Sammanfattning

Varumarkesratten skall, i forsta hand, garantera och vara ett skydd for
varumarkesinnehavarens intresse av ett uppratthallande av dennes ensamritt till varumarket
och dess funktioner. Med varumarkets funktioner avses bl.a. varumérkets sérskiljande
funktion, och dess funktion som identifierare av varors ursprung. Allt viktigare blir &ven
varumadrkets kommersiella funktioner.

Den internationaliserade  handeln, och den globala massproduktionen och
massdistributionen, med dagens rika utbud av fantasifulla ord- och figurmérken gor det I4tt
att, som konsument, misstaga sig om varornas kommersiella ursprung. Komponenter
tillverkas i olika varldsdelar. Manga olika varor med skilda ursprung kan ocksa, inom t.ex.
ett franchisesystem, séljas under samma distributérsmarke. Produkter riktande sig till olika
kundkretsar, men tillverkade av samma foretag, séljes ibland &ven under olika
naringstecken. (En sddan s.k. markesdifferentiering &r relativt vanlig bland bl.a.
vitvarutillverkare.)

Ursprungsangivelsefunktionen har saledes givits minskad betydelse. Konsumenten &r dock
oftare intresserad av den kvalitetsgaranti som kan ligga i ett val ansett varumérke.
Varumadrken kan genom sin kommunicerande funktion skaffa sig ett gott anseende. Hos de
som mer eller mindre begrundar ett varumérke kan associationer till en dnskad livsstil
uppsta. Ett gott anseende kan generera en prestigefylld image som omgardar market i sig.

Det racker inte med att, som producent, tillhandahalla en prisvard vara. Allt viktigare har
utformningen och valet av ett slagkraftigt, andamalsenligt och suggererande marke blivit.
Annu viktigare ar att kanneteckensinnehavaren anvander sig av en lyckad och konsekvent
marknadsforing. Naringsidkaren méste profilera varumarket i reklamsammanhang, och
stora lanserings och etableringsinvesteringar ar nédvandiga. Varumérket ar ofta det enda
kommunikationsmedlet for kanneteckensinnehavaren, och som sadant utgor det basen for
varumarkesinnehavarens investeringar.

Varumarket kan komma att std som garant for att produkten &r en funktionell kvalitetsvara.
Ett fristaiende egenvarde, som sjalvstandigt kan omsattas, kan uppsta. Ett varuméarkes goda
anseende kan vara en stor tillgang som okar forsaljningen samt ensamt attraherar kunder till
en ny produkt. Detta oavsett vilken varuklass det ar fraga om. Varumarkesinnehavaren kan
tillgodogéra sig kénnetecknets kommersiella mervarde genom tex. trademark
merchandising, och da via licensiering hyra ut varumarkets goodwill.

For en ny marknadsaktor kan det ofta vara lattare att sla sig in pa en marknad med hjélp av
ett redan etablerat marke. Som ett resultat av att symbolens egenvarde smittar av sig pa
produkten forhojs da statusen pd den egna varan. Kanneteckensinnehavarens insatser bor
fredas genom att dennes avséttningsintresse tillvaratas. Annars kommer, p.g.a.
sammanblandning eller tankeanknytning, varumérkets egenvérde, som kan ses som en
beloning for att man salufér hogklassiga varor, att utjamnas pa ett storre antal mindre
kvalitativa produkter. Produkter som den ursprungliga innehavaren inte &r intresserad av att
ge draghjalp, i synnerhet inte om synen pa hans varumarke samtidigt forandras negativt.

Aven om en negativ paverkan pa de kommersiella egenskaperna ar beroende av i hur hog
grad malgrupperna sammanfaller, ar de relativt oberoende av varuslag. Detta nodvandiggor
avsteg fran specialitetsgrundsatsen. Skydd bor alltsd kunna erhéllas dven utanfor den
direkta konkurrenssituationen.

Fran att tidigare ha koncentrerats pa att vara ett konsumentskydd mot forvaxlingsrisk ges
numera i VmL aven det kommersiella mervardet ett, i vart fall indirekt, skydd. Men fragan



ar om tillrackligt skydd erbjuds. Detta med tanke pa de stora investeringskostnader som
ligger i lanseringen av ett varumarke.

EES-forhandlingar ledde fram till den nya lagen (1992:1686). Lagandringen bygger pa ett
EG-direktiv, namligen 89/104/EEG. Vid osédkerhet om tolkningen av var lagstiftning pa
omradet skall domstolen (enligt art. 177 Romfordraget) vanda sig till EGD for att fa ett
férhandsavgdrande. Varumérkeslagens nya 86 lyder:

”Ké&nnetecken anses forvaxlingsbara enligt denna lag endast om de avser varor av samma
eller liknande slag.

Forvaxlingsbarhet kan aven aberopas till forman for ett kannetecken som ar val ansett har
i landet, om anvéndningen av ett annat liknande k&nnetecken skulle dra otillbérlig fordel av
eller skulle vara till forfang for det val ansedda kéannetecknets sarskiljningsformaga eller
anseende.”

Den beneluxiska lagstiftningen é&r, tillsammans med den i USA, den ledande i utvecklingen
av skyddet for varumarkets egenvarde. Artikel 13A p.2 i den beneluxiska lagstiftningen har
varit inspirationskalla till EG-lagstiftningen pd omradet. Skyddet i art. 13A p.2 géller savil
inom som utom varuslagslikhetsgranserna, och en helhetssyn, med koncentration pa
skaderekvisitet, anvands vid tillampningen. Hur ansett méarket &r, &r inget sjalvstandigt
rekvisit som maste vara uppfyllt och associationsrisk kan sjélvstandigt generera skydd.

Né&r det galler tolkning och tilldmpning av rekvisiten i det svenska lagrummet, kan forst
sdgas att inte nagot i lagstiftningen anger att andra stycket bara skulle vara tillampligt pa
forhallanden utanfor varuslagslikhetsgranserna!

Uttrycket "vél ansett” i lagrummet &r ett kvalitativt kriterium och jag anser att, oavsett
inarbetningsgraden, ett skyddsvart intresse kan anses foreligga. Om en inarbetningsgrad satt
till en viss grans ar uppfylld, indiceras endast att en tillracklig risk for skada foreligger.

De flesta forfattare foresprakar att varumarket skall vara val ansett antingen i den ena eller
den andra omséttningskretsen. Jag menar dock att, av praktiska skal, sasom det ar i USA,
det &r bland allménheten i stort som varumérket borde vara val ansett. Detta bl.a. for att inte
skyddet skall vara direkt beroende av omséattningskretsarnas omfang, och for att inte
utvidgningsmdjligheterna av verksamheten onddigt skall begrénsas.

Att ett kannetecken med gott anseende kan fa sin goodwill skyddad tycks sta klart, men hur
ar det med s.k. badwill? Om ett marke &r ringaktat, men valkant, ar det da rattspolitiskt
motiverat att det fritt fram skall kunna utnyttjas av andra?

Lagrummets bagge skyddsobjekt &r varuméarkets “sarskiljningsformaga” respektive
“anseende”. Varumarkets anseende ar alltsa, forutom att vara eventuellt rattsgrundande,
dessutom ett potentiellt skyddsféremal. En hog ursprunglig sarskiljningsformaga ar
daremot, till skillnad mot ett hogt anseende som grundats pa andra orsaker, tyvarr troligtvis
inte tillracklig for att skydd enligt lagrummet skall genereras.

Fem olika resultat av ett skadligt utnyttjande har utmoénstrats av Beneluxdomstolen.

Fara for att konsumenterna férvaxlar varornas kommersiella ursprung.

Forsvagning av ursprungsmarkets sarskiljningsformaga.

Snyltning av renommé. (Jfr “otillborlig fordel” i VmL.)

Skada pa ursprungsmarkets positiva associationskraft och exklusivitet.

Ett minskande av de ursprungliga varornas attraktionskraft, som ett resultat av det
andra markets varuslagsnatur. (Jfr "rattgiftsregeln”)

agrwnPE

En for varumérkesinnehavaren tillfallig nackdel, i form av en gjord varuférvéxling, ar oftast
inte lika allvarlig som en Iangsiktig skada pa varumérkets anseende. En sadan skada pa de
stora kommersiella intressena kan ske genom en of6rdelaktig associationsmgjlighet. En
association ar en tankeférbindelse som kan goras helt utan att varu- eller verksamhets-



forvaxlingsrisk foreligger. Det ar da fraga om en undermedveten sammankoppling p.g.a.
tex. ett liknande begreppsinnehdll. En skadlig association, utan att forvaxlingsrisk
foreligger, sker relativt ofta inom varuslaget. Detta eftersom omséttningskretsen &r val
fortrogen med kannetecknet och risken for forvéaxling darfér ar liten, men risken for
association 4r stor.

Nar det galler tolkningen av EU-direktivet har néagra intressanta domslut avfattats. |
rattsfallet Puma/Sabel stéalldes fragan om innehallsmassig likhet innefattades i direktivets
uttryck [...] forvéxlar dem, inbegripet risken for att varumérket associeras med det aldre
varumarket.” Svaret var enligt EG-domstolen nej! (Forutsatt att inte nagon forvaxlingsrisk
samtidigt foreligger.) | réttsfallet Canon medgavs dock varumarkets anseende ett mer
utbkat skydd. Detta genom att ett visst stod gavs for association som varandes ett
sjalvstandigt rekvisit. | ytterligare ett annat mal, Cambozola, erkanns association fullt ut
som ett sjalvstandigt intrdngsgrundande rekvisit.

I 6 § 2st. uttrycks inte klart att en forvaxling maste foreligga for att ”[f]érvaxlingsharhet”
skall kunna &beropas! Det tycks istallet som om det ar tillrackligt att andra rekvisit blir
tackta! Detta tycks dock inte ha uppmarksammats i doktrinen. Som jag framhaller ar det
mahanda svarare att direkt forvaxla, men kanske lattare att indirekt forvaxla, och definitivt
att associera till ett valkant mérke. Jag anser darfor (och for att det har helt andra
aterverkningar) att associationsrisk skall vara ett fritt rekvisit, obundet fran en eventuell
forvaxlingsrisk.

Enligt de tidiga forarbetena skulle utformningen av 6 § 2st. lyda: ”om anvéndningen av ett
annat liknande kénnetecken utan skélig anledning [....].” (Min understrykning.)
Utformningen skulle dd ha varit i enlighet med EG-direktivets “without due cause” i
artiklarna 4.4a och 5.2. Uttrycket "utan skélig anledning”, togs dock tyvérr inte med i den
slutliga utformningen. Istéllet togs ordet “otillborlig” in. Detta ord lases inte i férening med
bagge de tva alternativa rekvisiten, “fordel” och »forfang”. Darfor saknar svensk
lagstiftning en uttrycklig inskrankning av ensamratten i de fall da ett anvandande av ett
liknande kannetecken, trots forfang, ar att anse som rattfardigt.

Det star inte i 6 § 2st. att lagrummet bara ar tillampligt utanfor varuslagsgransen. Detta
verkar dock ha tagits for givet pa sina hall, och darfor anser en del bedomare att man
fortfarande ar hanvisad till MfL:s generalklausul da ingen forvaxlingsrisk ar for handen,
och omstandigheterna galler ett forhallande innanfor varuslagslikhetsgréansen.

I den man ett anseende ligger i att kannetecknet &r sarpraglat, d.v.s. att det i
ursprungsmarket ligger en inneboende sarskiljningsformaga, &r risken storre att
konsumenten férvaxlar eller associerar till ursprungsmarket, vid anvandande av ett liknande
kannetecken. Forvaxlingsrisken kan emellertid inte sdgas automatiskt ¢ka i takt med ett
forhojt renommé som ar kopplat till ett markes valkandhet. Detta eftersom manga kanner
till mérket och &r val fortrogna med det. Daremot okar associationsrisken! Eftersom
skillnaden mellan skada genom forvaxling och genom association &r stor bor, som jag ser
det, pa samma satt som att associationsrisken skall behandlas atskilt fran forvaxlingsrisken,
de olika delarna av ett skyddsgrundande anseende, i mdjligaste man, skiljas at vid en
intrangsbedomning.

Jag anser att formerna for skyddets uppkomst bér ses éver, men inte utan att hansyn tas till
de konsument- och konkurrensrelaterade aspekterna i angransande lagstiftning. Detta for att
t.ex. inte artificiella monopolsituationer skall kunna uppsta. Det vore 6nskvart att infora ett
nytt lagrum med en annan terminologi, liknande det som é&terfinns i art. 13A p.2 i den
beneluxiska varumarkeslagen. Ett sadant lagrum, med mindre rigida kriterier, skulle ge
utrymme for en mer flexibel och nyanserad helhetsbedémning. Alla, for lagstiftningens
syfte, relevanta omstandigheter skall vdgas in i en sadan helhetsheddmning, men
bedémningen bor framst vara inriktad pa att undersoka riskerna for att fordel eller forfang
uppstar, samt hur allvarligt detta skulle vara i det enskilda fallet.
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1 Introduktion

Amnespresentation

| detta arbete avhandlas huvudsakligen varumarkesinnehavarens mojligheter att, med hjélp
av svensk ratt, freda sitt varumarke mot otillbérliga nyttjanden av det i varumérket liggande
anseendet utférda genom associationer. Jag amnar framst undersdka innehéllet i
associationsskyddet avseende de vl ansedda varumarkena, sasom detta kommer till uttryck
i VmL 6 § 2st.

Det ar med utgdngspunkt i centrala varumarkesrattsliga fragestallningar och med en
noggrann genomgang och analys av vad VmL 6 § 2st:s centrala rekvisit innebar och kan
antas omfatta idag, som jag soker klargora paragrafens syfte och omfang samt utreda vilka
de grundlaggande forutsattningarna for skyddets uppkomst &r. Detta leder fram till en
bedémning av om ocksa ett, fran en eventuell forvaxlingsrisk, sjalvstandigt skydd mot
associationer kan tolkas in i lagrummet.

Jag beskriver ockséd varumarkets grundlaggande funktioner, och kommer da in pa en
diskussion om vilka funktioner som idag kan anses utgdra varumarkets framsta. Till féljd
av de for varumérkesinnehavarna stora kommersiella vérden som idag koncentrerats till
varumarkena, har funktionernas roll namligen férandrats. Detta avspeglas ocksa, delvis men
kanske inte tillréckligt, i det nuvarande associationsskyddet. | arbetet ges vidare en inblick i
de olika resultat i form av otillborliga fordelar for intrangsgoraren och oréattvisa nackdelar
for varumarkesinnehavaren som kan uppsta av en otillaten varumarkesanvandning genom
association.

I framstallningen utgdr jag saledes foretradesvis fran associationsskyddet for de val ansedda
varumarkena i 6 § 2st. Anseendeskyddet och fredandet mot associationer i 6 § 2st. anknyter
emellertid delvis ganska tydligt till andra skyddsomraden inom rattssystemet, vilket har
gjort att aven delar av andra rattsomraden med nodvéandighet behandlats. | 6 § 2st erbjuds
ett anseendeskydd som stracker sig utanfor varuslagsgranserna men dven forhallandena
inom varuslaget ingar i foremalet for denna uppsats. Vid fall av association (utan att
forvaxling foreligger) och da det ar fraga om ett forhallande inom varuslaget, anses det av
flertalet forfattare fortfarande vara sa att det renommésnyltningsskydd som aterfinns i MfL
maste tillampas. Detta trots de forandringar som 6 § VmL genomgatt. Darfor har jag
redogjort for de mojligheter som (atminstone) tidigare gavs i MfL. Eftersom jag inte anser
att MfL: s renommésnyltningsskydd langre behover tillampas pa dessa fall och da ett sadant
varumarkesskydd i vart fall inte har i MfL att gora, kommer jag dven in pd MfL:s och
VmL:s olika skyddsforemal.

I denna uppsats avser jag ocksa att besvara ett antal anslutande fragestallningar. Dessa
underfragor anknyter till och skall forstas i samband med de ovan redovisade foremalen for
amnet.

e Hur skall man bestdmma ett varumérkes skyddsvarde? Vad innebdr det att ett
kénnetecken &ar val ansett? Bor ett hdgt anseende vara en absolut forutsattning for att
skydd, som stracker sig utanfor varuslaget dverhuvudtaget skall kunna medges. Eller
kan daven andra kriterier laggas in i bedémningen?

e Réder nagra vasensskillnader i forutsattningarna for skyddets uppkomst inom
respektive utom varuslagsgranserna, och &r det i sd fall lampligt med sadana
skillnader?



« Vilka intressen skall anses vara legitima och darfor kunna tillgodoses i lagstiftningen?
Boér VmL:s anseendeskydd innefatta ett varn mot all varumérkesanvandning som
innebar antingen en otillbdrlig skada for varumarkesinnehavaren eller en fordel for
intranglingen?

« Ar en association till ett annat kannetecken att anse som en slags forvéaxling? Hur
paverkar anseende och notoritet forvaxlingsrisken?

* Var bor man dra gransen for varumarkets skyddszon? Hur langt utanfor
varuslagslikhetsgranserna skall ett skydd kunna utstrackas, och hur htg mérkeslikhet
kan krévas?

«  Péverkar en utvidgning av anseendeskyddet den angransande lagstiftningen, och vilka
avvagningar gentemot andra intressen ar nédvandiga att gora for att skyddet inte alltfor
menligt skall komma att inverka pé legitima konkurrens- och konsumenthansyn?

e Hur bor rekvisiten uttydas, kan lagstiftarens intentioner missforstas? Bor rentav
lagrummets lydelse forandras, och i sa fall pé vilket sétt?

« Ar skyddet pé& ett tillfredsstallande satt anpassat till det stora utbudet i dagens
internationella informationssamhélle?

«  Hur har EG-direktivet paverkat? Ar EG-direktivet tillfredsstillande inkorporerat i den
svenska ritten? Ar det pakallat med en férandring av EU-rétten pd omrédet?

e Det finns delar i utlandsk ratt som ndrmare kan studeras. Skall dessa utgdra
tolkningsunderlag for 68 2st, eller bor de rentav ligga till grund for framtida
forandringar?

Syfte
Anledningen till dmnesvalet ar att rattslaget pa omradet ar oklart och att skyddet ar

otillfredsstallande utformat och tillampat. Mitt huvudsakliga syfte med denna uppsats &r att
klargora réttslaget och redovisa skilda asikter i olika kontroversiella fragor. Dessutom avser
jag att analysera material och lagtext i syfte att diskutera min egen tolkning av det
nuvarande rattslaget samt mina idéer om hur en férandrad lagtext bor utformas.

Metod och material

For att nd malet begagnar jag mig huvudsakligen av traditionell juridisk metod nar jag
beskriver och analyserar rattslaget. Det material jag anvander mig av &r sedvanligt juridiskt
kallmaterial, framfor allt lagtext, rattspraxis, lagforarbeten samt immaterialrattslig doktrin
och periodica. Jag har emellertid &ven begagnat mig av Direktiv 89/104/EEG, (nedan kallad
EG-direktivet) och ett fatal andra kallor. Nar det galler litteraturen stodjer jag mig pa de
forfattare som tidigare gjort en jamforelsevis omfattande och detaljerad behandling av
amnet. | forsta hand menar jag da Marianne Levin och Richard Wessman.

Den metod jag anvant har ocksd komparativa inslag. Jag redogor for de aktuella
grundvalarna till svenska rattslaget pd omradet. Dessa aterfinns i EG-direktivet samt i
Beneluxlandernas gemensamma lagstiftning. | framstallningen behandlas &ven vissa
internationella olikheter avseende varumarkesskyddet. Detta i de fall dd de utlandska
lagstiftningarna innehaller ndgot som ar av komparativt intresse for framstallningen eller
som kan vara av vikt for forstaelsen av anseendeskyddets egentliga foremal. Jag beskriver
da framst innehallet i den beneluxiska och den tyska ratten pd omradet men jag refererar
aven till Common law, frdmst som denna gestaltar sig i USA. (USA anses tillsammans med
Benelux vara ledande i utvecklingen av associationsskyddet.)

Utifran det ovan redovisade materialet drar jag framst foljande konklusion: jag anser att den
svenska rattsutvecklingen bor inriktas pa att en for andamalet lamplig helhetssyn infors i
den varumdirkesrattsliga lagstiftningen. Sésom i USA skall mer allmant hallna
forutsattningar for skyddets uppkomst inforas. Fler omstandigheter maste kunna beaktas vid



bedémningen och en koncentration bor ske pa skaderekvisitet. Alla varumarkesinnehavares
beréttigade intressen pa anseendeskyddsomradet skall kunna tillgodoses i en enhetlig
lagstiftning.

Avarénsningar
Jag ser ingen anledning att dubbelt analysera det EG-rattsliga skyddets utstrackning. EG-

forordningen tillimpas som bekant pa gemenskapsvarumarken och existerar parallellt med
EG-direktivets bestimmelser. Direktivet géller ju de nationella registreringarnas skyddsniva
i medlemsstaternas rattsordningar och faller saledes klart inom foremalet for denna uppsats.
OHIM: s tolkning av forordningens likalydande rekvisit sammanfaller med EG-domstolens
tolkningar av direktivets, vilket gjort att jag endast parentetiskt refererat till forordningen.

Vidare antar jag att de lasare jag vander mig till kianner till de faktorer som ligger till grund
for utforandet av en varuslags- och markeslikhetsbedémning. | avsikt att halla amnet smalt
har heller ingen ingéende studie av sanktionssystemets detaljer utforts.

Numera rader ingen vasentlig skillnad mellan firma- och varumarkesanvandning pa
omradet. (Detsamma galler tjanstekannetecken.) For att inte krangla till det for mig, och for
lasforstdelsens skull, har jag endast relativt ytligt papekat skillnader och likheter med
firmalagstiftningens rekvisit. Jag har behandlat det for denna avhandling vésentliga
efterbildningsskyddet i MfL. men av utrymmesskal endast flyktigt diskuterat andra delar av
konkurrensregelverket.

Angaende uppsatsens form, skall sagas att det otillfredsstéllande rattslaget, bl.a. p.g.a.
brister i implementeringen av EU-ratten pa omradet, har mast uppvagas genom att jag
nyttjar mig av ett brett angreppsséatt. For att jag skall kunna géra mig forstadd, och for att
underbygga mina pastdenden, har det kravts en omfattande argumentation och en ingaende
penetration av &mnet. Detta later sig inte goras pa ett tiotal sidor. Darfor har uppsatsen ett
for andamalet ganska ansenligt omfang.

Disposition

Framstallningen har foljande diposition; for att bidra till en 6kad forstaelse for dagens 6 §
2st. VmL, inleder jag i kapitel 3 och 4 med att presentera, dels de grunder som det
nuvarande rattslaget vilar pa, dels paragrafens inordning i rattssystemet. Darefter bearbetar
jag i kapitel 5, 6 och 7 grundligt de olika rekvisiten i 6 § 2st.

| kapitel 8 behandlar jag de delar av de angransande rattssystemen, som ar av relevans for
det dvriga innehallet. Vidare s& agnar jag mig i kapitel 9 &t en detaljerad studie i
tillampningen av 6 § 2st. Avslutningsvis presenterar jag i kapitel 10 nagra tankar om de
forandringar som kan anses vara 6nskvarda.

Eventuella egna asikter om det som avhandlats presenteras, precis som relevanta rattsfall, i
anslutning till det de anknyter till, oftast i slutet pa varje kapitel. Detta i avsikt att gora
framstallningen mer lattlast eftersom uppsatsen till sd pass stor del bygger pd mina
kommentarer att det vore ohanterligt att samla dessa i en egen avdelning.

(En forklaring till de forkortningar som anvants aterfinns i kapitel 2. Angaende Ovriga, i
detta alster, anvanda forkortningar hanvisar jag till SAOL 1997 )



2 Forkortningar

BGH
BN
DS

Ds Ju
EES
EG
EGD
EIPR
EU

FL
GATT
GRUR
HD
ICC
IFIM

Inc
MD
MfL
NIR
NJA
PK

Prop.
RA
SDS
SOu
SVIT
TRIPs

UWG
WIPO
VmL
WTO

Bundesgerichtshof

Brand News

Departementsserien

Departementsserien, Justitiedepartementet

Europeiska Ekonomiska Samarbetsomradet

Europeiska Gemenskapen

Europeiska Gemenskapernas Domstol

European Intellectual Property Review

Europeiska Unionen

Firmalagen

General Agreement on Tariffs and Trade

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

Hogsta domstolen.

International Chamber of Commerce

Institutet for Immaterialratt och Marknadsrétt vid Stockholms
universitet

International Review of Industrial Property and Copyright
Marknadsdomstolen

(SFS 1975:1418), Marknadsféringslagen

Nordiskt Immateriellt Réttsskydd

Nytt juridiskt arkiv

Pariskonventionen(Convention de Paris pour la protection de la
propriete industrielle) fran1883, med senare andringar
Regeringens proposition

Regeringsrattens Arsbok

Sydsvenska Dagbladet Snallposten

Statens offentliga utredningar

Svensk Juristtidning.

(Agreement on) Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.

World Intellectual Property Organization
Varumarkeslagen

World Trade Organization



3 Varumarkets funktioner och
skyddet 1 VmL

3.1 Allmant om varumarkets egenvarde

Detaljhandelsstrukturen har fordndrats oerhort de senast decennierna. Istallet for handel
Over disk, bedrivs den mesta kommersen i opersonliga butiker med stdndigt varierande
sortiment, t.ex. stormarknader, och snart kommer kanske handeln via Internet att vara den
mest framtréddande.

Med ett standigt 6kande utbud av varor, och med langa distributionskedjor, 6kar avstandet
mellan producent och konsument. Dagens rika utbud av fantasifulla ord- och figurﬂ1érken
gor det svart for konsumenten att hitta den vara vars egenskaper passar honom bast.“ I.o.m.
att utbudet ar s variationsrikt éhrisken ocksa storre att konsumenterna misstager sig om
varornas kommersiella ursprung.

Den internationaliserade handeln, den globala massproduktionen och massdistributionen
med det stora utbudet av varor, har ocksa lett till att konkurrensen mellan naringsidkare
hardnat. Idag récker det oftast inte med att tillhandahélla en prisvard vara for att fa en fast,
eller framfor allt en 6kande kundkrets som kan trygga foretagets avsattningsintresse.

Alltmer betydelse ligger istéllet i en lyckad maérkesutformning, marknadsféring och
profilering av varumarket. For att 6vertyga konsumenten att vélja just hans varor eller att
fortsatta att kopa dem méste naringsidkaren darfor, oavsett hur utomordentlig produkten &n
kan vara, lyckas nd publicitet kring varumarket i reklamsammanhang.

De personer som ingar i en varas potentiella omsattningskrets paverkas alla, medvetet eller
ej, pa nagot satt nar de betraktar, hor talas om, eller av ndgon annan anledning reflekterar
Over ett varumérke. En eventuell framtida konsuments forsta kontakt med k&nnetecknet kan
ske exempelvis pa ett direkt satt. Detta genom att individen kommer i omedelbar
forbindelse med produkten och darigenom ocksa med kannetecknet.

En konsument kan ocksa indirekt fa reda pa markets forekomst. S& kan t.ex. ske genom att
densamme av ndgon annan individ far hora talas om kannetecknets existens, eller att han
noterar detta i en reklamkampanj. Vilken form av forsta bekantskap som ligger till grund
for kannedomen &r inte avgodrande. Det viktiga ar den efterféljande effekten.

Ett varumérkes positiva (eller negativa) egenvarde borjar skapas i just den stund da den
forsta potentiella konsumenten, léanske omedvetet, registrerar och lagger ett nylanserat
kanneteckens existens pa minnet.* Detta under forutséttning att insikten forr eller senare
leder till nagon form av reaktion som kan paverka varumarkesinnehavarens kommersiella
intressen. Associationer och reaktioner som uppstar hos dem_som mer eller mindre
begrundar ett varumarke kan saledes skapa varumarkets anseende.

Ett varumarkes egenvarde, séljkraft, kundkretsvarde eller mervarde &r den fordel som foljer
av ett varukanneteckens goodwill, renommé, prestige, igenkannandekvalitet, goda image,

! Levin NIR 1994 5.521

2 Departementschefens uttalande i prop. 1992/93:48 s.83.
3 Jfr. Medghoul, Den “nya Kodakregeln” s.26.

* Jfr. Wessman NIR 1993 s.206.
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goda namn, goda rykte, eller goda anseende. Manga olika definitioner och uttryck, med
ringa eller ingen skillnad i betydelsen, kan anvéndas for att beteckna samma sak.

Ett kdnnetecken kan erhélla ett goodwillvarde, ett vardefullt och bestdende mervarde,
genom varumarkets lydelse eller design. Ett sidant fristdende grundvarde, ett s.k. direkt
forvarvat anseende uppstar i form av en omedelbart uppmarksammad markesutformning.
Denna ar kopplad till en inneboende attraktionskraft som kan uppkomma genom en tydlig
distinktion och sarpragling, p.g.a. kdnnetecknets hdga originalitet eller i.o.m. att det i
kannetecknet ligger ett estetiskt varde i sig som fangar konsumentens uppmarksamhet
direkt.

Denna vardefulla ursprungliga sarskiljningsformaga uppnas, framst genom en sarskilt
lyckad konstnarlig och uppseendevackande formgivning eller fargsattning. Eller medelst
anvandande av ett kannetecken som konsumenten lagger pd minnet direkt. Det ar da fraga
om ett slagkraftigt, vardeladdat, andamalsenligt, suggestivt eller fantasieggande ord, eller
en dylik ordkombination. Eflrumarket kan rent av sjalvstandigt formedla ett budskap om
varans ar&I kvalitet 0. dyl-™ Som exempel pa lyckade varumarkesutformningar namner
Wessman®dataforetagets Apples figur respektive ordmarket "Nike”.

Varumarkets anseende &r emellertid i forsta hand detsamma som dess forvarvade
egenvérde, de inarbetade forvantningar som finns hos individerna i kundkretsen. "Goodwill
is[...] the on%lthing which distinguishes an old established business from a new business at
its first start.”

Ett varumarke kan namligen efter manga ars anvandning, i takt med inarbetningsgraden,
uppné en igenkannandekvalitet och vinna allmén uppskattning. Genom att kopplas till
forsaljningen av en populédr vara med en vél ansedd produktionshistoria, kan det komma att
framsta som ett kannetecken fér en funktionell k\ﬁlitetsprodukt, och varumarket kan anses
representera och garantera vissa goda egenskaper.

Varumarket kan ocksd forvarva ett egenvarde genom att det forknippas med ett
kommersiellt ursprung som anses representera palitlighet och hog serviceniva. Sa kan fallet
vara, inte bara for att ett foretag har distribuerat produkter vilka har passat flertalet
konsumenters krav pa kvalitet och funktion, utan &ven som ett resultat av individens
erfarenheter av uppfyllda service- och garantiataganden.

I praktiken ar givetvis det fristdende vardet oftast ett resultat av kombinationen av de olika
egenvardesgenererande egenskaperna. Det reklamvarde som ligger i varumérket uppstar
dock framst genom innehavarens lanserings- och etableringsinvesteringar. For att nd denna
framgdng maste kénneteckensinnehavaren genom en omfattande och aggressiv
marknadsforing na ut till en stor del av den tankta omsattningskretsen.

Tack vare god och konsekvent marknadsforing genom suggererande reklam, som
profilannonsering, vilken syftar till uppbyggande av en konceptuell profil, kan ett
varumarke och dess produkt komma att forknippas med emotionella, statusfyllda och
prestigeladdade varden. Detta kan ocksa uppnas genom sponsring eller p.g.a. att en kénd
person i en reklamkampanj anvénder varan.

Ett trendskapande varumarke kan foljaktligen, sasom varande barare av en viss image so
satts i samband med det, utstrala status, prestige, tuffhet, elegans eller originalitet o. dy!!
Dérigenom kan det komma att representera en énskad livsstil i form av t.ex. sportighet eller
lyxighet.

® Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialratt och marknadsratt s.9.

® Wessman NIR 1993 5.206.

" Marshall v. Sidebotham (1901) 18 R.P.C. 43, citerad av Sandberg, Goodwillskyddet
enligt svensk immaterialrétt och marknadsrétt s.7.

® Konsumentverket/KO: Marknadsforingslagen i praxis s.59. (Se &ven ovan)

% Jfr. Ekelund, Anseende och Associationsskydd. s.5.
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3.2 Varumarkets funktioner

Flera av varumarkets olika funktioner verkar i praktiken inte atskilda fran varandra utan
samverkar och kan darfor till fullo endast forstds samfallt med varandra. For konsumenten
forenklar forekomsten av varu- och néringsk&nnetecken valet mellan olika foretag, varor
och tjanster. Varumarken &r ndmligen instrument som skall mdjliggdra for konsumenten att
identifiera och urskilja olika varor.

Med varumarkets konkreta eller sndva ursprungsangivelsefunktion avses varumérkets
hanvisande formaga. Ifrdgavarande kanneteckensegenskap kan gora det mojligt for
konsumenten att sluta sig till att varan har en viss, fran andra sddana produkter,
differentierad kommersiell harkomst. Detta bl.a. for att inte tveksamhet skall rada angaende
vem som bar ansvaret for, eller ar berattigad att ta at sig aran av, en produkt_T.ex. ett
specifikt tillverkande foretag eller en viss distributér som forknippas med mérket.

Angrénsande till ursprungsangivelsefunktionen &r varumarkets sérskiljande funktion och
den nérbesléktade individualiseringsfunktionen. | alla tider har varukénnetecknets framsta
och mest centrala uppgift varit att sarskilja varor som tillhandahélls i olika
naringsverksamheter, och saledes utgdra en hjalpmedel for konsumenterna att skilja
liknande varor fran varandra.

Enligt VmL 1 § maste ett tecken inte vara sarpraglat, men val vara distinktivt, ha
sarskiljningsformaga. En produkt skall darigenom marknadsforas under ett annat
varukénnetecken &n det som jamforbara produkter med annan harkomst marknadsfores
under.

Den snava ursprungsangivelsefupktionen naggades i kanten genom att fri overlatelse av
varukénnetecken accepterades.™ (Se 33 § och 34 § VmL.). Denna s.k. trademark
merchandising innebar att innehavaren av ett starkt varumérke forséljer delar av sin
ensamratt tiIHet kommersiella brukandet av market. Ett exempel pa ett sadant fall, da den
ursprunglige™=ensamrattsinnehavaren hyrt ut sin upparbetade goodwill och image, &r Pierre
Cardin som sélt licenser &t tillverkare av pennor, glaségon m.m.

Produkterna &r i licensfallen varken framtagna, producerade, distribuerade eller designade
av ett etablissemang tillhorigt den primara markesinnehavaren. Det ar féljaktligen fraga om
att tva eller flera varor av skilda slag och med flera helt olika kommersiella ursprung ar
bérare av samma varumarke.

Ett annat beldgg for ursprungsangivelsefunktionens minskade betydelse &r tillampningen av
markesdifferentiering inom vissa naringsverksamheter. | dessa fall ar det frdga om varor
med liknande eller samma egenskaper som ar tillverkade inom samma foretag. Produkterna
fungerar emellertid med skilda identiteter pd marknaden. De marknadsfors under olika
naringskannetecken och till olika priser, samt riktar sig till olika kundkretsar.
Konsumenterna dr ofta inte medvetna om eller ens intresserade av att ursprunget &r
gemensamt. Ett belysande typexempel ar Electrolux som tillverkar dammsugare under
skilda beteckningar med olika status, bl.a. Electrolux, Volta och Hugin.

Ytterligare prov pa ursprungsangivelsefunktionens ringa betydelse nufortiden ar att delar
och komponenter till en och samma vara inte sa sallan tillverkas i flera olika lander och av
skilda foretag, for att slutligen monteras av kdnneteckensinnehavaren i ytterligare ett land.

19°Se dock nedan.(Kap.8.5.)

' evin NIR 1994 5.520.

12 D.v.s. det varuméarke som utsatts for det otillbérliga anvandandet. (Aven med uttrycket
”det priméra”, avses endast en tidsméssig rangordning.)
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Aven bruket av distributdrsméarken utgbrlglt askadliggorande exempel. Distributorsmarken
ar en forutsattning for franchisesystemet,~ och innebér att manga olika sorters varor med
skilda ursprung marknadsfors av naringsidkaren under samma marke, t.ex. “ICA-
handlarnas”.

Kundens mdjligheter att atskilja olika varumarken ar emellertid fortfarande viktig.m
Produkter med skilda garantier och kvaliteter sdljs med hjalp av olikartad reklam som
individualiserar varan. Konsumenten kan skilja olika kannetecken at, och darmed forestalla
sig nagon form av kommersiellt ursprung som kan variera eller vara detsamma i ett visst
fall. Detta dven om det precisa ursprunget ar anonymt och svardefinierbart.

Uppgifter om ursprung i dess vida mening ar saledes vasentlig information for
konsumenterna. Detta & emellertid mer ett resultat av att varumdrkets
sarskiljningsformaga, an att dess klassiska ursprungsangivelsefunktion fortfarande &ger
aktualitet.

ksl

3.3 In hoc signo vinces.™ Mer om varumarkets

kommersiella funktioner

Ofta ar det alltsa inte mojligt att sluta sig till producentens identitet eller naringsstalle,
vilket har lett till att wvarumérkets konkreta, omedelbara eller sndva
ursprungsangivelsefunktion numera endast ar av subsididr betydelse. Konsumenten torde
dock i normalfallet vara intresserad av t.ex. kvaliteten pa varan och inte ursprunget i sig.

Nérliggande  ursprungsangivelsefunktionen ~dar den allt  viktigare  garanti-
/kvalitetsfunktionen, som framst innefattar en garanti att varor med samma
ursprungsbeteckningar (varukénnetecken) har ett gemensamt ursprung. Men garanti-
/kvalitetsfunktionen inkluderar ocksa en kvalitetsgaranti. En garanti att varan besitter en
viss konstant och oftrandrad, eller rent av forbattrad, egenskap som tillfredsstéller kundens
behov, t.ex. en viss kvalitet som kan forknippas med produkten.

Produkter maste dock kunna utvecklas och forandras med tiden. Det star darfg
varumarkesinnehavaren relativt fritt att &ndra kvaliteten efter eget godtycke.
Konsekvenser som ett eventuellt reducerat anseende kan dock avskréacka. Om inte priset
samtidigt sanks, kan en forsvagad goodwill namligen leda till forsamrad efterfragan och i
slutdndan &ven en minskad profit.

Kénnetecknets marknadsstyrande reklamfunktion och dess kommunicerande funktion utgor
idag allt viktigare delar av varumadrkesfunktionerna, och mycket %framgéngen ligger i
valet av ratt kdnneteckensutformning och en lyckad marknadsforing.

Som varande en budbdrare med koncentrerad information om produkten utgér varumarket
en forbindelselank med en kommunikationskod fran producenten till konsumenten. Denna

13 Se Levin NIR 1994 5.520.

¥ L evin NIR 1994 5.528.

15| detta tecken skall du segra” Konstantin den store och hans har skall &r 312 fore ett
slag i Italien ha sett dessa ord samt ett kors som uppenbarade sig pa himlavalvet.

% " detta arbete bortser jag fran lagstiftning som tex. Produktansvarslagen och
Konsumentkdplagen.

7Se Ekelund, Anseende och Associationsskydd, s.11.
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varumarkesfunktion ar__ ocksd ofta det enda kommunikationsmedlet  for
kanneteckensinnehavaren.

Det ansedda varumarkets egenvirde kommer till uttryck i kidnnetecknets reklamfunktion pa
sa satt att kdnnedom om ett kanneteckens goda image har forméagan att framkalla for
varumarkesinnehavaren gynnsamma reaktioner hos konsumenten. Eftersom varumarket ar
barare av det for naringsidkare sa viktiga eventuella egenvardet, utgor det ocksa basen for
maérkeshavarens investeringar. Genom att forsoka bygga upp goodwillen via k&nnetecknets
attraherande funktion kan han na en battre marknadsstallning.

Den kommersiella mervérdesfunktion som denna reklamfunktion utgor, realiseras genom
att de positiva associationer som etsats in i den potentiella konsumentens medvetande leder
till aterkop och nykop. Nar denne kommer i kontakt med ett varumarke skall han, ar det
meningen, associera till for honom positiva egenskaper med varan, och da reagera genom
att ta upp planboken.

Det goda anseende som ett varumirke eventuellt har erhéllit, hjilper alltsd en
varumarkesinnehavare att oka forsaljningen. Det kan alltsd i varumarket ligga ett stort
kommersiellt  egenvar och denna tillgang kan wvara av storsta vikt for
varumérkesinnehavaren."~ Aven om det till sin natur kan uppfattas som immateriellt och
abstrakt kan, nota bene, egenvéardet faktiskt utgéra néringsidkarens frdmsta ekonomiska
resurs.

Ett kdnnetecken kan forbindas med och rent allmént komma att beteckna det bésta av det
bésta. Det kan darfér, som béarare av det ekonomiska mervarde som ligger i ett hogt
anseende, bli s& beromt att detEg]nsamt attraherar kunder, detta oavsett vilket varuslag
market for tillfallet representerar.~ Egenvardet kan alltsa sjalvstandigt trygga avsattningen,
aven av en nyproducerad (eller nydistribuerad) vara. Det ar alltsa fraga om ett fristdende
varde som ingar i och &r ett resultat av ett val ansett varumarkes egenskaper.

Ju stdrre egenvérde som ligger i ett varumarke, desto fler konsumenter & mottagliga for
dess inneboende budskap,~~ och desto storre kan &ven markets sjalvstandighet fran
produkten vara. Darfor har, typiskt sett, ett icke etablerat k&nnetecken heller inget
omfattande och fristaende egenvarde, som &r oberoende av i vilket samband det brukas. Nar
ett varuméarke blivit val ansett kan det ddremot med fordel anvdndas dven i andra
sammanhang.

Aven om, definitionsmassigt, ett varumarke frén borjan maste existera osjalvstandigt i
forening med en produkt, sd kannetecknar varumarken inte bara varor utan aven andra
varden. Fran att tidigare ha varit endast dekorativa accessoarer och symboler for ett annat
objekt har varumarken i stor utstrackning givits en sjalvstandig mening, aven i lésryckt
tillstand. Varumarken som kommunicerande symboler for vissa egenskaper har alltsa blivit
varor med ett eget vésen, och ett sjalvstandigt egenvarde som kan omsattas.

Ett, inte bara frdn varan utan ocksa fran innehavaren, avskilt brukande av varumarket
genom licensiering, kan darfor mojliggora ett kapitalrealiserande av det anseende som
byggts upp. Kunderna kan vara vl medvetna om att det enda gemensamma mellan
produkterna ar kannetecknet i sig. Likval &r enbart den omstandigheten att produkten har ett
val ansett varumarke synligt applicerat pd densamma en tillracklig anledning for dem att
betala mycket mer &n vad kvalitet och faktiska produktionskostnader egentligen berattigar
till. De betalar fér den image och prestige som omgérdar sjélva varumarket.

'8 Henning Bodewig/Kur, Marke und Verbraucher, Bd 1 (1988) s.227 m hanv. Citerad i
Levin NIR 1994 s.516.

19 3fr. Levin SVJT 1992 sid 710.

2 Jfr. Medghoul, Den "nya Kodakregeln s. 5.

2! Medghoul, Den "nya Kodakregeln” s.6.
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3.4 VmL: s skydd for varumarkets funktioner

3.4.1 Kanneteckensrattslig ensamratt

Forekomsten av kannetecken skiljer ju foretag, varor och tjanster at. Detta mojliggor
effektiv konkurrens. Genom att ett visst sérskilt kommersiellt ursprung kan identifieras,
premieras distribution av varor som &r vél ansedda, eftersom detta kan leda till nykép och
aterkop. Mojligheten att sluta sig till ursprunget innebar alltsd ett incitament for
naringsidkare att uppratthalla eller astadkomma en god produktkvalitet. Det far darfor inte
uppfattas som att en forbindelse finns mellan olika innehavares kannetecken och de olika
kommersiella ursprungen, om det inte ar pa det viset.

Kanneteckensinnehavarens insatser bor alltsd fredas genom att dennes avsattningsintresse
tillvaratas. Annars kommer, p.g.a. sammanblandning eller tankeanknytning, varumarkets
egenvarde, som kan ses som en beléning for att man salufoér hogklassiga varor, att utjamnas
pa ett storre antal mindre kvalitativa produkter, produkter som den ursprungliga
innehavaren inte ar intresserad av att ge draghjélp, i synnerhet inte om synen pa hans
varumarke samtidigt fordndras negativt.

For en ny marknadsaktor kan det ofta vara lattare att sla sig in pa en marknad med hjélp av
ett redan etablerat marke. Som ett resultat av att symbolens egenvarde smittar av sig pa
produkten forhojs dd statusen pa den egna varan, och genom anvandandet av ett
renommerat varumarke genereras alltsa ett obefogat mervarde.

En lyckad marknadsforing i form av matckesreklam leder till 6kad efterfrigan och
produktion, som i sin turlj_gn ge lagre priser-= En sddan marknadsforing ar nédvandig och
brukar 16na sig i langden== Men den &r dyr, <och det ligger darfor betydande ekonomiska
intressen i varumarket. En sanktionsfri snyltningsatgard &r daremot ett billigt satt att
attrahera andras kunder. Detta gor det nodvandigt att f& konsumenten att satta samman
brukandet av ett vél ansett varumérke med den rattmatige innehavaren.

En réattsordning som fredar och uppréatthaller ensamratten uppmuntrar sambandet mellan
investeringar och avkastning, vilket ger marknadsaktdrerna anledning att l&gga ner arbete
och kapital pé investeringar och produktutvecklingsatgarder. Ensamratten beframjar saledes
ekonomisk och teknisk utveckling, stimulerar produktutveckling och goér det Iénsamt med
en samhallsekonomiskt fordelaktig stordrift. En langtgdende ensamratt till en
ursprungsbeteckning ar darfor en nédvandig komponent i en fungerande marknadsekonomi.

Sett ur lagstiftarens synvinkel har det hittills i forsta hand varit den priméara
ursprungsangivelsefunktionen och den sérskiljande funktionen som varit mest skyddsvard.
Varumarket skall huvudsakligen atnjuta ett skydd mot en direkt forvaxlingsrisk. Syftet med
varumarkesskyddet har varit att konsumenter inte skall bli vilseledda om det kommersiella
ursprunget.

%2 Levin NIR 1994 s.524.

2 Daniel Steinholz, VD p& konsultfirman Forebildsforetaget, uppskattar efter gjorda
undersokningar, att ungefar 50 % av den syn konsumenterna har pa foretaget har de skaffat
sig genom reklam. (SDS 20/5 1999 s. A16)

* Se Uggla, Négra tankar om berakningen av skadestdnd i varumarkesmal, NIR 1988 s.
523, samt Ekelund, Anseende och Associationsskydd s.7.
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Varumarkets egenvéarde i sig har emellertid inte tidigare varit skyddsobjekt. Detta ar dock
pa god vag att forandras. VmL har numera varumarkets kommersiella mervirde som
indirekt skyddsobjekt.=~De senaste 10 —20 aren har utvecklingen inom immaterialrétten
gatt mot hansynstagande till ett mer konkurrensrattsligt synsatt, med ett investeringsEﬁydd
istallet for att den intellektuella prestationen fredas som ett immateriellt objekt.™ Ett
exempel pé detta ser man i varumarkesforordningens art.19 och 23. Dar stadgas att ett EG-
varumarke sdsom varande ett ekonomiskt objekt kan stallas som sikerhet och pantsattas.

3.4.2 VmL

For att erhalla ensamratt till upphovsrattsliga alster, monster och patent krévs ViSEaiI
ursprungliga, kvalificerade intellektuella egenskaper uppnaende en viss kvalitativ hojd.
For att forvarva ensamréatt till varumérke racker det dock enligt VmL med att ett
sérskiljande kannetecken antingen registreras, (1 § 1st.) eller inarbetas. (Varumérket skall
vara "allmént kant” i omsattningskretsen, 2 § 1st.).

| 4 § 1st. garanteras ensamratten genom ett skydd mot anvandande i néringsverksamhet av
forvaxlingsbara kénnetecken. Enligt 6 8§ 1st. géller skyddet inom varuslagslikheten.
Undantag ges i vissa fall i enlighet med 6 § 2st. Om ett varumarke atnjutit anseende kan ett
kompletterande skydd aven utanfor varuslagslikhetsgranserna erhallas.

Skyddets upphov och omfang &ar beroende av bl.a. markets ursprungliga
sarskiljningsformaga. Helhetsintrycket och det bestdende intrycket skall vara det
avgorande. Finns det deskriptiva inslag i kannetecknet eller rader en klar distinktivitet
genom att det bestar av ett rent fantasiord?

Om nagon (mot formodan) skulle vilja marknadsfora ett margarin under namnet "Gult fett”,
maste detta ske utan en absolut frihallningsratt. Detta p.g.a. ordens deskriptiva karaktar.
Inte ens ett begransat skydd kan emellertid erhallas for rent generiska beteckningar som
t.ex. margarinet “Margarin”. Den grundldggande vasensskillnaden och den klara
gransdragningen mellan generiska artbeteckningar och deskriptiva mérken uppfattas tyvérr
inte alltid i praxis.

Varumarkeslagens sanktionssystem skarptes betydligt efter lagandring den 1/7 1994.
Vitesforbud kan utverkas om ett anvént k&nnetecken ar forvaxlingsbart med ett skyddat
varumarke eller firma. Mojligheten till interimistiskt vitesférbud ger mdjlighet till snabbt
agerande. Om intrang skett med uppsat eller oaktsamhet stadgas boter eller fangelse (8§37
och §37a). Ratt till skalig ersattning ges i enlighet med skadestandsregeln i 388.

Skadestand kan medges aven vid en inte till fullo pavisad direkt_forlust. Detta for att oka
mojligheterna att fullt ut ersatta rattighetsinnehavaren vid intrang.** Aven om full bevisning
salunda inte forebringats, skall a&ven andra &n de rent konkreta ekonomiska omstandigheter
och intressen som kan antas foreligga laggas in i skalighetsheddémningen. T.ex. hur
omfattande marknadsforingen varit av intrdngsgorarens produkter, och hur stort
varumarkets goodwillvarde kan antas vara.

En uppskattning av skadans storlek skall ske i 6verensstammande med 35kap 58 RB. Om
inte intranget skett uppsatligen eller ens av oaktsamhet utgar ersattning i den man och den
grad som med hénsyn till alla féreliggande omsténdigheter kan antas vara skaligt.

2 Jfr. Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialratt och marknadsrétt s.14.
%% |_evin, Bonnier, Praktisk varuméarkesratt s. 207.

?"Levin NIR 1994 5.516.

%8 Prop.1993/94:122 s.51 ff. Alin, Larson, Skadestand vid varumérkesintrang s.21 ff
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Ibland kan en skada vara sd stor att den trots massiva marknadsforingsatgarder ar
irreparabel. Med kostnader p& dver 100 000 kronor for en stor annons och vid ett tillfalle i
en dagstidning, kommer man snart upp i miljonbelopp. Skadestandssumman kan vara
alltfor knappt tilltagen. Tyvarr foljs inte det i doktrin rekommenderade sattet att basera ett
rattvist skadestandsbelopp pa. Det tillam%de sattet att berakna skadestdnd pa ar inte
tillrackligt preventivt som sanktionsatgard-== Ersattningen bor vara baserad pd kostnaden
for aterstallande av varumarkets fulla vérde.

Fordelar och forfang kan uppsta pa manga olika satt™ Detta leder till svarigheter att bevisa
alla indirekta foljder av intranget, skadornas omfattning och orsaker. En beddmning in
abstracto av en goodwillskadas atféljande framtida uteblivna handelsvinst kan vara
missvisande, men do&tolen skall dnda forsoka ta hansyn till denna vid bestammande av
skadestandets storlek

3.4.3 Kodakdoktrinen

Eftersom de egenskaper som varumérkets fristdende varde &r ett resultat av kan sdgas vara
oberoende av det varuslag detta for tillfallet representerar, nodvandlggors avsteg fran
specnalltetsgrundsatsen Skydd for varumarkets egenvarde maste saledes kunna erhdllas
utanfor den direkta konkurrenssituationen.

Vilkinda varumarken har lange  atnjutit varn  mot  utnyttjande  utanfor
varuslagslikhetsgranserna. Ett engelskt rattsfall fran 1898 har legat till grund for den s.k.
Kodakdoktrinen, nédmligen rattsfallet Eastman Photographic Materials Co Ltd v. John
Griffiths Cycle Corp Ltd Chancery division. 8

Market Kodak for cyklar ansags i detta mal vara forvaxlingsbart med det registrerade och
valkanda market Kodak for fotografiska artiklar. De olika varorna ansags vara av liknande
slag, namligen friluftsvaror. Risk for misstanke om kommersiellt samband forelag darfor.

Nar man laser nedanstdende citat fran domen &r det inte svart att forstd att detta tidiga
avgorande anses vara en stor inspiration fér utvecklingen.

” to obtain the beEﬁflt of the large reputation, and the benefit also of the expenditure of
the[...]Company.’

1 1960 ars IagE"lln es Kodakdoktrinen i 68 2 st. p. A. | forarbetena betecknades den som
en undantagsregel.*Ett visst erkdnnande av kénnetecknens kommersiella funktioner gavs
dock redan i 1960 ars Kodakdoktrin, genom att uttrycket “goodwill” anvéandes i motiven.
Skyddsomfanget skulle vara paverkat av reklamvardet, sarskiljningsformagan och
mojligheterna till goodwillsnyltning.

Kodakdoktrinen stodde sig alltsa i teorin pa risken for en urvattnande effektl,E d.v.s. en risk
for en forsvagning av varukéannetecknets distinktivitet samt risken for skadat anseende och

2Alin, Larson, Skadestdnd vid varumérkesintrang s.77ff.

%0 Jfr Wessman NIR 1993 s.211.

%! prop.1993/94:122 s. 51 ff.

%2 Jfr Wessman NIR 1993 s.205 samt Medghoul, Den "nya Kodakregeln” s.25.

%3 (1898) 15 RPC 105.

%4(1898) 15 RPC 105 s. 110 f., citerad av Ekelund i Anseende och Associationsskydd, s20.
% SFS 1960:644.

%'S0U1958: 10 5.136.

¥7'S0U1958: 10 5.137 .

% Levin Noveller i varumérkesratt, Stockholm 1990 s.72 samt Levin SvJT 1992 sid 708 f.
Samt Wessman NIR 1993 s.203 f.
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en snyltningsrisk, d.v.s. risk for ett otillborligt utnyttjandéa. | praktiken tillampades dock
skyddet sndvt. Foga hansyn togs till risken for skada pa varumarkets kvalitativa egenskaper
och effekten av en uppkommen skada pa detta.

Forvaxlingsrisk, d.v.s. risk for vilseledande av konsumenterna angdende varornas ursprung
och direkta identitet, var darfor det centrala kriteriet for erhéllande av skydd. Aven om en
forvaxling naturligtvis kan leda till skada for naringsidkaren i slutdndan, var konsumenten i
stort sett det enda skyddsobjektet. Bara undantagsvis gavs skydd mot anvandande av ett
liknande eller identiskt kanneteckeﬂzlljjtanfbr varuslagslikhetsgransen. Det krdvdes i det
nérmaste identitet mellan mérkena,”och en direkt forvéxlingsrisk, for att anvandaﬁet
skulle utgora intrang. En urvattningsrisk kunde foljaktligen inte ensamt motivera skydd.
Istallet koncentrerade sig domstolarna pa en ensidig kontroll av inarbetningsgraden.lzZI Det
fanns ett synnerligen starkt kvantitativt krav. For atnjutande av skydd kravdes en
inarbetningsgrad pa minst 80 % i omséttningskretsen. Market skulle ocksa vara till 20-25%
ként inom vida kretsar av allmanheten. Ett i stort sett obefintligt skydd utanfor
varuslagsgransen gavs mot utnyttjande av varumarken vars kannedomsgrad lag pa mellaﬁ%
det vanliga inarbetningsskyddets (d.v.s. 30-35 % i omsattningskretsen) och det valkéndas .

| Blend-malet® utformade kondomtillverkare forpackningar med forebild av bl.a. Blend
och Gitanes. Blend ansags tillrackligt kant, trots att varumarket inte uppnétt en
inarbetningsgrad uppgaende till, de i forarbetena angivna, 80-90 %. Blend atnjot saledes
skydd, men inte Gitanes.

Danmark och Norge lag fore i utvecklingen av sk)ﬁgfet mot renommésnyltning@och héaftig
kritik riktades mot bristerna i det svenska skyddet.

Den s.k. rattgiftsregeln, som kan anses vara ett goodwillskydd, anknét battre till
varumarkets egenvardesskada och aterfanns aven den i 6 § 2st. | motivehuttrycks
mojligheten till skydd i vissa fall mot skada pa varumirkets reklamfunktion*~ Regeln
géllde oberoende av varuslagslikhet. Viss inarbetning krdvdes emellertid, men kravet v
relativt 1agt stallt. Det var namligen i niva med det vanliga inarbetningskravet pa 30-35%.

Regeln tillampades i saregna fall, da kannetecken for sarskilt kansliga varor som parfym
och choklad anvédndes i samband med marknadsféring av tex. godsel eller
toalettrengdringsmedel. Det var dock svart att bevisa att en anvédndning uppenbarligen
forringade den aldre rattighetsinnehavarens goodwill.

I.0.m. att anvandningstvanget (25a och b 88) skérptes, blev det samtidigt nodvandigt med
en forstarkning av skyddet for ansedda marken utanfor varuslagslikhetsgréanserna. Detta for
att minska behovet av defensivregistreringar och registreringar gjorda med tanke pa en
framtida utvidgad k&nneteckensanvandning.

Innan Sverige blev en fullvardig medlem av EU 1/1 1995 genomférdes EES-férhandlingar
mellan EFTA och EG, for att undanréja hinder liggande i vdgen for genomférandet av
principen om den fria rorligheten inom hela det europeiska samarbetsomradet. Den
pakallade anpassningen till EES-avtalet foranledde en promemoria fran

% Se vidare nedan angdende innebérden i dessa uttryck.
%0 50U1958:10 5.259.

1 Jfr Levin Noveller i varumarkesritt, s. 79.

2 \Wessman NIR 1993 s.208.

“3 Jfr Levin Noveller i varumarkesritt, s. 95.

* Svea HovR. 24 juni 1997, NIR 1989 s.82.

** Ekelund, Anseende och Associationsskydd. s 26.

6 Se t.ex. Levin, Noveller i varumarkesratt, Stockholm 1990 s.71 ff., och Pehrson NIR
1989 s. 522.

*7'S0U1958: 10 s. 140.

“8 Jfr Medghoul, Den “nya Kodakregeln s.13.
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Justitiedepartementet (Ds Ju 1992.13) som i sin tur ledde fram till prop. 1992/93:48. Den
nya lagen (1992:1686) tradde i kraft 1/1 1993.

3.4.4 Lydelsen av dagens 68

68 Kénnetecken anses forvaxlingsbara enligt denna lag endast om de avser varor av
samma eller liknande slag.

Forvaxlingsbarhet kan aven aberopas till forman for ett kannetecken som ar val ansett har
i landet, om anvéandningen av ett annat liknande kénnetecken skulle dra otillbérlig fordel av
eller skulle vara till forfang for det val ansedda kéannetecknets sarskiljningsformaga eller
anseende. Lag (1992:1686).
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4 Internationell utblick

4.1 Internationella ataganden

Framfor allt idag &r ensamréttsligt skydd for véalkéanda kénnetecken, genom den omfattande
pirattillverkningen, att se som en viktig varldshandelspolitisk fraga.

| PK, som administreras av WIPO, &terfinns art. 6. Har ges ett skydd for vilkinda
varumarken, som stracker sig utanfor landsgranserna, mot anvandande av forvéaxlingsbhara
marken. Ett utlandskt notoriskt mérke som ar ként (ungefér 30-50 %-ig inarbetningsgrad) i
det land dar det liknande market aterfinns, berattigas ett skydd mot utnyttjande. Det
notoriskt kdnda market behdver inte ha registrerats i landet. Det behdver inte ens ha anvants
dar innan, bara det ar kant inom landets granser.~1 regeln nd&mns inget om anseende istallet
géller ett rent notoritetskrav, "Marques notoires”. Detta for att en likartad internationell
tillampning skall ernas och for att bevisforing skall forenklas.

Regeln, som géller inom ramen for specialitetsprincipen!E ar ett utslag av
universalitetsprincipepn, och utgdr ett undantag fran den inom 6vrig immaterialratt radande
territorialprincipen.”~Regeln har implementerats i svensk ratt genom 2 § och 14 § 1 st. nr 7.

P& ett annat stalle, namligen PK 6quinquies stadgas dessutom att om ett kdnnetecken &r
inarbetat i ett land, kan det hévda battre ratt mot ett inkraktande utlandskt marke. (Jfr. 14 §
1st6p.)

En annan internationell konvention som Sverige och EU ratificerat och som darfor ar
bindande ar TRIPs-avtalet. Detta folkrattsliga fordrag reglerar immaterialrattsliga fragor
inom ramen for GATT-systemet, och &r en del av éverenskommelsen om uppréttandet av
varldshandelsorganisationen WTO. TRIPs-avtalets utformning bestdmdes den 15/12 1993
genom den s.k. Uruguay-rundan och trddde i kraft dené{l 1995. Forpliktelserna i PK
utstracktes darmed till att gélla alla WTO:s medlemsstater.

| TRIPs-avtalets art.1 stycke 3 och art.2 stycke 1 utarbetades regler som anknyter till
Pariskonventionens skydd for notoriska marken, men de galler bara inom varuslaget.
Acrtikel 16 stycke 3 utvidgar emellertid PK: s fredande av notoriska méarken till att galla
aven utanfér varuslaget i landet dar beskydd sokes.

Skyddet i artikel 16 stycke 3 medges om det genom anvandning av ett yngre marke kan
komma att antas en kommersiell forbindelse med det &ldre k&nnetecknet, och brukandet
medfor ett otilloorligt utnyttjande av, eller skada pa markets sarskiljningsfarmaga eller
renommé. Om risk for skada finns, racker det att associationsrisk f('jrgcﬂigger. Notoriska
marken skall alltsa bedomas efter samma principer som de val ansedda.

Internationella traktater &ger emellertid endast mellanstatlig giltighet, och inga mdjligheter
finns for enskilda rattssubjekt att dberopa konventionerna i nationella domstolar. Den
gjorda implementeringen i den aktuella regeln i svensk ratt (6 § 2st. VmL) innebér dock ett

*9 Jfr Levin Noveller i varuméarkesratt s.32.

%0 Ett fatal stora varldsmarken som Coca Cola kan dock f& skydd &ven utanfor varuslaget.
Se Levin, Bonnier, Praktisk varumarkesratt s. 191 f.

5! Fér narmare studium av universalitetsprincipen och territorialprincipen, se t.ex. Levin,
Bonnier, Praktisk varumarkesratt s. 206, med vidare hanvisningar.

%2 Se Wallberg, Nyskabelser i dansk varemérkeret. Hafte 2 1997 5.183.

> Levin NIR 1995 s.464 ff.

> Wallberg, Nyskabelser i dansk varemarkeret. Hafte 2 1997 s.184.
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tillfredsstallande konventionsatagande. TRIPs-regeln géller registrerade varumarken, men
68 2st galler dven for inarbetade k&nnetecken.

Ett exempel fran den svenska réttstillimpningen ar nar PBR avslog en varumarkesansokan
om registrering av Greyhound Restaurants."Detta p.g.a. att Greyhound, som var registrerat
i klasserna 28 och 39 for transportverksamhet, ansags vara sa pass notoriskt att det darfor
skulle atnjuta skydd i liknande varu- och tjansteslag, t.ex. restaurangverksamhet.

4.2 EU

4.2.1 EG-direktivet

EU borjade fungera den 1 november 1993 och ar en pabyggnad av EG. F%ortningen EG
anvands dock i vissa sammanhang fortfarande, framfor allt inom EU-ratten.

P.g.a. det svenska medlemskapet i EU 1995 &r svensk ratt avhangig gemenskapsratten.
Nationell tolkningsfrihet begransas av hur den korresponderande regeln uttrycks i EG-
direktivet samt EG-domstolens tolkning av densamma. | och med implementeringen av
EG-direktivets fakultativa arti% i svensk rétt kan den svenska tolkningen inte divergera
ens fran de artiklarnas innehall.

Ministerradets Direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988, Eﬁ] tillndrmandet av
medlemsstaternas varumarkeslagar, det s.k. Harmoniseringsdirektivet™, utgér grunden for
de senaste arens forandringar i svensk lagstiftning. Direktivets bestammelser galler
registrerade varumarken, men det star medlemsstaterna fritt att utvidga det rattsliga
innehdllet till att omfatta dven inarbetade varumarken.

EG-direktivets artikel 4.1 b: Registreringshinder foreligger och en registrering kan
ogiltigforklaras om likhet eller identitet finns mellan varor eller tjanster och de bégge
markena. Samt om denna likhet innebdr en risk for att allmédnheten forvéxlar markena,
inbegripet risken for association.

Art. 4.2 d: Registreringshinder kan foreligga till skydd for notoriska mérken, i enlighet med
universalitetsprincipen i PK, om mérkena &r kéanda i medlemsstaten. Inga kvalitativa krav
ligger i “well known”, vilket ju ar i enlighet med art. 6" PK.

Art. 4.3; EG-méarke som &r val ansett i Gemenskapen, has a “reputation”, kan utgdra
registreringshinder, respektive havningsgrund, utanfér varuslagslikheten. Detta om
anvandningen av det sekundara market drar otillborlig fordel eller &r till forfang for det
ursprungliga market. Bestammelsen &r bindande fér medlemsstaterna. (Jfr 148 3 st. VmL)

Art. 4.4 a : Ett med ett registrerat varumérke liknande kannetecken kan enligt art. 4.4 a
forvagras registrering, alternativt kan registreringen ogiltigférklaras. (Motsvarande galler
aven for inarbetade réttigheter enligt 4.4b) Sa ar fallet om kannetecknet "without due
cause” (“utan skalig anledning”) drar otillborlig fordel av, eller ar till forfang for
sarskiljningsformagan eller anseendet hos ett varumarke, med “reputation in the Member
State” (som &r vl ansett i medlemsstaten). Alltsa ar rekvisitet av nationell karaktar.

%5 Se Levin, Bonnier, Praktisk varumarkesratt, s.213.

% Se Konsumentverket, KO: Marknadsféringslagen i praxis s.35.

*" Medghoul, Den "nya Kodakregeln” s.24.

%8 First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member
states relating to Trade Marks, (89/104/EEC), O.J. 11.2.89 No.L 40 s.1. (OBS! Se hilaga.)
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Detta skydd strécker sig utdver varuslagslikhetens grénser. Bestdammelsen som &r fakultativ
ar tillsammans med Art.5.2 forebild for § 6 2st. VmL, men kommer ocksa till uttryck i
forbudet mot och upphévande av registrering, 14 § 1st. 6 och 7 mom. samt 25 § 1st. VmL.

Art. 5 1b: Den ursprunglige markesinnehavaren kan férhindra anvandning av ett mérke, om
likhet eller identitet foreligger mellan varor eller tjanster och mellan mérkena. Detta om ett
anvandande innebér en risk for att allmanheten forvaxlar markena, inbegripet en risk for
association.

Art. 5st.2: Denna bestdimmelse ger utrymme for ett anvandningsforbud som stracker sig
utéver varuslagslikheten. Sa ar fallet om ett, med ett i medlemsstaten val ansett och
registrerat varumarke, liknande kannetecken utan skélig anledning drar otillbérlig fordel av
eller ar till forfang for det registrerade varumarkets sarskiljningsformaga eller anseende.
Den Fakultativa art.5 st.2 har jamte art. 4.4 a legat till grund for utformningen av VmL 88 6
2st. jamfort med 4.

Art. 5.5: | bestdmmelsen som ar fakultativ, ges ett skydd for det ansedda varumarket som
stracker sig inte bara utanfor varuslagslikhetsgranserna, utan bestammelsen ger ocksa ett
skydd mot all otillborlig anvéndning av liknande tecken, oavsett sammanhang och
andamal! D.v.s. ensamriéttsligt skydd medges inte bara vid anvandning av en liknande
beteckning i marknadsféringssammanhang for att sérskilja en vara, tjanst o.dyl. Detta om
effekten kan bli otillborlig fordel eller forfang.

[EG-varumdrken, s.k. gemenskapsvarumarken, ges skydd genom registrering i Alicante.
Registreringen  &ger giltighet i alla medlemsstater i gemenskapen. | EU:s
varumarkesforordning fran den 20/12-93 (40/94 EEC), framst artiklarna 8 och 9, ges
gemenskapsvarumarken skydd mot goodwillskada och renommeésnyltning. (Se 14 § 3 st.
VmL)]

4.2.2 Tolkning av EG-direktivet

Inga forarbeten ar tillgangliga inom EG-rétten, men direktivets preambel ar en inledande
presentation till direktivet. Professor Gielen i Holland har ger}%infdrt en jamforande studie
av preambeln och utkasten till direktiven 1980 och 1985."~ Resultaten indikerar den
forandrade syn pd varumarkets skyddsvéarda intressen som praglat utvecklingen av
lagstiftningen i Europa.

Det tidigare uttrycket “[....] trademark having a %eputation” (min understrykning)
ersattes 1988 med "[....] trademark having a reputation”

I de bagge &ldre versionerna var skyddets syfte endast att garantera varumérkets funktion
som angivare av ursprung. De enda kanneteckensfunktioner som uttryckligen behandlas i
preambeln till det nya direktivet, &ar fortfarande maérkenas ursprungs- och
sarskiljningsformaga. Men i den antagna texten sigs varumarkets syfte framfor allt vara
som ursprungsbeteckning. Det star darfor medlemsstaterna fritt att basera sitt skydd dven pa
andra kanneteckensfunktioner som ligger utanfor forvaxlingsrisken i dess snéva betydelse.

Den gemensamma b%eluxiska varumarkeslagstiftningen ligger till grund for EG-
direktivets utformning*~Art. 13A i den beneluxiska varumérkeslagen har varit den stora
inspirationen till anseendeskyddets utformning. Denna bestdmmelse torde darfor vara

% Se Gielen, EIPR 1992 s.262 ff. atergiven av Ahlberg Kerstin m.fl. i Val ansedda
varumarken och forvéaxling genom associationer. s.128.

% Medghoul, Den "nya Kodakregeln” s. 19, med vidare hanvisning.

%1 Medghoul, Den "nya Kodakregeln s.19.
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véagledande for tolkningen av deeﬁ omfang. Ett beaktande av Beneluxlandernas praxis ar
samtidigt darmed ocksé naturligt.

4.2.3 Praxis frdn EG-domstolen

Sen 1995 ar Sverige medlemsstat i EU, och déarigenom &r vi, som jag tidigare papekat,
bundna av EG-domstolens tolkningar av EG-direktivet. Nedan foljer darfor en genomgang
av viss praxis for att askadliggora den forandrade synen pa varumarkets funktioner och dess
skyddsvarda intressen, som préaglat EG-domstolens avgéranden.

Sirena-fallet fran 1971: (mal 40/70)EIVarumérken betraktades har i stort sett bara som icke
speciellt skyddsvérda instrument vid marknadsféring och reklam.

1974 Hag I: (mal 192/73’E Garantifunktionen asidosattes helt till forman for en vidstrackt
tolkning av principen om fria varurérelser.

Centrafarm: (mal 16/74)El Tva skyddsvarda varumarkesfunktioner definieras. Vikten av ett
skydd mot vilseledande av konsumenter papekas, men &ven skyddet av varumarkets
goodwill erkénns.

Terrapin/Terranova: (mal 119/75)EP.g.a. av varumarkesratternas hittillsvarande nationella
karaktdr har manga liknande varumarken, med olika innehavare som saknar ekonomiska
relationer med varandra, registrerats i olika lander. Som ett resultat av den
markesuppdelning som darigenom skett, ansags ursprungsangivelsefunktionen darfor vara
underminerad.

Hoffman La Roche: (mal 102/77)E|. | ett forhandsbesked forklarade EGD att om risk for
forvaxling av varukannetecken forelag, fick principen om fri rorlighet av varor och tjanster
ge vika.

Hag Il: (mal 10/89)El Rattsfallet fran 1990 handlade om tvé olika kaffesorter med olika
kvalitet men med namnet Hag. Rétten hade har en annan uppfattning jamfért med i Hag I.
Domstolen féljde generaladvokaten Jacobs rekommendation. Hans standpunkt var den att
for konsumenten dr varumérket en garanti att varor med ett speciellt kdnnetecken har
samma ursprung, eller att de atminstone underkastats en kvalitetskontroll av
varumarkesi%ehavaren. Samt att varumarkesskyddet garanterar produktutveckling och
varukvalitet.**Eftersom det var fraga om tva olika foretag fick principen om fri rorlighet ge
vika, och det belgiska foretaget forbjods tilltrade pa den tyska marknaden.

Audi Quattro: (mal C 317/91)E|Har framhalls att varumarkesrattens sarskilda foremal ar att
ge rattsinnehavaren ett skydd mot tredje mans foérvaxlingsbara kénnetecken, och den
renommésnyltning som foljer p& anvandningen av ett dylikt.

I mélet Ideal Standard: (mal C-9/93) bekraftades detta synsatt, da just vikten av att
konsumenterna fredas mot vilseledande betraffande kvalitet framhévdes. Den nu

62 Se vidare nedan.

3 ECR 1971 s. 69.

% ECR 1974 5.731.

% ECR 1974 5.1183.

% ECR 1976 5.1039.

" ECR 1978 5.1139.

% ECR 1990 5.3711.

% Levin NIR 1994 s.523.
" ECR 1993 1 5.6277.
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forharskande synen i EG-domstolen &r att varumérkets huvudfunktion &r garantifunktionen,
ingdende i forvaxlingsriskens vida bemérkelse.

Puma/Sabel: (C-251/95, 11 november, 1997) Sabél, ett nederlandskt

varumdrke fick partiellt avslag pa registreringsansokan i Tyskland. Market

bestod av en springande gepard tillsammans med ordet sabél. Puma AG har Pumas .
en registrerad figur bestende av en springande puma for samma varuslag. i
BGH riktade en forfragan till EG-domstolen, bl.a. gallande tolkningen av ett C;Tyi)
uttryck ” i EG-direktivets art. 4.1 b. Namligen [.....]Jférvéaxlar dem, inbegripet e
risken for att varumaérket associeras med det &ldre varumérket.” Innefattas e,
innehallsmassig likhet i uttrycket?

Association kan forekomma p.g.a. liknande begreppsinnehall, t.ex. kattdjur pa sprang. Men
da fallet galler figurmarken gors en snavare bedbmninqﬁv begreppslikhet. Istéllet tas mer
hansyn till utformningen av den faktiska designen-— Pumas figur foretedde for fa
bestandsdelar for att kunna anses vara sarpraglad. Den konceptuella likheten var alltsa inte
tillracklig for att risk for forvaxling skulle kunna anses foreligga. | detta fall var inte heller
det aldre varumarket tillrackligt val ansett.

Malet ror fragan om forvagran av registrering av varumarke i samma varuklass, jamlikt art.
4.1.b. Namnda artikel galler alltsd registreringsforbud, men av latt insedda skal bor
interpretationen av reglerna om registreringsforutséttningar, ur detta tolkningshanseende,
inte avviE% fran hur samma rekvisit avseende reglerna om varumarkesintrang skall
uppfattas.

Domstolen uttalade sig ocksa allmént, och_menade att associationsrisk enbart ar en del av
det huvudsakliga kriteriet forvaxlingsrisk-Uttrycket férvaxling anger enbart vad som kan
innefattas i regelns rackvidd. ”[I]nbegripet risken att varumarket associeras” ar alltsa inget
sjalvstandigt rekvisit! Enbart om forvixlingsrisk foreligger parallellt, kan alltsd en
associationsrisk utgora ett intrang. Men enligt domen erkdnns alltsd ett visst
associationsskydd, och art. 4.1b kan tolkas i ljuset av denna dom.

Canon: (C-39/97, 29 september 1998). Malet gallde registrering av market Cannon for bl.a.
videofilmer. Bundesgerichtshof vilandeforklarade malet i vantan pa ett uttalande i arendet
av EG-domstolen.

EG-domstolen menade att trots att allmanheten inte kunde antas tro att samma producent
ligger bakom de bada markena, racker det for att risk for forvaxling skall anses foreligga att
allmdnheten kan misstanka nagon form av affarsmassigt samband.

Ratten framholl ocksd, med hanvisning till Puma-mélet, att en utpraglad
sarskiljningsformaga berattigar varumarket ett stort skyddsomfang. Att det ursprungliga
varumdarket Canon dessutom &r vél ansett gor det extra kédnsligt for associationer, (inte
forvaxlingar), vilket innebér ett brett skyddsomrade.

Denna dom innebdr ett litet steg mot ett erkdnnande av association som ett sjélvstandigt
rekvisit. Utvecklingen i denna riktning kan anses vara fullféljd i.0.m. Cambozolamalet ( Se
nedan).

™ Ekelund, Anseende och Associationsskydd s.37.
72 Se Stahl,, Konkurrensrattsliga aspekter pa skyddet for vél ansedda varumarken s.42.
3 (C-251/95) p.32.

24



4.3 Utlandsk ratt

4.3.1 Tysk ratt

| prop. 1992/93.48. s. 82. betonas att Sverige skall félja den internationella utvecklingen,
och da framst den europeiska, med dess allt storre hansynstagande till markenas
ekonomiska dimensioner. Svensk ratt har dessutom under lang tid varit starkt paverkad av
den tyska rattsutvecklingen och den lar sa forbli sa lange vi ar med i det av Tyskland, till
viss del, dominerade EU. Medlemskapet innebdr ju att den svenska rattstillimpningen
delvis &r avhangig av rattsutvecklingen i andra EU-lander.

Den tyska lagregeln om skydd for ansedda varumarken bygger, som den svenska, pa EG:s
direktiv 89/104/EEG. Och som Kur tolkar den 1994 6verensstammer rattsregeln, enligt
Levin, ganska val med den tolkning av svensk ratt som férekom vid samma tidpunkt i
svensk doktrin.

Den nya tyska varumérkeslag som tradde i kraft 1/1 1995 innebar i jamforelse med den
sedan 1894 relativt qfgrandrade lagen stora forandringar av synen pa varumarkets
skyddsvarda intressen.™ Numera erkdnns inte bara ursprungsangivelsefunktionen, utan
ocksa varumarkets reklamfunktion. Stod ndmligen i motiven for ett framtida skydd
ocksa for reklam och kvalitetsfunktionerna”Z Det ar dock fortfarande nddvandigt att dven i
fortsattningen ta héansyn till den centrala ursprungsangivelsefunktionen, i dess vida
betydelse.

Grundsatsen &ar den att det for att erhdlla skydd utéver varuslagslikhetsgranserna for
"bekannte Marke” (vél ansedda varumarken eller naringskéannetecken) krévs en viss grad av
inarbetning. Denna kan, enligt de tyska Iagmotiven, inte procentuellt faststéllas och skall
inte heller vara avgorande for skydd. Istéllet framholls en kommersiellt attraktiv kvalitet
och ett gott anseende som utslagsgivande. Det uttalades dock att notoritetsgraden borde
vara hogre an for “vanlig” inarbetning, samt att bekantheten &ven bor vara hogre an for vad
som kravs av 6°° PK —mérken.

I tysk praxis utvecklades dock redan fore lagandringen ett ganska langtgaende skydd for
innehavarens mdjligheter att ensam nyttja varumarkets egenvérde, genom t.ex. licensiering.
Renommeésnyltning, ("Rufausbeutung™) och urvattning, (” asserung”) kunde tidigare
beivras genom 1 § UWG (lagen om otillborlig konkurrens Av%i fortsattningen lar
renommeésnyltning inom varuslaget behdva beivras genom 1 § UWG.

Forutom vid inarbetning eller registrering uppstébuttryckligen, ett fullt skydd ocksa om ett
marke &r notoriskt kant i enlighet med art.6” PK

En skillnad mot svensk rétt, &r att det i den tyska lagstiftningen (24 § 2st.) finns ett skydd
som bygger pa art. 5.5. i EU-direktivet. Bestaimmelsen ger rattsinnehavaren mojlighet att
forbjuda en annars befogad markeshanvisning. Sa ar fallet om anvandningen ar dgnad att
otillbérligen minska uppskattningen av varu- eller naringskannetecknet. Detta genom att det

" Kur NIR 1994 5.4 ff.

" Levin NIR 1994 5.15 f.

" Medghoul, Den "nya Kodakregeln s.21.

" Kur NIR 1994 5.12

’® Ibidem

7 Stahl, Konkurrensrattsliga aspekter pa skyddet for vél ansedda varumarken, s.46.

8 piper, Der schutz der bekannten Marken, s.436 f. Se Stahl, Konkurrensrattsliga aspekter
pa skyddet for val ansedda varumarken, s.46.

U Kur NIR 1994 s.9.
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anvands i ett sddant sammanhang att risk finns for att uppskattningen av t.ex.
ursprungsvaran minskas.

Hur ansett market ar spelar ir%n roll! Hur lite bekant eller ansett varumarket an ar kan det
komma att omfattas av lagen.

Lagrummet kan ocksa tillampas om market anvands i ett sddan utformning att rattshavaren
inte skulle anvénda det sjalv. T.ex. vid varumarkesstympning och annan nedsattande
fordndring av varumarket.

Markeshavarnas organisationer ville, sdsom forhallandet ar i beneluxlagen, ha en mer
uttrycklig bestdmmelse mot varje form av markesutnyttjande. Den tyska lagen ger
namligen inte ett erkannande fullt ut for markets reklamvérde. Det medges saledes inte
nagot bredare skﬁd mot varje slags utnyttjande av reklamvérdet vid o6nskad anvandning
av beteckningen.

4.3.2 Benelux

Beneluxlandernas gemensamma varumarkeslagstiftning fran 1971 pdminner om den
aktuella lagstiftningen pd omradet i USAH Dessa bégge ledande lagstiftningar har lange
varit inspirerande och vagledande for den internationella utvecklingen mot ett utdkat skydd
for varumarkets egenvérde. Den beneluxiska varumaérkeslagstiftningen, framfor allt Art.
13A p.2, har som papekats ovan i hog grad influerat EG:s varuméarkesratt.

Art. 13A p.2 stadgar att varumarkesintrang foreligger vid anvandande utan skalig anledning
av ett identiskt eller liknande mérke och under omsténdigheter som kan orsaka skada.
Skyddet galler saval inom som utom varuslagslikheten. Detta innebar naturligtvis inte ett
bortseende fran produktregeln, utan istdllet att hansyn, ingdende i en samlad
helhetsbeddmning i mesta mojliga man, tas till alla i fallet relevanta faktorer. Det centrala
& om varumérket otillborligt utnyttjas. Inget ségs i regeln om forvaxlingsrisk.
Koncentration ligger aIEé pa skaderisken, och hog skaderisk motiverar skydd utanfor
varuslagslikhetsgransen.

Att kinnetecknet skall ha en viss inarbetningsgrad eller atnjuta ett visst anseende &r inte
sjalvstandiga rekvisjt! Skydd kan aven erhallas for inte sarskilt valkanda marken utanfor
varuslagslikheten.**“Detta om en helhetsbedémning leder till slutsatsen att sa ar ratt. En
annan sak ar att mojligheten for k&nnetecknet att amfattas av stadgandets skaderekvisit &r
storre med en hdg notoritet eller ett hogt ansee%e. Regeln innebér ett fullt erk&nnande av

garanti- och reklamfunktionernas skyddsvérde.

Enligt en tolkning gjord av den Overnationella Beneluxdomstolen innebar alltsa ett
anvandande av ett liknande kannetecken intrang, om en risk for association sjalvstandigt
foreligger. Detta eftersom en skada kan uppstd utan att fara for bristanr%
sarskiljningsformaga eller en forvaxlingsrisk foreligger. Det ursprungliga market Claery
anvéandes till gin medan det intrdngande Klarein anvéndes for rengdringsmedel. P.g.a.
varuslagens skilda natur foreldg ingen forvaxlingsrisk, men val en risk for negativa
associationer. (Jfr rattgiftsregeln.) DA inget giltigt skal till anvandningen foreldg, utgjorde
anvandningen ett intrang.

82 evin NIR 1994 5.525.

8 Kur NIR 1994 5.12 f.

8 The Federal Trademark Dilution Act. Se mer om denna lag pa olika stéllen nedan.
% Wessman NIR 1998 5.494.

8 Medghoul, Den "nya Kodakregeln” s.19 f.

87 Jfr Levin Noveller i varuméarkesritt, s 99.

8 Medghoul, Den "nya Kodakregeln” s. 20.

% The Benelux Court of Justice 1/ 3 1975 (refererad i 11C 1976 5.420).
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5 *val ansett”, “anseende” och
“sarskiljningsférmaga”

5.1 Hur skall uttrycket "val ansett” tolkas?

Justitiedepartementet anvande formuleringen "val kant” i sitt forslag till utforrEﬂing av 68
2st.” Detta uttryck byttes i propositionen ut mot det mer tréffande "val ansett™. Varken i
VmL eller i EG-direktivet definieras dock innebdrden av uttrycket "vél ansett”.

Enligt de tidigare fﬁrarbetenaminnebar "val ansett” ett | stallt krav an vad den gamla
regeln uppstallde som villkor. Ordalydelsen "nedre grans™- kan ses som ett uttryck for att
endast kvantitativa krav uppstélls, i likhet med den gamla doktrinen. Men inga slutsatser
drogs om nagot faststallt gransvarde for denna “nedre grans”. Detta Gverlamnades at
rattstillampningen. Departementschefen  framholl  dock vikten av att svensk
rattsutveckling foljde den i dvriga Europa.

I proposition 1994/95:59 s.44 reds dock begreppet ut lite béttre. Val ansett” skall inte
innebara nagot kvantitativt krav som i PK. Art. 6 °, utan uttrycket ”val ansett hér i landet”
ar framst att se som ett kvalitativt kriterium.

Inget inarbetningskrav uppstélls heller i EG-direktivet. Det racker att kdnnetecknet &ar val
ansett ("Has a reputation™). Istéllet for stela kvantitativa kriterier hanvisas alltsa till mer
flexibla, kvalitativa.

I det tyska regelverket finns ingen definition av "bekannt”, men en helhetsheddmning av
faktorer som tex. varumarkets egenart, originalitet, sarskiljningsformaga och
igenk&nnandegrad skall genomforas. Kravet for att ett k&nnetecken skall anses vara
“bekannt” varierar beroende pa de skilda forhallanden som rader pa de olika marknaderna.
Sédana forhallanden faststalls genom marknadsundersokningar.

Enligt Ordféranden i Stockholms handelskammares varumarkesniamnd, advokat Orjan
Grundén, foreligger ingen saklig skillnad mellan férutsattningarna for_skyddets uppkomst
enligt inarbetningsregeln i 28 och enligt det utvidgade skyddet i 68 2st™™ Grundén anser att
hdég kannedom har en kvalitativ dimension som &r att jamstélla med anseendeEPch att
valkandhet anknyter till goodwill i sd pass hog grad att de ar beroende av varandra.

Storleken pa eft varumarkes egenvarde ar ju beroende bl.a. av kannetecknets publicitet, dess
notoritetsgrad.*= Som ldgsta grdns bor, enligt Levin och Wessman samt en tidigare

% Ds Ju 1992.13 5.105.

% Prop.1994/95: 59 s.44.

% prop. 1992/93: 48 s. 84.

% |bidem.

* Ibid.

% Ibid.

% Grundén NIR 1995 s. 233.

" Grundén NIR 1995 s.230 ff

% Jfr Levin, Noveller i varumarkesritt s.8.
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proposition, en inarbetningsgrad i enlighet med 2 § i alla fall ha uppnf‘iltts!'q_g‘I D.v.s.
kannedom i ungefar en tredjedel av omséattningskretsen.

Forvisso kan, av praktiska skél, rekommendationer i form av riktlinjer for nér ett varumarke
i normalfallet tidigast bor kunna bedémas ha uppnétt erforderlig anseendegrad vara av
godo. For att alls kunna uppnd négon grad av goodwill, och for att ett forfang skall kunna
uppsta, maste nagon kanna till markets existens. For att ett kannetecken skall vara val ansett
och av den orsaken skyddsberéttigat, kravs darfor naturligtvis nagon form av anvéandning
och marknadspenetration. Domstolen maste alltsa bestimma och ta hansyn till varumarkets
ungeféarliga grad av notoritet.

Fragan ar emellertid om inte ett varumarke kan anses vara val ansett utan att vara ens
inarbetat. | forarbetena stér det: ”Ett marke som ar skyddat enljgt den senare bestimmelsen
[6 § 2st.] ar oftast ocksa inarbetat men behover inte vara det.”* (Min paragrafangivelse.)
Oavsett inarbetningsgraden kan allts3, nota bene, ett skyddsyart kommersiellt intresse anses
foreligga. Detta om kénnetecknet besitter ett hogt anseende.

Jag haller med Medghoul (Den ”nya Kodakregeln”s.28 f.) samt Kur, (citerad av Medghoul i
Den "nya Kodakregeln”s.28f.) om att en inarbetningsgrad satt till en viss grans, bara kan
vara ett av flera indicier pa att skyddsvarde foreligger. Det viktiga ar dock huruvida risk for
skada kan antagas foreligga eller ej!

Som jag ser det, skall alltsa inte en viss grad av notoritet ses sasom varande ett enskilt
rekvisit som absolut maste vara tickt, utan endast som en del ingdende i
helhetsbedomningen! Ratten bor saledes for att kunna bedoma ett kanneteckens legitima
skyddsvarde korrekt utfora en helhetsbedomning av alla, i enlighet med forstaelsen av 68
2st, relevanta omstandigheter i det enskilda fallet.

Visserligen sammanfaller ofta ett gott anseende med en omfattande inarbetning. Men hur
ansett ett varumarke &r, gar dock som sagt inte att bedoma enbart genom en
notoritetsundersékning. For att kunna konkret faststalla om ett varumérke &r val ansett och
darfor skall omfattas av lagrummets skydd, krdvs det mer &n en kvantitativ bedémning. Det
fordras dessutom en kvalitativ bedémning—< Utrymme for en sadan har skapats i.0.m.
inforandet av den nya lagstiftningen

Eftersom den kvalitativa och den kvantitativa bedémningen ar beroende Iiasoélvarandra, och
darfor ar sammankopplade, skall bedémningsgrunderna sammansmaltas.™ En kvalitativ
bed6mning ar t.ex. avhangig resultatet av en kvantitativ bedémning géllande hur stort antal
personer som paverkas. Man kan aven saga att det kvantitativa resultatet enbart utgér en del
av den kvalitativa helhetsbeddmningen, pad det sittet att resultatet av en kvantitativ
bedémning &r en del av den kvalitativa avvigning som maste goras. Detta innebar att ju
hogre anseende, desto lagre krav pa notoritet och tvartom.

% Prop.1992/93:48 5.83, Levin och Wessman: Varumérkesrattens grunder: kursen i
Experimentell immaterialratt, varen 1996 1. uppl. 1996 s.138, et. al.

100 prop.1994/95: 59 s.44.

101 prop.1994/95: 59 s.44. Se Pawlo NIR 1998 s.22.

192 3fr Wessman NIR 1993 5.202

193 Wessman NIR 1993 5.202 ff.
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5.2 Ivilken omsattningskrets skall market vara

val ansett?

I vilken omséttningskrets skall det ursprungliga varumérket vara vél ansett? Ar det den
egna kretsen eller den eventuella intrangsgorarens krets som avses i lagrummet?2 Skall det
vara kant i bada kretsar, och om sa ar fallet i vilken grad i de olika kretsarna? Kan det
rent av, oberoende av omséttningskretsarna, rdcka med en tillrdcklig kénnedom hos
allménheten i stort?

USA inférde 1995, i The Federal Trademark Dilution Act, ett hdgt utvecklat skydd for val
ansedda varumarkens sarskiljningsformaga och anseende. ”Famous trademark” har inte
exakt samma innebdrd som “vél ansett”. Men en viss végledning till hur man, vid den
praktiska tillampningen, pdvisar ett tillrackligt pétagligt egenvarde kan ges vid en
komparativ studie. Om den ursprunglige varumérkesinnehavaren har en giltig federal
registrering, tas hansyn bl.a. till det priméra varumadrkets inneboende eller forvarvade
igenk&nnandegrad. Detta inte bara i den wursprungliga och den sekundédra
varumarkesinnehavarens omséttningskretser, utan bland allménheten i stort.

Grundén anser att varumarket skall vara val ansett i_det sekunddra markets
omsattningskrets, d.v.s. dar ansprak gors pa utvidgat skydd. I den egna kretsen ar de
kvalitativa kraven troligen uppfyllda i.0.m. att kdnnetecknet &r inarbetat. Darfor racker det
enligt honom med att inarbetningsgransen pa ca 30 % &r uppnadd i denna krets.

Bernitzmmenar, helt riktigt, att ett krav p& gott anseende i det sekundara markets krets kan
innebéra begransade majligheter att ingripa mot ett sadant otillborligt anviandande, som gor
det svarare for innehavaren av det ursprungliga market att senare utvidga verksamheten.

Forandringar av verksamheten sker ofta, framfor allt nufértiden. Omséttningskretsar &r inte
slutna objekt utan kan skifta inte bara i omfang, verksamheten kan inriktas pa helt nya
marknader.

Ett anseende kan vid en viss tidpunkt vara allmant vél erként, men endast i andra kretsar an
det sekundéras. Detta p.g.a. att inte ens ett avlagset slaktskap mellan de priméra och de
sekundéra varuslagen kan skonjas. Men i framtiden kan detta &ndras p.g.a. behov av en
andrad inriktning for det ursprungliga varumarket. Skall dd de bagge varumarkena tillatas
existera parallellt och tara pd varandras anseende, eller skall en sddan utvidgningsratt
begransas?

Det kan ocksa vara sa att det ursprungliga varumarket inte ar val ansett i den sekundéra
kretsen, men att individer ingaende i det ursprungliga markets krets kommer i kontakt med
det sekundéra mérket eller pa nagot annat satt kanner till dess existens. De kan dad komma
att paverkas negativt i sin installning till det priméra varumarket.

Om det sekunddra markets varuslagskaraktar i sig innebér en kréankning av det ursprungliga
markets goodwill, kan en skada eller ett otillbérligt utnyttjande anses vara for handen, u
att det primara varumarket uppnétt ens en inarbetningsgrad i det sekundara markets kret
Detta &r en av anledningarna till att Levin anser att varumérket skall vara val ansett i den

10% Se Grundén NIR 1995 s.237 f.

195 3fr Wessman NIR 1993 s.202.

1% Grundén, NIR 1995 5.227 ff.

107 Bernitz m.fl., Immaterialratt s.189 .
198 3fr Levin NIR 1995 s.473 f.
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egna omséttningskretsen men bara delvis kant i den andra. Det krévs enligt he inte
nagon inarbetning i det sekundara markets omsattningskrets men vél i det priméaras.

Problemet med att géra en statisk bedémning av om varumérket ar vél ansett inom den egna
omséttningskretsen, och darfor skall atnjuta skydd, ar att en omsattningskrets kan variera
betydligt i omfang beroende pa vilken typ av varor det galler. Ett visst anseende i en stor
omséttningskrets borde typiskt sett generera ett storre skyddsomfang dn samma grad av
anseende i en mindre krets.

Ett varumarke kan ju ocksa anvandas av samma ensamréttsinnehavare for flera olika varor.
Det kan da ha uppnatt inarbetningsgrad for manga varuslag. Skall man da bedoma om det
ar vél ansett i varje omséttningskrets for sig?

Beddmningarna i omséttningskretsarna kan inte gbras oberoende av varandra
Forutsattningen Eﬂr\l skydd beror bla. pd i vilken grad omséattningskretsarna
Overensstammer. ar en sadan undersokning gors érlgﬁ inte viktigt med varuslagslikhet,
utan i hur stor omfattning malgrupperna sammanfaller.

Om inte det ursprungliga varumarket &r k&nt av de personer som det sekundéra
kénnetecknet vander sig till, kan heller inget utnyttjande av det ursprungliga varumarkets
upparbetade goodwill ske. Daremot kan ett forfang uppsta for den ursprungliga
varumarkesinnehavaren om de personer som ingar i den primdra varumarkeskretsen
kommer i kontakt med intrangsgorarens kannetecken. Detta utan att de tvunget behover
inga i den sekundéara omsattningskretsen. En helhetssyn pa hur stor risken for skada och
otillbérlig fordel ar, t.ex. genom att omséttningskretsarna till stor del sammanfaller, &r
darfor nodvandig att utfora. (Se ovan angdende den kvantitativa marknadsundersokningen.)

Aven om inte alla har rad eller lust att ingd i omsattningskretsarna for tillfallet, sa kan de
komma i kontakt med kannetecknena, vilket tar pa t.ex. den exklusivitet som ligger i det
ursprungliga varumarket. Maojligheten till en framtida 6kning av marknadsandelarna
begransas da.

P.g.a. marknadens foranderliga struktur bor, enligt min mening, inte prévningen inskrénkas
till de bagge omsattningskretsarna, utan undersokningen bor, nar sa ar lampligt, kunna
inriktas pa hur ansett det ar av allmanheten i stort.

5.3 Badwill

Ett varumdrkes anseende kan sdgas vara ubsumering av de egenskaper som for en
grupp manniskor k&nnetecknar varumérket, avsett om det ar fraga om ett gott eller ett
daligt anseende. Ordet anseende ar positivt laddat, men ett kdnnetecken kan inte alltid,
alternativt hos alla individer, representera nagot enbart positivt. Detta redan innan en skada
orsakad av otillborligt nyttjande av ett varumérke uppstatt.

En negativ paverkan pd ett varumarkes goodwill kan t.ex. uppstd om kvaliteten forsamras,
om varumarkesinnehavaren utnyttjar miljon, alternativt sina anstéllda, eller om foretaget
samarbetar med en impopular regim.

Om ett kanneteckens rykte inte &r gott, kommer sjalvfallet vissa personer att reagera
(atminstone delvis) negativt nar de kommer i kontakt med varumarket, vilket innebér ett
forfang for varumarkets samlade egenvarde.

109 evin NIR 1995 5.475.

19 3fr. Grundén NIR 1995 5.237 ff.

11 3fr Levin Noveller i varumarkesrétt, s. 96.
12 3fr Wessman NIR 1993 s.205.
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Det positiva intrycket av ett varumarke maste 6vervaga for att det skall kunna kallas for val
ansett. Men &dven varumarken med s.k. badwil kan vara foremal for otillborligt
utnyttjande. Om ett varumérke &r ringaktat, men manga kénner till det, ar det inte val ansett
men &nda valkant. Ar det da rattspolitiskt motiverat att fritt kunna forsamra kénnetecknets
rykte &nnu mer i parodierande reklam o. dyl.?

I den nuvarande VmL ges inget sadant uttryckligt skydd mot negativa associationer om inte
market ar val ansett. Vid tillampning av den gamla réttgiftsregeln uppstod inte sadana
problem, eftersom inget anseendekrav fanns, bara ett ganska lagt stallt inarbetningskrav.

Den aldre rattgiftsregelns mojligheter till skydd kan eventuellt med en extensiv tolkning
anses vara till fullo inkorporerade i den nya lagstiftningen. Men en férandring av lagtextens
lydelse till en som battre dverensstimmer med beneluxlagens helhetsorienterade men pé
skador inriktade lagstiftning ar énskvard.

5.4 "sarskiljningsformaga eller anseende”

Genom angivandet i 6 § 2st. av lagrummets bagge skyddsobjekt, [ ...] sarskiljningsforméaga
eller anseende.”, preciseras foremélen for skyddet, samtidigt som granserna for lagregelns
utstrackning tillkannages. Omfattningen av anseendeskyddets rackvidd innefattar saledes
framfor allt ett varn mot, dels urvattning av ett véal ansett kannetecknets
sérskiljnirﬁdrméga, dels olika former av férringande av det vél ansedda ké&nnetecknets
anseende.

For att skydd enligt 6 § 2st skall kunna medges, maste varumarket vara "val ansett”.
Eftersom ett visst anseende maste foreligga, utgor varumarkets anseende den rattsgrund
skyddet vilar pa. Men samtidigt utgor alltsa anseendet &ven ett av varumarkets
skyddsberéttigade objekt. Anseende &r ett for VmL helt nytt begrepp som avspeglar
varumérkets moderna, kommersiel|a, funktioner, och innebér ett delvis erkdnnande av dessa
funktioners skyddsberattigande.

I uttrycket "anseende” ligger foljaktligen ett erkdnnande av ndgot annat &n varumarkets
sérskiljande funktion. Det h&nvisar istallet till varumarkets eventuella kvalitativa
egenskaper. Enligt forarbeten avses med uttrycket “anseende”, helt enkelt ett
varumérkes goodwill. Med andra ord ?E%rtas med det sista ordet i lagrummet det egenvérde
som ligger i ett vlrenommerat mérke.

Rekvisitet ~ "sarskiljningsformaga”  innefattar, inte  bara den  forvdrvade
sarskiljningsformagan, utan dven den sarskiljningsférmaga som kan utgora varumarkets
ursprungliga egenvérde.

I 6 § 2st. sista meningen, atskiljs skyddsobjektsrekvisiten “sarskiljningsformaga” samt
“anseende”. Med en konsekvent lagtolkning, utférd e contrario, torde fdljaktligen
anseendebegreppet, aven da det ingdr i rekvisitet "val ansett”, inte kunna anses inbegripa
den del av ett anseende som kan uppnés genom en god sarskiljningsformaga! Till skillnad
mot ett kanneteckens anseende utgor saledes dess sarskiljningsformaga inte en del av
rattsgrunden, den &r bara ett skyddsobjekt!

113 Ett exempel pa sadan uppnédd hog allman kinnedom ar Neurosedyn.
14 oy definition av uttrycken urvattning och férringande, se nedan

115 Medghoul, Den "nya Kodakregeln” s.24 f.

18 prop, 1992/93:48 s. 85.

117 3fr. Medghoul, Den "nya Kodakregeln” s.31.
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For att omfattas av kriteriet "val ansett”, kravs alltsa ett produktionshistoriskt forvarvat gott
anseende. Ett kannetecken vars goodwill huvudsakligen ar grundad pad en_ursprunglig
sarskiljningsformaga har darfor svarare att atnjuta skydd enligt 6§ 2st— Men ett
varumarke som bedéms vara val ansett, kan givetvis atnjuta skydd dven mot en skada pa
dess ursprungliga sérskiljningsformaga.

I en gjord helhetsbedémning bor varderingen av ett varuméarkes anseende innefatta en sadan
ursprunglig sarskiljningsformaga, men uppdelningen av skyddsobjektsrekvisiten antyder
tyvarr en annan standpunkt hos lagstiftaren.

18 \Wessman NIR 1993 5.211.
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6 "skulle dra otillborlig fordel
av eller skulle vara till forfang
for”

6.1 “skulle dra otillbdrlig fordel”

Ordalydelsen “skulle dra” innebér att det racker med att en risk for otillbérlig fordel finns.
Detta innebér att det inte krévs att en, i traditionell mening faktiskt intréffad, otillborlig
fordel maste pavisas.

Rekvisitet "fordel” kan till viss del ses som ett utslag av VmL:s (eventuellt malplacerade)
skydd som, i viss utstrackning, tacker illojala konkurrensforhallanden. Inneborden i
beteckningar som renommeésnyltning och, ett otillb&rligt utnyttjande genom ett dragande av
"otillborlig fordel”, kan férklaras genom olika definitioner.

”"Renommeésnyltning innebér att en marknadsforare anvander sig av andra personers,
foretags eller varors goda anseende for att fa sin egen vara att framsta som hogklassig i
olika avseenden, eller i vart fall skapa en gynnsam atmosfar at den. L]

| férarbetena anges att dragande av otillborlig fordel avser et%illbdrligt utnyttjande av den
stéllning pd marknaden som det vél ansedda market atnjuter.

Det sekundédra kénnetecknet kan av en eller flera individer otillborligt komma att
forknippas med det ursprungliga varumarket. Detta genom en paverkan som ger utslag i en
reaktion, ett beteende, som paminner om det som individen upplever i kontakten med det
ursprungliga varumarket. Det foreligger alltsd i ett sddant fall en risk att icke reella
erfarenheter skapar en endast skenbart korrekt grund for slutsatser om kvalitet och
produktionshistoria.

Darmed kan en fordel dras genom att intrangsgoraren omedelbart tillagnar sig delar av
kundkretsen, vilket leder till en obehdrig, direkt, formdgenhetsdverforing. Profiten bor
ratteligen tillfalla innehavaren av det ursprungliga varumérket== Men en obehdrig vinst
kan ocksa erhallas genom att en ofdrtjant uppmérksamhgﬁeder till en langsiktig forhojning
av egenvardet. All sddan vinst &r att anse som otillborlig

Med en snyltningsatgard, eller en otillborlig fordel, menas alltsd att det liknande
kénnetecknets innehavare anvander sig wn lamplig atmosfar for sina varor genom att aka
snalskjuts pa ett annat markes anseende.

En snyltningsatgard, inom varuslaget, kan t.ex. foretas genom att intrdngsgoraren, i
forevarande exempel i form av en chokladproducent, anvander ett val ansett varumarke,

119 K onsumentverket/KO: Marknadsféringslagen i praxis s.95..

120 prop, 1992/93:48 s. 85.

121 3fr Wessman NIR 1993 5.212.

1223fr. Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialratt och marknadsratt s. 13.
123 3fr. Levin NIR 1994 5.524.
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t.ex. Kexchoklad, pa ett illojalt satt for att be%iva sin egen chokladprodukts egenskaper,
och pa sa satt enkelt erévra marknadsandelar.

For att skapa en tilltalande profil for sitt kannetecken, kan intranglingen ocksa anvénda sig
av en vara fran ett annat varuslag, t.ex. en lyxbil med ett vél ansett varumarke; och tydligt
exponera dess varumarke i bakgrunden pa en reklambild for den egna varan. Om inte ett
sadant brukande kan bedémas som ett naturligt inslag i marknadsféringen ar det inte heller
en tillaten varumarkesanvandning.

En sadan snyltningsatgard pavisades t.ex. i det vilbekanta Rolls-Royce-avgorandet i
Uppsala Tingsratt™* En statushdjande effekt soktes i detta fall vid marknadsféring av en
Mazda. Detta genom att det gjordes anspelningar pa, aberopande av, och hanvisningar till
Rolls-Royces mycket vél ansedda varumarke. En otillborlig férdel kombinerades med en
tydlig risk Et.z%lj skada, genom urvattning, for innehavaren av det mycket véal ansedda
varumérket.

6.2 Oftast sammanfaller ett "férfang” med en

"otillborlig fordel”

Skrivningen eller” innebér att endast ett av rekvisiten “otillborlig fordel” eller forfang”
behover vara tackt. Vid den praktiska tillampningen pakallar dock rekvisitens inbordes
paverkan en sammanford utredning. | ett mal kan det vara sa att endast en “fordel”, s%
oftast r lattare att pvisa darfor bevisas, men att bada rekvisiten i praktiken &r uppfyllda.

Det &r inte bara det ursprungliga varumarkets anseende som smittar av sig pa
intrdnggorarens, utan dven tvartom. Detta innebar samtidigt att ett uppfyllande av rekvisiten
“forfang” och “otillbérlig fordel” i praktiken oftast sammanfaller. Den som anvander ett
varumérke som liknar ett vél ansett varumérke Onskar ndmligen tappa det s%ﬁre pa
goodwill och avleda denna goodwill till marknadsféringen av det egna varumérket.

Ett forfang kan sdgas ha uppstatt, om inte direkt sa i vart fall indirekt, utan att anseendet
forringats for den ursprunglige rattsinnehavaren. Detta genom att intrangsgoraren starkt sin
stillning pad marknaden och darfor kanske erovrat marknadsandelar inom varuslaget.
Intranglingen har d& dkat den egna omsattningen pa bekostnad av, eller i alla fall p& grund
av, andras marknadsforingsinsatser. Inkraktaren har da dragit en otilloérlig férdel genom
minskade egna marknadsféringskostnader och samtidigt dvertagit delar av den ursprunglige
rattsinnehavarens kundkrets. Aven om inte omsattningen direkﬁﬁunker i motsvarande man
som konkurrentens okar, ar forfarandet att anse som otillborligt

Det kan diskuteras om det finns tillfallen da inget forfang for det val ansedda varumarket
uppstatt, men vél en otilloorlig fordel for den eventuelle intrangsgoraren i form av obehorig
vinst. En sddan situation kan tdnkas om ett annu mer val ansett foretag fordelaktigt
anvénder sig av ett liknande kannetecken for en helt annan typ av vara, och en reklameffekt
samtidigt kan anses uppsta for den ursprungliga rattighetsinnehavaren. Men ett intrang som

1243fr. Ekelund, Anseende och Associationsskydd, s.6. For djupare studium av dylika fall,
se t.ex. Pehrson, Kodakregeln och renommésnyltning, NIR 1989 s.522 ff.

1251980 DT 828.

126 Se mer om urvattning nedan.

127 Medghoul, Den "nya Kodakregeln” s.34.

128 Michael Lehman 11C 1986 s. 751 &tergiven av Wessman NIR 1993 5.204 f.

129 5fr. Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialratt och marknadsratt s.13.
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en ensamréttsinnehavare motsatter sig, ar alltid ett klandervart beteende som skall beivras
inom varumarkesrattslig eller konkurrensrattslig lagstiftning.

Blend—fallelmar ett exempel pa ett fall dar, for att accentuera den egna produktens
(kondomer) fortrafflighet, en negativ association uppstod for det val ansedda market. Det
finns gott om andra exempel i svensk ratt,~ déar ett utnyttjande i form av en snyltning
gjorts genom att misskreditera, fortala eller géra narr av ett annat varumarke, och darfor en
indirekt skada, i form av atminstone en urvattnande effekt, uppstatt.

6.3 “forfang”

6.3.1 Allmant om forfang

Varumarken har nufértiden i marknadsféringssammanhang blivit ettt vanligt
angreppsobjekt, och forfang” framholls darfor av vissa instanser som det centrala
rekvisitet. Juridiska fakultetsnamnden vid Lunds universitet ansag t.ex. att det viktigaste i
EG-direktivet var "risken for skada eller forfang antingen med avseende pa market i form
av urvattning eller for konsumenterna i form av vilseledande. "mein understrykning)

Risken for att synen i omsattningskretsen pa vad det primara varumarket representerar
fordndras i negativ riktning ar stor vid brukandet av ett liknande eller identiskt kdnnetecken
i marknadsforing av en annan vara. Vilken del av det ursprungliga vapumarkets egenvérde
som riskerar att sjunka &r beroende pa vari det goda anseendet ligget~* En faktisk skada
behdver enligt lagrummet inte pavisas. Det racker med en risk att anvandandet “skulle vara
till forfang.”

Med "forfang” menas varumarkets sjunkande egenvirde, inte den pafdljande ekonomiska
skadan for ensamrattsinnehavaren. Denna skada &r bara en effekt. Den negativa pdverkan
ett varumdrke kan tvingas utstd vid anvandandet av ett liknande kéannetecken kan
naturligtvis i sinéﬂ leda till en ekonomisk skada for innehavaren om omséttningen
paverkas negativt.

I kommissionens kommentar till forslaget av EG: s varumarkesférordning art.8_sdgs det
darfor frimst vara varumarkets eget rykte och inte markets &dgare som lidit skada.™" (Detta
innebar naturligtvis dven ett starkt stod for &sikten att ett varumirke kan skaffa sig ett
skyddsvart fristaende varde skilt inte bara fran varan utan ocksa fran varans kommersiella
ursprung.)

Det ar emellertid markeshavarens avsattningsintressen som 6 8§ 2. i féirsta hand skall freda.
Varumarket ar bara ett verktyg for naringsidkaren, som Medghoul sa riktigt papekar.
Darfor ar det endast i teoretiska framstallningar som det ar lampligt att skilja ett forfang for
ett kannetecken fran den atféljande skadan for innehavaren.

130 56 gvan.

1317 ex. ARMA NI. (MD 1987:11.)

132 prop.1992/93:48 5.83. citerad av Medghoul i Den "nya Kodakregeln™s.28.

1333fr Wessman NIR 1993 5.206.

13 Wessman NIR 1993 5.205 f samt 5.211.

135 e Bulletin of the EC, supplement 5/80,s. 58, citerad av Wessman NIR 1993 s.205.
1% Se Medghoul, Den "nya Kodakregeln” s.33.
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6.3.2 Olika typer av forfang

Fem oé%a resultat av ett skadligt utnyttjande utménstrades av Beneluxdomstolen i Claeryn-
fallet.

Fara for att konsumenterna forvaxlar varornas kommersiella ursprung.

Forsvagning av ursprungsmarkets sarskiljningsformaga.

Snyltning av renommé. (Jfr. "otillb&rlig fordel” i VmL.)

Skada pa ursprungsmarkets positiva associationskraft och exklusivitet.

0. Ett minskande av de ursprungliga varornas attraktionskraft, som ett resultat av det
andra markets varuslagsnatur. (Jfr "rattgiftsregeln”)

RO ~NO®

Vid en alltfor liknande marknadsforing kan kunden i varsta fall bli vilseledd, och da
uppkommer en direkt skada pa det ursprungliga varumarket genom att en férvirring om
varans ursprung uppstar. Men vid en sammanblandning av varor med olika anseenden finns
det ocksa en risk att konsumentens syn pa det primdra varumarket blir mindre positivt,
vilket kan ses som en indirekt skada. Det &r i sistndmnda fall som goodwillen i kundkretsen,
det positiva kunderna forknippar med varumérket d.v.s. det som é&r lanken till ett
kdpbeteende, kan lida fdrféng.Sé kan ske t.ex. om en kapitalstark lyxprodukt forknippas
med postorderverksamhet.

En skillnad, gentemot féljderna av en forvéaxling, ar att konsekvenserna av en association i
stort sett endast innebar ett mojligt forfang for naringsidkaren och inte for konsumenten.
Negativa associationer till ett varumarke ar ocksa, ur ett langsiktigt naringsidkarperspektiv,
av allvarligare natur an vad en forvéxling som upptécks av kunden efter att denne handlat
varan &r.

Den tillfalligt uteblivna vinsten vid inkopstillfallet orsakar alltsa en mindre skada an vad det
forfang med en langtidseffekt, som kan bli resultatet av minskat anseende och séljkraft, kan
orsaka. Eftersom associationsrisken ocksa, generellt sett, ar storre an forvaxlingsrisken, ar
det centrala for varuméarkesinnehavaren ett starkt skydd mot associationer.

Samtidigt som forfang genom minskad markeslojalitet och en skada pé& garanti-/kvalitets-
och reklamfunktionerna sker, genom att varumarket forknippas med en vara av lagre
kvalitet, kan genom att varumarket ofta exponeras en skada pa varumarkets distinktivitet
och sarskiljningsformaga uppsta. Vid en dylik s.k. urvattning forsvinner det som gor
varumarket unikt. Dess positiva associationsformaga forsvagas eller tillintetgors, vilket gor
det svarare att diversifiera sin verksamhet. P.g.a. varumarkets minskade formaga att
utmarka, sarskilja, kanneteckna det attraktiva med innehavarens varor orsakas alltsa vid en
urvattning en indirekt skada pa varumarket.

Urvattningslaran utvecklades i tysk och amerikansk varumarkesteori pa 1920—talet.mLéran
bortser fran varuslagslikhet, och skyddsobjektet &r ett annat &n inom forvaxlingslaran.
Istallet for att i forsta hand beakta konsumentintresset ar det investeringsskyddet, skyddet
for varumarkets egenvarde, som ar foremalet for laran.

I USA:s The Federal Trademark Dilution Act definieras formuleringsséttet ”[d]ilution”
som, [...] "the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods
or services, regardless of presence or absence of (1) competition between the owner of E%%I
famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception.’

Tva typer av “dilution” har i praxis utmonstrats. Dels “blurring”, d.v.s. skada pa

3Se Medghoul, Den "nya Kodakregeln” s.20. The Benelux Court of Justice 1/ 3 1975.
(Refererad i 11C 1976 s.420.) Se dven ovan angaende Claeryn-fallet.

138 Jfr Levin NIR 1995 s.475.

1356 Ekelund, Anseende och Associationsskydd, s.17 med hanvisningar.

140 stahl, Konkurrensrattsliga aspekter pa skyddet for vél ansedda varumarken s.48 f.
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sarskiljningsformagan genom otydliggérande, t.ex. p.g.a. att market anvands i en mangd
olika sammanhang. Dels tarnishment” om varumarkets rykte blir skamfilat genom det
otillborliga satt det anvands pa.

Det kan sta helt klart att inget som helst kommersiellt samband mellan tva varor foreligger,
men trots detta kan alltsd en allvarlig, langsiktig skada pa distinktivitet och
sarskiljningsformaga péa det ursprungliga varumarkets egenvarde uppsta. Detta p.g.a. den
urvattnandﬁffekt som uppstar genom en tankeforbindelse, en forknippning som inte &r
berattigad. En sadan skada kan alltsd uppstda helt utan att varu- eller
verksamhetsforvéxlingsrisk foreligger.

Om ett varumérke for lyxartiklar kommit att, istallet for med den ursprungliga varan,
alternativt parallellt med denna, alltmer férknippas med varor av sémre kvalitet, kan skadan
vara till stora delar irreparabel. Sa ar fallet om market degenererat. Degeneration, som inte
ar bundet till varuslaget kan ses som slutstadiet i en fortgdende urvattningsprocess. Ett
varumarkes ursprungsangivelsefunktion kan i sidan grad upplosas att kidnnetecknet alltmer
framstar som en allmén, generisk varuslagsbeteckning.

Ett varumarke har da efterhand forlorat sitt hoga egenvéarde och goda anseende, som
varande en sarskiljande symbol for ndgot som i hog grad tilltalar kunderna. Kannetecknet
har istallet mer och mer blivit en allman och vag, diffus, deskriptiv beteckning pa produkter
med en viss egenskap. | slutdndan har varumérket blivit en artsbeteckning for den varutyp
som det ursprungliga varumarket representerade.

Degeneration utgor enligt 25 § 2 st 2p VmL havningsgrund. VmL innehaller dock inga
narmare redogorelser for hur en undersékning om huruvida degeneration intratt eller ej
skall foretas. | amerikansk ratt ar det hela allmanhetens syn p& market som ar avgora |
t.ex. brittisk ratt &r det den relevanta omsattningskretsens uppfattning som &r vasentlig.

De varumarken som drabbas ar oftast de kdnda och vardefulla méarken vilka representerar
varor som utgor nyskapelser av unik karaktar. Detta darfor att det, for intrangsgoraren, ar
enklare att anvanda varumarket som kannetecken for dennes liknande produkt. Det kan
emellertid rent av vara sa att det 6verhuvudtaget inte finns nagon bra allmén beteckning for
efterféljande produkter.

Det finns atgarder som innehavaren av ett varumarke i riskzonen kan vidta for att férhindra
degeneration.”*= Varuméarkesinnehavaren maste forst och framst reagera omedelbart pa
intrdng och absolut inte sjdlv anvanda varumarket produktbeskrivande. Varumarket i sin
helhet eller forsta bokstaven skall alltid skrivas ut med versaler. Mérket bor anvéndas i sin
logotypform. Vidare skall inte en verbform konstrueras, eller varumérket substantiveras.
Istallet skall varumarket alltid anvandas i sin obdjda form.

Det gar ocksa att understryka att det ar fraga om ett varumarke genom att anvanda sig av
t.ex. ® och ™. Dessutom har varuméarkesinnehavaren rétt att enligt 11§ VmL krdva att
utgivare av lexikon o.dyl. anger att det &r fraga om ett varumarke, ifall market omnamns.

Frén praxis kan anges Grammofon (RA1921 H 70), Dynamit (NJA 1887 A 288) och Jeep
(RA1947 H 51). Andra belysande representanter for ursprungliga varumarken som numera
blivit varuslagsbeteckningar &r termos, aspirin, nylon och teflon. Som eﬁnpel pa
registrerade varumarken i riskzonen kan namnas Melitta, Walkman och Martini.

141 Stahl, Konkurrensrattsliga aspekter pa skyddet for val ansedda varumarken s.49.

142 3fr Medghoul, Den "nya Kodakregeln” s.7 f.

143 Cornish, Intellectual property, s.610. Se Stahl,, Konkurrensrattsliga aspekter p& skyddet
for vél ansedda varumarken s. 45.

144 Ekelund, Anseende och Associationsskydd, s.10.

5 Ihidem.
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Det sekundéra mérkets varuslagskaraktér kan i sig p.g.a. negativa associationer innebéra ett
forfang, en krankning av ett kdnsligt ursprungligt varumarkes goodwill. Ett dylikt s.k.
rattgiftsfall fran amerikansk ratt=~ar ett rattsfall dar det bedomdes att en hejarklacks rykte
riskerade lida skada p.g.a. en porrfilm dar aktriserna var ikladda cheerleaderuniformen. En
hollandsk dom avfattad pa liknande grunder ar Alicia-malet. | de&%lfall anvandes en tydligt
exponerad Coca-Cola-flaska pa ett otillstandigt satt i en porrfilm.

6.4 ”otillborlig” jamfort med "without due

cause”

Rekvisitet "otillborlig” (“unfair”) ar inte subjektivt utan objektivt. En tillampning ar alltsa
oberoende av avsikt hos den eventuelle intrangsgoraren.

Ordet otillborlig” utgér heller inte nagot sjalvstandigt rekvisit utan syftar bara pa
“fordel” och inte pa "forfang”. Detta p.g.a. rekvisitens alternativa stallning.

Utformningen av 6 § 2st. skulle enligt promemorian fran Justitiedepartementet Iyda: ”om
anvéndningen av ett annat liknande ké&nnetecken utan skélig anledning [....].” (Min
understrykning.) Utformningen skulle da ha varit i enlighet med EG-direktivets "without
due cause” (i 4.4a och 5.2). Uttrycket "utan skalig anledning”, som (till skillnad fran ordet
“otillborlig”) skulle lasas i forening med bagge de tva foljande alternativa rekvisiten
“fordel” och forfang” togs dock tyvarr inte med i den slutliga versionen.

Detta bl.a. eftersom det uteldamnats i den danska Iagstiftningen.llf‘_‘llEn annan anledning var
att de olika remissinstanserna, i och for sig helt riktigt, ifrdgasatte om det i praktiken fanns
nagon situation da E%néringsidkare kunde ha skalig anledning att dra otillborlig fordel av
ett kant varumarke.™~Det faktum att det kan finnas skalig anledning till det “forfang” som
kan uppsta, tycks emellertid inte ha forespeglat dem.

Resultatet &r att svensk lag saknar en uttrycklig inskrdnkning av ensamrétten, om ett
brukande trots "forfang™ ar att anse som rattfardigt. Vilket innebar att det ar svarare att
mojliggora en avvagning mellan olika intressen. Lydelsen “otillborlig fordel” kan ocksa latt
neutraliseras genom att, trots skalighet, papeka ett forfang for ensamrattsinnehavaren. (Som
jag ovan framholl sammanfaller i praktiken nastan alltid en fordel med ett forfang)

Av CIaeryn/KIarein—faIIetsEljomskél framgar det att sadan skalig anvar%ng, (som inte &r
”sans juste motif”) anses kunna foreligga om man med “hedern i behall™ inte kan begara
att anvandningen upphor. Sadana fall kan tankas om anvandaren har sarskilda_skal till ett
brukande, som t.ex. rétten att bruka sitt namn i marknadsféringssammanhang=—*=Eller om
anvandningen sker i valdigt liten skala, till endast ringa nackdel for den priméra
varumarkesinnehavaren och samtidigt mérket ar synnerligen lampat och fér varornas
attraktionskraft betydelsefullt.

146 Dallas Cowboys Cheerleaders Inc. v. Pussycat cinema Ltd (1979), Ahlberg Kerstin m.fl.
Val ansedda varumérken och forvéxling genom associationer. s.136 f.

7 3fr Levin SVIT 1992 sid 720.

18 Jfr Wessman NIR 1993 5.216.

9 Ds Ju 1992.13 5.105

150 prop. 1992/93:48 5.84.

1 hidem.

152 The Benelux Court of Justice 1/ 3 1975 (refererad i 11C 1976 5.420). Se &ven ovan.

153 3¢ Wessman NIR 1993 5.215.

154 Jfr Bergstrom NIR 1975 s.177 atergiven av Wessman NIR 1993 s.214.
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Det kan ocksa tankas att ett varumarke anvands for ett annat varuslag och att det av
konkurrenshansyn vore orimligt att forbjuda en naturlig utvidgning av
varumarkesbrukandet. Vidare kan en anvéndare ha aldre ratt genom en tidigare anvandning
av mérket utan att ha uppnatt inarbetningsskydd for detta och utan att ha registrerat mérl]ggj
det for skydd aktuella omradet. Det kan ocksa foreligga sarskilda kundinformativa skaF=
D.v.s. att anvandandet kan vara ndédvandigt for att upplysa konsumenter om en varas
karaktar. Om ett kédnnetecken &nnu inte blivit en beteckning for varan i sig men i praktiken
anvands sa, ( tex. gallianolikér) kan man tanka sig ett legitimt brukande i en tydlig
varubeskrivning.

Enligt aldre f('jrarbeten,lﬁ_ﬁ'lskulle de tankbara skal en eventuell intrangsgorare kan ha for att
anvénda just det kannetec%t beaktas. Detta dger fbrhopp%gsvis fortfarande sin giltighet
i svensk rattstillimpning.™~ Som t.ex. Levin péapekar skall ju alla, for huruvida
prioritetsintresset far vika eller ej, relevanta omstandigheter tas med i helhetsbedomningen.
Eftersom stadgandet “without due cause” aterfinns i EG-direktivet och tillampas i EG-
ratten ar det troligt att detta kommer att vara av betydelse aven for den svenska
rattstillampningen.

Att det anda eventuellt inte, enligt svensk lagstiftning, kan vara tillatet med ett befogat
anvandande av ett liknande varukannetecken (trots att detta innebar forfang for ett val
ansett markes sarskiljningsformaga eller anseende) ar dock foga tillfredsstallande. Eftersom
rekvisitet otillborligt kan skapa oklarhet, skulle det sakra%%_'vara att i enlighet med EU-
direktivet anvanda uttrycket "utan skélig anledning” istéllet.

155 J3fr Sthl, Konkurrensrattsliga aspekter pé skyddet for vl ansedda varumarken s.57
1%0'SouU 1958.10, 5.137.

37 Se Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrétt och marknadsratt s.28.
198 | evin, NIR 1995 5.475.

159 Jfr. Wessman i NIR 1993 5.217.
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/7 “Forvaxlingsbarhet” och
"liknande kannetecken”

7.1 Allmant om varuslagslikhet och "liknande

kannetecken”

Forvaxlingsrisk — ar det centrala  kriteriet i svensk  varumérkesratt  och
forvaxlingsbedémningen gors med utgangspunkt fran vissa grundsatser. Den viktigaste
principen vid en sadan beddémning ar den s.k. produktregeln. Eftersom varuslags- och
markeslikheten inte ar isolerade fran varandra bedoms inte resultatet av likhetshedomningar
heller separat.

Produktregeln betyder alltsa att helhetsheddmningen bl.a. ar en produkt av dessa bada
faktorers inbordes samband, och innebdr ett antagande att risk for forvaxling eller
association Okar eller minskar i takt med varuslags- och markeslikheten.
Markeslikhetskravet ar lagre stéllt vid hfgt_)lg varuslagslikhet, och vid hég varuslagslikhet
kravs foljaktligen en lagre markeslikhet.

Néra kopplat till produktregeln ar specialitetsgrundsatsen. Eftersom risken for forvéxling
Okar i takt med varuslagslikheten, &r det i forsta hand varor av samma slag som kan
forvéxlas. | 68 VmL medges endast undantagsvis ett skydd som stracker sig utanfor
varuslaget.

Franchisesystemet skapar problem for bruket av dessa etablerade koncept. Ett
uppratthdllande av specialitetsgrundsatsen leder ju till problem nar det galler
distributdrsmarken. D& manga olika sorters varor, utan varuslagsliknet och med skilda
ursprung marknadsfors under samma varumérke, kanske ett forvarvat gott anseende
uppnatts avseende endast nagra varor. Hur langt skall skyddet da stracka sig?

Samma typ av problem kan uppsta trots att det kommersiella ursprunget kan anses vara
detsamma. Néamligen vid det numera vanligen forekommande ”brandstretching”, som
innebér att kdnnetecken anvéands for andra varor och tjanster men av innehavaren sjélv.

Den statiska specialitetsprincipen med sina definierade varuslagslikhetskrav, har
traditionellt en stark roll i svensk ratt, vilket &r ett utslag av lagstiftarens 6nskan att VmL i
forsta hand skall beframja konsumenters mojligheter att skilja olika varor at.

Med markeslikhetskravet i lagtextens ”[...] anvdndningen av  ett annat liknande
kénnetecken[...]” menas anvéndande antingen av ett liknande eller ett identiskt
kannetecken.

Kriteriet "liknande ké&nnetecken” ar precis samma uttryck som anvandes i den élﬂ'_%%
Kodakregeln, men torde anda inte innebara ett lika strangt markeslikhetskrav som innan
For att den &ldre lagen skulle tillampas fordrades nédstan méarkesidentitet, men for att kunna

180 56 dock Wessman NIR 1998 s. 488.
181 |_evin, SVJT 1992 sid 709.
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anses vara liknande i enlighet med dagens lagtext racker det troligtvis med en viss
konceptuell begreppsmassig markeslikhet, tillracklig fér en association.

7.2 Forvaxlingslarans direkta och indirekta

dimension.

Ett avgorande innebéarande att forvaxlingsrisk foreligger kan fattas pa grundval av ett antal
varierande omstandigheter. Ett tydligt och sjalvklart indicium pa att en forvéaxlingsrisk ar
for handen, ar pavisandet av att en risk for en renodlad varuforvéaxling foreligger. D.v.s. att
det finns en reell risk att konsumenterna forleds att tro att produkterna har samma
kommersiella ursprung.

En pévisad konkret forvaxlingsrisk i ett visst fall ar en av kanske flera starka indikationer
pa att markena typiskt sett ar att anse som forvaxlingsbara. Denna de facto-forvaxling av
sjalva varorna &r detsamma som forvéaxlingsriskens konkreta, bokstavliga eller direkta
innebord.

En sadan ar emellertid inte nodvandig for att erhalla skydd Den dvervéldigande
majoriteten av dagens rattsvetenskapsman anser inte att nagon direk‘@ﬁjrvaxlingsrisk
behover foreligga for att en varumarkesanvandning skall utgora ett intrang.

Den istallet allmant erkénda, s.k. utvidgade férvaxlingslaran inrymmer en presumtion att ett
indirekt vilseledande innebar att en forvaxlingsrisk &r for handen. Ett indirekt vilseledande
foreligger om det, p.g.a. anvdndningen av det sekundara kannetecknet finns en tillrackligt
pataglig risk for ett antagande hos konsumenten att det kan foreligga négot slags
kommersiellt samarbete med den ursprungliga mérkesinnehavaren.

Finns en risk for att en misstanke kan uppstd om nagon form av ekonomiskt eller
organisatoriskt samband mellan foretagen, och det darfor felaktigt kan férmodas att varorna
har ndgon form av kommersiell anknytning, foreligger alltsa forvaxlingsrisk.

7.3 Association

7.3.1 Allmant om association

Hur langt stracker sig en risk for forvaxlingsbarhet? Har rekvisitet ”[f]orvaxlingsbarhet”
utvecklats till en, fér kannetﬁgﬁensrétten, speciell juridisk-teknisk fackterm underkastad en
flexibel tolkningsmdojlighet?

En indirekt forvaxlingsrisk kan, som jag papekat, utgora ett sjalvstandigt intrdng, men hur
ar det med en associationsrisk? Levin framhaller att av forvéaxlingslaran foljer att dven ett
associationsskapande innebér ett intréng

1823fr. Ekelund, Anseende och Associationsskydd s.62. Angéende "association”, se nedan.
163 Ekelund, Anseende och Associationsskydd, s.35.

184 Ekelund, Anseende och Associationsskydd, s.7.

1% Jfr. Levin, NIR 1998 s.574 f,
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En kanneteckensréttslig association innebdr att det gérs undermedvetna sammankopplingar
till det skyddsvdarda market. Detta gors via det sekunddra kénnetecknets liknande
begreppsinnehdll, t.ex. en viss image. Associationsskydd innebar saledes att en
forvaxlingsbedémning kan utfor avsett om ett eventuellt vilseledande om det
kommersiella ursprunget foreligger.

En negativ association kan ske utan nagon forvéaxlingsrisk (jfr. rattgiftsregeln). Men det
finns aven andra fall da en association men inte en empirisk forvaxlingsrisk foreligger.
Detta framfor allt inom varuslaget dar p.g.a. omséttningskretsens stora kdnnedom om ett vél
ansett varumarke en risk for en foérvéxling kan vara liten, men en risk for association vara
stor.

Det framgar dock inte, av den svenska lagtexten, att sdsom i EG-direktivet artiklarna 4.1.b
och 5.1.b., ”likelihood of association” s. “risken for association” likstélls med
forvaxlingsrisk ("likelihood of confusion™). For att med nuvarande svensk lagstiftning
kunna freda val ansedda varumarken mot skada och utnyttjande maste darfor begreppet
forvaxlingsrisk tolkas extensivt. Men for intrdng racker det alltsa enligt EG-direktivet
med en risk for association till det dldre mérkets ursprung. Direktivet och EG-rétten utgor
tolkningsunderlag for den svenska rattstillampningen. Numera torde det dérfor vara klart att
forvaxlingsrisk innefattar skydd mot risk for association.

Att associatignsrisken ingdr i den svenska faryaxlingsbedémningen féljer aven av uttalande
i forarbetena™™ Departementschefen m.fl."“~ansdg att artikel 4 i dess helhet, genom den
foreslagna lydelsen, implementerats i svensk ratt. Samt att art. 5.1.motsvarade 48 1.st\V/mL,
och att ingen lagandring darfér var nédvéandig. Vidare sags det, i Prop.1992/93:48< att
genom 4 § 1 st, 6 § 1st., och 148 6p. anses artiklarna 4. 1b. och 5. 1b. i EG:s
varumarkesdirektiv vara inforlivade i svensk ratt, vilket innebar att risken for att
varumadrket associeras med det aldre varumdrket kan tolkas in i VmL.

For intrang torde det alltsa racka med att intrangsgoraren anvander sig av ett, sett till alla
omstandigheter, sapass liknande kannetecken att associationsrisk foreligger. Detta under
forutsattning att den eventuelle intrangsgoraren, utan skalig anledning, skaffar sig en fordel
eller orsakar ett forfang for det val ansedda varumarket.

Trots tolkningsmdjligheten borde, for att undvika oklarheter och betrygga varumarkets
garanti- och reklamfunktion, som ett forsta steg mot ett obundet associationsskydd,
”inbegripet risken for association” uttryckligen implementeras i svensk lag. (Detta har
gjorts i tex. d anska VmL:s 48 stk.1 ”[...] antages, at der er en forbindelse mellem
varemaerkena.’

I dansk réattspraxis finns ett intressant maF4 eyt foretag salde tandsticksaskar med en kénd
sjofarare pa. Ett annat foretag borjade sélja tandsticksaskar med en annan kand sjofarare pa.
I domskdlen angavs forvisso att en potentiell forvaxlingsrisk genom misstanke om
kommersiellt samband eventuellt foreldg. Men framst p.g.a. att marknadsforingen byggde
pa samma idé och grundmotiv ansags ett intrang foreligga. En sjalvstandig associationsrisk
ansags foreligga, trots att inte nagon pataglig risk for forvaxling var for handen.

1% | evin NIR 1994 5.526.

7 | evin Noveller i varumarkesratt, s 79.

168 Ekelund, Anseende och Associationsskydd, s.48.

199 3fr, Wessman NIR, 1998 s.496.

170 3fr. Ekelund, Anseende och Associationsskydd s.52 f.

"1 Ds 1992:13 5.102.

172 prop.1992/93:48 5.78 och s. 81.

131 ursprungstexten egentligen ett danskt "4 istallet for "ae”)

174 Tordenskjold-Juel (U1994 s. 147 SH). Se Ahlberg Kerstin m.fl., V4l ansedda
varumarken och forvéaxling genom associationer. s.137.
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7.3.2 Association som sjalvstandigt rekvisit

I preambeln anges att forvaxlingsrisk, inbegripet risken for association, &r den
grundldggande forutsattningen for skydd. | enlighet med en inskrankt tolkning av
preambeln maste en association, utover sjdlva associationen, innebdra atminstone en
indirekt forvaxlingsrisk for att det ursprungliga varumarket skall kunna atnjuta ett skydd
mot intrang. Det kan dock tyckas vara lite krystat att tolka ordalydelsen s, och Gielerz!
foresprakar en valvillig tolkning innebarande att ett associationsskapande sjéalvstandigt kan
utgdra ett intrang .

Forvaxlingsbarhet innefattar dock, enligt Puma—domen!ﬂ_fLI endast ett begransat
associationsskydd. Omstandigheterna i Puma-malet framstar som exempel pa ett fall dar en
association utan tillracklig markeslikhet gjorts. Enligt domen kvarstar i gallande ratt ett
krav pd markeslikhet. Enbar association genom begreppsinnehallet, p.g.a. maérkenas
konceptuella likhet, ar alltsa aldrig tillrackligt for att forvaxlingsrisk skall kunna féreligga.
Association ar saledes inget alternativt begrepp till forvaxlingsrisk utan preciserar bara dess
rackvidd, och utgor darfor inget sjalvstandigt kriterium i forhallande till
markeslikhetskravet.

Ett annat avgorande av infresse ar en dom fran den aldre Kodakregelns tid, :g@
ndmligen Friskis & Svettis—, nattklubb kallade sig Bakis och Skakis och —_
anvande ett liknande figurmarke ™, Nattklubben anspelade ocksa pé& andra satt
till Friskis & Svettis verksamhet i sin marknadsforing, med olika slogans som
t.ex. "Sluta jogga borja grogga”.

Hovrétten ville beakta alla omsténdigheter, inklusive de mdjligheter som fanns till
associationsskydd i enlighet med forarbetena. Mérkena behdvde inte vara i stort sett
identiska. Hovratten ansag att intrangsgoraren hade “forsakt dra uppmarksamhet till sin
nattklubbsverksamhet genom att parodiskt alludera [....]"~= Kodakskyddet skulle vidare
inte heller begransas till fall da det “foreligger risk for att konsll%ﬂenterna uppfattar varorna
som utgangna ur samma rérelse eller ur samverkande rorelser.”

HD anség dock att ”Bakis & Skakis inteﬂjster en sadan markeslikhet med Friskis &
Svettis att kdnnetecknen &r forvaxlingsbara’ ch dndrade darfor Hovrattens dom.

Stahl anser att detta ar ett fall av forkastlig likhet p.g.a_den klara associationen# | evin &
andra sidan havdar att trots de associativa inslagen,™ och dven med den nya regelns
associationsskydd, k&nnetecknet inte kan anses vara tillrackligt skyddsvért i forevarande
fall. En ensamrétt till goodwill kan ndmligen aldrig innefatta en ensamratt till &ndelser,
detta oavsett grad av association. Associativa eIemeEétﬂutan tillracklig mérkeslikhet skall
darfor, enligt Levin, dven i fortsattningen vara tillatna.

I 6 § 2st. uttrycks inte klart att en forvaxling maste foreligga for att ”[f]érvaxlingsharhet”
skall kunna &beropas! Det tycks istallet som om det ar tillrackligt att andra rekvisit blir

5 Gielen, EIPR 1992 5.267. Tolkad av Ahlberg Kerstin m.fl., Vl ansedda varuméarken och
forvaxling genom associationer. s.130.

176 e ovan.

T NJA 1992 5.633.

178 S pilagan.

79 NJA 1992 5.633. s. 640.

180 NJA 1992 5.633. s. 639.

181 NJA 1992 5.633. s. 641.

182 Stahl, Konkurrensrattsliga aspekter pa skyddet for vél ansedda varumarken s. 37.
183 evin, SVJT 1992 sid 717

184 Levin, SVIT 1992 sid 712.
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tackta! “Forvaxlingsbarhet kan dven aberopas till forman for ett kannetecken som ar val
ansett har i landet, om anvandningen av ett annat liknande kénnetecken skulle dra
otillborlig fordel av eller skulle vara till forfang for det val ansedda kannetecknets
sarskiljningsformaga eller anseende.”

Ett otillborligt utnyttjande, en renommésnyltning genom en association, bor da kunna vara
tillracklig for att "forvaxlingsbarhet” skall kunna &beropas. (Detta under forutsattning att
rekvisit som att varumaérket ar val ansett ar uppfyllda.) En associationsrisk torde dérfor
kunna bedémas som etbiﬂtréng i sig, oavsett om en risk for vilseledande om kommersiellt
ursprung &r for handen.

I det beneluxiska Claeryn-fallet,@tillémpades och tolkades Art. 13A p.2 Beneluxlagen.
Domen innebar ett erkidnnande av association som sjalvstandig intrangsgrund.
Associationsskyddet infordes i EG-ratten efter pastotningar framst fran Beneluxlandernas
representanter och bygger pa den beneluxiska varumarkesratten. Det vore darfor naturligt
om dels EG-ratten, och dels den svenska rétten fortsatte att ta intryck av denna lagstiftning
och tolkningen av densamma.

Det finns faktiskt tydliga tecken pa en forandrad syn i EG-domstolen. Ett Italienskt
konsortium stdmde ett osterrikiskt foretag for att stoppa anvandningen av Cambozola, som
italienarna tyckte anspelade pa ett alltfor langtgdende satt till deras Gorgonzola.
Osterrikarna ansag att det méjligtvis foreldg en tankeassociation, och hanvisade till Puma-
fallet menande att en tankeassociation inte var tillrécklig for forvaxling.

Handelsgericht i Wien vande sig till EG-domstolen. Denne svaradelﬁ'_*ﬂ| forst och framst, att
reglerna om fri rorlighet inte skall innebara nagot hinder for skydd av registrerade
ursprungsbeteckningar. Det intressanta i utlatandet var emellertid att Cambozola kan
innebédra en anspelning pd Gorgonzola och att en “anspelning innebar négot annat &n
forvaxling.” Samt att om Cambozola “far konsumenten att som referenshild tan&pé den
vara som har den skyddade beteckningen” r det fraga om en otillaten anspelning.

I Canon-malet (se ovan) angavs ocksa att risken for association i_sig med ett val ansett
varumarke bereder ett val ansett varumarke brett skyddsomfang.

HD skrev i domskalen till "Galliano-malet” att en s ing "kan mycket vél forekomma
utan att det finns ndgon som helst risk for forvaxling” “='Eftersom en fordel och ett férfang
kan uppstd dven utan att en forvéaxlingsrisk i dess egentliga betydelse foreligger, bor
associationsrisk i en framtida lagstiftning tydligt uttryckas som ett sjalvstandigt, oberoende
rekvisit utan ett absolut krav pd markeslikhet och forvaxlingsrisk ens i sin vidaste mening.

Ordet “inbegripet” kan begransa en framtida utvidgning av associationsskyddet. Ju mer
skyddsforutsattningen koncentreras pa att en associationsrisk endast utgér en del av
forvaxlingsrisken, desto svarare blir det att legitimera ett starkt associationsskydd i en
framtida varumarkeslag koncentrerad pa det kanneteckensrattsliga ensamrattsskyddet.

Vad skulle annat krdvas av en lagstiftning, som skall garantera att skyddet mot forvéxling
aven inbegriper ett varn mot associationsrisk, an att just en sddan associationsrisk skall
kunna konstituera ett skydd? Att sedan associationsbedémningen skall vara strang genom
att en tydlig associationsrisk maste foreligga ar en annan sak.

Mitt synsétt innebéar definitivt inte att det skall ges ett absolut och konstant ensamrattsligt
skydd vid all tvivelaktig association. Men rekvisitet skall vara fritt fran
markeslikhetsbojorna och vara ett oberoende rekvisit vid intrAngsbedomningen. Den

185 J3fr. Ekelund, Anseende och Associationsskydd, s 44f.
186 S ovan.

157.C-87/97.

1% BN 6/99.

1% NJA 1995 s. 635.
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slutliga helhetsbedomningen skall alltsa innefatta bl.a. bade en forvaxlingsbedémning och
en associationsbeddmning, men tyngdpunkten skall ligga pa risken for forfang och fordel
samt storleken p& desamma.

I Puma-malet forelag, som jag ser det, oavsett ett markeslikhetskrav inte en tillrackligt hog
risk for association. Av konkurrensskal bor det kravas en hogre grad av fordel eller forfang
for att ett intrdng skall kunna anses vara for handen. Darfor anser jag att ratt domslut
fattades men av icke 6nskvarda skal.

| Friskis & Svettis-malet var det uppenbart att det sekundéara market utan skalig anledning
marknadsfordes med draghjalp av Friskis & Svettis anseende. Men med hédnsyn tagen till
alla relevanta faktorer, bl.a. verksamheternas skilda vasen och den laga skaderisken, torde
inte risken for stor skada eller fordel ha varit pataglig nog for att intrang skulle anses kunna
foreligga.

7.4 Varuslagslikhetens roll

Hur stor risken &r for att en forvaxling eller association skall kunna intraffa ar beroende av i
vilken grad personkretsen, (i%ﬂt‘)dvéndigtvis omsattningskretsen) som de olika méarkena
vander sig till, sammanfaller—-Ett varumarkes skyddsbehov ar beroende av vilka varor
som en personkrets kan forknippa med varumarket. Det kan galla saval inom som utanfor
det varuslag som market &r registrerat eller inarbetat i.

Kannedom och anseende samt darfor ocksa ett otillborligt nyttjande av ett varumarkes
goodwill, kan stracka sig langt utanfor omsattningskretsen. Darfor ar det naturligt att
skyddet ocksa skall kunna stracka sig utanfor varuslaget. | praktiken maste emellertid
omsittningskretsarna oftast till nagon del sammanfalla for att ett tillrackligt forfang eller en
tillracklig fordel skall kunna anses vara for handen.

De bagge allmant erkanda grundsatserna produktregeln och specialitetsprincipen innebér att
markeslikhetskravet ~ skall ~ stallas lagre vid stor  varuslagslikhet.  Utanfor
varuslagslikhetsgransen ar forvéaxlingsrisken, dock inte nédvandigtvis associationsrisken,
generellt sett avtagande i takt med en minskad varuslagslikhet. Nar ett liknande eller
identiskt kénnetecken anvénds i en annan varugrupp &n originalmarkets, skall darfor
markeslikhetskravet, typiskt sett, vara hogre ju storre skillnad det ar pa varuslagen.

Detta p.g.a. att det vid ett sadant kanneteckensanvandande ar troligare med ett kommersiellt
samband, och att risken for skada saledes ¢kar. Faran for att fler kanner till det ursprungliga
market, och darigenom kan paverkas, ar ocksa storre. Utanfor den direkta
konkurrensrelationen &ar ocksd risken for ett stort forfang genom direkt tappade
marknadsandelar till en konkurrent, mindre. Dérav foljer att ett mer omfattande skydd, aven
for de vél ansedda varumarkena, bor konstitueras inom varuslaget an utanfor.

(Det gar dock naturligtvis att konstruera fall da en otillborlig fordel kan anses vara storre
med stort varuslagsavstand. S& ar fallet tex. om vardet ligger i utformningen av ett
slagkraftigt varumarke, och avstandet mellan varutyperna och omsattningskretsarna har
den, for intrangsgoraren, positiva effekten att det intrangande kannetecknets
omsattningskrets inte kanner till att anseendet &r snyltat.)

Det star inte uttryckt nagonstans i VmL att 6 § 2 st ar tillamplig endast utanfor varuslaget!
Tvartom anser jag att den nya lydelsen av 6 § tyder pa att det utokade skyddet for val
ansedda varumarken galler oberoende av varuslagsgranser som enskild faktor! Detta

190 3fr. Grundén NIR 1995 s.231.
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forhallande verkar inte ha uppmarksammats i doktrinen, utan varumarkesinnehavaren
hanvisas i fall av renommésnyltning pa ett varumarke inom varuslaget till att aven i
fortsattningen eventuelhl.tjﬁtnjuta ett foga tillfredsstallande skydd genom generalklausulen i
Marknadsféringslagen.

Bor da huvud- och undantagsregeln i 6 § tolkas i ljuset av varandra? Skall varumarkets
skyddsomfang ses som en helhet, eller s%l beddmningen inom och utom
varuslagslikhetsgranserna ske pa separata grunder?

Art.13 A i den Beneluxiska lagen begrénsas inte av specialitetsprincipen. Regeln &r
tillamplig sdval inom som utom varuslaget. Brittisk varumarkesrattslig lagstiftning medger
daremot inte nagot skydd alls mot renommésnyltning inom, utan bara utom varuslaget.
(Sévida inte forvaxlingsrisk foreligger.) Eftersom Storbritannien saknar lagstiftning mot
otillborlig konkurrens, dar ett sddant forfarande skulle kunna ha beivrats, ar detta
naturligtvis inte tillfredsstallande. Allvarlig kritik har riktats fran naringsidkarhall och i
varumarkesrattslig doktrin mot detta forhallande.

Sett till EG-direktivets ordalydelse uppstélls vid utférande av en foérvaxlingsbedémning
géllande vél ansedda varumirken samma madrkeslikhetskrav inom som utom
varuslagsgrénserna

Generaladvokat JacobJJ‘T‘LI anser dock att kravet pa markeslikhet, p.g.a. EG-direktivets
utformning, skall stallas hogt inom varuslaget. Detta emedan, nar det galler olikartade
varor, en forvaxling inte &r nédvandig om det ursprungliga varumérket ar vél ansett. Det
racker i dylika fall med en associationsrisk.

Det ar dock, daven om tolkningar kan skilja sig &t, inte rattspolitiskt motiverat att ha ett
svagare skydd inom &n utanfor varuslagsgransen. Detta synsift har &ven med storsta
sannolikhet praglat tankarna bakom EG-direktivets utformning.—For att inte skyddet skall
vara alltfor hammande for andra naringsidkare bor, allmént sett, ett lagre markeslikhetskrav
stallas om det ar frdga om ett potentiellt intrang pa ett val ansett varumarke och
intrangsgorarens varor dessutom ar av samma slag. (Naturligtvis endast om det med hansyn
tagen till associationsmgjligheter och andra omstandigheter i en gjord helhetsbedémning
samtidigt kan anses vara skéligt.)

Att korrelerh huvud- och undantagsregeln &r, sett ur ett systematiskt perspektiv,
naraliggande.— Sambandet mellan omséttningskretsarna, antingen det galler varor av
liknande eller skildaﬁﬂg, bor bl.a. darfor vara en osjalvstandig del i den sammantagna
helhetsbedbmninﬁﬁ. Saledes skall alltsi huvudregeln tolkas i ljuset av
undantagsregeln.

191 g t.ex. Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialratt och marknadsratt .59
f. Angaende Marknadsforingslagen -se nedan!

192 5 Wessman NIR 1998 s.487.

193 Ekelund, Anseende och Associationsskydd s.37 f.

9% yttrande avgivet 1997-04-29, angdende mél C-251/95.

195 Ekelund, Anseende och Associationsskydd, s 47.

1% Wessman NIR 1998 5.492.

97 3fr. Bernitz m.fl., Immaterialratt, sid. 158.

1% Se Wessman NIR 1998 5.496.
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7.5 Anseendets inverkan pa forvaxlingsrisken

Att ett markes hoga kanneteckenskraft motiverar ett storre skyddsomfang ar naturligt, men
pa vilka grunder?

Om ett varumarke bestdr av ett sarpraglat, enastdende fantasiord, &r det troligt att en
konsument inte forvantar sig att traffa pd ett liknande marke som inte tillhor
varumarkesinnehavaren. Detta emedan det torde vara mer vanligt forekommande med
liknande ordméarken om ursprungsmarket bestdr av ord av en mer ordinar art. Vid kontakt
med ett liknande eller identiskt méarke &r det foljaktligen storre risk att konsumenten blir
vilseledd om ursprunget eller att han associerar till det ursprungliga varumérket, om
ursprungsmaérket ar sarpréglat.

Dérav foljer, typiskt sett, att ju hogre anseende hos ursprungsmarket, forutsatt att detta
anseende &r grundat pa en omfattande, i ursprungsmarket innebﬁde sarskiljningsformaga,
desto storre risk for association och desto storre forvaxlingsrisk.

Det forhaller sig s&, att en hog ursprunglig sérskiljningsformaga ger en utokad
igenk&nnandegrad, darigenom kan den vara en del av ett gott anseende, men inte tvartom.
Alltsd innebar inte ett hogt anseende en motsvarande okning av den ursprungliga, i
varumarket inneboende sarskiljningsformagan.

Att forvaxlingsrisken med ett ursprungligt kdnnetecken, som &r val ansett p.g.a. markets
inneboende, unika karaktar kan vara stor skall skiljas fran att forvaxlingsrisken (till skillnad
mot associationsrisken) inte automati% kan sdgas Oka i takt med ett forhdjt renommé som
ar kopplat till ett mérkes valkandhet =™ Jag delar alltsa inte asikten att ju storre anseende
desto hogre risk, generellt sett, for att forvaxling foreligger.

Vid anvéndning av ett med ett val kdnt och ansett varumarke liknande kannetecken, framfor
allt utanfor varuslagsgransen, uppstar naturligtvis inte en skada eller en férdel med
automatik. En hdg notoritet kan ofta innebdra en okad forvaxlingsrisk, men det finns
faktorer som talar for att nar manga kanner till det priméra varumarket minskas samtidigt
den med hdansyn tagen till alla omstadndigheter egentliga forvéxlingsrisken. Dessa
forhallanden som kan innebéra en pa helhetsbedémningens slutresultat motsatt paverkan,
bor dérfor tas med i bedémningen.

Ett varumadrke torde ibland, just p.g.a. dess valkéndhet, inte kunna komma att forknippas
med andra varor &n de som det_anvénds for, eller i vart fall inte med de varor som det
sekundara kédnnetecknet avser.““~En hdg notoritet innebar att manga kanner till det och
aktar det, vilket i sin tur gor att en stérre uppmarksamhet riktas mot eventuella intrang. Det
ar ocksa samtidigt lattare for en konsument, som ar val fortrogen med ett varumarke, att
skilja detsamma fran ett liknande kannetecken!

Risk for forvaxling okar alltsa inte alltid i takt med okad kannedom Istéllet kan faktiskt
forvaxlingsrisken typiskt sett anses minska. Men att fler k&nner till det ursprungliga
varumarket, och att manga har en levande och pétaglig sinnebild av det, gor daremot att
chansen att ndgon skall gora en association till det sekundara kannetecknet 6kar!=~ Detta
genom att ett stort antal konsumenter har en klar minnesbild av det ansedda mérket néra till
hands.

Ofta sammanfaller en hog ursprunglig sarskiljningsformdga med en hdg notoritet eller
andra anseendegrundande egenskaper. Men, eftersom skillnaden mellan skada genom

199 Jfr Wessman NIR 1998 s. 488.f. Samt (C-251/95) p.24.

200 5o dock Wessman NIR 1998 s. 488. (Se sarskilt fotnot 23.)
2L 3fr Grundén, NIR 1995 s 238.

202 5e dock Wessman NIR 1998 s. 489 f. Samt (C-251/95) p.24.
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forvaxling och genom association ar stor, bor pa samma sétt som associationsrisken skall
behandlas atskilt fran forvaxlingsrisken, de olika delarna av ett anseende i madjligaste méan
skiljas at vid en intrangsbeddmning.

Att forvaxlingsrisken inte okar vid anvandande av ett val ansett varumérke &r en
omstandighet som skall skiljas fran det faktum att i motsvarande man okar i allmanhet
storleken pé forfanget for och risken for att skada skall uppsta pa det ursprungliga market,
om anseendet ar betydande.

Val ansedda varumérken har en igenkannandekvalitet som berattigar till utdkat skydd. Ett
storre varde ligger i ett val ansett marke. Ur ett ekonomiskt perspektiv ar darfor skadan,
allmént sett, allvarligare ju mer val ansett varumérket &r. Etablerade marken ar darfor ofta
kansligare for negativ péverkan och sarbarare vid allt olovligt brukande. Det hdga
goodwillvardet ar ju ocksd anledningen till att lagstiftaren lattat pa varuslagslikhetskravet
och utokat skyddet i 68 2st.

Risken for att negativ paverkan vid intrdng pd ett val ansett varumarke Gver huvud taget
skall ske, ar vanligen ocksa betydande om ménga kanner till varuméarket och kan komma att
paverkas. l.o.m. att framst associationsrisken och darigenom intrangsrisken &ar stor, &r
samtidigt snyltnings- och skaderisken det ocksa. Det dr ocksa dessutom vanligare
forekommande att nagon forsoker dra nytta av ett marke med stort egenvarde.

Har varumaérket ett stort egenvéarde &r det intressantare och mer givande att utnyttja. Om det
primdra varumarket har ett hogt anseende finns det déarfor en stérre anledning att vilja
anvanda ett liknande marke. Det finns manga otillborliga fordelar som kan uppnas nar ett
sérskilt kant marke, forknippat med positiva egenskaper, utnyttjas.

Av dessa skal foreligger ett storre frihaliningsbehov och ett motiverat intresse av ett starkt

och vidstrackt skydd for det véal ansedda varumarkets egenvérde. Darfor bor skyddets
omfang och styrka oka i takt med egenvardets storlek.
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8 Angransande lagstiftning

8.1 Den konkurrens- och konsumentrattsliga

dimensionen

Att varumarken i normalfallet bara anses vara forvaxlingsbara inom varuslaget ar I'%nnl
exempel pa att ensamrattsskyddet till stor del ar baserat pa en konkurrensréttslig grund.
Sett ur en teoretisk, systematisk synvinkel kunde delar av VmL:s innehall istallet inplaceras
under konkurrensregelverke Dérfor, och for att inte olosligt kollidera med det
(6vriga)konkurrensréttsliga regelsystemet, tar den varumarkesrattsliga lagstiftningen
hansyn till konkurrensréttsliga aspekter.

Framfor allt associationsproblematiken och varumaérkeslagens skydd for val ansedda
varumarken anknyter till ett varn mot illojal Iigfglnkurrens och ar enligt vissa forfattare
egentligen inte alls av varumarkesrattslig natur.~~ T.ex. anser Lassen,“~ att (den danska)
Kodakdoktrinen bér placeras inom konkurrensrétten.

Kur ser dock helst att anseendeskyddet (framst det tyska) skall uppratthallas inom
varumarkesratten. Skyddet skulle da fa en starkare prégel, eftersom man skulle undvika den
undantagskaraktdr som omgdardar konkurrensratten/=~ Den tyska konkurrensrétten tar
namligen, sasom den svenska gor, framst samhéllsekonomiska hansyn, och endast
undantagsv&ses till varumérkesinnehavarens behov av skydd for varumarket och dess
funktioner.

Vilka skyddsvarda intressen bor da vara foremal for skydd i enlighet med VmL? Vad ar
VmL:s ratio legis? D.v.s., pa vilken rattslig grund vilar VmL?

I en dom av EGD®aststalls varumérkesréttens sarskilda skyddsforemal (’specific subject-
matter”) som: ”[...] the guarantee that the owner of the trade mark has the exclusive right to
use that trade mark, for the purpose of putting products protected by the trade mark into
circulation for the first time, and is therefore intended to protect him against competitors
wishing to take advantage of the E_gﬁus and reputation of the trade mark by selling products
illegally bearing that trade mark.’

Varumarkesratten skall alltsa i forsta hand garantera och vara ett skydd for
varumarkesinnehavarens intressen av ett uppratthdllande av dennes ensamratt till
varumadrket och dess funktioner.

MfL:s regler daremot ar av etisk art och riktas mot otillbérliga forfaranden som kan
forsvara konsumenters rationella val. En otillborlig marknadsforingsatgard praglas av en

203 3fr Hyllinge, NIR 1994 5.533.

204 3fr. Levin, NIR 1995 5.475,

205 e Stahl, Konkurrensréttsliga aspekter pa skyddet for val ansedda varumarken s.5.
2% Erik Lassen NIR 1989 s.535.

207 Kur 11C 1992 5.218 ff citerad av Wessman NIR 1993 5.203 f.

208 3fr. Stahl, Konkurrensrattsliga aspekter pa skyddet for val ansedda varumarken s.8.
209 Centrafarm/Winthrop, mal 16/74 [1974] ECR 1183, 5.1194.

210 Citatet hamtat fran Stahl, Konkurrensrattsliga aspekter pa skyddet for val ansedda

varumadrken s.10.
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oriktig och klandervard framstélining av egna eller konkurrenters varor for att missleda
konsumenter, och darigenom péverkaﬁﬁterfrégan. S& gors exempelvis genom ett
anvandande av vilseledande kénnetecken.

I MfL 4 §, stadgas att “Marknadsforingen skall stdmma overrens med god
marknadsféringssed och aven i dvrigt vara tillbérlig mot konsumenter och naringsidkare.”
Enligt 3 § MfL &r denna goda marknadsféringssed densamma som de vedertagna goda
seder och normer i marknadsféringssammanhang som syftar till att skydda konsumenter
och néringsidkare.

Aven utomrittsliga bestimmelser, som ICC: s grundregler for marknadsforing ar
tillampliga for att bestimma vad som utgdr god marknadsforingssed. Marknadsforingen
skall vara laglig, Eeﬁerlig, vederhéftig, informativ och utformad med en erforderlig kénsla
for socialt ansvar.

Om konsumenterna orétt bibringas uppfattningen att ett medgivande till brukandet
foreligger, pa sa satt att en felaktig garanti om varans beskaffenhet, funktion, kvalitet och
annat som ar forknippat med det ursprungliga varumé&ﬁ ges, ar detta till skada for bade
konsumenter och den ursprunglige mérkesinnehavaren.

Ohederliga konkurrensmetoder genom otillbérliga marknadsféringsatgarder riktade mot
konkurrenter kan sjélvfallet vara skadliga for konkurrenternas intressen.=~ Enligt Bernitz
m.fl., &r ocksa abl._sﬁénneteckensrattslig renommeésnyltning att anse som en slags otillborlig
marknadsforing.

Ett forbud enligt MfL mot vilseledande av konsumenter motiveras emellertid, naturligtvis, i
forsta hand av att det ar gﬁ.ylbo'rligt mot konsumenten. Endast sekundart erkinns ocksé
naringsidkarens intressen. - Exempelvis avser, enligt forarbetena, 4 § MfL att beivra
forkastliga satt att suggerera konsumenterna. Men dven vissa sérskilt stétande fall dar inget
skydd gér attE%i enlighet med annan lagstiftning, kan bedémas som otillbérliga mot
néringsidkare.

Ett askadliggorande exempel pa en skillnad mellan de, i ett visst fall, tankta resultaten yi
en tilldmpning arknadsforingslagen respektive varumarkeslagen anfors av Sandberg.
Legoklotsarna; banala helhetsintryck kan inte uppvdgas ens med en omfattande
inarbetning vid tillampning av VmL. Déremot kan en marknadsrattslig beddmning med
sina starka konsumenthansyn leda till en annan slutsats.

1 sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialratt och marknadsratt s.18 f.

212 K onsumentverket, KO: Marknadsforingslagen i praxis s.124 ff.

133fr. Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialratt och marknadsrétt s.16.

214 stahl, Konkurrensrattsliga aspekter pa skyddet for val ansedda varumarken, s 52 f samt
Bernitz, Otillborlig konkurrens mellan néringsidkare s.123.

215 Bernitz m.fl. Den nya svenska marknadsféringslagen. S.133 f. Se Ekelund, Anseende
och Associationsskydd s.5.

216 3fr. Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialratt och marknadsratt s.17 f och
s.74.

217 se Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrétt och marknadsratt s.18 ff.,
samt Konsumentverket, KO: Marknadsforingslagen i praxis s.95.

218 sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialratt och marknadsratt s.67 f.

219 Se NJA 1987 5.923.
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8.2 Mer om MfL och dess

renommeésnyltningsskydd

Direktivet 97/55/EG, Art.3a 1 g foreskriver att reklam dar man anger och jamfor sig med ett
annat kannetecken, inte far innebara att otillborlig fordel dras av det andra kannetecknets
renommeé.

I vissa fall kunde inte VmL fore Iagéndringe@ erbjuda ett tillfredsstallande skydd for val
ansedda varukannetecken. Detta var tex. fallet dd valrenommerade miérken genom
anvéandandet av liknande ké&nnetecken otillborligt exploaterades inom varuslaget. Vid en
otillbérlig marknadsforing genom varumarkesutnyttjande ar det ofta ocksd sa att
naringsidkarens intressen sammanfaller med konsumenternas.

Darfor utvecklades genom praxis, vid tillampandet MfL, en mojlighet att atnjuta ett
renommésnyltningsskydd i marknadsféringssammanhang. Sa skedde i enlighet med det for
renommésnyltning aktuella lagrummet, generalklausulen i 1975 ars marknadsforingslag
(28). Som ett komplement till VmL har pa sd satt ett visst konkurrensrattsligt
anseendeskydd for varumérkets kvalitets- och garantifunktion samt reklamfunktion,
konstruerats i MfL.

Den 1/1 1996 ersattes marknadsforingslagen fran 1975 med en ny lag (1995:450). |
forarbetena uttrycks nu klart att lagen skall omfatta skydd mot kommersiellt snyltande i
marknadsfbringssammanhang.Det ges dock fortfarande inget uttryckligt férbud i MfL
mot renommésnyltning av annans vélkadnda kannetecken. Istallet hanvisar forarbetena till
MfL: s generalklausul. (Nu i 48 1st.)

Renommeésnyltningsskyddet i generalklausulen géller inte bara vid begagnande ett
kannetecken pa ett satt som vilseleder konsumenten om det kommersiella ursprunget==~~ En
risk  for renommésnyltning genom anvdandande av  ett  kédnnetecken i
marknadsféringssammanhang utan att det forekommer nagon som helst forvaxlingsrisk
eller ndgot vilseledande i dvrigt kan alltsa forbjudas enligt MfL.

Sé kan fallet vara om en rorelseidkare, utan samtycke och pa ett langtgdende satt, anknyter
till annan naringsidkares véalkdnda marke eller om en annan néringsidkares goda anseende
dberopas. Detta pd sadant sitt att konsumenten oberattigat, medvetet eller omedvetet,
associerar till en annan mer vél ansedd néré'%gsidkare eller vara och konsumenterna
darigenom kommer att 6verskatta varans varde.

Overtradelser kan sanktioneras genom utfardande av vitesforelaggande. En mojlighet
medges namligen domstolen att jdmlikt 14 § utverka ett forbud vid vite att fortsatta den
otillborliga verksamheten.

Enligt 29 8 MfL kan varumarkesinnehavaren vid uppkommen skada fa skalig ersattning.
Denne maste dock invanta att en dvertradelse av vitesforelaggandet gjorts. Forst darefter
har varumarkesinnehavaren en ratt till ett eventuellt skadestand. Marknadsdomstolen
namligen inte utdéma ersattning forran ett brott mot ett meddelat vitesférbud skett. (298)

220 5e gvan.

221 Bernitz m.fl. Immaterialratt, 5.241

2223fr Grundén NIR 1994 5.543 samt Levin NIR 1994 s.520.

223 Jfr. Stahl, Konkurrensrattsliga aspekter pa skyddet for val ansedda varumérken, s 50.
224 Stahl, Konkurrensrattsliga aspekter pa skyddet for vél ansedda varumarken, s 55.
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Till skillnad mot de forutsattningar for utdémande av skadestand, som i enlighet med VmL
skall vara uppfyllda, kravs det ocksa jamlikt MfL ett doldst eller culpdst agerande for att
ersittning skall kunna medges. Men den som uppsatligen eller av oaktsamhet bryter mot ett
i enlighet med katalogen 6ver forbjudna marknadsforingséatarder meddelat vitesforbud kan
alltsa enligt 298 bli skadestandsskyldig.

I 6vriga fall haller inte MfL den skadelidande skadeslés. Enligt Bernitz har dock domstolen
mojlighet att alagga ersattningsansvar enligt alln%na skadestandsrattsliga principer,
sarskilt om det galler klara fall av renommésnyltning.

Att tillgodogora sig nagot till men for annan néringsidkare, aven utanfor den direkta
konkurrensrelationen, torde alltid innebéra ett otillborligt konkurrensférfarande. Darfor kan,
enligt MfL, skadestdnd utdémas aven om saken galler en ofillborlig m%esanvéndning
utanfor den direkta konkurrenssituationen, d.v.s. utanfor varuslagsomradet.

8.3 Praktisk avgransning

l.o.m. att varumarkeslagens granser forskjutits, finns det ocksé anledning att misstinka att
dessa forandringar far framtida aterverkningar pa den narliggande lagstiftningen. Troligtvis
i form av kollisioner %Ilan varumarkesréttsliga, konkurrensrattsliga och é&ven
konsumentrattsliga hansyn““~En uppkommen k%likt mellan dessa intressen far da losas
med beaktande av lagstiftningarnas skilda syften.

Det papekas i lagforarbetena (till den &ldre marknadsftjringslagerlrz_zgl) att den
marknadsrattsliga granskningen skall ske fristdende fran immaterialrattsliga dvervaganden,
och att inget efterbildningsskydd skall medges. All%égor om varumarkesintrang skall
behandlas av allméan domstol och i enlighet med VmL.

Denna installning har efterlevts ganska vél i praxis. Renommésnyltningsskyddet i MfL kan
dock tyckas alltfor mycket pdminna om, och dverlappa, det skydd som eventuellt kan eller
bor ges inom varumarkesratten. Detta genom att skyddet alltfér mycket anknyter till de
varumarkesrattsliga kriterierna istallet for att bygga pé en sjalvstandig bedémningsgrund.

VmL erbjdd ju tidigare otillrdckligt vdrn om det genom otillbérlig
kanneteckensanvandning, och wutan att en forvaxlingsrisk foreldg, gjorts en
renommeésnyltning inom varuslaget. Som jag ser det innebar troligtvis det utdkade skyddet i
VmL att sa inte langre ar fallet. Med tanke pa lydelsen av dagens 68 VmL och EG-
direktivet ar fragan darfor, om det fortfarande verkligen kan anses vara nodvandigt for
varumarkesinnehavaren att alls anvanda MfL i dylika sammanhang.

Trots detta &r det enligt vissa bedémare, da sa[I%E galler forhallanden inom varuslaget,
fortfarande endast MfL som kan erbjuda skydd-=*" Som en féljd av det oklara réattslaget
I6per renommésnyltningsskyddet i MfL kanske t.o.m. parallellt med anseendeskyddet i 68§

225 Bernitz. Marknadsforingslagen 1997 s.111 f.

226 prop, 1994/95:123 5.111. Samt Levin, Skyddet utanfér varuslagsgranserna i EU, NIR
1995 5 470.

227 Stahl, Konkurrensrattsliga aspekter pa skyddet for val ansedda varumérken s.5.

228 prop.1992/93:56 s.71. Se Stahl,, Konkurrensrattsliga aspekter pa skyddet for val ansedda
varumarken s.7.

229 prop. 1970:57 5.90. Se Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialratt och
marknadsratt s.19.

230 |bidem.

231 Se ovan angdende min &sikt i frégan.
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2st VmL. Idag kan alltsa eventuellt en och samma renommésnyltning samtidigt utgcra bade
en otillborlig marknadsforing och ett varumarkesintrang. Detta skulle inte innebara nagra
problem om skyddets syfte, skyddsobjekten och de olika rattsgrunder domslutet skall bygga
pa, var av klart vasensskild natur och holls isar. S& dr dock inte fallet.

Skyddsforemalet i MfL ar onekligen i forsta hand konsumentintresset. Detta medan en
varumarkesanvandning som innebdar renommésnyltning férst och framst drabbar
varumarkesinnehavaren. Med tanke pa marknadsforingslagstiftningens starka pragel av
tillvaratagande av annat &n varumarkesinnehavarens intressen, och p.g.a. begrénsningarna
av t.ex. skadestandsmojligheterna, anser jag av praktiska skal att ett (i mitt tycke fullt
beréattigat) renommésnyltningsférbud inom varuslaget har féga att gora i MfL.

Fordelarna med ett samlat skydd for varuméarkets egenvarde gor det ocksa 6nskvart att ha
det varumaérkesrattsliga ensamrattsskyddet i en enda lag, och helst som i Benelux i ett enda
flexibelt lagrum. Ett sddant varumarkesrittsligt ensamrattsskydd borde uppratthéllas inom
varumarkeslagen och inte inom marknadsforingslagstiftningen. Detta anser jag darfor att
saval rattsgrunderna som skyddsobjekten inte bara till stor del &r, utan dven huvudsakligen
bor vara, av vasensskild natur i de olika lagstiftningarna.

De olika nationella varumarkeslagarna brukar ha bade konsumentens och naringsidkarnas
intressen som skyddsobjekt, sa dven den svenska. Detta ar till viss del 6nskvart, for att inte
for manga oldsliga konflikter skall uppsta mellan t.ex. VmL och MfL. Trots detta kan man
frdga sig om regler, med ett i forsta hand starkt (och likafullt beréattigat) konsumentskydd,
verkligen hér hemma i VmL. P.g.a. lagstiftningarnas skilda syften och skyddsobjekt, anser
jag att konsumentskyddet i storre utstrackning istéllet skall forsoka uppratthallas inom MfL.

Det ar viktigt att syftet med en lagregel klargérs, och systematiskt sett kan i 6 § 2st VmL en
grans dras mellan forvaxlingsskyddets och associationsskyddets skilda intentioner.
Protektionen mot markesférvaxling utgér dels ett naringsidkarskydd, och dels ett
konsumentskydd. Associationsskyddet varnar daremot de stora kommersiella intressen som
innehavaren av ett vél ansett varumarke har.

Det ar naturligtvis angelaget att svensk lagstiftning motverkar varuforvaxlingar till forfang
for konsumenter. | den man en forvéaxling beror pa otillborlig varumarkesanvandning, och
darfor innebdr ett intrang pa varumarkesinnehavarens intressen, bor VmL kunna tillampas.
Om daremot varumérkesinnehavarens eventuella forfang endast dr av ringa karaktar, och de
konsumentrattsliga intressena istéllet dominerar, skall MfL istallet anvéndas, och dess
intentioner beaktas. Det torde dven vara fullt mojligt att tva processer, i olika fora, pagick
samtidigt. En som galler anseendesnyltningen och en som behandlar vilseledandet av
konsumenter.

En kénneteckensanvandning som medfort forfang behdver inte nédvandigtvis ha utforts
med sadana medel som anvands for att sarskilja varor och tjanster inom naringsverksamhet.
En sddan kan ha genomférts med hjalp av atgarder av endast privat karaktar. Som exempel
kan ndmnas ett fortal, utfort av en néringsidkare, men genomford i ett enskilt sammanhang,
alltsa pa ett sétt som inte kan raknas som en marknadsfaringsatgard.

En otillb6rlig varumarkesanvandning kan aven komma till stdnd i samband med en
verksamhet som har ett annat an ett vinstinriktat andamal. En ideell stiftelse, myndighet,
eller ndgon annan rorelse, som bedriver en verksamhet som faller utanfor en kommersiell
naringsutovning, kanske propagerar mot ndgot de anser vara orattfardigt eller omoraliskt.
S& kan exempelvis goras genom en annonseringskampanj, som kan sagas utgbra en
marknadsforingsatgard, men utford utan vinstsyfte.

Lagstiftaren har emellertid inte anammat mdjligheten att, i enlighet med art. 5.5 i EG-
direktivet, infora ett skydd mot dylika intrang i varumarkesinnehavarens ensamratt. Saledes
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ges det ingenstans ié%umérkeslagstiftningen nagot varn mot denna typ av Gvergrepp, inte
heller i 6 § 2st VmL=~ (Jfr rattsfallet "Chalmersring”

Déaremot  omfattar Egﬂ_T ett begransat skydd mot somliga av dessa
varumarkesutnyttjanden. rots att markesinnehavaren endast undantagsvis har behov av
ett skydd som omfattar sadan otillborlig varumarkesanvandning anser jag att istallet for det
skydd som mdjligtvis ges i MfL, en mer vidstrackt lagregel i VmL som dven pd detta satt
skulle komma i 6verensstdimmelse med beneluxlagen vore dnskvérd.

8.4 Praxis fran MD

MD 1987:10 var det forsta rattsfall dar renommésnyltning, i sin sjalvstandiga form, ansags
utgdra en otillborlig marknadsforing. Ett halsokostforetag anknét vid sin marknadsforing av
en produkt, Maxglandin, pa ett langtgaende satt till det vélkanda preparatet Pre-Glandin.

Forutom annonseringen p.g.a. vilseledande om kommersiellt ursprung och otillborlig
jamforelse i reklam, forbjod MD dessutom marknadsforingsatgarderna p.g.a.
renommeésnyltning. Marknadsféringen vande sig till samma kundkrets som det
valrenommerade mérket och jamstéllde de olika produkterna. Annonsen var otillbérlig da
den sokte gﬁpa en formanligare bild av Maxglandin genom att utnyttja Pre-Glandins goda
renomme.

I avg6randet MD 1993:9 ansags ett forsakringsbolag ha snyltat pa konfektionsholaget Hugo
Boss renommé. Detta genom anvéandande i marknadsféring av ordet "BOSS” skrivet i
samma typsnitt. Marknadsforingen skedde &ven i samma annonsmedium och vénde sig i
stort sett till samma kundkrets.

Varumarket Boss var valkant och forknippades med hog kvalitet och exklusivitetl.ﬁ_fll
Manga lasare lockades darfor att ta del av innehallet i annonsen, och genom associationen
utnyttjades Hugo Boss goda renommé for att ge en fordelaktigare bild av forsakringen.
Renommésnyltningen ansags sjdlvstandigt vara tillracklig for att utgora forbudsgrund.

8.5 Firmalagen

En produkt kan prydas med ett varukénnetecken i vilket naringsidkarled som helst. Ett
varukannetecken anger alltsa inte i forsta hand vem som de facto star bakom en produktion,
eller var denne har sitt site. Det ar istéllgﬂfirmabeteckningen med dess utpréaglade
ursprungsangivelsefunktion som anger detta.=~ Naringskannetecknet symboliserar alltsa
den specifika varans ursprung, det identifierar varans tillverkare eller dess distributdr och
anger ett kommersiellt eller geografiskt ursprung.

232 3fr Ahlberg Kerstin m.fl., Val ansedda varuméarken och forvéxling genom associationer.
s.129.

233 NJA 1937 5.209.

2% Bernitz m.fl. Immaterialratt 6 upplagan. 1998 5.191 och s.241.

2% Se Stahl, Konkurrensrattsliga aspekter pa skyddet for val ansedda varumarken, s. 50.
2% stahl, Konkurrensrattsliga aspekter pa skyddet for vél ansedda varumarken, s 51.

37 Ekelund, Anseende och Associationsskydd. s. 12.
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Firmamérkets och varumarkets funktioner &r emellertid likartade och éverlappas mer och
mer, vilket avspeglas i det korsvisa skyddet i FL och VmL. | framfor allt reklam kan det
vara omdjligt att avgéra om det ar fraga om t.ex. ett varumarke, en firma eller en corporate
identifier. Ofta séljs produkten med angivande av firman i varukénnetecknet. Detta &r
vanligt i t.ex. bilbranschen. Ett annat exempel pa att funktionerna ibland &r liknande ar
markesdifferentiering (se ovan), d.v.s. firmabeteckningen anvands som varumarke i manga
olika produktbeteckningar.

Ett tydligt exempel dér varumdrket hade en firmarattslig_funktion och kunde anses vara
angivare av ursprung i vid bemarkelse, uppger Ekelund:=* Coca-Cola bryggdes innan pa
licens av Pripps. Pripps hade sin firmateckning synlig pa forpackningen, men varumarket
Coca-Cola forknippades med ett annat kommersiellt ursprung &n Pripps.

I Ju Ds 1993:97 S.63 sdgs att eftersom Firmalagen utformats i ndra anslutning till
Varumarkeslagen, bor eventuella forandringar i Varumarkeslagen foljas pd motsvarande
satt i Firmalagen. Det framholls i aldre forarbeten att Kodakregeln t.o.m. borde fa en annu
vidare tillampning inom firmaratten &n inom varumarkesratten:=* For att dverensstimma
med Varumérkeslagen fdréndra%dérfér FL genom Prop. 1994/95:59, och den 1/1 1995
tradde den nya 68 FL i kraft=*- Denna var utformad sa att FL harmoniserade med
motsvarande regel i 68 2st. VmL.

FL 6 § lyder: "Ké&nnetecken anses forvéxlingsbara endast om de avser verksamhet av
samma eller liknande slag.

Forvaxlingsbarhet kan dberopas aven till forman for ett kdnnetecken som &r val ansett har i
landet, om anvéandningen av ett annat liknande kannetecken skulle dra otillbérlig férdel av
eller skulle vara till forfang for det val ansedda kannetecknets sarskiljningsformaga eller
anseende.”

Rekvisitet “otillo6rlig fordel” har provats av HovR!Z'I Tyloéfénsters firmaregistrering
havdes, da Tylo AB anségs vara synnerligen starkt inarbetat hos branschfolk och bland den
stora allmanheten. Verksamheterna ansags ocksa vara sa narliggande att det fanns en risk
for antagande om kommersiellt samband. Darfor kunde det antas att Tylofénster drog
otillborlig nytta av Tylo AB:s uppnadda goodwill.

I den tyska ratten tas ett helhetsgrepp pa varu- och naringskannetecken i en enhetlig
kanneteckensrattslig lagstiftning for narings- och varukannetecken. Levin vill ha en sadan
samlad ensamréttslagstiftning fér varu- och néringskannetecken, geografiska
ursprungsbeteckningar etc. Alla fyller de en liknande funktion och borde, for att kryphal,
och andra konflikter p.g.a. en icke enhe&iz.g lagstiftning skall undvikas, samlas i en
allomfattande lag eller i vart fall samordnas.

238 Ekelund, Anseende och Associationsskydd. s 12.
2% 50U 1967:35 5.189 ff.

240 SES 1994: 1509 och 1510.

41 T 829/95 1997-11-10. Se Essén, Firmaratt s.61.
2 |evin, NIR 1994 5.528 f.
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9 Mer om tillampningen av 68
2st.

9.1 Allméant om anseendeskyddets

tillampningsomrade

Det &r inte till alla delar klart hur langt anseendeskyddet stracker sig. Ytterligare
praxisutveckling kravs darfor i Sverige och inom EU. Klart &r att skyd% inte &r, och inte
heller bor vara, begréansat till den direkta konkurrensrelationens omrade.

Det star dven klart att det ensamréattsliga skyddet inte ar begransat till varumarkets
grundldggande funktion, den sérskiljande, utan &ven till viss del innebér ett erkdnnande av
varumarkets egenvarde. Utvecklingen av anseendeskyddet har inriktats pa en forstarkning
av reklamskyddet, d.v.s. skyddet mot utnyttjanden av gjorda marknadsinvesteringar och
mot ageranden som kan leda till urvattning och andra skador p& varuméarkets
marknadsféringsvarde.

Numera ingar enligt 6 § 2 st. ett investeringsskydd i uttrycket ft‘>rva'1xlingsrisk.IZTA'| Darfor
torde det for att atnjuta skydd racka med en varuméarkesanvandning utan skélig anledning.
Detta forutsatt att det foreligger en risk for forfang, genom t.ex. en pévisad urvattningsrisk
eller att en orattmatig fordel genom ett utnyttjande kan uppsta.

Skyddet for naringsidkares berattigade krav har alltsa blivit starkare, men inte pa bekostnad
av konsumenternas intressen, utan genom en ytterligare inskrdnkning av de illojala
konkurrensintressena. Utgangspunkten, det direkta foremalet for skyddet, i den nya
lagstiftningen é&r till viss del en annan &n i den gamla lagen. Men detta har inte lett till
nagon forsamrad rattsstallning for konsumenterna.

Inte ndgonstans i den svenska lagstiftningen ges négon explicit reglering till skydd mot
snyltning i alla sammanhang. Vad det géller regeln 68 2st., &r dess syfte inte att varna alla
varumdarken eller att erbjuda ett skydd vid varje situation da ett, ens med ett val ansett
varumarke, liknande eller identiskt kannetecken anvénds.

Ett véal ansett varumarke behover dock inte vara ett véarldsmarke med_internationell
utbredning. Det récker att det &r tillréckligt val ansett inom landets granser.“~ Men ju fler
varuslag som kan forknippas med ett kénnetecken och ju vidare k&nnedom om
kénnetecknet stracker sig, desto langre kan skyddet utstrédckas. Ett mycket starkt skydd,
kanske t.0.m. i alla klasser, kan saledes medges for ett fatal verkligt erkanda varldsmarken,
Microsoft, Walt Disney, Mc Donald’s, IBM, Coca-Cola, Porsche, Sony, o.dyl.

243 Jfr. Medghoul, Den "nya Kodakregeln s. 4. med hanvisning.
2 Ekelund, Anseende och Associationsskydd, s.35.
2% evin, Noveller i varumérkesritt, s. 32. Och Kur, 11C 1992 5.218.
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9.2 Avvagningar mellan olika intressen

Efterhand kan ett egenvarde kontinuerligt stegras till dess att varumarket anses vara val
ansett. En skada kan dock intraffa redan pd ett for nastan alla oként kanneteckens
egenvarde. Antag att det finns tva liknande kannetecken med olika innehavare. Sa fort en
individ som ingar i omsattningskretsen, eller i ndgon av de tva omsattningskretsarna, har en
mojlighet att pa nagot satt komma i kontakt med de bada kannetecknen, (inte nddvandigtvis
vid samma tillfalle) finns det ndmligen en, kanske véldigt liten men likvél teoretiskt
existerande, risk for att en skada eller en otilloérlig fordel samtidigt skall uppsta for nagon
av varumadrkesinnehavarna.

Naturligtvis skall behovet av ett starkt ensamrattsligt skydd mot negativ paverkan av
varumérkets kommersiella vérde beaktas. ﬁﬁndra sidan finns det samtidigt befogade
konsumentrattsliga intressen att uppratthalla== En vélbalanserad lagstiftning som soker
motverka illojala naringsidkarintressen men ger utrymme for och fredar de redliga, torde
dock oftast dven gagna konsumenternas intressen.

Aven intresset av att forhindra uppkomsten av en monopolsituation som kan begransa
konkurrenternas majligheter att effektivt saluféra varor bor tillmétesgas. En avvagning ar
allts& nodvindig att gora. Aven om de konkurrensrattsliga intressena i forsta hand bor
tillgodoses inom ramen for annan lagstiftning, maste de olika delarna av réttssystemet
korrelera for att inte olosliga konflikter skall kunna uppsta.

Om skyddet for varumérkets kommunikationsfunktion forstarks, bor det darfér samtidigt
kompletteras med regler for att forhi att alltfor starka kdnnetecken eventuellt satter den
marknadsstyrande funktionen ur spel.

Ett alltfor utvidgat skydd for starka varumérkens egenvarde kan ur konkurrensrattslig
synvinkel vara foga tilltalande. Genom att forstarka redan starka foretags positioner pa
bekostnad av nyetablerade marknadsaktorer och de som ténkt sig &ntra marknaden, riskerar
ensamrattsskyddet att alltmer bli den starkares rétt.

Det stora antalet marken pa marknaden nufortiden o6kar forvaxlingsmojligheterna, vilket
kan motivera ett brett skyddsomfang. | takt med de stdndiga nyetableringarna och den
Okande globaliseringen tilltar emellertid &ven det legitima behovet av att kdnnetecken i
form av ett begransat antal lampliga namn halls fria och tillgangliga eller att de i alla fall
ges en snav skyddszon. Ett omfattande ensamrattsligt skydd maste, for att inte onddigtvis
forhindra marknadsetablering och expanderinglﬁéledes ge akt pa andra marknadsaktorers
legitima mojligheter till varuméarkesutformning-=~Dessa hansyn till de konkurrensrattsliga
intressena nodvandiggdr  samtidigt  ocksd  ett  visst  uppratthallande  av
specialitetsgrundsatsen.

Ett omfattande skydd fér ansedda varumarken har ocksen negativa effekten att en
konstgjord sérstéllning, ett artificiellt monopol kan skapas. En intensiv marknadsforing
med suggestiv och kéansloladdad reklam kan ndmligen ge en valdigt unik image for ett
varumarke med ett stort skyddsomfang. Att konsumenten identifierar och jamfor olika
varor kan da leda till forestallningen att en produkt med ett val ansett varumarke har
egenskaper som vasentligen skiljer sig fran alla liknande produkter som inte ar markta med
detta varumadrke. En produkt med ett val ansett varumérke kan darfér, mer &n vad som rent

2%8 3fr Levin Noveller i varumarkesratt, s. 101 f., samt Wessman NIR 1993 s.207.

7| evin, NIR 1994 5.528.

283fr Annette Kur, 11C 1992 5.218 ff., Wellknown marks- What's it all about? Citerad av
Wessman i NIR 1993 5.208.

9 D.v.s. att i normalfallet stracker sig ensamratten inte utanfor varuslagslikhetsomradet. Se
6 8§ 1st. VmL.

230 stahl, Konkurrensrattsliga aspekter pa skyddet for vél ansedda varumarken s.58.
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faktiskt ar berattigat, komma att skiljas fran andra, objektivt sett likartade och i hog grad
likvardiga produkter men med ett annat namn.

Enligt EGD: s praxismutgdrs en produkts marknad av utbytbara varor. Om andra varor i
praktiken inte anses vara substitut for det vél ansedda varumérkets varor, sa konkurrerar de
bara i teorin. Saledes har tva olika marknader skapats. Det val ansedda varumarket
representerar da, helt utan konkurrens, den enda produkten pa den egna marknaden.

For att forhindra sadana olyckliga konkurrensbegransningar bor skydd bara medges for de
kénnetecken som riskerar att lida allvarlig skada. Eller om en otillbérlig fordel verkligen
kan dras. Detta oavsett om market &r val ansett eller ej.

Naringsidkare skall skyddas fran illojal konkurrens, men p& samma géng skall
varumarkesinnehavaren bara fredas mot orattfardig varumarkesanvandning, och inte mot
en, for en fungerande marknadsekonomi, nédvéndig konkurrens fran andra varumarken. Av
samhallsekonomiska skdl gar darfor konkurrens- och konsumenthinsyn fore
varumarkesskyddet, om det inte finns en risk att anvéndningen av det ébero%azﬁie
varumarket vilseleder om det kommersiella ursprunget eller innebéar en férvaxlingsrisk.

Darfor finns det samtidigt vissa majligheter att i marknadsforingen pa olika satt upplysa om
ett annat varumarke genom att t.ex. hanvisa till det i ett neutralt citat. En i viss utstra%ﬂing
jamforande reklam &r, i den man den ar rattvisande, accepterad i bade MfL och VmL.

En av dessa fataliga situationer da ensamratten begransats for att tillgodose motiverade
intressen, ar vid marknadsforing av en naringsidkares tillnandahallande av tillbehor,
reservdelar och service. Om verksamheten har tillracklig anknytning till varumarket far det,
med vissa begréansningar, nyttjas och aberopas vid marknadsforingen. Aven vid forsiljning
av  parallellimporterade  varor  kringskars i viss utstrdckning  ensamratten.
Varumarkesinnehavarens énskan att forhindra parallellimport kan innebédra en konstlad
uppdelning av den gemensamma marknaden och kolliderar ddrmed med EU-principen om
fri rorlighet for varor.

Den i Sverige tidigare sa centrala ursprungsangivelsefunktionen kom till uttryck bl.a. i en
global konsumtionsprincip vid parallellimport. 1.0.m. EU-intradet har vi gatt dver till en
inom EU-omradet gallande regional konsumtion. Denna innebér att ensamratten till viss del
konsumerats nér varor med varumarkesinnehavaren tillstand forts ut pd den gemensamma
marknaden. Sadana varor far fritt Gverlatas vidare under sitt ursprungliga varumarke.
Daremot gar nationella varumarkesrattigheter fore den globala konsumtionsprincipen i EU-
ratten. Varorna &r inte "akta” om de i%orterats frén ett land utanfor EU, oavsett om de ar
lovligt slappta och mérkta i detta land.

Eftersom parallellimport i viss utstrackning ar tillaten, maste det ocksd vara majligt for
parallellimportéren att anvanda sig av varumarket pa_ett legitimt satt for att informera
konsumenterna att han har produkterna i sitt sortiment:=> Om en, av nagon anledning, icke
auktoriserad aterforséljare vid en saluforing anvander ett val ansett varumarke, kan detta
emellertid innebédra att en otillborlig vinsﬁgbrs, och att en goodwillskada for den
ursprunglige varumarkesinnehavaren uppstar.

Trots att parallellimporten varit legitim kan alltsd en marknadsforing, med hjélp av varornas
kannetecken, vara ett illojalt satt for en icke lika val ansedd avséattare av varor att skaffa sig
ett battre anseende. Varumarkesinnehavaren har darfor ratt att i vissa sadana fall forhindra

1 ge Stahl, Konkurrensrattsliga aspekter pa skyddet for val ansedda varumérken s.58.
2 ge Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialratt och marknadsrétt s.32 f.
253 SOU 1958:10 5.237.

24 Levin, NIR 1994 s.521.

2% Jfr, Stahl, Konkurrensrattsliga aspekter pa skyddet for val ansedda varumérken s. 33.
2%3fr. Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialratt och marknadsratt s.48 ff.
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viss anvéndning av ett val ansett kénneteckenﬁ. vid en annonsering som kan leda till
skador pa ett kansligt varumarkes luxudsa imag

I rattsfallet Centrafarm/Winthrop, (mal 16/74 [1974] ECR 1183) fastslogs det att, i.0.m. att
varumarkesinnehavaren bedrivit forséljning av produkten i de bagge EG-lander som saken
géllde, hade varumérkesinnehavaren forbrukat sin rétt att férhindra parallellimport. Varorna
hade ju samma kommersiella ursprung.

Begransningar i tillatligheten att anvanda annans varumarke i samband med parallellimport
statuerades i Ballantine-rattsfallet: (C-349/95 11 november 1997) Detta domslut innebér ett
erkannande av varumadrkens skyddsvéarda anseende och de stora ekonomiska intressen som
star pa spel. George Ballantine & Son Ltd. m.fl. protesterade mot den ommarkning av
whiskyflaskor som distributionsfirman Fritz Loendersloot foretog. De menade att fara
foreldg for att bilden av deras varor som vl ansedda lyxvaror skulle kunna skadas.

Loendersloot distribuerade whiskyn till parallellimportorer och avlagsnade da
identifikationsnummer och ordet "pure” pa de nya etiketter som sattes pa flaskorna.
Loendersloot ansdg att anvandningen av identifikationsnummer hade som syfte att bekampa
parallellimport. Ballantine menade att syftet istallet var att bek&mpa kopiering och att
forenkla atertagning av defekta varor.

Den holldndska overratten bad EG-domstolen om ett férhandsavgérande. EG-domstolen
papekade forst att det finns konkurrensrittsliga regler som skall skydda parallellimportoren
i de fall av dylik otillborlig konkurrensbegransning som Loendersloot syftade pa. EG-
domstolen fastslar vidare att om anseendet kan skadas har varumarkesinnehavaren ratt att
med hjalp av den varumadrkesrattsliga ensamratten hindra ommarkning. Den enda
inskrankningen av denna ratt som tilldts ar om ommarkning varit nodvéndig for att fa
saluféra varan i landet i frdga. Om varans anseende daremot inte kan skadas, och
varumarkesinnehavaren informeras darom, ar ommarkning tillaten. Detta om det kan anses
nddvandigt for att forhindra en konstlad avskarmning av medlemsstaternas marknader.

9.3 Fragor som kan stallas i samband med

tillampandet av helhetsbeddmningen

Hur hog ar risken, i det enskilda fallet, for en negativ inverkan pa ett kanneteckens
fristdende varde vid ett otillborligt nyttjande av ett liknande eller identiskt kannetecken i
naringsverksamhet? Tillika, hur stor kan denna negativa paverkan bli? Dessa forhallanden
ar beroende av en mangd olika faktorer, och bér darfor berdknas efter ett antal skilda
kriterier.

P.g.a. problemformuleringarnas i praktiken narbesléktade natur ar en kumulerad utredning
av dels forvéaxlings- och associationsrisken, och dels bedémningen av hur stor den slutliga
skadan kan forvantas bli, saval praktiskt som teoretiskt att foredra.

Tva anknytande fragestallningar kan formuleras pa foljande sétt. | vilken utstrackning skall
ett varumarke behova tala risken fér sammankopplingar med ett annat varumarke? Ar den
paverkan varumarket utsatts for, nar ett liknande eller identiskt kannetecken anvénds,
tillrackligt kraftig for att ett skydd skall kunna pakallas? En annan fraga som kan stéllas i
anslutning till dessa avvagningar &r: hur kéansligt ar det ursprungliga varumarket, d.v.s. hur
hog ar risken rent allmant sett att varumarkets egenvirde paverkas negativt vid anvandande
av liknande eller identiska kénnetecken ?

237 Jfr. Stahl, Konkurrensrattsliga aspekter pa skyddet for val ansedda varumérken s. 34.
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Vid en fullstdndig helhetsbeddmning bor avseende fastas vid hur stor den andel &r av de
som kanner till det ursprungliga varumarket, och som samtidigt kan komma i nagon form
av kontakt med det liknande eller identiska kannetecknet, samt darigenom paverkas av
brukandet. Hansyn kan dessutom ocksa behova tas till hur ofta och hur lange de som kéanner
till det ursprungliga varumarket utsatts for paverkan. For att ytterligare komplicera bilden
kan hansyn ocksa behdva tas till andra faktorer, som t.ex. i hur hog grad de individer som
kanner till det ursprungliga varumarket paverkas, o%wr negativ dessa personers nya bild
av kannetecknet blir jamfoért med den de hade innan.

Effekten, den slutliga ekonomiska skadan i det specifika fallet kan ocksa bero av de
speciella forhallanden som eventuellt rader pa de skilda knaderna, samt olikheter i
distributionssétt och omséttningskretsarnas sammansattning,.~=~Hur ser kundkretsen ut som
paverkas? Vilken typ av kunder véander sig de olika markesanvandarna till? En negativ
paverkan leder till stérre skada i en kopstarkare omséattningskrets. Olika varor med samma
varumarke och med samma rattighetsinnehavare kan vénda sig till olika omsattningskretsar
med olika ekonomiska forutsattningar.

Aven fragestallningar om varans natur kan ingé i en intrangsbedémning. Vad &r det for typ
av varor? Vilka anvandningsomraden avses for de bagge varorna, och foreligger det
patagliga skillnader i prisnivaerna? Ett och samma varumarke med samma
rattighetsinnehavare kan, som tidigare papekats, representera olika typer av varor. Det kan
dels vara fréga om dyra varor som motorbatar, dels billigare (t.ex. flytvastar)*" Ar det den
andel av konsumenterna som ar flytvastkunder eller motorbatskunder som paverkas mest
negativt?

Hansyn maste aven tas till hur kant och ansett det ursprungliga market ar. (Om det primara
kannetecknet ar vélkant okar associationsmaéjligheterna.) Men &dven storleken pa skadan,
Okar typiskt sett om varumarket representerar stora varden. Aven varumarkets objektiva
utformning kan i sig ha en ursprunglig, associationsskapande formaga, som ocksé bor
beaktas vid undersékningen.

Omsattningskretsar &r, framfor allt nufértiden, inte av konstant utan flexibel beskaffenhet.
Att en konsument ingar i en viss marknad ena dagen innebér inte att sa ar fallet nasta dag.
Det ensamréttsliga skyddet maste i mojligaste man berdra alla méarkesinnehavarens
potentiella ﬁﬁh rattméatiga mojligheter att med varumarkets hjélp “vérva och odla en
kundkrets”*~'Hansyn bor darfor, enligt min mening, trots praktiska svarigheter fdrsdkaﬁ
till den fortsatta, och i framtiden eventuellt férandrade, anvandningen av kénnetecknena.

Man bor beakta en expanderad anvandning av det ursprungliga eller det liknande
varumarket om en sadan ar trolig. En naturlig expansion kan ske genom en utokad
omséttning inom kundkretsen eller en utvidgad kundkrets. Varumarket kan emellertid ocksa
komma att anvandas for andra produkter eller malgrupper genom t.ex. licensiering.

8 Jag bortser har ifrén mojligheten att anvandandet av det liknande kannetecknet kan
paverka det primara varumarkets kommersiella varde i positiv riktning genom att t.ex. fler
manniskor kommer i kontakt med det priméra varumarket. Om de positiva effekterna skulle
overvaga lar det ju aldrig pakallas en provning av den ursprungliga rattighetsinnehavaren.
29 stahl, Konkurrensrattsliga aspekter pa skyddet for vél ansedda varumarken s.39.

290 \Wessman, NIR 1993 s.212 ff.

261 Medghoul, Den "nya Kodakregeln s.7.

262 Jfr Medghoul, Den "nya Kodakregeln” s.4 f.
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9.4 Mer om den praktiska tillampningen

P.g.a. néringslivets forutsebarhetsbehov skulle det vara dnskvért med entydiga faststallda
kriterier for lagens tillampning. Enbart en vag végledning i form av en hanvisning till att i
varje enskilt fall skall skdnsmassiga hansyn tas till samtliga omsténdigheter, leder till
osakerhet och eventuellt langvariga, obehdvliga och dyra processer. “**'Kravet pa rattslagets
forutsagbarhet, genom tillhandahéllandet av synliga métbara egenskaper, ar ett krav pa
rattssakerhet som i forsta hand skall tillfredsstallas genom en klar och tydlig réttspraxis pa
intrdngsomradet.

Nar domstolen vid en intrangsbedomning tillampar anseendeskyddet ar en helhetssyn pa
skaderisken for det vél ansedda varumarket det vasentliga. Men i praktiken &r det omgjligt
att vid varje enskilt fall ta alla, i kapitlet ovan, redovisade hansyn. Upprékningen av olika
hansyn anger en malsattning och skall ses ur ett teoretiskt perspektiv.

Om det ens skulle ga att fa svar pa alla fragor, skulle marknadsundersokningarna bli alltfor
omfattande, tidskrdvande och dyra. Frdgor om konsumenters uppfattning om kvalitet, ?%
om de kommit i kontakt med efterbildningen o.s.v. &r dock nddvéandiga att stalla:
Omstandigheterna i det enskilda fallet far sedan vara vagledande for
marknadsundersdkningarnas vidare utformning.

For att uppskatta ett primért, (ursprungligt) varumérkes eventuella skyddsvérde kravs det
alltsa bl.a. en kvantitativ marknadsundersokning av omstandigheterna i det enskilda fallet.
Fragestallningarna som skall besvaras i denna kvantitativa undersékning kan formuleras pa
foljande satt: hur stor & den procentandel av omséttningskretsen som kanner till
varumarket? Alternativt, sasom i USA: hur stor ar den procentandel av allmanheten i stort
som kénner till varumarket?

USA har som sagts lamnat en ensidig diskussion om omsattningskretsar for att bestimma
ett kanneteckens skyddsvirde. Istallet har en koncentration pa skaderekvisitet gjorts. Vidare
tas det i USA aven hansyn till den sekundédra kanneteckensanvéndningens geografiska
omfattning, marknadsféringens och publicitete%omfattning och varaktighet, samt
sambandet mellan handelskanaler och varornas art.““*Hur kan allménheten tdnkas uppfatta
situationen? Hur stor &r risken for skada och hur stor kan skadan tinkas bli?2

P.g.a. att skyddet &ven i Sverige utvecklats till att vara ett varn for gjorda
marknadsinvesteri , kan &ven rent ekonomiska faktorer _ldggas in i en
helhetsheddmning.“*~Marknadsundersdkningar bor, enligt Wessman,==kompletteras med
efterforskningar om reklaminsatser, produktionstraditioner, varumarkets slagkraft o.dyl. |
USA har sddana undersokningar foretagits under manga ar.

Varumarkesinnehavaren har bevisbérdan. Uppgiften att pdvisa rekvisitens tackning, vid
osakerhet darom, ligger alltsd hos innehavaren av ett pastatt val ansett varumarke. Denne
skall t.ex. gora det troligt att risk for forfang foreligger.

For att det erkdnnande av varumarkets individualisering som till viss del skett skall fa
genomslag, och for att ett utokat skydd for varumarkets egenvarde i framtiden skall kunna
medges, krévs det att varumarkesinnehavarna inser att det i storre utstrackning &r upp till
dem sjalva att tillvarata sina intressen. Eftersom det nyligen medgivna skyddet for dessa

2%33fr Grundén NIR 1994 s.544,

264 Wessman NIR 1993 5.217.

%65 stahl, Konkurrensrattsliga aspekter p& skyddet for val ansedda varumarken s.39.

266 Kerstin Ahlberg m.fl., Val ansedda varumérken och férvaxling genom associationer
s.139.

27 evin, NIR 1995 s.477.

208 \Wessman, NIR 1993 5.217.
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funktioner inte & konsumentorienterande, &r det av central betydelse att
varumarkesinnehavarna sjalva bevakar sina intressen och processar vid eventuella
intrangssituationer.

Vid domstolens bedémning av hur anseendet kan péverkas, skall utgangspynkten vara
troliga reaktioner hos en tankt genomsnittlig person i omsattningskretsen.~< 1 de olika
fallen bor hansyn ocksa tas till vissa riktlinjer som efterhand utarbetas i praxis. Aven om
inte statjska granser for t.ex. forvaxlingsbarhet slaviskt skall féljas, torde en lag grad (15-
209%)~"“av faktiskt pavisad sammankoppling racka.

Domstolen bor sedan, med en vardering av alla relevanta omsténdigheter, i en nyanserad
helhetsbﬁij)mning och med hjélp av domarnas egna omddémen kunna komma till rétt
slutsats.

Vid osékerhet om lagtillimpningen skall domstolen i enlighet med artikel 177
Romférdraget begara ett forhandsavgérande av EGD angéend%olkning av direktivet.
Acrtikel 177 skiljer icke mellan fakultativa och bindande réttsakter

Som avslutande exempel fran praxis kan namnas Ferrari-méﬂet!zgLl Har ansags bilmarket
Ferrari vara beréttigat till Kodakskydd. Men i just detta fall bedémdes inte anvéndning av
market Ferrari Textile Technique for textilvaror utgéra ett otillborligt goodwillsnyltande.
Ferrari Textile Technique kunde alltsa registreras. Detta dels p.g.a. att det var inarbetat och
dels for den stora olikheten mellan varuslagen.

V & S har, framgéngsrikt, slitit manga tvister angaende illojal anvandning av varumarket
Absolut. Detta for de mest skilda produkter sésom Absolut Brod, Absolut l6rdag, Absoluth
och Absolut Rent. Ett foretag anvande sig av kénnetecknet Absolut Rent for
rengoringsprodukter, och V & S lamnade in stamningsansokan.=“ HovR ansdg Absolut
Vodka vara val ansett. Samt att anvandningen av Absolut pa detta satt spontant torde leda
tanken till V & S:s val ansedda varumarke. Trots att en direkt forvaxlingsrisk inte forelag
ansag domstolen att ett otillborligt utnyttjande av det val ansedda varumarkets goodwill
skett. Ett intrang hade darfor begatts.

Sofieros Bryggeri forsokte fa Tulosba Akdov (Absolut Vodka baklanges) registrerat. PBR
konstaterade att Vin & Sprits mérke &r val ansett, oc%tt de bagge mérkenas likhet i skrift
ar tillracklig for att risk for urvattning skall féreligga.

29 Jfr Wessman, NIR 1993 5.207.

270 Grundén, Skyddet for kinnetecken, NIR 1995 s. 239.

2L \Wessman, NIR 1993 5.217.

272 5tahl, Konkurrensrattsliga aspekter pa skyddet for vél ansedda varumarken s.32.
23 PBR 92/547.

2"Mal nr.T-78-97. Se Brand News 1/99 s. 8 f.

?> BN 5/99.
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10 Framtida utveckling av
anseendeskyddet

D& varumarkets roll kontinuerligt forandras, maste lagstiftande och rattstillampande
myndigheter i samma takt modifiera sin syn pa varumarkets betydelse. Fragan 4r om
skyddet idag ar tillfyllest. Det%Ted hansyn tagen till marknadens forandrade struktur, och
de nya skyddsbehov som féljt.

For att kanneteckensinnehavaren skall vaga gora den stora investering som kravs for att
erbvra marknadsandelar idag, krévs ett effektivt skydd av varumérkets kommunikatiops-
och reklamfunktion. Med tanke pa den roll som marknadsforing spelar &r, enligt Levin,
det skydd for varumarkets reklamfunktion, som gar att utlasa indirekt ur 68 2st. inte
tillrackligt.

Utvecklingen bor darfor fortsdtta att gd mot ett utokat erkannande av kannetecknens
skyddsvarda egenvarde. Naringsidkarskyddet bér ha en mer framskjuten position i VmL,
och den marknadsstﬁnde funktionen, med sitt reklam- och garantiskydd, i hoégre grad
,hamna i ft‘)rgrunden.

Aven inom EU-rétten &r en forandring genom att investeringsskyddet utvecklas och starks
onskvard. Den tolkning av varumarkesrattens sarskilda foreméal som kommer till uttryck i
HAG ll-domen bér enligt Levin vidareutvecklas motE%ti mer omfattande skydd &n vad som
foljer direkt av ordalydelsen i lagstiftningen. Detta for att effektivt freda
kanneteckensinnehavarens rétt att identifiera sig och skilja sig fran andra pa marknaden. &

I andra fall an rena krankningsfall ligger, enligt min mening, huvudsakligen forfanget for
den utnyttjade, inte i att intrdngsgoraren anvander sig av det kinda namnet pa ett satt som
sarar, utan just i att rattighetsinnehavaren inte, atminstone inte till fullo, far betalt for
anvandandet. (Detta oavsett om det ar fraga om ett kant markes eller t.ex. en kand persons
namn.)

Det stora ekonomiska intresset av ett starkt beskydd for varumarkets kommersiella véarden
som innehavaren av ett val ansett varumérke kan ha, beaktas idag, i vart fall delvis, i
lagstiftningen. Detta kan ses som ett uttryck for att skadan, d.v.s. forlusten, inte anses vara
av intellektuell, utan framst ekonomisk art.

Rattstillamparen bor emellertid i &nnu storre utstrdckning ta hénsyn till de val ansedda
varumérkenas kommersiella funktion, Trots detta, anser jag att det inte i forsta hand &r
omfattningen, utan formerna for anseendeskyddet, som maste ses dver. S& bor ske for att
skyddet mer réattvist skall kunna omfatta all otillbérlig anvandning av samtliga varumarken
med ett befogat skyddsbehov, med uteslutande av de dvriga.

Alla i ett rattsfall relevanta omstandigheter borde i mojligaste man beaktas nar ett domslut
fattas. Foljaktligen anser jag att detta skall efterstravas i processer, som genomférs med
hansynstagande till alla presenterade fakta. Sa later sig endast géras om utrymme i
lagstiftningen ges for en relativ och nyanserad helhetshedémning, grundad pa nagorlunda
anpassningsbara kriterier.

278 |evin NIR 1994 s.524 f.
21 Levin NIR 1994 s.15 f.

28 3fr Levin NIR 1994 s.527 f.
" Levin NIR 1994 s.527.

280 3fr Levin NIR 1994 5.529.
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En sadan flexibel lag aterfinns, som jag tidigare papekat, i den beneluxiska art. 13 A.
Varumarken kan har fredas mot alla former av otillborlig anvandning, saval inom som utom
varuslagslikhetsgranserna. En sjélvstandig beddmning, baserad pa alla omstandigheter,
utfors.

Felet med det svenska anseendeskyddet &r att rattstillamparen vid bedémningen av om
prévning 6verhuvudtaget boér medges och om fordel eller forfang ar for handen, hanger upp
sig pa vissa otillrackliga och rigida rekvisit. Exempelvis hur ansett varumarket ar, om
forvaxlingsbarhet  foreligger och om  utnyttjandet skett utom eller inom
varuslagslikhetsgranserna.

For att inte skyddet skall vara foga tillfredsstallande bor istallet, i svensk varumérkesrétt
sasom i USA, mer hansyn tas till hur otilloorligt anvandandet ar och hur stor risken for
skada ar. En storre koncentration bor ocksa ske pa hur mycket anseendet utnyttjas samt hur
varumarket kan tankas paverkas av skadan i det enskilda fallet. Hur stor ar den foreliggande
skadan pa ett kianneteckens anseende, och hur stor ar fordelen av utnyttjandet?

Jag anser inte, som jag tidigare papekat, att associationsrisken endast utgor en del av
forvaxlingsrisken. Istallet &ar bade association och forvaxling olika delar av
helhetsbedomningen, och skall saledes bedomas atskilt. Det ar dessutom, som jag
framhallit, mahanda svarare att direkt forvaxla, men kanske lattare att indirekt forvaxla, och
definitivt att associera till ett valként mérke. Darfor ar det viktigt for de vélkdnda méarkena
med forekomsten av ett starkt associationsskydd som stracker sig savél inom som utanfor
varuslaget.

Kanske ar det for att associationsskyddet skall kunna utvecklas i framtiden dags att anvanda
en annan ordalydelse i lagtexten. Det kan tankas att man nar det ar frdga om en eventuell
associationsrisk, skulle kunna stodja sig pé en i lagtexten anvand ordalydelse som resonerar
i termer som att varumarkesintrang skall kunna aberopas vid en risk for forvaxling eller
association. Detta istallet for att varumérkesinnehavaren, nar det &r frdga om en
associationssituation, skall behdva aberopa forvaxlingsbarhet och da forlita sig pa att detta
anses inbegripa en risk for association.
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11 Bilaga A

Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december
1988 om tillnd&rmningen av medlemsstaternas
varumaérkeslagar

[Notera att ” kant” i denna svenska dversattning bytts ut mot "vél ansett” i den fardiga
lagtexten.(min kommentar)]

Artikel 4

Ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende pa
konflikter med aldre rattigheter

1. Ett varumarke skall inte registreras eller om det &r registrerat skall det kunna
ogiltigforklaras

a) om det &r identiskt med ett dldre varumarke och de varor eller tjanster som varumarket
har ansokts eller registrerats for &r identiska med de varor eller tjanster for vilka det aldre
varumarket ar skyddat,

b) om det pé grund av sin identitet eller likhet med det aldre varumarket och identiteten
eller likheten mellan de varor eller tjanster som tacks av varumérkena foreligger en risk att
allmanheten forvéaxlar dem, inbegripet risken for att varumarket associeras med det aldre
varumérket.

2. Med aldre varumarken i punkt 1 avses

a) foljande kategorier av varumérken for vilka ansékan om registrering gjorts tidigare an
ansGkan om registrering av varumarket ifraga, med vederborlig hansyn tagen till de ansprak
som kan goras pa foretradesratt for dessa varumarken:

i) EG-varumarken,

ii) varumarken som har registrerats i medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller
Nederlanderna, hos Benelux varumérkesmyndighet,

iii) varumarken som blivit foremal for en internationell registrering med rattsverkan i
medlemsstaten ifraga,

b) EG-varumérken som i enlighet med férordningen om EG-varumarken gor befogat
ansprak pa anciennitet gentemot ett varumarke i a ii och a iii &ven om det senare
varumarket inte har vidmakthallits eller innehavaren inte fornyat registreringen,

¢) ans6kan om varumarken ndmnda i a och b under forutsattning av deras registrering,

d) varumarken som, vid tidpunkten for ansékan om registrering eller, i forekommande fall,
vid tidpunkten for begaran om foretradesratt med avseende pa ansokan om registrering av
varumarket, ar valk&nda i en medlemsstat, i den betydelse som ges ordet "valkant" i artikel
6a i Pariskonventionen.

3. Ett varumarke skall inte heller registreras eller, om det &r registrerat, skall det kunna
ogiltigférklaras om det &r identiskt med, eller liknar ett aldre EG-varumarke enligt punkt 2,
och det avses bli registrerat for eller har registrerats for varor eller tjanster som inte liknar
dem for vilka det aldre EG-varumarket &r registrerat, om det aldre EG-varumarket ar kant i
gemenskapen och anvandningen av det yngre varumarket utan skalig anledning skulle dra
otillborlig fordel av eller vara till forfang for det dldre EG-varumarkets
sdrskiljningsformaga eller renommé.

4. En medlemsstat kan vidare besluta att ett varumérke inte skall registreras eller, om det &r
registrerat, skall kunna ogiltigforklaras i féljande fall:
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a) Om varumarket ar identiskt med, eller liknar ett aldre nationellt varumérke enligt punkt 2
och det avses bli registrerat for eller redan har registrerats for varor och tjanster som inte
liknar dem for vilka det aldre varumarket ar registrerat, om det aldre varumarket ar kant i
medlemsstaten ifrdga och anvandningen av det yngre varumarket utan skalig anledning
skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det aldre varumarkets
sarskiljningsformaga eller renommé.

b) Om rétten till ett oregistrerat varumarke eller till ett annat i férvarvsverksamhet anvant
tecken har forvarvats fore tidpunkten for ansékan om registrering av det yngre market eller
fore tidpunkten for den foretradesratt som aberopats till stod for ansékan om registrering av
det yngre méarket och om det oregistrerade varumaérket eller tecknet ger innehavaren ratt att
forbjuda anvéndningen av det yngre varumarket.

¢) Om anvéandningen av ett varumérke kan forbjudas med stod av en annan aldre réttighet
an de rattigheter som ségs i punkterna 2 och 4 b och sérskilt

i) réatten till ett namn,

ii) rétten till egen bild,

iii) en upphovsratt,

iv) en industriell rattighet.

d) Om varumaérket &r identiskt med eller liknar ett aldre kollektivmarke till vilket var knutet
en ratt som gatt ut hogst tre ar fore tidpunkten for ansokan.

e) Om varumarket &r identiskt med eller liknar ett &ldre garanti- eller kontrollmarke till
vilket var knutet en ratt som gatt ut inom en tid som faststallts av medlemsstaten ifraga fore
tidpunkten for ansokan.

f) Om varumarket &r identiskt med eller liknar ett &ldre varumérke som registrerats for
identiska eller liknande varor och tjanster och till vilka var knutna en ratt som pa grund av
bristande fornyelse har upphort hogst tva ar fore ansokan, forutsatt att innehavaren av det
aldre varumarket inte gett sitt tillstnd till registreringen av det yngre varumarket eller inte
anvant sitt varumarke.

g) Om varumaérket kan forvaxlas med ett mérke som anvandes i utlandet vid tidpunkten for
ans6kan och som fortfarande anvénds dar, under férutsattning att sékande vid tidpunkten
for ansokan var i ont uppsat.

5. Medlemsstaterna kan om det ar lampligt tillata att varuméarket inte skall végras
registrering eller ogiltigférklaras om innehavaren av det aldre varumarket eller den &ldre
rattigheten ger sitt medgivande till registreringen av det yngre varumarket.

6. En medlemsstat kan med avvikelse fran punkterna 1-5 bestimma att de
registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som géllde i den staten fore ikrafttrddandet av
detta direktivs tvingande bestammelser skall gélla for varumarken for vilka ansékan gjorts
fore den tidpunkten.

Artikel 5

Rattigheter som ar knutna till ett varumarke

1. Det registrerade varumarket ger innehavaren en ensamratt. Innehavaren har ratt att
forhindra tredje man, som inte har hans tillstand, att i naringsverksamhet anvanda

a) tecken som ar identiska med varumarket med avseende pé de varor och tjanster som ar
identiska med dem for vilka varumarket &r registrerat,

b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumérket och identiteten eller
likheten hos de varor och tjanster som técks av varumarket och tecknet kan leda till
forvaxling hos allménheten, inbegripet risken for association mellan tecknet och
varumérket.

2. En medlemsstat kan ocksa besluta att innehavaren skall ha ratt att forhindra tredje man,
som inte har hans tillstand, fran att i naringsverksamhet anvianda ett tecken som &r identiskt
med eller liknar varumarket med avseende pé varor och tjanster av annan art an dem for
vilka varumarket &r registrerat, om detta &r kdnt i den medlemsstaten och om anvéndningen
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av tecknet utan skalig anledning drar otillbérlig fordel av eller ar till forfang for
varumdrkets sarskiljningsformaga eller renommé.

3. Bl.a. kan féljande férbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet pa varor eller deras forpackning.

b) Att utbjuda varor till forsaljning, marknadsféra dem eller lagra dem for dessa andamal
eller utbjuda eller tillhandahalla tjanster under tecknet.

) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att anvanda tecknet pa affarshandlingar och i reklam.

4. Om en medlemsstats bestdmmelser inte gor det mojligt att férbjuda anvéndningen av ett
tecken enligt vad som ndmns i punkterna 1 b eller 2 fore ikrafttrédandet av detta direktivs
tvingande bestdmmelser, kan den fortsatta anvandningen av tecknet inte forhindras med
stdd av de rattigheter som &r knutna till varumarket.

5. Punkterna 1-4 skall inte ber6ra en medlemsstats bestdimmelser om skydd mot anvéndning
av ett tecken for annat andamal &n att sarskilja varor eller tjanster, om anvandning av
tecknet ifrdga utan skalig anledning drar otillbérlig fordel av eller ar till forfang for
varumdrkets sarskiljningsformaga eller renommé.
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