstyrsd inte skal
tilldtas om den innebér at et foretag monopoliserar en varas form till skada for
konkurrenter och konsumenter.'® Ett uttdande som tydligt visar den intima

kopplingen mellan varumérkesrétten och konkurrensrétten.

Svensk rét och den som utvecklals i EU-lander & inte nodvandigtvis
Overenssammande. Vad gédler definitionen av vad som & en utstyrsel sigsi det
protokoll som uppréttades vid radets mote, da bedut togs om att anta
varumérkesforordningen och direktivet, at ordet form avser varors och
forpackningars tredimensionella former. Den Benduxiska domstolen har dagit
fast at direktivets undantag for utstyrdar inte omfatade et tvadimensondlt
mérke i form av et rutméngtrat tyg.'® Svensk praxis har godként ett liknande

lo7 Levin, Marianne, Bonnier, Susanne, red, Praktisk varumarkesratt, Norstedts, Stockholm
1998, s. 95

198 EG-bulletin nr 5, 1980

1% Benelux Court of Justice den 16 december 1989, Burberry
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mongter, kanske ett utfal av att den svenska beteckningen & utstyrsel och inte

tredimensiondlt mérke1*°

Den beddmning i praxis som MD tillampat gentemot efterbildningar ter Sg i ett
europeiskt perspektiv mycket stréng men kommer sannolikt att anpassas till den
som rader i jamforliga EU-lander med tiden. Som exempd kan namnas réttsfalet
MD 1977:25, Fiskars, motsvarande situation har beddmts vara otillborlig
efterbildning i Ogterrike och i Danmark har samma sax givits  upphovsrétdigt
skydd."

Inférandet av var nyaMFL synes ha anpassat den svenska rétten till det rédande
réttdéget | storre delen av Europa vad gdler vilsdedande efterbildningar av
produkter, deras utformning samt forpackningarnas utseende. Svensk réit
innehdller efter inforandet av MFL ett adekvat skydd mot efterbildningar som
skulle kunna verka vilseledande dller forvaxlande, med europeiska métt mét. Vad
det gdler det mera sysdematiska eftergpandet och parasiterandet |
konkurrenshénseende finns det mera att gora. Har vore det pa sin plats med en
fortsatt anpassning till den ingtdlning som rader i de fleta EU-lander och da
framtiden for det svenska néaingdivet som ndmnts inte ligger i imitationer utan i
innovationer och framéanda har vi mycket at vinna pa en sdan utveckling. |
nuvarande lage stdls det krav pa en mycket extensiv tolkning av de radande
immateridréttdiga ensamréttd agarna samtidigt som en fortsatt utveckling av praxis
kring MFLs efterbildningsskydd & att onska. Den svenske lagdtiftaren synes
fortfarande behdva et incitament | form av domstolspraxis for att fornya lagtexten
pa detta omrade.

19 Bjor-ménstret, Levin, Marianne, Bonnier, Susanne, red, Praktisk varumarkesr att,
Norstedts, Stockholm 1998, s. 96
1 Bernitz, UIf, Den nya svenska marknadsforingslagen, NIR nr 2 1996, s. 142 not 36
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6.1.1 Varumarkesskydd i andra medlemsstater

Varumarkesdirektivet har i stor grad paverkats av den Benduxiska laggtiftningen
rérande registrerbarhet. **2 Innan inférandet av direktivet var det bara Frankrike
av medemddnderna som erkdnde utstyrdar som registrerbara varumérken.
Fransk rét innehdller dock ingen méjlighet till inarbetning.™® Spansk och
portugisisk rétt ger ocksa majligheter till varumérkesréitdigt utstyrselskydd men
med den begransningen jamfort med fransK réit att utstyrseln & &gnad ait fungera
som ett sérskiljande kannetecken. Grekland, Storbritannien, Italien och Irland har
intagit en regtriktiv attityd gentemot tredimensiondlla varumérken.™* Som  ett
tydligt exempel pa detta forvagrades Coca-Col aflaskan varumérkesréitdigt skydd
i England 1986."° Varumérkesréttdigt skydd har dock beviljats enligt den k.
passing off — doktrinen, ett dags inarbetning.™® | Danmark, vars lagdtiftning i
dvrigt uppvisar stora likheter med den svenska p.g.a det langvariga nordiska
samarbetet pa omrédet, 14ggs ibland Marknadsféringsdoven till grund for vad som
ar registrerbart som utstyrsel. De danska tolkningarna kan sdedes skilja sig fran
vad utfdlet blivit om varumérkesdirektivet legat till grund for tolkningen. Enligt
Levin tolkar de danska lagdtiftarna det som att varan inte kan vara dtt eget
varumérke, nagot som dock & mdjligt enligt direktivets art. 2 dér det sigs att et

varumérke kan besté av just formen péen vara™’

12 |_evin, Marianne, Bonnier, Susanne, red, Praktisk varumérkesr att, Norstedts, Stockholm
1998, s. 97

3 |_evin, Marianne, Noveller i varumérkesratt, Juristforlaget, Stockholm 1990, s. 163

" |evin, Marianne, Noveller i varumérkesratt, Juristforlaget, Stockholm 1990, s. 165

5 Schovsho, J, Varemaerkeretligt beskyttel se af industrielt design?, NIR nr 1 1996, s. 59

18 |_evin, Marianne, Bonnier, Susanne, red, Praktisk varumérkesratt, Norstedts, Stockholm
1998, s. 98

17 |_evin, Marianne, Bonnier, Susanne, red, Praktisk varumérkesr att, Norstedts, Stockholm
1998, s. 98
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6.2 USA

Den federda lagdiftning som reglerar varumérkesréiten kom till 1946 och
bendmns The Lanham Act och & i stort sett heltackande™® Med fa tillagg & det
den ursprungliga lydelsen som gdller @n idag. Delstatdagar kan vara av betyde se i
vissa fdl men & oftet padldla till den federda lagen.*® Lagdtiftningen

kompletteras givetvis av common law-l8ndernas sedvanligt fylliga praxis.

Vaumarkesréitdigt skydd kan forutom de klassiska varuméarkena fas for
sarkiljande och/dler unik forpackning, férgkombinationer, byggnadsdesign,
produktutformningar och en produkts hdhetsintryck.™® Regen tillé&er
produktutstyrdar som registreringsobjekt i det sk. Supplementa Regider. En
dylik registrering innebéd i 9g endast en presumtion av at det som regidrerats
bestter varumarkesegenskaper. For en fullvérdig registrering i det sk. Principa
Register kravs att mérket & inarbetat till den grad att det erhdlit k. secondary
meaning. Skyddsomradet kan dock sigas vara nagot bredare an det svenska.

| likhet med den svenska utvecklingen av utstyrselskyddet har det ifragasats att
det ges ett tidsobegransat designskydd for varors utformningar. | den
amerikangka kondtitutionen stadgas ait immeateridlla rétigheter endast skall kunna
erhlas” .. .for alimited period of time”***

Begransningar rorande funktiondla former finnsi Lanham act sec. 43 genom

reglernafor "unfar competition.”*#

De immateridréttdiga lagarna i USA kan sigas kompletteras av den omfattande
amerikanska antitrugt-laggtiftningen med syfte at i likhet med den svenska

1% 15U.5.C.88 1051-1127

19 | ntervju med Professor Ted Frech vid University of California, Santa Barbara, UCSB, pa
plats 1999-04-27

120 http://www.law.cornel | .edu/topi cs/trademark. htm

21 15U.S.C.A. sec. 1952, Levin, Marianne, Noveller i varumarkesratt, Juristforlaget,
Stockholm 1990, s. 168
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konkurrensréiten  frammana hogkvaitativa men samtidigt billiga produkter.
Nyckelordet fér den i detta sammanhang relevanta delen av namnda laggtiftning &
confusion of source dler dversatt, vilsdedande om ursprung. Den grundldggande
laggtiftningen pa detta omréde benamns The Sherman Act och inférdes redan
1890. Lagen & tillamplig paal mellandelstatlig handel eler pa sidan loka handd
som paverkar mdlanddstatlig handd. Lagen har givits en mycket bred tolkning
och dessutom kompletteras den av delstatdagar som fastdar dess principer pa
handel som uteslutande har lokal effekt.'*

Den amerikanska varumérkesrétten anvander Sg av den sk. férstebrukarprincipen
for att avgorarétten till ett varumérke. Ett grundléggande argument for detta & att
varuméarkesregistren da aterspeglar den kommersidla verkligheten. Anvandning
av et marke maste av samma anledning ske innan det beviljas registrering i det
federda registret och ges rétten att anvanda symbolen ® som bevis pa federd
regisreing. Det ddls dven krav pd at market skal ha anvants i
del statsiverskridande handel och en registrering kan dessutom vagras om handeln
inte har en viss dignitet dler effekt. Liksom i svensk réit finns generdlt en
mdjlighet till Skydd for inarbetade varumarken som annars inte uppfyller kraven

y 124

for registrering, de skal da ha utvecklat sk. ”secondary meaning’”.

Sedan en lagandring 1988 kan ansbkningar baseras pa intended use — planerad
anvandning, men registreringen & villkorad mot ett verkligt anvandande.

Oavsett federd regigrering kan talan om varumérkesintréng foras vid federa
domstal och det finns inga hinder mot att yrkanden om brott mot antitrust-lagar
dler reklamregler kumuleras i en och samma rétegang. Det synes at den
amerikanska réten inte pa samma sétt innehdler den typ av Gverlgppning som gor

frégan intressant i det fordiggande arbetet. En skillnad mot svensk rétt & givetvis

122 |_evin, Marianne, Noveller i varumérkesratt, Juristforlaget, Stockholm 1990, s. 169
12 http://www.law.cornel | .edu/topics/antitrust.html
124 http://www .l aw.cornel | .edu/topi cs/trademark.html
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att man kan gora sk. equity-invandningar t.ex. om att motparten har orena hander,

dvsinte & béttre §av och sdledes inte beréttigad till uppréttelsei process.

Sdva tillampningen dler resultatet av rétsregleringen visar dock inte pa nagra
uppenbara skillnader gentemot svensk rét.
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7/ Avslutning — Konklusioner
och rekommendationer

Vaje rétighetsinnehavare har pa sit och vis en skyldighet att bevaka sitt
varumérke d& man annars sétter detta och darmed konsumenterna i en utsat
Stuation samtidigt som man i férléngningen riskerar  degeneration och darmed
foljande ensamréttsforlust.

Att erbjuda en |6sning genom licendering dler annat avtd & va i manga fal for
sent ndr skadan ofta & skedd men kan vaa et insrument i vissa fal.
Efterhandskonstruktioner och retroaktiv ersittning & ocksa mdjliga verktyg at ta
till.

Kommer man ingen vart med de i uppsatsen sk. kdlade profylaktiska agérderna
& man foljaktligen hanvisad till rétdiga medd. Att &mingtone inledningsvis
upplysa sn varuméarkesantagonist om att detta & det man avser gora kan nog i

mangafal skrammatill réttelse.
7.1 Lagvalsfragan

Svaret pa frégan - vilket av regelverken man skal vdja att driva sitt ma efter har
kanske inte fét ett entydigt svar men en dd intressanta perspektiv har
framkommit. Vaet & fritt och maste anpassastill varje enskild situation.

Utan tvekan & det dock sd att MFL fortfarande utgor ett kompletterande skydd

for varumarkesnnehavare. Nordd| havdar i Sn artikd i NIR forra &ret att denna
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roll visserligen férelegat men nu spelat ut sin roll.* Jag dristar mig till ait ha en
annan uppfattning, generdparagrafens skydd mot renommésnyltning ger et
kannetecken et storre skyddsomfang och dessutom & det inte bara
skyddsomfanget som spelar roll. Tidsaspekten och réttens sammansitning ger en
ensamrétsinnehavare tydliga incitament ait drivamd enligt MFL.

Eni méngafdl klarare reglering i VmL kan vara béde positiv och negativ. Den ger
béttre forutsdgbarhet och tydliga kriterier innebér ofta mindre arbete, men né&r nu
den svenska lagdtiftaren accepterat anvandandet av en generaklausul 1 en
skydddagdtiftning av MFLs art ser man pa praxis att utvecklingen dar mar bra av
at ha dessa |6sa ramar. Vissa fal & sa luddiga att de faler utanfor Vmls
regleringar(ex. GALLIANO) och de mera generdlaformuleringarnai MFL, sarskilt
48, utgor da ett kompletterande skydd. Réttsomradet, utsatt for en aldrig sinande
uppfinningsrikedom bland foretagare och reklammakare, maste ges en flexibilitet i
praxis vilket finns tydligare hos MD.

Vad gdler ekonomisk kompensation for intréng tdar det mesta for VL.
Skadestanden & ndgot hogre samtidigt som det inte foreligger négot krav pa brott
mot vitesforbud for at ekonomisk ersittning och/dler skadesténd skall kunna
utga enligt VmL varfor vaet primart bor fala pa denna for det fal man soker
denna reparativa effekt. Den tidsméssigt gynnsamma effekten av att ha MD som
endaingtans i forbudsmd forsvinner ju om man samtidigt vill yrka pa skadestand,
da méaste mdet anhangiggoras vid Stockholms TR. Soker man vedergdlning i
form av straff & man likasi hanvisad till VmL da MFL inte innehdler dylika

sanktioner.

Vad gdler de framforda geografiskt anknutna bevekelsegrunderna & de
intressanta teoretiskt men saknar formodligen storre relevans annat 8n i mycket

specidlafal da de dock kan varaav intresse.

1% Nordell, P.J, Skyddet fér kommersiellt sirpréglade utstyrslar i svensk kinneteckens och
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Beviskraven och de rekvist som sdls upp fér skydd ger enligt min uppfattning en
svag men anda mérkbar anledning at valja MFL och dess ppnare ingtalning till

nya grepp.

7.2 Lagen om intrangsundersékning

Genom inférandet av Lagen om intrangsundersokning har de immateridrétdiga
ensamréttdagarna vunnit mark. Inférandet utgdr i mina 6gon en markant fordd
gentemot marknadsréiten men den inforda lagen lamnar yiterligare ndgot ait
onska. Vad gdler réten at fa till sénd en intréngsundersokning for missténkt
forberedese till intrang som annu inte nétt upp till straffbar niva sa gdler at detta
inte & majligt enligt den nu inforda lagdtiftningen. Dylik &géard ryms va inom
tolkningsutrymmet for TRIPS-avtaet art. 50.1 men regeringen valde pa avradan
av lagrédet att utdamna denna mdjlighet sdsom altfor langt gdende. Argumentet
for en dylik regel & uppenbart, det & av storda vikt att stoppa och bevissdkra
forestdende intrangsverksamhet pa et S tidigt stadium som majligt. Det & dock
majligt ait vi far se en andring i utvidgande riktning i framtiden for detta nya vapen
i jakten paintrangsmakare. Sannolikt sker detta samtidigt som verksamhet pa ett
satidigt stadium i intréngsforloppet straffbeléggs.

Ar man da skyldig att anvéanda de bevis man sskrat med hjdp av denna nya lag
for att drivaett md enligt den ensamréttdag man dberopat brott mot i syfte ait fa
till stand intréngsunderstkningen? En kanske intrikat frégaav processréitdigt dag
men bevis & bevis och mina begransade insikter i detta amnesomrade till trots
skulle jag vilja havda ait svaret & ngj, fri bevisprévning rader. Att dberopa sagda
bevisning i ett md enligt MFL & mahédnda et kringgdende men i mina dgon ett
till &tet sédant. Atminstone om bevisningen pardldlt anvandsi ett mél enligt VimL.

mar knadsr att, NIR 1998, s. 233
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Ar det 3 att instrumentet intréngsundersokning kommer at vara forbendlet de
storaoch resursstarka réttighetsinnehavarna? De som har réd att sdla stkerhet
och har angtdlda som inte gér annat an jagar intrangsmakare? Denna fréga méste
givetvis fa stt svar i praxis dér granserna séits for vilka bevisnivaerna blir for ait
undersokningar skal foretas och vilka nivaer av sskerheter som kommer at
kravas. Det dsnamnda kommer givetvis at inhamtas underag for ifrén
processratten men det kommer anda att bli intressant hur domstolarna kommer at

varderaen potentiell skadattill foljd av en intrangsundersokning.

Oaktat dettahar onekligen réttighetsinnehavarna fatt ett svard at svingai kampen
mot mindre samvetsgranna konkurrenter men det aterstér att se om detta kommer
att oka antalet intrangsmd och/dler leda till en béitre och enklare bevisforing i
desamma, risken finns att det man fétt bara & ett prydnadssvard utan egg.

7.3 Storningsavgiften och eninstanssystemet

Aterinrdttandet av MD som férsta och enda ingtans for rena forbudsmal enligt
MFL gor att en kdrande sparar tid men den nya och avskrackande sanktionen
storningsavgift, som avsigs verka likt boter och gav hopp om ait vara en ny
effektiv sanktion, margindiseras dlt mer. Vissarligen var den vd tankt att
anvandas av KO endagt i dlvarligare fal men den stér till kérandens forfogande.
Som jag tidigare namnt anser jag den viktigaste sanktionen for ett intrang vara
forbudet och da oftast i kombination med et interimistiskt sadant. For att &n
snabbare an hittills fa detta till stand kan man undvika tingsréiten som forsta
instans genom at avsta fran olika typer av ersitningskrav och darmed kommer
majligheten till yrkande pa storningsavgift pa skam. En olycklig effekt av en
annars valkommen andring till réttighetsinnehavarnas fordd.

En anan tvivdaktig effekt av aerinforandet av MD som enda ingtans i
forbudsmdl & givetvis rétsskerhetsaspekten. | avssknad av mdjlighet till
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dverprovning for marknadsréitdiga forbudsmd kan en néringsverksamhet sta och
fdla med det sskerligen vl dvervégda men ahdd ménskliga bedutet av MDs
ledaméter. En ndmast unik Stuation, utan annan mdjlighet till réttelse an det
resningdiknande inditut om omprévning vid andrade forhdlanden som ges i
448.'% Detta i et svenskt rétssystem som nog vill rakna sig gavt som just
réttssékert. | denna aspekt bor rekommendationen till en kdrande bli att driva Sitt
md enligt det mer traditiondlla treinstanssystemet enligt VmL. Att ha en trygghet i
at kunna overklaga en dom kan dvervdga majligheten ait fa ett snabbt

avgOrande.

7.4 FOrutsagbarheten

Vad gdler forutsigbarheten & ocksa har lampligt at vaja VmL och de dlménna
domstolarna. Lagtexten & fortfarande mera precis och praxis foljer sedan lange
utstakade vagar. MD lamnar storre utrymme for Overraskande och ovantade
utfal, specidlt som man ibland l&gger stor vikt vid konkurrensfrémjande effekter

dar MD 1993:26 HEMGLASSVS. GLASSBILEN utgor et lysande exempd.

Samtidigt som risken for att ett domdut kan uppfattas som "fort men fd” och den
storre ofGrutsagbarheten & tva stora nackdelar med MFL & de samtidigt dess
dorsta forddar. Tidsaspekten & redan utforligt behandlad men vad géler
ofbrutsigbarheten fortjanar att namnas foljande. Forsok att flytta granserna for
skyddet for kannetecken gors lampligast enligt en lag och i et forum som till&ter
en viss grad av flexibilitet och Stuationsanpassning. Dessa egenskeper har MD
visat 9ginnehai stt ddmande enligt MFL. Mgjligheten att forutséga ett utfall enligt
VmL kanske till och med leder en kdrande at forsoka fa till sténd et
marknadsrétdigt ingripande i syfte att toppa det intrang han anser sig utsatt for.

128 | kommentaren till MFL n&mns som anledning &ndrade marknadsférhéllanden, nyabevis
eller att det kommer fram att svaranden |amnat oriktiga uppgifter. Det sigs ocksa att
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omprovning endast forekommit ett f&tal ganger och att det kraver klarafall. — Karnov, CD-
versionen fran 1998-07-01, not 118
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8 Avslutande kommentar

Ur rétsskyddssynpunkt & det illa att vi har ett ddat domstolssystem.
Begrénsningarna i 538 MFL forbjuder kumulation med md enligt annan lag
samttidigt som md enligt MFL & forbendlen behandling i MD. Ett onskemd & att
de fortfarande téta skotten mellan de bada laggtiftningarna Gppnas och at
behandlingen kan bli gemensam. En speciaddomstol dler &minstone en domstol
med specidl sammanséttning & aven fortsitningsvis en god idé da antdet md &

|3gt och den erfarenhet som stér att vinna bor samlas.,

Ett inforande av ett uttkat skydd mot renommésnyltningi VmL vore ocksa pa sin
plats, framfordlt utanfor varudagets granser. Om inte detta kan dstadkommas &

en skarpning av praxis enligt den nuvarande 68 24t att 6nska.

Ett tyvarr altfor fantasilost konstaterande blir dock att i avvaktan pa detta och for
att vara pa den sikra sidan, man bor géra som Gunnar Strang och bara bade
héngden och livrem, d.v.s. driva sina fragor enligt bada regelsystemen, sarskilt da
det ror interimistiska bedut om forbud.

| ménga fal kan det dock visa sg vara en god investering at va ta tillvara
foretagets mest vardefulla och méngfacetterade tillgang — varumérket.

Detta pardldisysem & inte nagot som réttssamhdlet bor uppmana till och

upprétthdla, det skapar jobb for jurister men det kostar, bade for samhélet och

for marknadsaktorerna.
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