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Sammanfattning

I denna uppsats behandlas varumérkesurvattning och degeneration. For en
vanlig konsument &r dessa begrepp kanske bdde meningsldsa och
ointressanta, men for en naringsidkare ar de av desto storre vikt. Skyddet
enligt varumérkesrétten har flera olika krav som skall vara uppfyllda for att
det skall borja gilla. Ett av de viktigaste kraven ar sérskiljningsformaga som
krévs enligt 13 § varumérkeslagen. Det dr dock inte det enda kravet och
enligt 14 § krivs bl.a. att varumérket inte ar vilseledande, strider mot lag
eller forfattning och inte ar forvéixlingsbart med andra kénnetecken. Om
varumarket har sirskiljningsforméga kan det skyddas enligt
varumirkeslagen. Urvattning och degeneration &r tvé olika fenomen och
héndelseforlopp som, genom att fordndra och minska varumarkets
sdrskiljningsformaga, leder till att sarskiljningsférmégan minskar eller till
slut upphor. Trots att urvattning och degeneration ar av stor betydelse ar de
relativt okdnda begrepp och varumérkesinnehavarna vet ofta inte om vilka
risker de 16per. Urvattning, som ir ett tyskt begrepp (Verwisserung) fran
borjan, utvecklades i USA och har pa senare ar blivit en del av det
europeiska varumérkesskyddet. Vad som sker nér ett varumirke urvattnas &r
att dess sdrskiljningsforméaga minskar och da framforallt den delen som
bestar av mening. Sarskiljningsformégan ar uppbyggd av tva bestdndsdelar,
mening och referens, och meningsforindring dr vad som sker nir
varumarket urvattnas. Nar varuméirket istédllet drabbas av degeneration ar det
referensen som forsvinner. Varumirket slutar att vara en beteckning for en
viss produkt fran en viss producent till att bli en allmin generisk beteckning
for alla produkter av en viss sort. Orsakerna till att sarskiljningsformagan
forandras och forsvinner ar bl.a. angrepp frdn andra niringsidkare,
handhavandeproblem hos varumérkesinnehavaren, anvéndning av en dalig
generisk beteckning och att varumaérket blir uppitet av spraket. For att
forhindra urvattning och degeneration maste varumérkesinnehavaren aktivt
stoppa intrang, uppfinna bra generiska beteckningar och varda sitt mérke.
Om sé inte sker, &r risken for urvattning och degeneration stor.

Nér varumaérket vil degenererat har skyddet upphort men det finns dock
mojlighet att vicka liv i médrket igen och éter erhélla skydd. Detta kallas
regeneration och &r nér en niringsidkare ateruppbygger
sarskiljningsformagan och ser till att mérket ater blir ett skyddsvért
varumérke. Nér sa skett, &r varumarket beréttigat till fullt skydd enligt
varumirkeslagen, men det finns en risk att det fortfarande finns personer
som anvander varumirket som en generisk beteckning. Varumérken kan
alltsd vara bade varumérken och generiska beteckningar samtidigt men det
ar inte sdrskilt bra eller efterstrdvansvért, utan bor i storsta mdjliga mén
undvikas.
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1 Inledning

1.1 Introduktion

Varumirken &r i behov av skydd. Det dr darfor som vi i Sverige sedan slutet
av 1800-talet har en varumirkeslag som, om kraven i den &r uppfyllda, ger
innehavaren av ett varumérke ensamrétt till detta och mdjlighet att forhindra
konkurrenter och andra néringsidkare frén att anvénda just hans varumérke.
Den gillande varumérkeslagen' ir fran 1960, men har genomgatt stora
fordndringar Over tid, framforallt sedan Sveriges tilltrdde till ESS och
inforlivandet av det varumarkesdirektiv som dér ar géllande ritt. For att
erhélla skydd enligt den svenska lagen krévs det i grunden endast att
varumérket dr Amnat att sdrskilja varuméarkesinnehavarens varor fran andra
niringsidkares varor. Det skall ha sdrskiljningsférméga. Detta till synes
enkla krav dr dock mycket mer komplicerat 4n vad det verkar, vilket
kommer att framgd. Varumirket skall utover detta bl.a. inte strida mot lag,
vara forvaxlingsbart med andra kdnnetecken eller vara vilseledande. De
ytterligare krav som stills pa varumirket finns uppriknade i 14 § VML. Nér
varumadrket har sérskiljningsférméga eller har uppnatt det genom att det har
anvénts pd marknaden kan det skyddas. Skyddet dr uppdelat i dels ett skydd
for konsumenterna och varumairkesinnehavaren mot ursprungsforvaxling
och dels ett skydd for varumirket 1 sig, och endast indirekt for
varumérkesinnehavaren, genom anseendeskyddet. Det forsta skyddet
aterfinns i lagens 6 § 1 st. och &r ett skydd mot att konsumenterna forvéxlar
varuméarkesinnehavarens varor med andra néringsidkares. Det andra skyddet
aterfinns 1 6 § 2 st. och ér for vdl ansedda varumirken och skyddar dem mot
intrang och snyltning. Tillsammans ger de tvéa skyddsformerna ett ganska
heltickande skydd for varumérket och dess innehavare, men det forutsitter
som sagt att varumarket har sarskiljningsformaga. Det finns alltsa all
anledning for en dgare av ett varumairke att, antingen det dr vil ansett eller
endast har skydd mot forvixling, varda sitt varumérke och se till att det inte
missbrukas. Om sa trots allt sker, kommer varumérkets
sarskiljningsformaga att lida skada och 1 vérsta fall kommer det forlora det
skydd som det tidigare &tnj6t. Nér ett varumédrke anvdnds av nagon annan
och sérskiljningsformagan lider skada, dr det antingen urvattning eller
degeneration som varumarket utsitts for. Foljden av bada dr minskat
skyddsomrdde och i vérsta fall upphdr varumaérkesritten helt och hallet. Nar
skyddsomridet minskar eller upphor innebér det att varuméarkesinnehavaren
inte kan fora talan mot méirken som innan minskningen eller upphérandet
hade ansetts gora intrang i1 hans réttighet. Hans varumairke kan anvindas av
andra dn honom och han lider da skada genom minskade forséljningsnivaer,
men dven genom att de konkurrerande mérkena snyltar pa hans goodwill
eller gor att den minskar. For varumirkesinnehavare ar det darfor av vikt att
kdnna till begreppen urvattning och degeneration, vad de beror pé och vilka
foljder de kan fa.

! Varumirkeslag (1960:644), hidanefter VML.



Ett problem i sammanhanget kan vara att det inte finns nagra regler i vare
sig varumarkeslagen eller varumérkesdirektivet som forklarar vad
urvattning eller degeneration &r eller hur det skall forhindras. Darfor dr det
vildigt f4 niringsidkare som bryr sig om fenomenen innan de sjdlva drabbas
av dem och d4 kan det vara for sent. Det blir inte heller ldttare av det faktum
att urvattning ér ett i EU och Sverige relativt nytt begrepp som énnu inte har
fitt sina yttersta grinser avgjorda eller tolkade. Om man till det ldgger det
faktum att den svenska lagen dels varken talar om begreppen och dels inte
har genomfort varumérkesdirektivet pa ett korrekt sitt, med foljden att
skyddet for varumaérket har olika lydelser i direktivet och den svenska lagen,
inser nog de flesta att omradet ar 1 behov av klargdrande.

1.2 Syfte och fragestallningar

Syftet med denna uppsats ar att forklara och redogora for fenomenen
urvattning och degeneration samt att forsdka forklara varfor det &r av
yttersta vikt for varumirkesinnehavaren och lagstiftaren att kénna till vad de
innebdr och vad foljderna av dem kan bli. Jag &mnar dven utreda om
urvattning och degeneration ar tva skilda foreteelser eller endast olika namn
pd samma héndelseforlopp. Genom att belysa utvecklingen av den svenska
och europeiska varumairkesritten hoppas jag kunna forklara de mekanismer
som far ett varumérke att urvattna eller degenerera och det skydd som finns
for att forhindra detta.

De fragestillningar som jag i denna framstéllning avser att besvara ar
foljande:
- Vad dr urvattning respektive degeneration?
- Ar urvattning och degeneration tva skilda saker eller endast olika
bendmningar pd samma problem?
- Finns det ett skydd mot urvattning i EU och hur forhaller sig i s fall
detta till det amerikanska urvattningskyddet?
- Vad innebér urvattning och degeneration for varumérket?
- Vad ér det som tar skada nir varuméirket utsitts for degeneration
respektive urvattning?
- Varfor urvattnas eller degenererar ett varumérke och finns det vissa
varumdrken som ldttare drabbas av urvattning eller degeneration?
- Hur forhéller sig beviskraven for hdvning p.g.a. degeneration till
kraven for registrering och inarbetning, samt skydd p.g.a. anseende?
- Vilka strategier kan varumirkesinnehavaren anvinda sig av for att
skydda sitt varumérke mot urvattning och degeneration?
- Nar ett varumirke degenererat, dr det dd mdjligt att regenerera det
och ater fa ensamrétt och rétt till skydd for det regenererade market?



1.3 Metod och Material

Jag har anvént mig av sedvanlig juridisk metod, vilket innebér att jag har
gjort en genomgang av och jimforelse mellan forarbeten, lagtext, praxis och
doktrin.

I den del dér jag redogor for varumérkesskyddet i Sverige och EU har jag
som utgangspunkt anvint de svenska forarbetena till varumérkeslagen, den
svenska lagtexten som den lyder idag och det europeiska
varumérkesdirektivet. Det gir dock inte att gora sig en korrekt bild av vilka
regler som géller utan att fordjupa sig i den praxis som de svenska
domstolarna och framforallt EG-domstolen tillskapat under de senaste aren.
Dérfor 4gnas en stor del av kapitlet 4t en genomgang och presentation av
den praxis som finns. De bocker som jag har anvédnt mig av i1 det forsta
kapitlet dr framforallt Lars Holmqvists bok om Varumirkens
sarskiljningsformaga och Richard Wessmans bok om Varumarkeskonflikter.
Jag har dven anvént Per Jonas Nordells bok om Varumairkesrittens
skyddsobjekt. Utdver detta har en hel del artiklar fran NIR anvénts vilka
behandlar varumairkets sirskiljningsformaga och de olika skyddsformerna.

I urvattningsdelen har jag dven utgétt fran svensk lag och det europeiska
varumérkesdirektivet och kompletterat det med en genomgéing av de
rattsfall som anvénts vid anseendeskyddet i kapitel tva. Sabine Casparrie-
Kerdels artikel med jamforelser mellan EU, Benelux och USA har varit
mycket anvindbar och lett till en béttre forstaelse for skillnaden och likheten
mellan de olika lagstiftningarna. Wessmans bok om varuméirkeskonflikter
har dven hér anvints flitigt eftersom han ticker nidstan hela EU och USA i
sin framstdllning av de olika skyddsformerna. Jag har dven hér haft nytta av
Per Jonas Nordells bok. I delen som behandlar USA har utéver Wessmans
bok anvints en bok om utvecklingen fram till det federala
urvattningsskyddets ikrafttrddande som skrivits av Tony Martino. For att
forsta och belysa utvecklingen 1 USA, har jag last och refererar en hel del
rattsfall fran dels federala och dels delstatliga domstolar.

I avsnittet om degeneration dr utgangspunkten den svenska lagen och de
bakomliggande forarbetena. For att 6ka forstaelsen for
degenerationsproblemet har jag anviant mig av Lars Holmqvist avhandling
om varumdrkesdegeneration och Mats Urdes avhandling om
mérkesorientering och degeneration. Jag har dven konsulterat Ugglas artikel
1 NIR fran 1955, som trots sin dlder fortfarande dr med verkligheten
overrensstimmande och mycket lisvird. Aven hér har jag kunnat anvinda
Per Jonas Nordells bok pé ett mycket tillfredstillande sétt. Jag har dven
anvint en hel del réttsfall pd omradet dar merparten dr av relativt gammalt
datum, men jag har dven lyckats finna négra nya framfor allt om
regeneration och inte fullfoljd degeneration.

Alla de lagar och paragrafer som anvinds bifogas lédngst bak i arbetet under
lagstiftning.



1.4 Disposition

Uppsatsen ér uppdelad i fyra delar som f6ljs av en analys dér jag
sammanfattar och analyserar vad jag har kommit fram till. Den forsta delen
av uppsatsen behandlar de olika formerna av skydd som finns for
varumirken 1 Sverige och EU. Dér redovisar jag hur skyddet uppkommer
och vilka krav som stills for att ett varumarke skall ha rétt till skydd. Jag
kommer att detaljerat redogora for de tva olika skydd som existerar,
namligen skydd mot forvéxling och skydd for vil ansedda varumarken, for
att pd detta sitt ge lasaren en stabil bakgrund att std pd infor de kommande
tva kapitlen eftersom det ar av stor vikt for fortséttningen att kdnna till
bakgrunden samt hur skydden har utvecklats sedan Sveriges tilltrdde till
EES och intrdde i EU.

Den andra delen kommer att handla om ett for svensk del ganska nytt
fenomen, ndmligen urvattning. Har kommer forst urvattning att beskrivas
och forklaras och sedan kommer den amerikanska utvecklingen av
urvattningsbegreppet av redogoras for. Orsaken till detta dr att skyddet mot
urvattning fran borjan utvecklades i USA och det ar av vikt att kidnna till hur
deras regler ser ut eftersom det europeiska anseendeskyddet, som det ser ut
efter EG-domstolens tolkning, bar stora likheter med det amerikanska
regelverket. Darefter kommer jag i del tvd att jamfora den amerikanska
lagstiftningen och praxis med anseendeskyddet i EU och dér aterknyta till
de slutsatser jag kommit till i kapitel 2 om anseendeskyddets utveckling i
EU och vad de har inneburit for varumérkesskyddet.

I del tre kommer jag att behandla degenerationsfenomenet och vad det
innebédr. Hir kommer forst presenteras vad degeneration dr rent teoretiskt
och didrefter kommer jag att presentera orsaker till varfor degeneration
uppkommer och om det faktiskt dr s att vissa varumérken ldttare drabbas av
degeneration @n andra. Ett varumirke upphor att vara ett fungerande
varumérke nir det degenererat men det upphor inte att vara ett registrerat
varumairke bara for det, utan det kravs att den som pastar att degeneration
uppkommit for en domstolsprocess om hidvning for att fritt kunna anvinda
varumdrket. Darfor kommer reglerna och kraven for hdvning att dgnas en
del utrymme dérnést.

I del fyra kommer varumirkesinnehavarens mojligheter att forhindra
degeneration samt en del av de strategier en varumérkesinnehavare kan, och
bor, anvénda sig av for att forebygga degeneration att presenteras. Jag
kommer dven att ga igenom hans mojligheter att regenerera ett varumaérke.

I det sista kapitlet kommer jag att sammanfatta och analysera resultatet av
min undersokning 1 ljuset av gillande lagstiftning och framforallt praxis. Jag
kommer @ven att besvara och redogdra for mina frgestillningar.



2 Skyddet enligt
Varumarkeslagen

2.1 Inledning

For att kunna forsta de kommande kapitlen om varumérkesdegeneration och
urvattning bor ldsaren ha ett bra grepp om vad det egentligen dr som
skyddas enligt varumirkeslagen och varumirkesdirektivet® och hur detta
skydd ar utformat. De bestimmelser i VML som hérvid 4r de mest
intressanta finns i 1 och 2 §§ om skyddets uppkomst, 4 och 6 §§ om vad
lagen skyddar mot samt 13 och14 §§ om vad som krévs for registrering. |
VMD motsvaras de ovan nimnda paragraferna av artiklarna 2, 3, 4.1, 4.4,
5.1, 5.2 och 6. Varje artikel kommer att redovisas med sin motsvarande
paragraf i den kommande texten. Jag kommer dven kort att berdra 25 §, 25 a
§ och 25 b § som avser olika hdvningsgrunder. | VMD motsvaras dessa
paragrafer av artikel 12 och 13.

Nedan kommer darfor att redogdras for hur Sveriges och EU:s lagstiftning
ar uppbyggd vad avser krav for skydd och sjélva skyddet. Det kommer dels
att bli en historisk redogorelse for skyddets framvéxt och hur lagarna har
tillimpats och dels en redogorelse for hur skyddet och lagarna ser ut och
anvinds idag. [ samband med detta kommer jag dven att behandla de
oklarheter som finns i den svenska lagtexten, frimst1 6 § VML, och som till
stor del beror pa en inte helt lyckad implementering av VMD. En
genomgang av VMD och vissa oklarheter i det kopplas till detta avsnitt. Det
handlar frimst om hur vissa begrepp skall tolkas och hur VMD skall
anvindas 1 praktiken med avseende pa vissa uteldmnade lydelser. I kapitel
2.2 redogors for vad som krévs for att varumirken skall atnjuta skydd enligt
VML och VMD och i kapitel 2.3 det grundldggande kravet pa
sarskiljningsformaga och vad det egentligen innebér. I kapitel 2.4 behandlas
de tva delar som sdrskiljningsformigan bestér av, ndmligen mening och
referens. Dérefter i kapitel 2.5 och 2.6 behandlas ursprungsprincipen, och da
sdrskilt kravet pa sirskiljningsformaga och forvixling och det utokade
skyddet for vél ansedda varumaérken.

Orsaken till att denna bakgrund behovs, dr de nédra kopplingarna mellan
uttryck och fenomen som varumérkesdegeneration och sérskiljningsformaga
samt det utdkade skyddet for vdl ansedda varumérken och urvattning. Enkelt
forklarat kan dessa uttryck sidgas vara varandras motpoler. Degeneration ér,
mycket forenklat, nér ett varumirke har blivit av med sin
sarskiljningsformaga och urvattning av ett varumérke har exakt motsatt
effekt som skyddet for, och upparbetningen till, ett ansett varumérke. Dérfor

? Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumaérkeslagar. Direktivet kallas i dagligt tal Varumarkesdirektivet,
hadanefter VMD.



kravs det vetskap och forstaelse om vad det svenska och europeiska skyddet
for varumairken &r tankt att skydda och bevara och varfor det dr utformat
som det dr med tv4, till viss del 6verlappande, skyddsformer.

2.2 Skyddets uppkomst

For att ndgon skall fa ensamritt till ett varumérke kravs det enligt VML och
VMD att innehavaren av mirket antingen registrerar det sdsom ett sarskilt
kannetecken for vissa varor (artikel 1 och 1 §) eller att varumarket har blivit
inarbetat (artikel 5.2 och 2 §). Skilet till att det finns tva olika sitt att
forvirva ensamritt till ett varumirke ar att lagstiftaren ville forhindra att
nagon annan dn varumirkesanvéndaren registrerar hans oregistrerade
varumérke och att vissa varumérken inte gar att registrera inledningsvis. For
registrering krivs ndmligen sirskiljningsformiga® och en del varumirken
saknar ursprunglig sddan. Det finns alltsa ett behov av att skydda dven icke
registrerade varumirken.* Registreringen av ett varumirke regleras i artikel
3-41 VMD och i 12-24 §§ VML. Av sérskilt intresse har &r artikel 3.1b och
13 § som uppstiller ett krav pa sirskiljningsforméga. Har ett varumaérke
ingen sirskiljningsforméga, far det inte registreras. Kravet ar ett absolut
registreringshinder. Utdver registrering, kan alltsé skydd uppnas genom
inarbetning enligt artikel 5.2 VMD och 2 § VML. Som krav for att ett
varumairke skall anses vara inarbetat uppstéller VML fyra forutséttningar
som maste vara uppfyllda. Varumérket skall vara ként hér 1 landet. Det skall
vara kint inom omsattningskretsen och i en betydande del av den.
Avslutningsvis sdgs att kdnnetecknet skall vara kédnt som beteckning for de
varor som tillhandahalls under kiinnetecknet.” Det fjarde kravet innebir att
varumérket maste besitta sdrskiljningsformaga.

2.3 Kravet pa sarskiljningsformaga

For att ett varumarke skall erhalla skydd enligt VML kravs att det ar dgnat
att sdrskilja varor i en niringsverksamhet fran varor i en annan. Detsamma
giller enligt VMD och framgar av artikel 2. Detta géller bade vid
grundskyddet i artikel 1 och 1 §, som alltsé fas genom registrering, och vid
det utdkade som tillkommer inarbetade varumérken enligt artikel 5.2 och 2
§. Kravet pé sérskiljningsforméga framgar direkt av 1 § andra stycket men
endast indirekt av 2 § tredje stycket.

I 13 § framgar att sérskiljningsforméga ér ett absolut krav for registrering
enligt VML. Varumirken som saknar sérskiljningsférméga far inte
registreras. I den svenska VML 13 § och i artikel 3.1 b VMD finns en
upprakning av ndr varumaérket inte skall anses ha sdrskiljningsformaga. Det
sdgs att ett varumérke inte skall anses inneha sérskiljningsférmaga om det

3 Se narmare nedan kapitel 2.3.

*SOU 1958:10 Forslag till varumirkeslag. Betinkande av varumirkes- och
firmautredningen s. 60 £, 219 f.

> Koktvedgaard, Mogens/Levin, Marianne, Lirobok i immaterialritt, 8:¢ upplagan,
Stockholm 2004 s. 365.



uteslutande eller med endast mindre dndring eller tilligg anger varans art,
beskaffenhet, mdngd, anvéndning, pris, geografiska ursprung eller tiden for
dess framstéllande. Det innebar att varumérken som inte har nagon
sdrskiljningsforméga fran borjan, sa kallad inneboende/ursprunglig
sarskiljningsformaga, och darfor inte kan registreras enligt 1 § efter
inarbetning och erhéllande av sirskiljningsforméga, si kallad forvarvad
sarskiljningsformaga, och skydd enligt 2 § kan registrera sitt varumérke
enligt reglerna i VML.® Detta framgér ocksa av 13 § VML dir det stér att
vid bedomningen av om ett varumairke ar registreringsbart skall hdansyn tas
till alla omsténdigheter och sérskilt till den omfattning och tid varumérket
varit i bruk. I forarbetena talades det om sérskiljningsféormaga men dven om
distinktivitet, vilket & samma sak. Distinktivitet &r ett viktigt krav for att ett
varumarke skall kunna registreras. Ett kinnetecken far sérskiljningsféormaga
nir det sammankopplas med en viss vara fran en viss producent.” Vid
avgorande om ett varumaérke har tillrdcklig sirskiljningsformaga kan de
olika distinktivitetsgraderna anvédndas. Det finns tre distinktivitetsgrader
nimligen deskriptiva, suggestiva och associationsfria kinnetecken.® Utanfor
dessa faller de generiska beteckningarna. En generisk beteckning for en
produkt kan inte vara ett kinnetecken for den produkten. Ett deskriptivt
mirke dr beskrivande for den vara vilket det &r sammankopplat med och kan
endast i undantagsfall anses registrerbart. De i 13 § uppridknade hindren mot
registrering &r alla utom “art” exempel pé beskrivande hinder mot
registrering. Art dr detsamma som att ordet ar en allmén varubendmning, det
vill séiga en generisk beteckning som t.ex. kaffe.” Grinsen for om ett
kénnetecken kan anses inneha tillrdcklig sérskiljningsforméga gar mellan
deskriptivt och suggestivt.'® Att ett kinnetecken inte anses registrerbart pa
grund av bristande sdrskiljningsforméga innebar dock inte att det inte kan
fungera som varumérke utan bara att det inte kan registreras. Det kan
sjalvklart anvdndas och sedermera forvirva skydd pa grund av inarbetning
enligt 2 § VML. Ett suggestivt kiinnetecken har 1 princip tillracklig
sarskiljningsformaga for att kunna registreras som varumairke. Det ér inte
beskrivande, utan det antyder endast en viss egenskap eller karaktéir hos
varan. Exempel pa detta dr Aristokrat for skor och Ambassador for
cigarrer.!' De associationsfria orden har ingen koppling till varan eller till
det som den é&r ténkt att symbolisera. De &r ofta helt pahittade ord som inte
far mening eller referens forrdn de har anvénts och inarbetats tillsammans
med varan de skall symbolisera. Kodak for kameror och Nike for
idrottsklader dr exempel pd varumérken som inte har ndgot att géra med de
varuslag de representerar. Ett mirke kan, beroende pa vilken vara det
anvinds for, ha olika grader av sirskiljningsformaga. Darfor kan ett och
samma ord vara generiskt, deskriptivt, suggestivt och associationsfritt

% Nordell, Per Jonas, Varumérkesrittens skyddsobjekt. Om ordkénnetecknets mening och
referens, Stockholm 2004 s. 181 f.

7 Holmgquvist, Lars, Varumérkens sérskiljningsformaga, Stockholm 1999 (cit. Holmqvist
1999) s. 78.

$S0OU 1958:10 s. 271 ff.; Holmqvist 1999 s. 85.

?SOU 1958:10s. 271.

' Holmgqvist 1999 s. 93.

''SOU 1958:10 5. 271.
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beroende pa vilken vara det anvinds for.'? Kravet pa sirskiljningsformaga
bestar egentligen av tva delar. For det forsta skall varumirket kunna
individualisera en vara eller tjdnst sdsom harstammande fran en viss
niringsidkares rorelse.”? Ordet kommer genom denna individualisering att
uppfattas som ett namn och &r harigenom lampligt att anvinda som
varumirke for en produkt.'* Fér det andra skall varumérket kunna ges med
ensamritt till en viss naringsidkare utan att det frantar hans konkurrenter
méjligheten att fritt avbilda, beskriva eller gora reklam for sina varor.'® Det
far med andra ord inte foreligga ett frihallningsbehov for ordet i fraga.
Frihallningsbehov kan tinkas foreligga for ord som behdvs i det allménna
spraket for att beteckna en viss typ av varor. Om monopol skulle delas ut pa
dessa ord skulle det vara en orimlig konkurrensbegrinsning. Det &r framst
generiska och deskriptiva ord som inte kan fungera som varumérken for
endast en person och dérfor finns ett behov av att de ar fritt tillgéngliga for
alla. Frihéllningsbehovet dr pa sétt och vis en del av
degenerationsbedomningen eftersom det vid frdgan om ordet 4r en generisk
beteckning bland annat skall tas hénsyn till om det anvénds eller behover
anvindas av allménheten for att kunna beteckna en vara vilket kommer att
berdras mera nedan. '® Distinktivitetskriterierna i 13 § 4r pa samma géng
bade kumulativa och fristdende. Det kravs att varumirket badde kan fungera
som namn for en vara och att inget frihallningsbehov finns for att det skall
kunna anvédndas samtidigt som uppfyllandet av det ena kriteriet inte innebér
att det andra automatisk uppfylls. Det ena kriteriet kan mycket vél vara
uppfyllt utan att det andra 4r det och da skall inte varumaérket anses ha
tillricklig sdrskiljningsforméaga.'’

Om ett varumérke inledningsvis saknar tillracklig sirskiljningsformaga for
att erhdlla skydd enligt 13 § VML éar det mojligt att forvérva
sarskiljningsformaga genom anviandning och inarbetning. Nér ett varumaérke
blir tillrdckligt kdnt och erhéller en viss grad av anseende, blir det dven
mojligt for det att sérskilja de produkter det representerar och som
hirstammar fran en viss niringsidkare fran andra produkter under andra
varumérken fran andra tillverkare.'® Varumérket har da natt upp till kravet
pa sdrskiljningsforméga som kravs for registrering oavsett om det dr enligt 1
§ eller 2 §. Nu nir jag har konstaterat att det krdvs sérskiljningsféormaga for
att erhdlla skydd enligt VML och vad det egentligen innebir, skall jag 1
kapitel 2.5 och 2.6 gé in pé de tvd skyddsformerna. Den forsta foljer av 6 §
forsta stycket VML och artikel 5.1 VMD och ér ett skydd {or forvéxling.
Den andra foljer av 6 § andra stycket och artikel 5.2 och ar ett skydd for vil
ansedda varumirken. Forst skall jag bara kortfattat i 2.4 g8 igenom
begreppen mening och referens eftersom de ar av avgdrande betydelse for
framstéllningen om urvattning och degeneration.

"2 Holmqvist 1999 s. 100 f.

3 SOU 1958:10 5. 269.

' Holmqvist 1999 s. 109.

> SOU 1958:10's. 269 f.

' Se avsnitt 4 om degeneration.

"7 Holmgqvist 1999 s. 110.

' SOU 1058:10 5. 67; Nordell s. 183 f.
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2.4 Mening och referens

I kravet pa att ett varumérke skall ha sérskiljningsforméga for att erhélla
skydd ligger att det skall kunna referera till en viss nédringsidkare. I samband
med anvéndningen far varumarket en viss mening sdsom ett tecken med en
viss innebdrd. Om varumaérket inte har ndgon sirskiljningsformaga, utan
maéste inarbetas, forvérvar det referens och mening samtidigt genom
inarbetningen. Referens och mening ar tva ingredienser som finns inbakade
i sarskiljningsformagan och nér det talas om minskning eller forlust av
sarskiljningsformdgan ér det 1 sjélva verket antingen meningen eller
referensen som fordndras. Nér ett vanligt ord véljs som kénnetecken for en
vara, till exempel Lejon, har det i regel bade en ursprunglig/primér referens
och en ursprunglig/primér mening. Med detta menas att ordet refererar till
alla existerande lejon och dess mening ar vad allmédnheten forknippar ett
lejon med till exempel styrka, farlighet, kraft och majestitiskhet.'” Nir ordet
blir ett varumaérke, for till exempel skor, far det en ytterliggare referens en sa
kallad sekundér referens. Det refererar nu &ven till alla skor med ett visst
ursprung. Det vill sdga skor frdn dgaren av varuméirket Lejon. Varumarket
kan nu sérskilja skorna Lejon fran andra skor. Varumarket har &nnu inte fatt
nagon sekundir mening, men efterhand som det anvdnds kommer
omsattningskretsen att forknippa méarket Lejon med andra, forhoppningsvis
positiva, meningar én dem som de forknippar ordet lejon med. Om ett
varumairke &r pahittat och saknar alla primédra/ursprungliga referenser och
meningar kan det genom inarbetning forvérva referens och mening. Det far
da dven det sekundir referens och mening.*® Varumirket refererar till alla
de varor som sldppt ut pa marknaden under varumérket och varumérkets
mening dr de associationer som varumarket skapar for varan. Det &r alltsa
omsittningskretsens uppfattning. Referensen dr ndgot objektivt medan
meningen dr nigot subjektivt. Varumirkeslagen skyddar genom sina tva
skyddsformer dels varumérkesinnehavaren och konsumenterna genom
bestammelsen mot forvéxling och dels varumirket genom anseendeskyddet.
Forvéxlingsbestimmelsen syftar till att se till att ett varumérke endast
refererar till en vara och ett ursprung. Det ar alltsa ett skydd for
referensdelen 1 varumaérkets sirskiljningsformaga. Anseendeskyddet syftar i
sin tur till att skydda sjélva varumérket och den goodwill det innehar och de
associationer som det har byggt upp. Det dr alltsé ett skydd for den mening
ett varumaérke byggt upp. Om en konkurrent anvinder varumérket, kan det
leda till att varumaérkets sérskiljningsféorméga tar skada genom att
kénnetecknet far flera referenser, det vill sdga det hanvisar till flera olika
ndringsidkare. Det 16per dven risken att {4 flera icke 6nskviarda meningar.
Nir ett varumirke far flera meningar, riskerar det att fa flera referenser som
varumdrket hénvisar till och detta férsvagar varumairkets
sarskiljningsforméaga, det urvattnas. Foljden av flera referenser borde 1
langden bli att det till slut inte refererar till ndgon naringsidkare alls, utan
varumadrket blir en generisk beteckning som refererar till alla varor av ett

' Nordell s. 144 f.
2 Op. cit. s. 148 f.
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visst slag, det har degenererat. 2' Urvattning 4r en minskning av den mening
varumérket forvdrvat genom anvdndning och det europeiska
anseendeskyddet skall skydda meningen medan degeneration &r ett totalt
bortfall av referenser, vilket har sitt skydd 1 forvaxlingsbestimmelsen. Jag
kommer dock att forsdka visa nedan att de ar tva sidor av samma mynt,
nidmligen att degeneration kan vara en f6ljd av en successiv fordndring av
meningen.

2.5 Forvaxlingslaran

2.5.1 Ursprungsprincipen

Ursprungsprincipen tillkom som en f6ljd av att ndringsidkare borjade mirka
sina varor med ett kdnnetecken for att kunden skulle kidnna igen dem och
kunna aterkomma om den var n6jd. Om flera olika niringsidkare méarkte
sina varor med samma kénnetecken skulle detta vara till forfang for den
ursprunglige varumérkesinnehavaren, samtidigt som det skulle vilseleda
konsumenterna. Konsumenterna skulle kunna forvéxla varorna och
darigenom bli lidande om de olika varorna inte hade samma egenskaper och
néringsidkaren kunde hdrigenom forlora sin marknad. Efterhand kom detta
skydd (for liknande varor med liknande eller identiska kdnnetecken) att
utvecklas frén ett skydd mot forvéxling av varor till ett skydd mot
forvixling av det kommersiella ursprunget.”” Detta innebar att kinnetecken
kunde vara forvéxlingsbara dven nir konsumenten kunde se skillnad mellan
mérkena, men fa uppfattningen att varorna kom frén samma foretag. Som
exempel har angivits att tva foretag kunde ha ett licensforhéllande eller att
mirkeshavaren garanterade eller godkénde varan.> Ursprungsprincipen ar
alltsd ett skydd bade for varumérkesinnehavaren och for konsumenten, men
det krivs att nagot ar forvaxlingsbart for att den skall kunna tillimpas.

2.5.2 Forvaxlingskriteriet

Innan jag gar in pa hur det avgors om nédgot ar forvéaxlingsbart, skall jag kort
berora forvixlingskriteriet. Enligt VMD artikel 5.1 b, till skillnad frdn VML
6 § 1 st., skyddas varumérken fran forvéixling inbegripet risken for
association. Fragan ar dd om det kravs forvéxling eller det racker att
konsumenterna associerar det yngre varumérket med det dldre? Fragan fick
sitt svar i Puma-mélet** mellan Sabel BV och Puma AG dir domstolen
ombads svara pa om det rdcker med risk for association for att artikel 4.1 b
(och dven 5.1) skall kunna tillampas och hur aspekter som likhet mellan
mirke m.m. skall bedomas for att avgdra om forvixling foreligger.”
Domstolen svarade att det inte rdcker att konsumenten riskerar att associera
varumarkena med varandra, utan att det krivs att det finns en risk for att han

2 Nordell s. 360 f.

22 Koktvedgaard/Levin s. 404 f.
230U 1958:10 5. 252.

2 Mal C-251/95 (Puma-malet).
25 Se nedan 2.5.3.
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faktiskt forviaxlar dem, vilket dven har stod i1 det tionde stycket av
preambeln till direktivet. Association &r inte ett alternativ till forvixling,
utan endast en precisering av dess rickvidd.? I Adidas I-malet, dar Adidas
stdmt Marca Mode for att ha anvént tv langsgéende parallella rdinder som
varumérke (Adidas har tre)”’, upprepade domstolen att association inte var
ett alternativ till forvéxling och att tillimpningen av 4.1 b (och 5.1) kréver
forvixling.® Enligt domstolarnas formulering skall det 4ven ricka att en
risk for forvixling finns. Det behover saledes inte visas att forvéxling
uppstétt, vilket kan vara svart nir ett av varumérkena endast registrerats men
inte anvants, men dven 1 en situation niar bada varumérkena anvinds. Som
kort ndmndes i 2.5.1 innebar skyddet mot forvixling inte endast ett skydd
mot forvixling av varumarkena, s.k. direkt forvéxling, utan dven ett skydd
mot indirekt forvaxling som innebir att konsumenten ser skillnad mellan
mirkena men pa grund av likheten mellan dem tror att de hérror frén samma
foretag.” 1 det s.k. Canon-mélet®’, dir domstolen fastslog principerna om
direkt och indirekt forvéxling, uttalade domstolen att indirekt forvéxling
aven innefattar den situationen att konsumenterna forstar att varorna
kommer frén olika foretag, men tror att det finns ett ekonomiskt samband
mellan dessa foretag.”’

2.5.3 Produktregeln

Hur avgors da om nagot ar forviaxlingsbart enligt lydelsen 1 art 5.1 b? Enligt
svensk och europeisk ritt skall det foretas en helhetsbeddmning dar alla
relevanta omstédndigheter skall beaktas, sdsom till exempel
sarskiljningsformaga (ursprunglig och forvérvad), inarbetning, faktisk
anvindning, likhet mellan varorna och likhet mellan méirkena.*” I mélet
mellan Canon och Metro-Goldwyn-Mayer, som rérde om forvéxling forelag
mellan varumirkena Canon for bland annat videoapparater och Cannon for
bland annat videoband, uttryckte domstolen att det skall géras en
helhetsbedomning vid avgorande av risken for forvéixling. Som stéd f6r
detta uttalande hdanvisade domstolen till det 10 stycket i preambeln till
direktivet och till tidigare praxis.> Rittsfallet som det hinvisas till 4r Puma-
maélet dér det konstaterades att en helhetsbeddmning krévdes for att
faststilla om forvixling foreldg.** Viktigast ar dock varuslagslikheten,
mérkeslikheten och varumirkets sirskiljningsformaga. Dessa tre kriterier dr
inte atskilda, utan fungerar som en flexibel enhet. Vid stor likhet mellan
mirkena kan det krdvas mindre likhet mellan varorna och tvirtom.
Sarskiljningsformégan paverkar det hela pa det viset att ju storre
sdrskiljningsformaga, desto storre risk for forvixling. Kraven pa

*% puma-mélet p. 18-19.

" Mal C-425/98 (Adidas I-mélet) p. 7-10.

¥ Adidas I-malet p. 34-35.

*'SOU 1958:10 s. 252.

30 Mal C-39/97 (Canon-mélet).

3! Canon-mélet p. 29-30.

250U 1958:10 5. 251 ff.; Det tionde stycket i preambeln till direktivet.
33 Canon-malet p. 15-17.

3 Puma-malet p. 22-23.
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markeslikhet och varuslagslikhet kan harigenom komma att stillas ldgre om
varumirket har en stark ursprunglig eller forvirvad sirskiljningsforméga. ™

Nedan kommer att ndrmare redogdras for de olika principerna som paverkar
mirkeslikheten och varuslagslikheten samt sarskiljningsformagans
betydelse.

2.5.3.1 Markeslikhet

Vid avgérande om maérkeslikhet foreligger maste givetvis de bada mérkena
rent faktiskt jimforas och vad som jamfors dr utseendet, ljudbilden och
meningsinnehallet. Det viktiga &r hur kdparna kommer att uppfatta mirkena.
Nér domaren eller registreringsmyndigheten har bilderna/mérkena framfor
sig och dirigenom kan jaimfora dem med varandra och studera olika detaljer,
aterspeglar inte detta hur en konsument minns méarket. For att komma till
ratta med problemet anvénds principen om helhetsbilden, principen om den
bleknande minnesbilden samt teorin om genomsnittskonsumenten, som alla
ar en del av EU-riétten, vid faststdllande om likhet mellan méarkena
foreligger.>

Principen om helhetsbilden innebér att mirkena som helhet skall jimforas
med varandra. Ingen hdnsyn skall harvid tas till helt obetydliga
detaljskillnader. Principen om helhetsbilden, som har varit fundamental
inom nordisk kdnneteckensritt, har kommit till uttryck i bland annat Puma-
mélet och Lloyd-mélet.*” Puma och Lloyd-mélen rorde
forvaxlingsbeddmningen i sin helhet men domstolen passade dven pé att
uttala sig om hur beddmningen av varumirket skall goras. Domstolen sdger
att en konsument séllan granskar olika varumarkens detaljer, utan ser
varumérket som en helhet och det dr som en helhet domstolen darfor skall
bedéma dem.*® Problemet med regeln ir att det inte gar att faststilla vad
som dr obetydliga detaljskillnader. I svensk praxis har till exempel mérket
Bi for strumpor ansetts forvéixlingsbart med mérket BiC, dven det for
strumpor. Bokstaven C har hérvid ansetts vara en sddan obetydlig detalj som
hénsyn inte skall tas till.”” Vad som 4r obetydligt och endast en del av
helhetsbilden far avgoras fran fall till fall vilket medfor att
réttstillimpningen kan bli ojamn och osiker.*’

Ytterligare ett problem &r att ett varumarke kan besta av flera olika
bestandsdelar. Om en viss bestandsdel i ett mérke har en stark

3% Canon-mélet p. 19.

3% Wessman, Richard, Varumirkeskonflikter. Forvixlingsrisk och anseendeskydd i
varumérkesrétten, Stockholm 2002 (cit. Wessman 2002) s. 25 ff. och 354 ff.

37 Puma-malet; Mal C-342/97 (Lloyd-mélet).

¥ Puma-malet p. 23; Lloyd-mélet p. 25.

% BiC-mélet NJA 1979 s. 121 (124). Jimfor dven med MTV-mélet RA 1991 ref. 10 dir tva
varumérken som ség olika ut ansags vara lika, och ddrmed forvixlingsbara, da bada
innehdll orden MTV och Music Television.

%0 Se till exempel Qualigraph-mélet RA 1987 not 49 dér varumirket Qualigraph inte anségs
forvéxlingsbart med Qualimetric och Qualivent trots likheten mellan den inledande, och
enligt mitt tycke den dominerande, delen i mirket, Quali.
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sirskiljningsformaga kan denna del komma att paverka helhetsbilden*' och
om en annan naringsidkare anvinder denna dominerande bestdndsdel, for
sig sjdlv eller ihop med andra delar i ett mérke, kan risk for forvéxling med
helhetsbilden av det dldre mérket uppstd.*® Trots att innehavaren av det
aldre varumaérket hér kan hindra anvéndningen av bestdndsdelen, har han
ingen ensamritt till den i sig, utan endast till hela varumérket. *’

Teorin om genomsnittskonsumenten kan ségas folja av principen om
helhetsbilden och principen om den bleknande minnesbilden och kommer
fran borjan frén det s.k. Agg-avgorandet*, men den kommer dven till
uttryck i Puma- och Lloydmalen. Den innebér att fraigan om forvixling
foreligger, skall ses fran en genomsnittskonsuments synpunkt. Harvid skall
genomsnittskonsumenten anses vara normalt informerad samt skéligen
uppmérksam och upplyst. Dock skall hinsyn tas till att
genomsnittskonsumenten sillan har en klar bild i huvudet av varumérket
eller kan jimfora de tva varumirkena bredvid varandra.*

Principen om den bleknande minnesbilden innebér att den normale
konsumenten inte ser varumérkena/produkterna samtidigt. Han kan inte
jdmfora dem sida vid sida. Han har istéllet en blek och ofullstindig
minnesbild av en vara som tidigare har kopts och uppskattats.*® Vid en
konfrontation med en vara som liknar den tidigare inkopta kan han dérfor
tankas forviaxla dem. I de svenska forarbetena har dven framforts dsikten att
varornas art paverkar kdparens uppmérksamhet och hur stor likhet som
kravs mellan varorna, vilket domstolen dven uttalade i Lloyd-malet och som
sdledes ocksa méste bakas in i beddmningen.*’ Principen kan framst sigas
vara ytterligare ett uttryck for att det dr helheten som skall vara avgdrande i
beddmningen av om likhet foreligger.

Utover de ovanstdende principerna, finns det sjdlvklart fler omstandigheter
som kan pdverka om en risk for forvaxling skall anses foreligga. Hansyn
kan till exempel tas till "konceptuell association”.*® T det s.k. God Morgon-
malet® kunde innehavaren av varumérket God Morgon, registrerat for bland
annat juice, forhindra en senare registrering av varumirket God Natt for
liknande varor. Det ansags foreligga ett sddant sprakligt och
begreppsmaissigt samband mellan varumérkena, som kidnnetecken for
samma varuslag, att de gav anledning till en uppfattning att varorna hade

I Lloyd-mélet p. 25.

*2 Se bland annat Qvinns Corner-mélet, NJA 1977 s. 415. Qvinns ansdgs vara den
dominerande bestdndsdelen i varumérket Qvinns Corner och anvéndningen av méarket
Qvinny for samma varor kunde leda till forvaxling.

** Wessman 2002 s. 27 ff.

* Mal C-210/96 (Gut Springenheide och Tusky).

* Puma-malet p. 23; Lloyd-malet p. 25-26.

46 Lloyd-mélet p. 26; BiC-malet NJA 1979 s. 121; SOU 1958:10 s. 252; Wessman 2002 s.
358 f.

7S0U 1958:10 s. 256 f; Lloyd-malet p. 26.

* Wessman 2002 s. 29.

“ RA 1993 not. 492.
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samma kommersiella ursprung. Det giller alltsa oaktat att tydliga olikheter
fanns mellan dem visuellt och fonetiskt.

Vid avgorande av om mérkeslikhet skall anses foreligga, skall en
helhetsbedomning goras och de ovan redovisade delarna &r bestdndsdelar i
en sddan helhetsbedomning men uppriakningen &r inte uttdmmande, utan i
varje situation far det avgoras vad det dr som skall beaktas.

2.5.3.2 Varuslagslikhet

Vid bedomningen av om varuslagslikhet foreligger enligt 6 § forsta stycket
har ursprungsprincipen varit av stor betydelse. Det har inte endast varit
viktigt om varorna dr av samma eller liknande slag, utan frdgan har varit om
en risk har funnits for forvaxling rorande kommersiellt ursprung. Likhet
mellan varorna kan séledes forekomma inte bara nér varorna i sig ar lika,
utan dven faktorer som dndamaél, gemensam anviandning och
distributionssitt skall beaktas nir varornas likhet skall bedémas.™

2.5.3.3 Sarskiljningsformaga

I fovaxlingsbedomningen skall hiansyn tas dven till det dldre varumarkets
sarskiljningsformaga. Huvudprincipen &r att varuméarken med stark
sarskiljningsformaga atnjuter ett storre skydd dn varumérken med svag
sarskiljningsformaga, vilket ger uttryck &t principen i tysk rétt om s.k.
kéanneteckenskraft.”' Att varumirkets sdrskiljningsforméga ér relevant for
forvaxlingsbeddmningen framgar av det tionde stycket i preambeln till
direktivet, dir det ségs att hur kdnt mérket ar paverkar
forvaxlingsbeddmningen. Hur det paverkar framgér dock inte av texten.
Fragan fick sitt svar i och med malet mellan Sabel BV och Puma AG.> P4
frdgan om hur ett varumirkes sirskiljningsformaga paverkade
forvaxlingsbedomningen svarade EG-domstolen att “’ju storre det dldre
varumadrkets sarskiljningsformaga visar sig vara desto storre ar risken for
forvixling”.>® Aven i Canon-malet kom domstolen fram till samma
slutsats.>* Domstolarna uttalade dven att det kvittar om
sarskiljningsformagan &r ursprunglig eller forviarvad. Det viktiga dr om den
ar stark.”® Den europeiska principen om kinneteckenskraft korrelerar bra
med tankarna bakom direktivet som innebér att starka mérken skall fa ett
storre skydd medan svaga far ett mindre skydd.*®

> Wessman 2002 s. 30 f.; Canon-malet p. 29; SOU 1958:10 s. 255 ff.
*1'SOU 1958:10 s. 254; Nordell s. 150 f.; Wessman 2002 s. 349.

>2 Puma-mélet.

>3 Puma-malet p. 24.

> Canon-mélet p. 18.

>> Puma-malet p. 24; Canon-mélet p. 18.

%6 Wessman 2002 s. 324 f.
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2.6 Val ansedda kannetecken

2.6.1 Tidigare lagstiftning

Innan jag gar in pa skyddet enligt VMD och hur det har implementerats och
ser ut i VML idag skall jag kort beréra den gamla lagstiftningen och hur den
har tillkommit och utvecklats. Skilet till det &r att ndr Sverige
implementerade VMD valde lagstiftaren en formulering som skiljer sig fran
den i VMD pa flera punkter. Vissa ord utelimnades medan andra dndrades
eller lades till. Detta fick till f6ljd att den gamla lagstiftningen i vissa delar
fortsdttningsvis kom att tilldimpas i strid mot VMD lydelse och mening.
Efterhand som EG-domstolen har utvecklat sin praxis, har de flesta av dessa
problem fatt sin ldsning och innan den svenska lagstiftningen dndras, méste
man dérfor bade l4sa den i ljuset av VMD och kinna till EG-domstolens
avgoranden for att kunna anvinda den pa rétt sitt.

2.6.1.1 Kodakregeln

Den tidigare gillande svenska 6 § 2 st. a1 VML gick under beteckningen
Kodakregeln och over tid utvecklades vad som kom att kallas
Kodakdoktrinen samt den s.k. Rattgiftsregeln 1 6 § 2 st. b. Kodakregeln hade
sitt ursprung i England och kom till i ett rdttsfall mellan det kénda foretaget
Kodak, som tillverkade kameror, och ett cykelforetag som ville anvinda
kannetecknet Kodak for sina varor.”” Domstolen kom fram till att om
cykelforetaget skulle tillatas att anvianda varumarket Kodak som beteckning
for sina varor, fanns det en risk att konsumenterna blev vilseledda och
trodde att cyklar markta Kodak hade ett kommersiellt samband med det
mycket kiinda kameraforetaget Kodak.>® Varumérket Kodak for cyklar var
alltsa forvaxlingsbart med varumarket Kodak for fotoartiklar, trots att det
inte rorde sig om varor av samma slag™

Kodakregeln kom 1960 att inforlivas i svensk ritti 6 § 2 st. ai VML och
fick dér foljande lydelse: "Dock ma dven eljest forvixlingsbarhet
undantagsvis kunna &beropas, namligen: a) till forman for kinnetecken, som
ar synnerligen starkt inarbetat och kint inom vida kretsar av allmdnheten har
i riket, ddr med hénsyn hértill anvéindningen av ett annat liknande
kannetecken skulle innebéra ett otillborligt utnyttjande av det forras
goodwill.” Kodakregeln skyddade vélkdnda mérken mot
ursprungsforvixling, men den var inte nagot sirskilt skydd for kdnda eller
vil ansedda kénnetecken, likt det skydd som finns idag, utan kan istéllet
sdgas ha varit en forlingning av den tidigare redovisade ursprungsprincipen.
Skillnaden hér var att kravet 1 ursprungsprincipen om liknande varor

°7 Eastman Photographic Materials Co. Ltd v. John Griffiths Cycle Corp. Ltd (RCP 1898 s.
105) (Kodak-malet). Se bland annat Levin, Marianne, Noveller i varumarkesratt,
Stockholm 1990 (cit. Levin 1990) s. 71; Nordell s. 301.

58 Wessman 2002 s. 105; Wessman, Richard, Kodakdoktrinen under fordndring. Angéende
den nya 6 § 2 st. varumérkeslagen, NIR 1993 s. 202 (cit. Wessman 1993) s. 203; Levin
1990 s. 71 ff.; SOU 1958:10 s. 133.

* Om liknande varor, friluftsartiklar se Levin 1990 s. 71.
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frangicks och skyddet gillde utanfor varuslagslikhet.® For att Kodakregeln
skulle bli tillamplig kravdes att kéinnetecknet skulle vara dels ”synnerligen
starkt inarbetat” och dels “ként inom vida kretsar av allmidnheten”. De harda
kraven fick till f6ljd att bestimmelsen séllan anvindes.®' Utover dessa krav
uttalades i forarbetena att det kriavdes att kdnnetecknen var identiska eller i
hor grad dverrensstimmande. Detta géllde dven for Réttgiftsregeln 1 6 § 2 st.
b.%? Kravet pé identitet har nigot felaktigt levt kvar efter inforandet av
VMD i Sverige och kommit till uttryck i1 bland annat Gallianofallet varom
kommer att redogéras for nedan i 2.6.2.3%

2.6.1.2 Rattgiftsregeln

Till skillnad fran Kodakregeln, som var ett skydd for vilkdnda marken mot
ursprungsforvixling oavsett varuslagslikhet, var Rattgiftsregeln snarare ett
skydd mot urvattning.®* Réttgiftsregeln infordes i VML fran 1960 i den 6 §
2 st. b och fick foljande lydelse: ”Dock ma dven eljest forvaxlingsbarhet
undantagsvis kunna &beropas, namligen: b) till forman for kidnnetecken, som
ar inarbetat, dar med hédnsyn till den sérskilda arten av de varor, varom ar
frdga, anvindningen av ett annat liknande kénnetecken uppenbarligen skulle
forringa det forras goodwill.” Regeln infordes for att skydda de omtéliga
kénnetecken som inte levde upp till de stringa kraven som stélldes i 6 § 2 st.
a om synnerligen starkt inarbetat och vida kint.> For Réttgiftsregelns
tillimpning krivdes endast inarbetning.®® Rattgiftsregeln innebar att vissa
kannetecken erholl ett extra skydd som dven det gick utdver varuslagslikhet.
Skillnaden mot Kodakregeln var att det inte krdvdes ndgon forvéxling.

2.6.2 Nuvarande lagstiftning

I och med att Sverige tilltridde EES blev det europeiska skyddet for
varumérken gillande i Sverige. Skyddet finns i VMD och VMF.*" Sverige
valde att implementera skyddet genom att &ndra vissa delar av den svenska
VML som inte stod 1 6verensstaimmelse med direktivet. Ett problem var att
detta inte gjordes i enlighet med direktivets lydelse. For att skillnaden skall
framga tydligt, kommer hér badas lydelse att redovisas med de storsta och
viktigaste skillnaderna markerade med kursiv stil.

VMD 5.2:

”En medlemsstat kan ocksa besluta att innehavaren skall ha rétt att forhindra
tredje man, som inte har hans tillstand, frén att i ndringsverksamhet anvénda
ett tecken som éar identiskt med eller liknar varumarket med avseende pa
varor och tjénster av annan art dn dem for vilka varumarket &r registrerat,
om detta dr kdnt 1 den medlemsstaten och om anvandningen av tecknet utan

% Wessman 2002 s. 49; Levin 1990 s.75 ff.; SOU 1958:10 s. 258.

6! Se dock Goteborgs radhusritt, NIR 1965 s. 273 (4711-mélet).

280U 1958:10 s. 259.

53 NJA 1995 s. 632 (Galliano).

8 Nordell s. 307; Wessman 2002 s. 49.

% SOU 1958:10 5. 258 f.

% Holmqvist, Lars, Om inarbetning av varukénnetecken NIR 1975 s. 255, s. 279 f.

67 Radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken.
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skilig anledning drar otillborlig fordel av eller ar till forfang for
varumdrkets sédrskiljningsformaga eller renomme.”

VML 6 § 2st.:

”Forvdxlingsbarhet kan dven aberopas till forman for ett kinnetecken som
ar vdl ansett hir 1 landet, om anvindningen av ett annat liknande
kdnnetecken skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara till forfang for
det vil ansedda kidnnetecknets sérskiljningsformaga eller anseende.”

Till att borja med finns inte kravet pa forviaxlingsbarhet med i VMD men
det gor det i den svenska VML. Den svenska lagstiftaren valde dven att
andra kriteriet kant i VMD till vil ansett men efter en dom 1 EG-domstolen
har framkommit att dessa formuleringar skall anses vara lika.®® Lagstiftaren
valde dven att endast ange att paragrafen géller vid ett “annat liknande
kénnetecken” och ej som i VMD vid identiskt eller liknande vilket knyter an
till artikel 5.1 VMD. I VML saknas dven delen som ger en annan
niringsidkare mojlighet att anvinda annans kidnnetecken om han har skélig
anledning. Denna del har inte spelat sa stor roll vid svensk praxisutveckling,
men det har de andra.

Foljden av den bristande implementeringen ar att det svenska skyddet for
vil ansedda varumérken inte har utvecklats pa samma sitt som det
europeiska forrdn pa senare tid. Det har dven fatt till f61jd att det krévs att
man kénner till VMD lydelse och EG-domstolen praxis pd omridet for att
kunna anvénda 6 § 2 st. korrekt. For att komma till rdtta med problemen har
Varumirkeskommittén i SOU 2001:26% lagt fram ett forslag till andring av
VML f{6r att den skall bli mer lik VMD. Den nya lydelsen av 6 § 2 st. finns i
forslagets 4 § 2 st. Inte heller hér har en direkt implementering av direktivets
lydelse gjorts, utan en ny svensk formulering har gjorts. I forslaget
diskuteras och laboreras med EG-domstolens praxis fram till &r 2000 och
det gors forsok att spé 1 hur den kan komma att utvecklas och darefter
formuleras lydelsen i 4 § 2 st. efter dessa spadomar.”® Det kan ju tyckas ha
varit enklare att ordagrant infora direktivets lydelse i den svenska VML och
ha den som utgdngspunkt, varefter sedan EG-domstolens praxis anvindes
for att forsta och tillimpa bestimmelsen pa rtt sétt.

Nedan kommer de viktigaste delarna och kriterierna i VMD och VML att
lyftas fram och kraven som stélls for att artikel 5.2 VMD och 6 § 2st. VML
skall kunna anvéndas redovisas.

2.6.2.1 Skyddet enligt VMD och VML

Det forsta och viktigaste kravet for att artikel 5.2 VMD och 6 § 2 st. VML
skall vara tilldimpliga &r att varumérket ar ként respektive vl ansett. Trots
att de dr formulerade pé olika sétt anses lydelserna innebdara samma sak. Det
som dr det stora problemet dr svarigheten att faststilla vad som menas med

5 Mal C-375/97 (Chevy-malet) p. 20-24.

%'SOU 2001:26 (Ny varumirkeslag och dndringar i firmalagen. Slutbeténkande av
varumérkeskommittén).

30U 2001:26 5. 265 f.
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val ansett. For att kunna svara pa den fragan krivs det vetskap om vad
bestimmelsen &r tankt att skydda. Skyddet 1 artikel 5.2 och 6 § 2 st. &r ett
skydd for anseende. Regeln skall skydda varumirkets goda anseende och
den goodwill som varumirkesinnehavaren byggt upp samt varumairkets
ursprungliga och forvirvade sirskiljningsformaga mot snyltning och
nedsvértning. Anseendeskyddet &r ett skydd for varumaérket och de
investeringar som har gjorts i det till skillnad fran ursprungsprincipen som
ar ett skydd for konsumenten och varumérkesinnehavaren mot forvaxling.
Kriteriet vdl ansett har i svensk doktrin jamforts med det svenska kriteriet
inarbetat.”" Eftersom VMD inte ar inspirerat av VML, gar det inte att dra en
s enkel slutsats.”” Fragan r om det 6verhuvudtaget gar att sitta ndgon
miniminiva. I doktrinen har antagits att kinnedom av en tredjedel av
personerna i omsattningskretsen bor vara i niarheten av vad som kan klassas
som en miniminiva, men att &ven denna siffra kan underskridas vid
sarskilda fall.”

I malet General Motors mot Yplon SA™ tog EG-domstolen stillning till vad
som krévs fOr att ett varumirke skall vara kint/vél ansett enligt lydelsen i
artikel 5.2. I fallet hade General Motors, som var innehavare av varumarket
Chevy for minibussar, vickt talan mot Yplon SA for att de anvéinde
varumérket Chevy for bland annat tvittmedel. General Motors menade att
Yplons anvdndning av Chevy skadade varumairkets sarskiljningsformaga
och reklamvirde.”” Domstolen hade att ta stéllning till vad som menades
med uttrycket ”dr ként” samt 1 vilket geografiskt omrade varumérket
behover vara kdnt. Domstolen konstaterade att ett varumérke méaste vara
ként for en betydande del av den allménhet som berors av de varor som
ticks av varumdrket for att anses tillrickligt kdnt.”® Vad som skall anses
vara en betydande andel av den berdrda allmédnheten &r svart att svara pa
och domstolen sédger att ndgot procenttal inte gar att bestimma. Istillet skall
samtliga, 1 fallet, relevanta omsténdigheter beaktas, sdsom varumairkets
marknadsandel, 1 hur stor omfattning, i vilket geografiskt omrade och hur
lange varumairket har anvénts samt hur stora investeringar som gjorts for att
marknadsfora varumérket.”” Det finns alltsd inte nigon fast nedre
procentuell grins for nér ett varumirke skall anses ként, utan alla
omstandigheter méste beaktas. Den i Sverige anvinda metoden att bevisa att
ett varumaérke &r ként genom marknadsundersdkningar i procent tappar
hirav mycket av sin tyngd. Marknadsundersdkningar kan trots detta

' Grundén, Orjan, Skyddet for kiinda och ansedda kannetecken. Dags for debatt om
rattsskyddets forutséttningar och grénser, NIR 1995 s. 227,s. 236 f

72 Jmf. Wessman 2002 s. 50; Pehrson, Lars, Chevy-maélet. EG-domstolen tolkar
anseendeskyddet I varumérkesdirektivet, Juridisk Tidskrift 1999-2000 s. 421, s. 425; Levin,
Marianne, Skyddet utanfor varuslagslikhetsgranserna i EU. NIR 1995 s. 464 (cit. Levin
1995) s. 473 ff.

> Wessman 2002 s. 51; Levin 1995 s. 466.

™ Chevy-milet.

7 Chevy-malet p. 7-9.

76 Chevy-mélet p. 26.

77 Chevy-malet p. 25+27.
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anvéndas for att visa pa kiinnedom i en viss krets men procentsatserna blir
inte lika avgérande eftersom det inte finns nigon nedre grins.”®

Den allménhet som berdrs borde vara varumaérkets egen omséttningskrets
och inte det yngre varumarkets omsattningskrets. Domstolen beror fragan i
punkt 23 men ett riktigt entydigt svar kan ej fas av formuleringen dar. I
doktrinen har det dock antagits att det ar det dldre varuméirkets
omséttningskrets som bor vara relevant for om varumérket dr ként. En annan
ordning skulle kunna leda till att varumérken blir utan skydd vid besvérliga
intrdngssituationer eftersom det yngre varumirkets omséttningskrets inte
kénner till det dldre varumirket.”” Bevisning rorande kinnedom om det
dldre varumaérket i det yngre varumarkets omséttningskrets kan tillmétas
betydelse vid avgdrande om otillborlig fordel eller forfang foreligger.™

P& den andra fragan, som rorde i vilket geografiskt omrdde varumarket
maste vara kéint, svarade domstolen att det rdcker att varumaérket ar ként i en
visentlig del av medlemsstaten. I Beneluxomradet, som hér skall likstillas
med en medlemsstat, rickte det alltsd att varumaérket var ként i en visentlig
del av Beneluxomradet som kunde motsvaras av en del av ett av linderna.”’
Detta innebdr att ett varumérke som &r kint i en del av ett medlemsland kan
anses vél ansett inom EU, men fragan kan dock inte besvaras med
sikerhet.*

Redan hir kan konstateras att det nya varumérkesskyddet skiljer sig
vésentligt fran de gamla Kodak- och Rattgiftsreglerna. Enligt den nya regeln
finns det inte ndgon nedre gréins for nér ett varumirke ar kint som var fallet
med Kodakregeln. Kravet pa kinnedom har dven sénkts frén Kodakregelns
harda krav pa inarbetning och kdnnedom till ett allmént krav pa kdnnedom i
det dldre varumirkets omsittningskrets.* Tidigare fo1l dven en hel del av de
situationer da det bevisligen foregick renommé och goodwillsnyltning
utanfor Kodakregeln, eftersom forvéxling kriavdes och dven utanfor
Réttgiftsregeln om det inte var den speciella situation som hér kriavdes.
Exempel pa sddana situationer dr parodier, nedsvéartningsforsok och
uppenbar snyltning.** Med den nya regeln i artikel 5.2 skyddas varumirken
aven vid dessa situationer forutsatt att det ar tillrdckligt kint och ovriga krav
1 artikeln &r uppfyllda.

I mélet mellan Adidas och Fitnessworld Trading® uttalade sig EG-
domstolen pa ett sétt som kan tyda pa en inskrdnkning i1 skyddet for vél
kinda varumirken. I mélet hade Fitnessworld anvint sig av tva lingsgdende
parallella rinder som kontrasterar mot plaggets fiarg. Adidas, som hade
varumérkesskyddat tre langsgaende parallella rdnder, menade att

78 Pehrson s. 424 f.; Wessman 2002 s. 366.
7 Pehrson s. 424; Wessman 2002 s. 363 f.
8 Wessman 2002 s. 364.

#! Chevy-malet p. 28-29.

82 Pehrson s. 426; Wessman 2002 s. 367.
%3 'Se ovan 2.6.1.1.

8 Wessman 2002 s. 372 ff.

% Mal C-408/01 (Adidas II-mélet).
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Fitnessworld hade gjort intréing i deras rittighet.*® Fragorna som besvarades
av domstolen var om artikel 5.2 var tillimplig vid liknande varor, om
forvixling behovdes®’ och vad det innebar om allménheten uppfattade det
yngre tecknet endast som en utsmyckning och inte som ett varumirke.
Domstolen uttalade att om likheten mellan ett tecken och ett varumérke ar
sadan att allménheten uppfattar ett samband mellan dem, gor det inget att
den berdrda allménheten uppfattar tecknet som en utsmyckning. Artikel 5.2
var dé tillamplig. Om den berdrda allménheten ddremot uteslutande
uppfattade tecknet som en utsmyckning i sig sdg den formodligen inte
sambandet mellan tecknet och varumaérket och ett av kraven for att artikel
5.2 skulle vara tillimplig var hér inte uppfyllt.*® Om jag forstar EG-
domstolen ritt, anser den att varumirkets sdrskiljningsformaga och
renommé dérfor inte kan lida ndgon skada och tecknet inte kan sigas snylta
pa varumirket. Kravet pa otillborlig fordel eller forfing dr ddrmed inte
uppfyllt. Domstolen intar hér en stdndpunkt som kan ifragasittas mot
bakgrund av dess tidigare domar. I tidigare domar har EG-domstolen valt att
utveckla skyddet for val ansedda varumirken fran att endast vara ett skydd
for liknande varumaérken vid olika varor till att vara ett skydd for vél
ansedda varumérken oavsett varuslagslikhet. Varumirkesskyddet har genom
EG-domstolens tolkning gatt fran att vara ett vanligt skydd for kéinda
varumirken, liknande 6 § 2 st. VML, till att bli ett skydd mot urvattning
som liknar det som finns i USA.¥ I och med uttalandet i Adidas II-malet,
blir kravet pd samband, tviartemot kravet i artikel 5.2 och uttalandet i Chevy-
malet, ett absolut krav vid otillborlighetsbedomningen. Innebér dd det
faktum att den berdrda allménheten inte ser ndgot samband mellan tecknet
och varumaérket att varumérket inte behdver nagot skydd och att ndgot
otillborligt utnyttjande eller forfang inte foreligger? Att omséttningskretsen
uppfattar tecknet som utsmyckning innebédr kanske att ndgon forvixling
mellan tecknet och varumaérket inte kan goras men det utesluter inte att
varumirket kan ta skada av en sddan anvindning.” Jag har svart att se en
situation nér anvéndningen av nagons varumarke pa nagon annans
produkter, ensamt eller ihop med deras varumirke, inte dr en kommersiell
anviandning. Detta torde vara ytterst sillsynt. De delar av allminheten som
faller utanfoér omséttningskretsen moter bada tecknen och detta kanske utan
att anse att det ena tecknet endast dr en utsmyckning. Det &r faktiskt bara vid
bestimmande om ett varumérke &r vél ansett som hinsyn uteslutande skall
tas till omsattningskretsen. Domstolens tar med sitt resonemang helt avstdnd
frdn anvindningen av artikel 5.2 som ett renodlat skydd for varumérket och
blandar in konsumentaspekter som en grund for skyddet, trots att detta
saknas i artikeln. Om det &r fritt fram for vem som helst att anvinda ett
varumérke pa sin produkt forutsatt att detta gors pa ett sddant sétt att
varumérket endast uppfattas som utsmyckning, borde det innebéra att
varumarkets sarskiljningsformaga och renommé tar skada och varumarket

% Adidas ITI-malet p. 5-9.

%7 Se nedan 2.6.2.4 och 2.6.2.2.

% Adidas II-malet p. 38-41.

% Se nedan i kapitel 3.

% Bruus, Morten, Beskyttelse af renommerede varemaerker — Adidas — en streg i sandet?
NIR 2004 s. 23,s. 29 f.
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urvattnas. I vérsta fall kan en tillatelse att anvénda ett varumérke pa det hir
viset leda till att det helt degenererar och blir en generisk beteckning pa en
produkt. Jag kommer att redogora for urvattning och degeneration mer
nedan i kapitel 3 och 4 och dar kommer jag dven att kommentera EG-
domstolens uttalande ytterligare.

2.6.2.2 Forvaxlingskravet i VML

Enligt den svenska 6 § 2 st. foljer att ’forvéxlingsbarhet kan dven aberopas
till forman for ett kinnetecken som &r vél ansett hér 1 landet”. Kriteriet
forvaxlingsbarhet syftar tillbaka pa 6 § 1 st. och ursprungsprincipen och
innebér enligt lydelsen att forvaxling kriavs dven i 6 § 2 st. Den svenska
bestimmelsen stimmer som sagt inte overens med VMD lydelse, men
frigan om det krdvs forvaxling har, trots den uttryckliga franvaron av
begreppet, varit foremél for avgoranden av EG-domstolen. I Puma-malet
slog domstolen fast att det inte krdvs en risk for forviaxling enligt det
utdkade skyddet for vil ansedda kinnetecken.”' Aven i Adidas I-mélet
behandlade domstolen fragan om det kriavs forvaxlingsrisk enligt artikel 5.2
VMD. I mélet konstaterade domstolen att det inte fanns nagot krav pé
forvixling vid tillimpningen av artikel 5.2 VMD."? EG-domstolen har
alltsd, till skillnad frin den svenska lagtexten, kommit fram till att det inte
krévs nadgon forvaxling for att artikel 5.2 skall vara tillamplig.

I Adidas II-mélet® fillde domstolen ett svartolkat uttalande om att det kréivs
ett visst mitt av likhet mellan tecknet och varumirket ”som medfor att den
berdrda allminheten forknippar tecknet med varumirket, det vill sdga att
den fir uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och
varumirket, dven om den inte forvixlar dem”.”* Som stod for sin
standpunkt hdnvisar domstolen till Chevy-médlet punkt 23. Betyder da detta
uttalande att EG-domstolen dnda har lagt till ett visst krav pa forvéxling
enligt artikel 5.2?7 Morten Bruus anser att sa mycket vil kan vara fallet och
sdger att det inte gar att veta med sidkerhet vad som krivs enligt artikel 5.2
forrdn domstolen har klargjort frigan i en ny dom. Han anser att domstolen
med sin formulering, att det finns ett samband, har lagt till ett nytt kriterium
for att artikel 5.2 skall kunna tillimpas.”® Personligen tror jag inte att EG-
domstolens uttalande skall forstds pa det viset som Morten Bruus gor.
Domstolen konstaterar att intrdnget som det tas syfte pa i artikel 5.2 kraver
viss likhet mellan de tvd motstdende tecknen for att artikeln skall kunna
anvindas och att det innebér att allmdnheten uppfattar ett samband mellan
dem. Hanvisningen till Chevy-maélet, dir domstolen séger att det krdvs
kdnnedom hos allménheten for att skada skall uppkomma pé det éldre
varumaérket, anser jag snarare verkar som om domstolen hér avser kraven pa
otillborlighet och forfing nir den anser att det krdvs att allmdnheten ser ett
visst samband mellan varumirkena. Domstolen sdger dven att en
helhetsbedomning, om huruvida ett sidant samband foreligger, skall goras

°! Puma-malet p. 20.

2 Adidas I-malet p. 36.
% Adidas IT-mélet

* Adidas ITI-malet p. 29.
% Bruus s. 28.
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med beaktande av alla relevanta fakta i mélet, precis pa samma sétt som vid
beddmningen av forvéxlingsrisk. Att en helhetsbeddmning skall goras
sasom vid forvaxling, tyder dven det pa att forvaxling inte kriavs enligt 5.2,
men att det vid en otillbérlighetsbedomning skall tas hansyn till allt
relevant, inklusive om risk for forvixling foreligger.”® Avslutningsvis siager
domstolen att skyddet som ges 1 artikel 5.2 inte kriaver forvaxling, utan
endast att allménheten ser ett samband mellan varumirkena.”’ Vid
beddmningen om det finns en risk for otillborlighet eller forfing, kan det
faktum att allminheten ser ett samband mellan varumérkena vara ndgot som
tyder pa att detta foreligger. Jag anser alltsd att domstolen inte sndvat in
omfanget av artikel 5.2 genom ett krav om samband mellan varumirkena i
sig, utan endast siger att samband &r en del av bedomningen av
otillborlighet eller forfang. Detta anser jag foljer av domstolens klara
uttalande att forvixling inte krdvs samt hanvisningen till Chevy-malet, dér
domstolen talar om att en viss kinnedom krévs for att skada skall
uppkomma.

I den &dldre lydelsen av 6 § 2st VML var forvaxlingsrisk ett viktigt krav {or
att paragrafen skulle kunna anvindas.”® I den nuvarande svenska
bestimmelsen star forvixling med som ett krav men EG-domstolen har 1 sin
praxis faststillt att forvéxling inte krévs. I svensk praxis har bada synsitten
anlagts, men det torde nu vara givet att forvéxling, trots lydelsen, inte
krivs.” Forvixlingsbeddmningen bor dock kunna fa betydelse vid

otillborlighets- och forfingsbedomningen, vilket kommer att berdras nedan i
2.6.2.5.'%

2.6.2.3 Identiska eller liknande kannetecken?

Kravet pa att det skall rora sig om identiska eller liknande varumérken har 1
den svenska lagtexten ersatts med endast liknande. Det kan tyckas som att
detta borde innebéra ett mindre hart krav enligt den svenska lagen, men det
ar inte fallet. Fragan om hur stor likhet som kréavs enligt 6 § 2st. VML var
uppe i Galliano-fallet.'”' Dir uttalade domstolen att det krivs att de bada
kannetecknen dr “identiska eller i vart fall i hog grad
overensstimmande”.'”” Sin standpunkt grundade domstolen pa frarbetena
fran ar 1958, dir exakt samma formulering forekom'” och pa doktrin som
antagit att det krdvdes storre mérkeslikhet enligt Kodakregeln dn nir det var
friga om forvixling.'™ Hogsta domstolen ansag att det var helt i sin ordning
att uppstilla stringare regler, och dirmed begréinsa det utvidgade skyddet,
an vad som framgick av artikel 5.2 i VMD och att preambeln till direktivet

% Jamfor med uttalandet i Wessman, Richard, EG-domstolens gradering av
varumérkesrittens omfang, NIR 2000 s. 639 (cit. Wessman 2000) s. 646.

7 Adidas IT-malet p. 31.

% Se NJA 1990 s. 496 (Silva).

 Se bl.a. Absolut Rent, Wessman 2002 s. 52 f.

1% Wessman 2000 s. 646 f.

I'NJA 1995 s. 635.

"2 NJA 1995 5. 635, s. 643.

' SOU 1958:10s. 137 f., 259 f.

"% Levin 1990 s. 80.
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inte forandrade nigonting.'” Hogsta domstolens uttalande har utsatts for en
del kritik enligt vilken det inte borde gora ndgon skillnad mellan liknande 1
artikel 5.1 och liknande i artikel 5.2 i VMD.'* I artikel 5.1 och 5.2 har vi
tva identiska formuleringar som séger att det kravs identitet eller likhet for
att respektive artikel skall tillampas. Varfor skulle da de olika
formuleringarna leda till olika f6ljder? Borde det inte snarare vara si att
artikel 5.2 knyter an till artikel 5.1 genom samma ordval och att samma
regler for faststdllande av om likhet foreligger borde gélla. Enligt direktivet
och praxis skall en helhetsbedomning goras vid faststdllande av om
forvixling foreligger enligt artikel 5.1. Bland annat skall hiansyn tas till
varuslagslikhet, mirkeslikhet, association och sirskiljningsformaga.'®’
Borde det da inte ligga nira till hands att en sddan helhetsbedomning, med
beaktande av alla olika omsténdigheter i fallet, foretas dven enligt artikel
5.2. Jag anser nog att det borde vara fallet. Wessman har dven uttalat att
varje situation borde f3 sin egen bedomning.'® EG-domstolen har inte
uttalat sig 1 fragan men Hogsta domstolens hirda krav kan trots det inte
anses vara vagledande eftersom de rent faktiskt stodjer sig pa dldre
forarbeten och inte pé formuleringarna i direktivet som faktiskt &r géllande
lagstiftning.

2.6.2.4 Varuslagslikhet

I det tidigare ndimnda Galliano-maélet gick inte HD in p4 att prova om 6 § 2
st. VML var tillampligt, eftersom den ansag att det inte forelag tillracklig
likhet mellan mérkena och forvéxling saknades. Trots det antydde HD, i
forbigaende, att det borde gé att anvidnda sig av 6 § 2 st. 4ven ndr varorna ar
lika tvirtemot badde den svenska och europeiska lydelsen. Efter HD:s dom 1
Galliano-maélet har fragan aktualiserats ett flertal gdnger i svensk
administrativ praxis och 1 EG-domstolen.

Det svenska Patentverket har f6ljt lagtexten och uppstillt som krav att
varorna skall vara olika for att paragrafen skall vara tillimplig.
Patentbesvérsritten diremot har valt att forsvara varumérkenas
reklamfunktion och anvénda sig av skyddet for vil ansedda varumérken
dven ndr varorna ir lika. FOr att komma runt bristen 1 lagtexten har
Patentbesvirsritten valt att tolka in undantagsregeln i huvudregeln.'®
Fragan om anseendeskyddet i artikel 5.2 VMD var tillimplig dven vid
liknande varor fick inte sitt slutliga svar forrdn EG-domstolen avgjorde
mélet mellan Davidoff och Gofkid.""® Gofkid hade anvint sig av ett
varumirke som liknade Davidoffs bade i ordval och i typografi fér samma
eller liknande varor.'"! Fragan som skulle avgoras var om artiklarna 4.4 a
och 5.2 kunde anvindas endast vid liknande eller identiska varumérken och
olika varor eller tjanster. Domstolen konstaterar att det enligt det tidigare

15°NTJA 1995 s. 635, s. 642.

1% pehrson s. 427.

7 Det tionde stycket i preambeln till direktivet; se #ven ovan 2.6.2.2.
1% Wessman 2002 s. 52.

1% Tulosba Adkov-malet (mal nr. 97-065 och 97-641) PBR 1999-04-23.
19 Mal C-292/00 (Davidoff-mélet).

" Davidoff-malet p. 6-9.
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Adidas [-mélet kravdes att forviaxling foreligger for att artikel 5.1 skall
kunna tillimpas''? och att artikeln inte fir tolkas extensivt.''"® Detta innebér
att artikel 5.1 inte far anvéndas for att skydda ett varumérkes renommé eller
sdrskiljningsformaga vid liknande varor om inte férvixling foreligger. En
strikt tolkning av VMD skulle dé innebdra att kéinda varumérken inte skulle
ha nagot skydd mot snyltning eftersom det liknande eller identiska
varumarket anvéndes for samma varor. Domstolen konstaterade dérefter att
artikel 5.2 “inte uteslutande fér tolkas med beaktande av dess ordalydelse.
Hansyn skall ocksa tas till den allménna systematiken och andamalet med
det system i vilket artikeln ingér.”'"* Artikel 5.2 skall allts inte tolkas pa
det viset att kéinda varuméirken far ett simre skydd vid liknande varor én vid
olika varor.'"” Domen fastslog att artikel 5.1 kriver forvixling och att den
inte far tolkas extensivt och dirfor inte kan anvidndas vid situationer som
den som forelag samt att det kvittar om det &r olika eller liknande varor {for
att artikel 5.2 skall kunna anvéndas.

Fragan aktualiserades aterigen i malet mellan Adidas och Fitnessworld
Trading.''® Fragan hir var inte endast om artikel 5.2 kunde anvindas vid
liknande varor utan ocksd om en medlemsstat, vid anvindningen av
mojligheten 1 artikel 5.2, var tvungen att infora ett skydd for bade olika och
liknande varor och tjénster. Domstolen konstaterade forst att fragan redan
hade avgjorts 1 Davidoff-malet och att domstolen dér kom fram till att om
artikel 5.2 inforlivas i nationell rétt skall kinda varumirken ges ett skydd
som vid liknande varor &r minst lika omfattande som vid olika varor.
Domstolen uttalade dérefter att om en medlemsstat viljer att infora ett
starkare skydd for ansedda varumirken enligt 5.2 maste detta skydd gilla
oberoende om det dr frdgan om olika eller liknande varor eller tjanster.
Medlemsstaten kan alltsa endast sjdlv vdlja om den vill infora det utdkade

skyddet men den kan inte vélja vilka situationer som tdcks av detta
skydd.'"”

Sammanfattningsvis kan konstateras att artikel 5.2 inte dr begrdnsad av sin
lydelse, utan skall tolkas i ljuset av meningen med bestimmelserna och den
géller bade vid olika och liknande varor och tjdnster. Patentbesvérsritten var
alltsa rétt ute nédr den valde att forsvara varuméirkets renommé och
sarskiljningsformaga i det s.k. Tulosba Adkov-malet''®, genom att anse att
det utokade skyddet géller oavsett om varuslagslikhet foreligger. Trots detta
kan inte domen anses vara géllande praxis eftersom PBR tolkade in skyddet
som gesi6 § 2st. (art. 5.2) 16 § 1 st. (art. 5.1), trots att EG-domstolen vid
upprepade tillfillen konstaterat att artikel 5.1 krdver forvixling och att den
inte far tolkas extensivt,'" nigot som ocks4 fastslogs i Davidoff-mélet.

"2 Davidoff-malet p. 28 med hanvisning till Adidas I-malet p. 34.
' Davidoff-malet p. 28 med hénvisning till Puma-malet p. 20-21.
" Davidoff-malet p. 24.

15 Bruus s. 25.

16 Adidas II-mélet.

"7 Adidas IT-mélet p. 19-20.

18 PBR mal 97-065 och 97-641 (Tulosba Adkov).

"% Se ovan kapitel 2.5 om Puma-malet och Adidas I-mélet.
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Tillsvidare maste EG-domstolens praxis konsulteras for att 6 § 2 st. skall
tillimpas 1 enlighet med direktivet.

2.6.2.5 Oftillborlighet och forfang

Som ett ytterligare krav for att det utokade skyddet for vil ansedda
kénnetecken skall tillimpas, krédvs att det yngre varumérket drar
otillborligfordel av eller ar till forfang for det dldre varumarkets
sarskiljningsformaga eller renommé/anseende. Kriterierna otillborlig fordel
eller forfang ar identiska i VML och i VMD. Att nagon skaffar sig
otillborlig fordel genom att anvinda ett identiskt eller liknande varumérke ar
detsamma som att snylta. Intrangsmakaren snyltar alltsa pa det dldre
varumérkets renommé och anseende utan att ha rétt att anvéinda varumérket
och skaffar sig ddarigenom en ekonomisk fordel, samtidigt som han skadar
det dldre varumarket. Kravet pd forfdng innebar att det kravs att
varumdrkesinnehavaren lider skada av anvdndningen av det identiska eller
liknande varumirket.'?® Denna skada drabbar varuméarkesinnehavaren, inte
som en direkt ekonomisk skada utan som en skada pé varumarkets
sarskiljningsformaga och anseende vilket i forlangningen kan leda till
urvattning eller degeneration.'?' Behdver da innehavaren av det ldre
mirket visa att en faktisk skada har uppstatt, eller racker det att visa att en
risk for skada foreligger om det yngre varumarket fér fortsétta anvandas?
Fragan har inte besvarats helt och héllet av vare sig en svensk eller
europeisk domstol, men vissa slutsatser kan dras av de domar som berort
amnet.

I Chevy-malet uttalade generaladvokaten att det kravs att
varumirkesinnehavaren verkligen kan visa att otillborlig fordel eller forfang
foreligger for att artikel 5.2 skall vara tillimplig.'** I EG-domstolens dom
fanns dock inte detta krav med. Istéllet uttalade domstolen att ju storre
sdrskiljningsforméga eller renommé varumaérket har desto littare ar det att
anse att anviandningen av det yngre varumérket leder till forfang.'> Detta
talar snarare emot generaladvokatens uttalande om att faktiskt forfing eller
otillborlig fordel skall foreligga och istéllet tyder det pa att det endast krévs
att innehavaren av det dldre varumairket kan visa pa en risk for otillborlig
fordel eller forfang.'** EG-domstolens uttalande bir vissa likheter med hur
den formulerade sig i Canon-malet.'* Dir konstaterades att det foreligger
en storre risk for forvaxling om det dldre varumaérket har en stor
sarskiljningsformaga.'*® I tva svenska rittsfall har regeringsritten
kommenterat sédrskiljningsformagans inverkan vid bedomningen om
otillbérlig fordel eller forfang skall anses foreligga.'?” I del I kom domstolen
fram till att Svenska arbetsgivarforeningen (SAF) hade sé stark

12 [jungman, Seve, Om forfing, sirskilt inom immaterialritten. Ur Festskrift tillignad
Gosta Eberstein s. 134, s. 153 ff.

121 Wessman 2002 s. 53, Absolut Rent-mélet.

122 Chevy-malet p. 43.

12 Chevy-malet p. 30.

124 pehrson s. 428.

125 Canon-malet.

126 Canon-malet p. 18.

'77RA 2001 ref. 14 I (SAF-mélet) och II (Champis-malet).
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sarskiljningsformaga att anvdandandet av SAF for fordonsaxlar skulle dra
otillborlig fordel av Svenska arbetsgivarforeningens kénnetecken och vara
till forfang for denna.'*® Samma hallning hade domstolen i del II dir
anvindningen av varumérket Champis for kldder ansdgs vara till forfang for
det dldre varumérket Champis och dra otillborlig fordel av varuméirkets
sirskiljningsformaga och anseende.'” Av dessa uttalanden borde folja att ju
storre sarskiljningsformaga ett varumaérke har och ju starkare det dr desto
lattare dr det for varumédrkesinnehavaren att visa att en risk for skada eller
forfang foreligger. Sérskiljningsforméagan paverkar alltsa
skyddsbeddmningen bdde vid en forvéxlingssituation och vid bestimmandet
av skyddet for vil ansedda varumirken."*® Detta innebir dock inte att
bevisning om faktisk otillborlig fordel, skada eller forfang inte ar relevant.
Tvértom kan sddan information anses viga tungt i en intrangssituation.
Bland annat kan risk for forvixling vara en indikation pa att otillborlig
fordel eller forfang foreligger, men det &r inte ett krav for anviandning av
artikeln."!

128 SAF-malet s. 81.

129 Champis-mélet s. 83.

130 Wessman 2000 s. 646; Wessman 2002 s. 376.
B Wessman 2000 s. 645.
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3 Urvattning

3.1 Inledning

Efter att ha redogjort for vilket skydd varumérken har enligt VMD och
VML skall jag nu 6verga till huvuddmnena for detta examensarbete,
ndmligen urvattning och degeneration. Degeneration behandlas nedan i
kapitel fyra medan urvattning kommer att behandlas hér. Jag skall nedan
forklara vad begreppet urvattning innebér samt vilka foljder det har och vad
jag anser att det kan leda till. Jag kommer att anknyta till skyddet for vél
ansedda varumérken och se hur det kan tillimpas i en urvattningssituation
samt hur vil varumirkets goodwill skyddas. Eftersom utvattningsteorin och
skyddsformen hirstammar fran USA, skall jag redogora for dess historia
och vég fran delstatslagstiftning till ett federalt skydd mot urvattning genom
den s.k. Federal Trademark Dilution Act'** samt hur denna ér utformad.

Urvattningsskyddet ar for svensk ritt ndgot frimmande, men i och med att
VMD inf6rlivades har dven Sverige fatt ett skydd mot urvattning genom
VDM artikel 5.2 och indirekt i 6 § 2 st. VML. Utvecklingen av artikel 5.2
har gatt fran ett begransat skydd for varumarket till att bli ett mer renodlat
urvattningsskydd. Denna utveckling kommer att belysas samt forklaras och
hér kommer dven tillimpningen i1 Sverige av VMD att redovisas och
diskuteras. Jag kommer dven att jamfora den amerikanska lagstiftningen
med den europeiska och peka pa likheter och skillnader av betydelse.
Avslutningsvis kommer jag att forsoka sia lite om framtiden for
urvattningsskyddet 1 EU med ledning av ett par rittsfall. Nedan kommer
varumirkesinnehavarens och hans konkurrenters handlande for att paverka
sarskiljningsformigan endast att redogoras for kortfattat. Mer utforliga
redogdrelser aterfinns i degenerationskapitlet och detta beror pa att
urvattning dr en relativt ny foreteelse i Sverige och EU och att praxis och
doktrin dérfor inte &r lika uttdommande som for degeneration, vilket gor att
en redovisning av dessa déri blir bdde intressantare och léttare att belysa och
illustrera.

3.2 Vad ar urvattning?

Som tidigare visats dr sdrskiljningsformaga varumérkets kanske viktigaste
egenskap. Sarskiljningsformaga kravs for registrering enligt 13 § 1st. och
det ar dven sdrskiljningsformaga som ett varumérke forvérvar om det
anvinds ratt och erhaller skydd enligt 2 §. Forlust av sérskiljningsféorméigan
ar en grund for hdavning enligt 25 § 2 st. 2 p. Behovet av att skydda
varumdrkets sdrskiljningsformaga kan inte underskattas men vad ar det
egentligen som varumarket skall skyddas emot? Urvattning ar ett tyskt och
amerikanskt koncept frin borjan och dédr anvédnds termerna Verwésserung

1321 anham Trademark Act of 1946 § 43(c) 15 U.S.C.A. § 1125c¢.
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och dilution."** Urvattning #r det svenska ordet, men fenomenet och
héndelseforloppet dr det samma i alla ldnder. Urvattning kan ségas vara den
raka motsatsen till 6kat anseende for ett varumarke. I stillet for att erhélla
storre sdrskiljningsformaga och mening genom inarbetning och 6kat
anseende, lider varumirket genom urvattningen en forlust av
sarskiljningsformaga och mening. Urvattning har i den amerikanska
lagstiftningen beskrivits som blurring och tarnishment vilket betyder
uttunning/utsuddning och nedsvirtning."** Termerna 4r anvindbara vid en
beskrivning av urvattning och kommer dérfor att anvindas hér.

Ovan har kortfattat begreppen mening och referens presenterats. Som déar
konstaterats d4r mening och referens de tva ingredienser som bygger upp
sarskiljningsformagan och som den bestar av. Urvattning dr en minskning
eller fordndring av sirskiljningsférmégan och dé frimst varuméirkets
mening. En fordndring av meningen péaverkar dock dven varumirkets
referens och urvattning dr darfor av betydelse dven for referensen. Nér ett
varumérke urvattnas angrips sjdlva varumérket och dess inneboende och
forvarvade sérskiljningsformaga. Vad som hinder &r att den mening och
goodwill som byggts upp i varuméirket antingen minskar eller far en nagot
annorlunda, ofta simre, innebdrd. Nir varumérkets mening forandras far det
andra betydelser &n det hade fran borjan. Det betyder inte léngre bara en
vara med viss kvalitet och innebdrd fran en viss niringsidkare, utan flera
olika varor med liknande eller simre kvalitet och inneb6rd, oberoende av
vem som star bakom varumaérket. Urvattning av ett varumérke beror
framforallt pa angrepp péd varumirkesinnehavarens réttighetssfar. De
strategier som redovisas i 5.2 &r alla av betydelse dven for att forebygga
urvattning, men viktigast r att varumirkesinnehavaren stévjar intrang och
forsvarar sitt varumérke. Tva typexempel pd urvattning ar for det forsta nir
en konkurrent anvinder samma eller liknande varumérke pa olika varor
(men &dven lika) for att skaffa sig en fordel, utan att det foreligger en risk for
forvaxling. Den konkurrerande néringsidkaren snyltar pa varumaérket pa ett
sadant sétt att konsumenterna inte forvixlar varorna. Det andra exemplet dr
nedsvirtning. Varumirket anviands da pa varor som genom sin natur eller
sitt anvandningsomréde skapar negativa associationer for varumérket.'*>
Genom denna snyltning och negativa association tar varumérket skada och
dess sérskiljningsformaga urvattnas och minskar. Féljden av att
sarskiljningsformagan minskar, genom éndringen och minskningen av
meningen, ir att varumérket dven far flera referenser.'*® Nér varumérket
borjar betyda flera saker borjar det dven indirekt hinvisa till flera
bakomliggande aktdrer. Om inte varumérkesinnehavaren forhindrar
urvattningen 6kar miangden meningar for varje intrang och dé dven antalet
referenser som varumadrket hdnvisar till. Om ett varumérke far for manga
referenser bor det leda till att det utvecklas till en mer allmén term utan
nagon sérskild referens alls. Varumirkets konturer suddas ut och blir
oskarpa. Varumairket tappar till slut all sekundidr mening och referensen blir

133 Martino, Tony, Trademark Dilution Oxford 1996 s. 5.
13 Se 3.3 for mer detaljerad redogdrelse av begreppen.
135 Wessman 2002 s. 306 f.

136 Nordell s. 360.
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till ett koncept eller en varugrupp istéllet. Urvattningen har i1 detta skede
upphort, eftersom det dr en minskning av sérskiljningsformaga, och ersatts
av degeneration istillet. Degeneration behover inte vara foljden av
urvattning eller bero pé urvattning, men minskning av sérskiljningsféormaga
bor i langden leda till ett bortfall av densamma. Enligt Holmqvist ar
urvattning och degeneration tvé helt skilda forlopp utan samband vilket for
mig verkar markligt eftersom urvattning dr minskning av
sirskiljningsformaga medan degeneration ér nir den gétt forlorad.”” Om
nagot minskar maste det forr eller senare, om inga atgirder vidtas, komma
till en punkt nér det ar sa litet att det klassas som borta.

For att forhindra urvattning skall ndringsidkaren alltsa fora talan mot det
inkréktande varumairket och till sin hjilp har han bl.a. artikel 5.2 i VMD och
6 § 2 st. VML, vilka motsvaras av Federal Trademark Dilution Act i USA.
Det europeiska anseendeskyddet har redogjorts for ovan i 2.6 och FTDA
foljer 1 nésta kapitel. Genom reglerna far varumérkesinnehavaren mojlighet
att skydda sitt varumirke mot snyltning/utsuddning och nedsvértning utan
forvéixling dven vid liknande varor, vilket inte var mojligt tidigare.
Anseendeskyddet har efter EG-domstolens dom i Davidoff-maélet striackts ut
till att omfatta alla varuslag och hirigenom blivit det urvattningsskydd som
tidigare saknats i EU.

De varumérken som drabbas av urvattning och intrang ar framst de som é&r
starka och som det kan 16na sig for konkurrenterna att skapa anknytning och
association till. Det finns dock vissa varumédrken som ldttare dn andra tar
skada av att liknande varumérken anvinds pa vanliga varor eller negativa
sadana. Det dr de mirken som fran borjan ar deskriptiva eller svagt
suggestiva. Dessa varumirken beskriver eller antyder forbrukningsomridet
och dr darfor oftast inte mojliga att registrera eftersom det oftast foreligger
ett frihdllningsbehov for dessa ord. Om de trots allt &r mdjliga att registrera,
med disclaimer, eller erhaller skydd genom inarbetning, skyddas de inte mot
att konkurrenter anvander ord, i delar av varumarket eller hela varumairket,
som bor héllas allmént tillgdngliga for marknaden. Foljden blir att en
niringsidkares varumaérke eller delar av det kan dyka upp som ett allmént
begrepp i1 jimforande reklam eller i en konkurrents varumérke. Det dldre
varumérket lider d& skada, men mgjligheten att férhindra anvindningen ar
ofta liten.

Urvattning dr minskning av sérskiljningsformégan genom en forandring av
varumérkets mening. En {o6ljd av denna meningsforindring ar att varumarket
far flera referenser och kanske ytterst upphor att Iimna nagra referenser
Overhuvudtaget. Det dr dérfor viktigt att forhindra urvattning eftersom den
slutliga foljden kan bli att varumirkesskyddet upphévs.

" Holmgvist, Lars, Degeneration of Trade Marks. A Comparative Study of the Effects of
Use on Trade Mark Distinctiveness. Malmo 1971 (cit. Holmqvist 1971) s. 156 f.
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3.3 Skyddet enligt Federal Trademark
Dilution Act

3.3.1 Tiden innan FTDA

Den amerikanska teorin om ett skydd mot urvattning av varumérket har,
kanske ndgot férvanande, sitt ursprung i Tyskland. Det var ndmligen dér det
som senare skulle bli FTDA sag dagens ljus for forsta gangen. I det tyska
Odol-mélet'*® kom domstolen fram till att det fanns en risk for urvattning,
Verwdsserung, av det da beromda varumirket Odol for munvatten om
namnet Odol fick anvidndas av en konkurrent for stalvaror. Domstolen tog
fasta pé att beromda varumirken, som Odol, behover ett skydd dven om
ingen forvixling finns nir det konkurrerande varumarket ar identiskt.'*
Samma ar som Odol-malet avgjordes, publicerade en man vid namn
Schechter en bok 1 USA som handlade om varumaérkesrittens ursprung och
orsak. Boken foljdes av en artikel tva &r senare som behandlade grunderna
for varumarkesskyddet. Dessa tva verk ifrdgasatte starkt grunderna for
varuméarkesskyddet som ett skydd for konsumenterna och
varumdrkesinnehavaren genom ursprungsforvéxling. Schechter menade att
grunden for varumirkesskyddet istillet borde vara varumarkets egenvirde
och sirskiljningsformaga.'*° Istillet for att kriva forvixling, som ér kravet
enligt ursprungsprincipen, skulle varuméarken som var unika och hade stark
sarskiljningsformaga skyddas oberoende av varuslagslikhet och
ursprungsforvéxling. Det var ett skydd mot anseendeskada och urvattning.
Schechter ansag att det inte var intressant varifran ett varumérke kom, utan
det intressanta var varumirket i sig, eftersom det var varumérket som sélde
och gjorde reklam.'*' Schechter anség att kravet pa ursprungsforvixling
borde avskaffas och den enda grunden for varumérkesritten borde vara
skyddet av varumérket mot urvattning.

Trots att Schechters teori inte fick fullt genomslag och ursprungsprincipen
beholls, letade den sig in i den amerikanska lagstiftningen pé delstatsniva. I
slutet av 1940-talet infordes skyddet mot urvattning av varumarket 1
delstaten Massachusetts och ndgra ar senare foljde fler delstater efter.
Bestammelsen fick ungefdr samma utseende 1 alla stater som inforde den
och med den f6ljde ungefdr samma svarigheter och problem. Varumirken
med distinkt kvalitet (stark sérskiljningsformaga) fick ett utokat skydd mot
anseendeskada och urvattning oberoende av ursprungsforvixling och likhet
mellan varorna.'** Problemen som medfdljde var svarigheten att bestimma
ndr ett varumarke hade tillracklig sérskiljningsférméga, vad urvattning och
anseendeskada innebar och om det krivdes forvixling.'* Vad gillde
sarskiljningsformagan talade till exempel lagen 1 Massachusetts endast om

8 TW 1925 5. 502.

139 Martino s. 5; Wessman 2002 s. 270.

40 Martino s. 17.

! Martino s. 25 f.; Wessman 2002 s. 267 ff.
142 Martino s. 29 ff.

43 Martino s. 35 f.; Wessman 2002 s. 273 f.
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distinkt kvalitet och det definierades inte heller ndrmare vad anseendeskada
och urvattning egentligen innebar. Det var upp till domstolarna att faststélla
granserna for detta. Klarlagt var att lagtexten talade om att det inte krdvdes
konkurrens mellan parterna eller ursprungsforvaxling. Trots detta krdvde
domstolarna i flera delstater forvixling under nistan tjugo ar.'** Det var inte
forrdn ar 1963 som det klart uttalades att urvattningsskyddet inte var
beroende av risk for forvixling. I det s.k. Polaraid-malet'* ansags
varumérket Polaraid for kylsystem urvattna det vél ansedda varumairket
Polaroid for glasogon. Domstolen konstaterade att bestimmelsen innebar att
varuslagslikhet eller risk for ursprungsforvéxling inte behdvde bevisas for
dess tillimpning nér ett dldre vél ansett varumaérke var 1 besittning av stark
sarskiljningsformaga.'*® I Allied-malet 1977 utvecklade domstolen kraven
for nir urvattningsbestimmelsen kunde anvindas.'*’” Allied-malet var det
verkliga genombrottet for urvattningsbestimmelsen och det var genom detta
som principen blev mer allmént accepterad och kravet pa forvaxling
forsvann.'™ I malet uttalade domstolen att skyddet mot urvattning var
tillampligt vare sig det fanns likhet mellan varorna eller forvaxling.
Varumairket miste ha inneboende eller forvarvad sirskiljningsférméga och
urvattningen skulle vara trolig. Det skulle alltsa vara fraga om ett starkt
varumirke. Urvattningsbestimmelsen ansags inte tillimplig 1 Allied-mélet
endast pa grund av att varuméirket saknade tillricklig
sarskiljningsformaga.'*’ Den delstatliga utvecklingen av kraven i
urvattningsbestimmelsen fortsatte, men det var inte forrédn ar 1995 som det
kom en federal lagstiftning mot urvattning.

3.3.2 Federal Trademark Dilution Act

Nastan femtio dr efter att den forsta delstatliga bestimmelsen om urvattning
hade trétt 1 kraft antogs, ar 1995, den federala bestimmelsen mot urvattning.
Paragrafen, som inte trddde i kraft forrdn 1996, intogs i Federal Trademark
Act of 1946 § 43 (¢) 15 U.S.C.A. § 1125(¢c) och kallas Federal Trademark
Dilution Act. Bestimmelsen &r ett komplement till ursprungsprincipen som
kraver forvaxlingsrisk och aterfinns 1 § 32(1)(a) i samma lag.
Urvattningsbestimmelsen lyder:”Remedies for dilution of famous marks
The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of
equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction
against another person's commercial use in commerce of a mark or trade
name, if such use begins after the mark has become famous and causes
dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief
as is provided in this subsection”. I paragrafen fastslés att dgaren av ett
berdmt marke har rétt att skydda sig mot kommersiell anvindning av ett
annat mérke eller namn om anvéndningen orsakar urvattning av de distinkta

" Martino s. 29 f,, 35 f.

143 polaroid Corp. v. Polaraid Inc. 7th Cir. 1963 138 USPQ s. 265. (Polaraid-mélet).

146 Polaraidmalet s. 266 f., 270.

147 Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades Inc. 198 USPQ s. 418, 1977
(Allied-malet).

8 Martino s. 41 f.

149 Allied-malet s. 421 f.
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kvaliteterna 1 hans mirke. Avgdrande for paragrafens tillimpning dr om
varumérket ar famous och distinctive och att anvandning av det andra
mairket leder till dilution. Det kravs dven att det sker i commercial use.
Urvattningsskyddet ér tillimpligt oavsett om det foreligger likhet mellan
varorna eller forvixling.">® Formuleringen i § 1127 om att det kvittar om det
finns eller saknas likhet eller forviaxling borde inte innebéra att kriterierna
inte kan paverka beddmningen i en urvattningssituation. I § 1127 forklaras
dilution som minskning (lessening) av ett beromt varumairkes kapacitet att
identifiera och sérskilja varor eller tjanster. Dilution &r alltsa en forlust av
sdrskiljningsformaga. For att urvattningsbestimmelsen skall vara tillimplig
kravs framforallt att mérket dr beromt/distinkt och att den inkrdktande
anviandningen leder till urvattning.

For att kunna bestimma om ett varumérke dr beromt, har domstolarna givits
en lista i urvattningsbestimmelsen pa omstandigheter som kan beaktas.
Upprikningen ar endast en exemplifiering och ir inte slutgiltig.">' Den
bygger till stor del pa den réttsutveckling som har skett under de delstatliga
lagarna. I Restatement of the Law, som dr en sammanstéllning av
delstatsutvecklingen, nimns inneboende sérskiljningsformaga,
anviandningen 1 tid, utstrickningen av anvindningen, reklaminsatserna,
igenkdnnande i omsittningskretsen och tredje mans anvindning av
mirket.”* Urvattningsbestimmelsen har kompletterats med forvirvad
sarskiljningsformaga, det geografiska omrade inom vilket mirket anvinds,
vilka handelskanaler som anvinds och att mérket &r registrerat. Det faktum
att market skall vara berdmt har i rattspraxis modifierats nagot till att gélla
endast omradet utanfor varuslagslikhet. Nar varorna ér lika finns ett mindre
krav pa kdnnedom, och motsatsvis krdvs att mirket &r berdmt nir varorna
inte &r sdrskilt lika. Det kravs inte heller att mérket dr beromt med hinsyn
till alla existerande konsumenter, utan det kan ricka med att vara berdmd 1
sin omsittningskrets om det rér sig om identiska eller liknande varor.'™
Den federala regeln motsvarar den utveckling som skett i delstaterna, déir det
kan ricka med att vara berdmd i en viss klass eller grupp av kunder.'™*

Forutom att varumérket dr beromt krévs det att sirskiljningsformégan
urvattnas. Exakt vad urvattning innebér ar svart att precisera, men det anses
vara fastslaget genom praxis att tvd former av urvattning finns och dessa ér
blurring och tarnishment.">® Blurring betyder utsuddning och innebir en
uttunning/forsvagning av sérskiljningsféormagan och tarnishment betyder
nedsvértning och innebir att varuméirkets anseende skadas. Bada dessa typer
skadar mérkets sirskiljningsforméga och leder till att det urvattnas. I
utsuddningssituationer anvénds mérket for andra produkter och det leder till
en minskning av det unika i mérket. Vid nedsvirtningssituationer anvinds

150 Lanham Trademark Act § 45, 15 U.S.C.A. § 1127.

1 Wessman 2002 s. 295.

152 Restatement of the Law, 3d. Unfair Competition § 25.

'3 Wessman 2002 s. 296.

134 Restatement § 25.

135 Casparrie-Kerdel, Sabine, Dilution Disguised: Has the Concept of Trade Mark Dilution
Made its Way into the Laws of Europe? EIPR 2001 s. 185, s. 186.
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market pa sdmre eller olampliga produkter vilket leder till negativa
associationer."*® T urvattningsbestimmelsen talas endast om “the lessening
of the capacity” men trots det far tarnishment anses vara en del av
urvattningsbestimmelsen.'>’ Bland annat nimns det som en grund for
anviandningen av en urvattningsbestimmelse 1 Restatement som ju skildrar
delstaternas praxis.'”® Ett bra exempel pa nedsvirtning dr Victorias Secret-
mélet"® vari mirket Viktors Little Secret for bland annat porrfilmer och
sexleksaker ansags nedsvirta kdrandens méarke Victorias Secret for
underklédder. Victorias Secret var ett beromt mérke i besittning av
ursprunglig sérskiljningsféormaga och eftersom mérkena var lika, ansigs det
yngre market urvattna Victorias Secret genom att konsumenterna ténkte pé
Victorias Secret nir de horde Victors Little Secret. Denna association
skadade Victorias Secret och varumérket tappade en del av sin
sarskiljningsformaga.'*

Niér ett identiskt eller liknande méarke anvinds drabbas alltid det édldre
mirket av en viss urvattning. Det dr dock inte all urvattning av ett
varumérke som kan skyddas. I en urvattningssituation dér ett liknande eller
identiskt méirke anvands pé liknande eller olika varor, maste en
helhetsbedomning om huruvida urvattning foreligger foretas. Vad som
paverkar bedomningen &r, precis som vid forvaxlingsbedomningen, likheten
mellan méirkena och varorna samt det dldre mérkets stdllning pa
marknaden.'®' T Guldfisk-malet'®* fastslog domstolen att dessa tre faktorer
ar beroende av varandra i en urvattningsbedomning. Frdgan var om ett nytt
orange fiskformat cheddarkex urvattnade Pepperidge Farms fiskformade
orangea cheddarkex. Domstolen konstaterade att s& var fallet och att de tre
faktorerna var av stor vikt vid bestimmandet av huruvida urvattning
foreligger. Domstolens motivering torde innebéra att risken for urvattning
blir storre ju starkare sarskiljningsformaga det dldre mérket har och nar
mirkena och varorna ar mer lika varandra.'® Utdver dessa tre faktorer
framholl domstolen dven att forvéxling, trots att det inte dr nagot krav for
tillimpningen av bestimmelsen, forstirker risken for urvattning.'®*

Behovs da faktisk urvattning bevisas, eller racker det att det kan visas att
risk for urvattning foreligger? Svaret pa den fragan borde vara att endast risk
behover visas, men domstolarna har faktiskt beddmt fragan olika och
rattsldget dr dirfor nagot oklart. I tva mal, Greatest Show-mélet'® och Polo-

136 Casparrie-Kerdel s. 186 f.

STETDA § 1127; Casparrie-Kerdel s. 187.

158 Restatement § 25.

139y Secret Catalogue, Inc. v. Mosley 6™ Cir. 2001, 259 F.3d s. 464 (Victoria’s Secret-
malet).

10 Victorias Secret-malet s. 476.

11 Se ovan 2.5.3 om forvixlingsbedomningen i svensk ritt.

12 Nabisco, Inc. v. Pepperidge Farm Brands, Inc. 2d Cir. 1999, 191 F.3d s. 208 (Guldfisk-
malet).

' Guldfisk-malet s. 219 .

' Guldfisk-malet s. 221.

1% Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows Inc. v. Utah Division of Travel
Development 4™ Cir. 1999, 170 F.3d s. 449 (Greatest Show-malet).
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malet'®, ansig domstolen att det krivdes faktisk urvattning. I Greatest

Show-mélet ansdg domstolen att det fanns ett behov av att begrinsa skyddet
mot urvattning, eftersom det inte krdvs forvixling eller varuslagslikhet och
den beaktade dven ordalydelsen i bestimmelsen dér det endast talas om
urvattning och inte om risk for det. Det ansdgs inte visat att The Greatest
Show on Earth led ndgon skada av anvidndningen av mérket The Greatest
Snow on Earth.'®’ T Polo-mélet motiverade domstolen sin asikt att Polo for
en tidning inte ansags urvattna Polo for kldder och parfym med att faktisk
urvattning inte var bevisad. Domstolen ansdg att det krdavdes faktisk
urvattning, eftersom det saknas ett uttryckligt stadgande om risk i lagtexten.
Den hénvisade 4ven till Greatest Show-malet.'®® Motsatt slutsats kom
domstolarna till i Guldfisk- och Victorias Secret-mélen. Hir ansig
domstolarna att det rickte med att 4garen av det dldre mérket kunde visa en
risk for urvattning.'®’

I europeisk ritt anses det ricka med endast en risk for urvattning for att
artikel 5.2 och 6 § 2 st. skall vara tillimpliga.'”® Om det krévs faktisk
urvattning finns det ingen mojlighet att forhindra registrering eller icke
pabodrjad anvindning av ett mérke, utan varumérkesinnehavaren maste vénta
pa att urvattningen tar fart och han 16per dirigenom risk att utsittas for en
stor ekonomisk skada och skada pa sitt varumédrkes goodwill och
sdrskiljningsforméga. Att det skall stdllas harda krav pa bevisningen i en
urvattningssituation ér sjalvklart, men att kriava faktisk urvattning urholkar
bestammelsen sétillvida att det endast gér att avbryta paborjad urvattning
och inte att forhindra urvattning och darigenom behalla sitt varumérke
opaverkat och starkt.

Urvattningsskyddet ér alltsa en komplettering av skyddet mot
ursprungsforvixling och fungerar oavsett forvaxling eller varuslagslikhet. I
och med att det 1 bestimmelsen talas om att den &r tillamplig oavsett
ndrvaron eller bristen pa forvaxling och varuslagslikhet, dr det mojligt att
hamna i en situation med forvéxling dér det dr urvattningsbestimmelsen
som anvinds.'”' Det finns en viss verlappning mellan reglerna.
Urvattningsbestdmmelsen skall, till skillnad frdn ursprungsprincipen, inte
skydda konsumenterna eller 4garen av market mot ursprungsforvéxling utan
den skall skydda varumérket i sig. I Sally Gee-malet'”* och Wedgewood-
malet'”, som 4r avgjorda enligt delstatsreglerna, klargér domstolarna pa ett
tydligt sétt att det ror sig om ett vésenskillt skydd. I Sally Gee-maélet talade
domstolen om att det var séljkraft som skulle skyddas och i Wedgewood-

1% Westchester Media v. PRL USA Holdings, Inc. 5™ Cir. 2000, 214 F.3d s. 658 (Polo-
malet).

17 Greatest Show-malet s. 458.

1% polo-mélet s. 670.

169 Guldfisk-malet s. 223; Victorias Secret-malet s. 472.

179 Se ovan 2.6.

ETDA § 1127.

172 Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc. 2d Cir. 1983, 699 F.2d s. 621 (Sally Gee-malet).
' Wedgwood Homes Inc. v. Lund 222 USPQ s. 466 (Wedgwood-malet).
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malet var det varumaérkets reklamvarde som skulle skyddas mot
urvattning.'”*

3.4 Urvattningsskydd som en del av
varumarkesrattens skyddsobjekt

Den europeiska bestimmelsen i artikel 5.2 VMD var, nér den infordes, inte
en motsvarighet till den amerikanska urvattningsbestimmelsen eller det
beneluxiska urvattningsskyddet for varumérken.'” Den var utan tvivel
influerad av dem bada, men lydelsen i artikeln var inte lika klar och
detaljerad som den i FTDA eller den regel som uppstod till f6ljd av
domstolarnas tolkning i Beneluxomréadet.'”® Den amerikanska
bestimmelsen talar klart och tydligt om att det &r urvattning av berémda
varumdrken som skall skyddas och att de skall skyddas mot minskning av
deras sérskiljningsforméga.'”” Det skydd som de erhaller ir mot urvattning
av sarskiljningsformégan och nedsvirtning av varumaérket. Det framgar dven
att det kvittar om det foreligger eller saknas ursprungsforvéxling och
varuslagslikhet. Den beneluxiska lagen var inte lika tydlig som den
amerikanska angéende kravet pd forvaxling, men det blev besvarat ganska
tidigt 1 ett par olika réttsfall dir domstolen konstaterade att forvéxling inte
var ett krav. [ 6vrigt skyddade den beneluxiska lagen mot anvindning bade
for lika och olika produkter och det som skyddades var forlust av det unika
och exklusiva hos varumarket samt mot skada pd varumaérkets
attraktionsforméga genom oldmpliga associationer, vilket kan anses
motsvara blurring och tarnishment i FTDA.'” Den europeiska
bestimmelsen var nir den kom alltsd ingen motsvarighet till FTDA, utan
den syftade endast till att skydda kidnda varumérkens renommé och
sarskiljningsformaga vid anvéndningen av liknande mérken vid olika varor.
Bestammelsen ansags endast utvidga ursprungsskyddet i artikel 5.1 pa sa
satt att kravet pa varuslagslikhet eftergavs och kiinda mérken erhdll nu dven
skydd utanfor varuslagslikheten. Kédnda mérken erhdll enligt artikeln inget
extra skydd vid varuslagslikhet utover det i artikel 5.1 som kraver
forvaxling. Artikel 5.2 kan héarfor inte sdgas vara ett urvattningsskydd enligt
sin lydelse eftersom f6ljden av dess tillimpning blir att kdnda varor far ett
svagare skydd enligt artikel 5.2 om varorna &r lika &n om de dr olika. Artikel
5.2 saknade alltséd skyddet for lika varor och ett uttryckligt stadgande om
huruvida forvixling kravdes och det dr d&ven dessa problem som framst har
varit foremal for EG-domstolens avgdéranden. I Puma och Adidas I-mdlen
har domstolen pa ett klart och tydligt sétt forklarat att ndgot krav pa
forvixling inte finns i artikel 5.2.'7

174 Sally Gee-malet s. 624; Wedgewood-malet s. 450.

' Se Casparrie-Kerdel for en utforlig redogorelse av reglerna i Beneluxomradet s. 188 ff.
176 Casparrie-Kerdel s. 194.

"TETDA § 1125, § 1127.

178 Casparrie-Kerdel s. 188 f.

17 Puma-mélet p. 20; Adidas I-malet p. 36. Se ovan 2.6.2.2 for en utforlig redogdrelse.

38



Fragan om artikeln ar tillamplig om varuslagslikhet foreligger eller om den
endast kan tillimpas vid olika varor fick, som ovan konstateras, sitt svar
genom Davidoff-mélet. Domstolen hdnvisade till systematiken och syftet
med bestimmelsen, som ett utdkat skydd for kdnda varumérken, och
konstaterade att artikel 5.2 ar tillimplig oavsett om det dr fragan om lika
eller olika varor.'® I Adidas II-mélet upprepade domstolen sin instillning
och konstaterade att artikel 5.2 &r tillamplig dven vid varuslagslikhet och att
en medlemsstat som véljer att infora skyddet enligt artikeln maste se till att
det giller oavsett om varorna ar lika eller inte.'® T och med klargérandet att
ingen forvaxling krivs och att bestimmelsen &r tillimplig dven vid
varuslagslikhet har artikel 5.2 tagit ett stort steg mot att bli ett renodlat
urvattningsskydd. Anseendeskyddets omfang har utvidgats och syftar nu,
tack vare avsaknaden av krav pé forvaxling och olika varor, till att skydda
kidnda varumirken mot snyltning och skada. Det finns hirigenom tva
parallella skyddsformer i VMD och inte endast ursprungsprincipen med en
begransad utvidgning for kénda varumérken. Ett for konsumenterna och
varumarkesinnehavaren och ett for varumérket och dess
sirskiljningsformaga.'® Aven i Sverige har tillimpningen av artikel 5.2,
genom 6 § 2 st. VML, stott pa problem och det ér framst pa grund av att
forvéixling ar ett uttryckligt krav enligt lagen och att dven 6 § 2 st. endast
talar om tillampning vid olika varor. I Galliano-malet berérde HD kortfattat
frdgan om varuslagslikhet och ansag att bestimmelsen dven borde vara
tillimplig vid liknande varor.'® Asikten har aterkommit i Tulosba Adkov-
mélet, men d& genom en extensiv tolkning av artikel 5.2." Klart 4r dock att
svenska domstolar numera anser att 6 § 2 st. &r tillimplig &ven nér
varuslagslikhet foreligger. Forvaxlingsformuleringen i 6 § 2 st. har de
svenska domstolarna bortsett ifrén i bland annat Absolut Rent-mélet.'™ 6 §
2 st. VML var, redan innan EG-domstolens avgdrande i Davidoff-malet, pa
vig att sakta transformeras till ett renare skydd for varumérket, dess
sarskiljningsformaga och reklamvérde. Genom EG-domstolen har dock
utvecklingen skyndats pd men om endast paragrafen ldses framgar inte
detta. Sverige méste dérfor formulera om lydelsen sa att den stimmer med
den i VMD. Annars finns risk att det trots allt dyker upp exempel pa felaktig
tillimpning.

Genom utvecklingen av artikel 5.2 1 EG-domstolens praxis har den alltmer
kommit att likna urvattningsbestimmelsen i FTDA, men vissa olikheter
foreligger fortfarande. Gemensamt med FTDA har den numera att det inte
kravs ursprungsforvéxling eller att varorna ar olika som nyss berdrts. Men
aven kriterierna for ndr ett varuméirke skall anses kdnt/berdmt motsvarar
varandra. I Chevy-malet uttalade domstolen att det inte gar att besvara exakt
vilka faktorer som spelar in vid beddmningen, utan en helhetsbedomning av

0 Davidoff-malet p. 24.

181 Adidas II-malet p. 19-20.

182 1 evin, Marianne, Om forvéxlingsbara och icke forvixlingsbara varumirken i ljuset av
EG-ritten. Ur Festskrift till Gunnar Karnell s. 425. Stockholm 1999, s. 432.

'8 Se ovan 2.5 och 2.6 om fallet.

"% Hir tolkades anseendeskyddet in i ursprungsprincipen.

185 Se Wessman 2002 s. 52 f.
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alla relevanta omsténdigheter i fallet skall goras.'® I detta torde inrdknas
bland annat varuméirkets ursprungliga och forvérvade sérskiljningsforméga,
i vilken omfattning varumarket anvénts, hur linge och i vilket omrade det
anvints, varumirkets marknadsandel samt vilka investeringar som gjorts 1
varumirket.'®” Aven nivierna for de olika bestimmelsernas tillimpning 4r
ungefdr lika. Den amerikanska urvattningsbestimmelsen har forvisso ett
hogre kdnnedomskrav, men som ovan konstaterats har kraven stillts lagre i
praxis. Undantaget &r vid stor skillnad mellan varuslagen. Samma sak bor
gélla vid bedomningen enligt artikel 5.2, nimligen att kraven pa att
varumérket skall vara kint bor vara hogre om mérkena och varorna ér olika
an om de &r identiska. Kriteriet har i USA kommit att sénkas med f6ljden att
det endast dr obetydligt stringare &n det europeiska.

I artikel 5.2 talas om otillborlig fordel och forfdng av sirskiljningsformégan
medan det i FTDA talas om dilution (urvattning) av sérskiljningsformégan.
Dilution finns enligt amerikansk rétt i tvd former ndmligen
blurring/uttunning och tarnishment/nedsvértning.'® Den europeiska
bestdmmelsens ordval &r inte identiskt men de betyder ungefar samma sak.
Otillborlig fordel dr snyltning av goodwill med sénkning av
sarskiljningsforméigan som f6ljd precis som blurring och forfang ar en skada
pa varumairket och torde motsvaras av tarnishment.

Vad som déremot till viss del skiljer sig at ar huruvida det kravs faktisk
skada eller om det racker med risk. Medan de amerikanska domstolarna ar
oense och har anlagt bada synsétten, har EG-domstolen antytt att det endast
krivs en risk for forfang eller otillbérlig fordel.'™ T Sverige har RR
konstaterat att sarskiljningsforméga paverkar bedomningen om otillborlig
fordel eller forfang foreligger. Uttalandet innebér att det inte krivs
péavisande av faktisk skada, utan en risk for skada bor racka.'”’

Den europeiska anseendebestimmelsen enligt EG-domstolens tillimpning
och den amerikanska urvattningsbestimmelsen ér véldigt lika, vilket tyder
pa att artikel 5.2 de senaste aren rort sig mot att bli ett mer renodlat skydd
for varumérken genom att ta sikte pd att forhindra urvattning. Vigen mot ett
renodlat urvattningsskydd sag ut att ligga spikrak, men EG-domstolen
komplicerade allt i och med sitt uttalande i Adidas II-malet. I malet sdger
domstolen att det krévs att allminheten forknippar det yngre tecknet med
varumirket och dirigenom fir uppfattningen att ett visst samband finns. "
Enligt min uppfattning ar detta ett mycket olyckligt uttalande eftersom
risken finns att det tolkas som att ett visst mitt av forvédxling fortfarande
kravs. Jag anser ddremot att sa inte &r fallet, utan att domstolen istéllet
menar att en sambandsbeddmning blir relevant vid avgdérandet om

'8 Chevy-malet p. 25,27.

87 Se om bedomningen ovan 2.6.2 samt Chevy-malet p. 25,27.

1% Se ovan 3.3.2.

'8 Chevy-malet p. 43; Pehrson s. 428.

1% Se ovan 2.6.2.5 och RA 2001 ref. 14 I (SAF-mélet) och IT (Champis-malet).
1 Adidas II-mélet p. 29.
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otillbérlighet eller forfang foreligger.'®” Vid en jamforelse med amerikansk
ritt kan konstateras att samma problem provades i Lexus-malet. '
Domstolen uttalade dér att det krédvdes en viss mental association mellan
mérkena for att bestimmelsen skulle vara tillimplig. Uttalandet félldes i
samband med en diskussion om risken for urvattning och jag anser att det ar
dir det bor tillimpas.'** Kravet pa viss association blir en relevant
omstandighet vid avgorandet om urvattningsrisk foreligger. Skillnaden mot
Adidas II-mélet ar att det i Lexus-malet var ett krav men det fir nog anses
inte stimma med den federala lagen, eftersom ingen delstatlig eller federal
domstol efter det fallet har uppritthallit detta krav. Den fortsatta
utvecklingen i USA forefaller tyda pa att nagot sddant krav inte finns och
jag anser att det inte heller gor det i art. 5.2 VMD. Uttalandet 4r dock
olyckligt och leder till en ofrivillig inbromsning av utvecklingen av ett mer
renodlat urvattningsskydd.

Fragan dr om detta nya urvattningsskydd egentligen dr nagot reellt skydd for
varumarket? For att fungera och avskricka mot intrdng och missbruk
behovs det en mojlighet att utdoma hoga botesbelopp. Problemet ér att det
nistan dr omojligt att berdkna eller uppskatta den skada ett varumarke lider
genom intrdnget. Det som tar skada dr goodwill och sérskiljningsférmaga
och hur skall det virderas. Eftersom det ér savil kostsamt och tidskrédvande
att bygga upp ett varumérke, borde det vara minst lika kostsamt att drabbas
av en sadan forlust och stillas infor uppgiften att tvingas bygga upp
goodwill och sérskiljningsférmaga igen.

192 Se ovan 2.6.2.2 for en utforligare forklaring.

193 Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 2d Cir. 1989, 10 USPQ2d s.
1961 (Lexus-malet).

194 Lexus-malet s. 1665 f.
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4 Varumarkesdegeneration

4.1 Inledning

I det hér kapitlet skall jag redogdra for och forklara
varumirkesdegeneration. Som tidigare ndmnts ir det pd pappret ganska
enkelt att forklara vad degeneration dr, men nér den kortfattade lagtexten
skall anvindas i praktiken blir det desto svarare. Nedan skall jag forklara
vad degeneration &r pa ett mer konkret sitt genom att ge exempel som
knyter an till min bakgrund i kapitel 2. Jag kommer dven att forsoka forklara
vad degeneration beror pa och vilka foljder degeneration av ett varumirke
far samt vad detta innebéar for varuméarkesinnehavaren, konsumenterna och
konkurrenterna. Jag kommer dven hér att dterknyta till skyddet for kinda
och inarbetade varumérken och se hur vil det skyddar mot degeneration
genom att skydda varumérken mot urvattning.

4.2 Degenerationsproblemet

4.2.1 Vad ar degeneration?

For att fa registrera och dirmed erhélla skydd enligt VML och VMD krivs
att ett varumirke besitter sirskiljningsformaga. Aven ett varumirke som har
rétt till skydd pa grund av inarbetning méste vara i besittning av
sarskiljningsformaga for att fa detta skydd. Ovan har redogjorts for vikten
av inneboende och forvirvad sérskiljningsformaga och foljderna av att ett
varumirke besitter dessa.'®® Nir ett kinnetecken inte lingre har kvar sin
sarskiljande forméga har det ddrmed forlorat sin viktigaste bestdndsdel for
att framgéngsrikt kunna anvindas som varumérke for att beteckna nagons
varor. Enligt 25 § 2 st. 2p. skall en registrering av ett varumirke hédvas om
det mister sin sirskiljningsférméga. Ett varumérke som har mist sin
sarskiljningsformaga har degenererat. Detta innebér att varumarket blir av
med det skydd som det hade ritt till enligt VML och VMD. Det innebér
déremot inte att det upphor att vara ett varumaérke eller att registreringen tas
bort ur registret direkt.'”® Kéannetecknet kan fortfarande anvindas som ett
varumirke, men varumérkesinnehavaren kan inte hindra andra néringsidkare
att anvidnda samma kénnetecken for att specificera sina varor, vilket oftast
leder till kdnnetecknet upphor att fungera och anvéndas i sin funktion som
just varumérke. '’

Vad ér d& degeneration? Degeneration dr i sjdlva verket tva olika saker. Dels
ar det en renodlad juridisk term och ett juridiskt tillstdind och dels &r det ett
lingvistiskt fenomen, som rent faktiskt paverkar ett ords innebérd och

' Se ovan 2.3, 2.5 och 2.6.2.

1% Om hévningsprocessen och borttagande ur registret se nedan 4.3.

17 Nedan kommer méjligheten att fortsitta anvinda kinnetecknet som varumérke trots
degeneration att diskuteras i samband med bland annat Jeep-fallet och Vespa-fallet.
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mening. For att kunna anvénda degeneration 1 juridiken méste dock den
juridiska termen sammankopplas med den lingvistiska delen. Degeneration
ar allts ett faktiskt forlopp med juridiska foljder."”® Detta innebér att nér en
domstol eller registreringsmyndighet skall avgora om ett varumairke har
degenererat, maste den ta hansyn till fakta i varje enskilt fall. Degeneration
ar en fraga om fakta och inte en lagteknisk fraga.'®’

Vad ér det da som hinder med varumaérket nir det degenererar? Néar
varumérket degenererar mister det sin formaga att sérskilja vissa varor
sasom hirstammande frén en viss rorelse. Ett degenererat varumérke har
mist sin sérskiljningsforméga och blivit en generisk beteckning som kan
anvindas av vem som helst vid beskrivande av sina varor.”” Sasom tidigare
ndmnts bestar sirskiljningsformégan av tva delar ndmligen mening och
referens och det dr referensdelen som tar skada och slutligen upphor att
existera vid degeneration. Varumérket refererar inte lédngre till en viss,
ibland okénd, tillverkare utan det refererar istéllet till en grupp eller typ av
varor. Som exempel kan nimnas grammofon®”' och dynamit*** som numera
ar varuslagsbeskrivande/refererande och inte lingre kan fungera som
varumdrken. Degeneration dr den direkta motsatsen till inarbetning och
starkande av ett varumairkes sérskiljningsformaga. Nir ett varumérke
inarbetas skapas sekundira referenser och meningar och
sdrskiljningsformagan blir storre. Vid degeneration forsvinner istéllet
referensen och dérigenom sérskiljningsformégan, vilket leder till
varumdrkesrittens upphorande. Starkandet av ett varumérkes
sarskiljningsforméaga genom skapandet av sekundira meningar och
referenser kan aldrig leda till degeneration.”® Sasom nedan kommer att
visas i samband med redogdrelsen for Bostongurka-mélet,* ér det inte
alltid 14tt att forsta skillnaden. Dér blandar svaranden ihop begreppen och
tror att Bostongurka har erhéllit storre sarskiljningsformaga genom den
felaktiga anvindningen nér varumadrket i sjdlva verket har blivit utsatt for
degeneration. Det gér inte att i en viss situation séga att ett varumarke ar
degenererat till en viss del, utan degeneration kan bara konstateras ha
forekommit nér den &r fullgangen”. Daremot kan skeenden och hiandelser
som intréffar tyda pa att ett varuméirke dr degenerationsutsatt. Det gar
knappt att beskriva ett degenerationsforlopp, men det finns som sagt vissa
saker som tyder pd att degeneration pagér eller riskera att inledas. Dessa
héndelser redovisas nedan i 4.2.2 och 4.2.3. Aven det faktum att varumérket
ar utsatt for urvattning kan vara ett tecken pd annalkande degeneration
eftersom detta kan leda till 6kat antal referenser och i vissa fall bortfall av
referens. Utdver det kan konstateras att ett degenerationsforlopp snarast
kénnetecknas av att varuméarkesinnehavaren inte mérker det forrén
degenerationen ir ett faktum och varumérket r virdeldst.*

%8 Uggla, Claes, Degeneration av varumirken. NIR 1955 s. 24, s. 26 f.
' Holmqvist 1971 s. 14.

20 Uggla s. 27.

' RA 1921 H. 70.

2 NJA 1887 A 288.

23 30U 1958:10 s. 169; Holmqvist 1971 s. 151 ff.

294 Mal C-371/02 (Bostongurka).

25 Qe t.ex. Windsurfer och Jeep nedan.
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Foljderna av degeneration dr att varumérket blir en fritt tillgénglig generisk
beteckning enligt 1 § och 25 § VML och artikel 2 och artikel 12.2 VMD och
att det blir mojligt att hiva registreringen genom en hdvningstalan enligt 26
§ VML och 12.2 VMD.** Tidigare konstaterades att degeneration inte &r en
lagteknisk fraga, utan att hansyn skall tas till alla fakta i malet innan
degeneration eventuellt kan konstateras. Enligt 25 § VML ér det ganska
enkelt att konstatera degeneration, nimligen nir varumérket inte ldngre har
ndgon sdrskiljningsformaga, men i verkligheten dr det svarare. Detta beror
pa att ett varumérke alltid kommer att vara ett varumarke for ndgon och
darfor kan det inte degenerera helt och hallet.””’ Istillet méste det i varje
situation vara uppenbart att varumarket har mist sin sarskiljningsférméga
och blivit en generisk beteckning. Vad detta innebér samt hur bevisningen
skall framldggas ar ddremot inte sdkert. Enligt forarbetena riacker det inte
med att en avsevird del av omséttningskretsen anser varumérket vara en
generisk beteckning.””® Dessa starka beviskrav behovs, eftersom det rér sig
om ett stort ingrepp i varumérkesinnehavarens rittigheter med stora
ekonomiska foljder.”” For att bevisa degeneration kan en konkurrerande
néringsidkare anvinda sig av bl.a. marknadsundersokningar, bevis om
uteblivna dtgirder vid intrang eller pavisande att varuméirket aterkommer 1
lexikon och uppslagsverk som en generisk beteckning.*'’ Det gér inte att
uttala sig om vilken styrka som krévs av bevisningen, utan alla fall fir
avgoras var for sig efter en samlad bedomning.

Degeneration regleras inte direkt i ndgon lag, varken i Sverige eller i EU,
utan domstolarna fér i1 varje fall med beaktande av praxis och doktrin avgora
om degeneration foreligger. For ledning om vad som skall beaktas vid
beddmningen kan forarbetena anvindas.?'' Varumarkets
sarskiljningsformaga har dock skydd av ursprungsprincipen och
anseendeskyddet och dessa skyddar ddrigenom dven mot degeneration.
Forbudeti 11 § VML mot att inta ett varumaérke i ordbocker och lexikon
utan att klargora att det dr ett varumirke det ror sig om &r dven det ett skydd
for varumairkets sirskiljningsformaga och hjilper darigenom till att
forhindra degeneration.

4.2.2 Degenerationsorsaker

Degeneration kan ha en méngd olika orsaker och det skulle vara omojligt att
rakna upp alla hér. Jag skall dock peka pé fyra orsaker som alla &r av stor
betydelse for om degeneration skall intrdffa och det ér
handhavandeproblem, avsaknad av generisk beteckning, illojal konkurrens
och allménhetens dvertagande.

2% Uggla s. 26 f.

27 Holmgqvist 1971 s. 160.

28 50U 1958:10 s. 169.

299 Se nedan 4.3 om beviskraven vid hivning.
21050U 1958:10 s. 169 ff.

21SOU 1958:10 s. 159 ff.
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4.2.2.1 Handhavandeproblem

Den kanske allra viktigaste kunskapen om varumérken dr den om
sdrskiljningsformagan och om vad som hinder med den nér varumérket &
ena sidan genom inarbetning far 6kat anseende och ddrmed blir ett starkare
varumirke med béttre skydd och a andra sidan genom felaktig anvéindning
och intrang forsvagas och eventuellt urvattnas for att till slut degenerera.
Foretag kan ha problem att se skillnaden mellan degeneration och okat
anseende och dédrigenom anvédnda varumaérket felaktigt. De kan till exempel
anvinda varumirket som en generisk beteckning i annonser och inom
foretaget eller 1 bojda former och inte som ett varumérke i dess
ursprungsform. Det kan till exempel talas om en tetra, tetran, en tetra brik
eller nagot liknande istillet for en Tetra Brik-forpackning.?'? Vid upprepad
anviandning pa detta sétt finns det en risk for att varumérket borjar uppfattas
som en generisk beteckning for en produkt istéllet for ett varumérke. Vid
upprepad felaktig anvdndning kan varumirket komma att anvindas som
generisk beteckning for alla liknande produkter oavsett producent. Det finns
tydligen vissa som ansett det vara ndgot efterstrdvansvért att vara sa kénd att
varumérket dr det enda som anvénds for en produkt. I sjilva verket ar det
inte varumirket 1 sig som ar ként utan det dr varumérket som beteckning for
en viss produkt som ar kint.>"> Urde kallar detta sitt att handskas med sitt
varumérke for viljan att dga kategorin. Varumirkesinnehavaren vill att
konsumenten endast skall anvénda och tdnka pa hans varumérke nir denne
koper eller tinker pa en kategori av varor. Varumaérket blir i princip liktydigt
med kategorin av varor.”'* Skillnaden r viljan att leda kategorin vari
varumérkesinnehavaren vill att konsumenten endast skall vara intresserad av
att kopa hans produkt med hans varumaérke nér denne tidnker pd en vara eller
en kategori av varor. Varumérkesinnehavarens varuméirke skall ”’sticka ut”
fran mingden och vara det enda tilltalande alternativet, inte vara mangden.
Medan viljan att leda kategorin stirker varumaérket, leder viljan att dga
kategorin till att varumérket forr eller senare degenererar."

Det ar viktigt att anvdnda den generiska beteckningen ihop med varumarket
for att tydligt signalera att det dr ett varumirke det ror sig om. Om den
generiska beteckningen inte anvénds, kan varumarket uppfattas som den
generiska beteckningen och 16per da en risk att degenerera.?'® Exempel pa
varumérke dir den generiska beteckningen inte konsekvent anvénts och som
utsatts for denna risk ar Singer (symaskiner)*'’, Bostongurka (gurkmix)*'"®
och Rollerblade (inlines)*"’. Viss forsiktighet bor dock anliggas vid
anvidndande av firma tillsammans med varuméirket. Annars finns en risk att
varumarket framstir som den generiska beteckningen som beskriver

?12 Urde, Mats, Mirkesorientering. Utveckling av varumérken som strategiska resurser och
skydd mot varumirkesdegeneration. Malmé 1997 s. 138 f.; Holmqvist 1971 s. 374.

*P Urde s. 313.

214 Op. cit. s. 303 ff.

215 Op. cit. s. 333 f.

216 Uggla s. 33.

217 Se Holmqvist 1971 s. 264-278.

218 Stockholms tingsritt, Ml T9610-99.

29 Urde s. 322 f.
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produkten eller tjinsten och firman som varumirket.*’ Aven bristande insikt
om varumdrkets vdrde och ointresse att skydda det kan leda till
degeneration, varom mer kommer att presenteras nedan under 4.2.3.3.

4.2.2.2 Generisk beteckning

Det kanske allra viktigaste momentet nir en néringsidkare skall presentera
en ny produkt och ett nytt varumérke dr fran degenerationssynpunkt att han
dessforinnan har hittat pa/myntat en generisk beteckning for sagda
produkt.”*' Detta ér sirskilt viktigt vid nya uppfinningar, vilket kommer att
belysas ndrmare nedan 4.2.3. Néringsidkaren bor alltsa inte bara dopa sin
vara, utan han bor samtidigt dopa produkten och ibland hela
produktkategorin. Vikten av denna dubbelnamngivningsprocess
uppmarksammas ofta inte och det dr inte ovanligt att en vara lanseras utan
generisk beteckning.222 Om en vara lanseras utan att det finns en generisk
beteckning innebar det att varumérkesinnehavaren, konkurrenterna och
konsumenterna endast har en bendmning att férhalla sig till och anvinda nér
de talar om produkten. Istillet for att tala om en produkt med ett visst
namn/varumadrke blir de tvungna att tala om varumaérket som en produkt.
Konsekvensen av att inte lansera en generisk beteckning nér det behdvs, blir
ofta att varumaérket borjar anvindas som en generisk beteckning med den
foljden att det degenererar. Nar varumarket har degenererat ar det inte
langre beréttigat till skydd enligt VML och VMD. Det ér alltsé av storsta
vikt att vid behov lansera en generisk beteckning i samband med
lanseringen av varumérket. Som exempel pa produkter som har lanserats
och slagit igenom stort utan att det har funnits en generisk beteckning kan
ndmnas Windsurfer, Jeep och Rollerblades.

Windsurfer var, nér det lanserades, en helt ny produkt pd marknaden och
dess genomslagskraft blev enorm. Inom kort hade namnet och produkten
spridit sig 6ver virlden och fatt ofantligt mycket utrymme i tidningar och tv.
Grundarna till Windsurfer hade vid lanseringen inte myntat nagon generisk
beteckning, utan nir media eller allménheten talade om produkten var man
tvungen att tala om den genom att anvénda varumérket. Efter ett antal ar
uppmérksammades dgarna pa att varumirket holl pd att degenerera. De
forsokte da dels att lansera en generisk beteckning, sailboard, och dels stivja
konkurrenternas anvdndning av varumérket som beteckning for sina
produkter. En konkurrent ville d& fa provat om Windsurfer mist sin
sdrskiljningsforméga och blivit en generisk beteckning. Domstolen
konstaterade att foretagets anvindning av Windsurfer som generisk
beteckning fétt allmédnheten att uppfatta Windsurfer som en produkt och inte

2% Se t.ex. RA 1951 H 53 och NIR 1951 s. 261 dir Snabbkop i Konsum Snabbkop
uppfattades som en generisk beteckning och kom till slut att degenerera. I Bostongurka-
malet har varumérket Bostongurka ibland skrivits ihop med firman Felix, Felix
Bostongurka, och detta kan vara en av anledningarna till att varumérket delvis kommit att
uppfattas som en generisk beteckning.

2I'Nordell s. 361 f; Uggla s. 29; Holmgqvist 1971 s. 366.

222 Urde s. 352; Holmgqvist 1971 s. 262. Som exempel kan nimnas Teflon, Windsurfer,
Rollerblades med flera.
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ett varuméarke. Windsurfer ansags vara en generisk beteckning och miste
dirigenom sitt varumarkesskydd.**

Orsaken till att ett foretag inte véljer att lansera en generisk beteckning
tillsammans med sitt varuméarke kan vara att det tror att om man beskriver
produkten, forsvinner en del av hemligheten med den och avsldjar precis
vad den r.*** Det kan dven bero pa att det saknas kunskap om behovet av
en generisk beteckning och om degeneration.

4.2.2.3 lllojal konkurrens

Om ett visst varumérke dr ledande pa en produktmarknad och kanske till
och med forknippas med marknaden, kan det vara intressant for
konkurrerande varumarken att forknippas med det ledande varumérket eller
forringa det och dirigenom stjila lite goodwill eller ta bort lite frn det
ledande varumairket. Det finns olika sitt att ga till viga om konkurrenter vill
gora detta. Vissa sitt dr lagliga, till exempel jamforande reklam, medan
andra inte dr det. De som &r av intresse hir dr de olagliga sétten som kan
besta av bland annat anvéndning av samma eller liknande design och
typsnitt,** nedsvirtning av varumérket**° och direkt anvindning av det
ledande varumirket.”?” En varumirkesinnehavare vars varumérke utsitts for
illojal konkurrens kan anvénda sig av 6 § 1 st. vid forvaxling och 2 st. nir
det ror sig om kénda varumérken for att skydda sitt varumérke. Men vad
hiander om hans varuméirke inte ar registrerat och inte nér upp till den
skyddsniva som kravs enligt 6 § 2st. eller om niringsidkaren inte anvinder
sina mdjligheter enligt 6 § och ingriper mot den felaktiga anvéindningen utan
tillater den att fortgd? Om varumirkesinnehavaren véljer att inte ingripa
eller inte 4r medveten om den felaktiga anvindningen av hans varumirke,
kan detta mycket vil leda till degeneration.””® Vad som hander r att
varumarkesinnehavaren indirekt godkénner en anvéndning av varumarket
som en generisk beteckning. Genom att tillata den felaktiga anvindningen
asamkar han varumirket goodwillskador och skador pa
sdrskiljningsformégan. Ett eller tva tillfdllen av felaktig anvindning som
inte beivras kanske inte paverkar sérskiljningsformagan namnvirt, men det
sinder signaler till andra konkurrenter.”*” Om de ser chansen och tar den,
riskerar varumérkesinnehavaren att all sarskiljningsforméga forsvinner fran
varumdrket innan han uppfattar att han har ett problem. Varumérket
transformeras till att bli en generisk beteckning och varumérkesinnehavaren
mister ddrmed sin ensamritt till varumérket och genom det ofta sitt storsta
konkurrensmedel och kénnetecken. Tank till exempel pa vad som hade hiant
om alla lasktillverkare hade fétt kalla sina olika ldskedrycker med cola smak
for Coca Cola. Virdet i varumérket Coca Cola hade gatt forlorat och det

22 Urde s. 321; Melin, Frans/Urde, Mats, Varumirket — en hotad tillgang. Malmé 1990. s.
119.

**Urde s. 308

>3 Adidas I-malet och Adidas II-mélet.

226 e Wessman 2002 s. 286 ff., exempelvis Enjoy Cocaine.

227 Vilket var fallet i NJA 1916 B 493 (Dunlop-milet) dér varumirket Dunlop ansags ha
blivit en generisk beteckning.

228 Holmgqvist 1971 s. 261 f.; Nordell s. 364; Uggla s. 33.

2 Uggla s. 33.
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hade varit svart for Coca Cola att positionera sig pa marknaden. Det hade
aven inneburit en enorm forlust av marknadsandelar om alla hade kunnat
lansera sin egen cola under namnet Coca Cola.

I svensk rétt finns det inga fall som jag har kunnat hitta dir det klart har
uttalats att det var pa grund av att varumirkesinnehavaren brast i att
forhindra den felaktiga anvéindningen som varumaérket fordndrades till en
generisk beteckning. I amerikansk ritt ddremot finns det fall dér varumaérket
anses ha forlorat sin sérskiljningsforméaga som en direkt foljd av
varumérkesinnehavarens underlatenhet att anvénda sig av sina réttigheter
och beivra den felaktiga anvindningen.>*

4.2.2.4 Allmanhetens overtagande

Med allménhetens dvertagande menar jag inte endast konsumenterna utan
aven tidningar och lexikon. Varumérkesanvéndningen i lexikon finns, till
skillnad fran tidningars och konsumenternas anvéndning, reglerad i
varumdrkeslagens 11 § som innebér en skyldighet for forfattare, utgivare
och forlaggare att tillse att varumarket dterges pa ett sadant stt att det
framgar att det ar frdga om ett varumérke och inte en generisk beteckning.
Om det inte sker, dr de skyldiga att medverka till att ett beriktigande
offentliggors och att d&ven bekosta detta. Regeln dr tankt som en varning och
rekommendation till ansvariga med mojlighet att vidta atgérder for
varumérkesinnehavaren om den inte f5ljs.**' Risken for att ett varumérke
skall degenerera om det infors 1 ett lexikon kan nog pa kort sikt inte sidgas
vara 6verhdngande. Orsaken till det &r formodligen att lexikon inte anvands
av gemene man dagligen och framforallt inte i samband med muntlig
kommunikation. Det finns dock en risk med att fi sitt varumarke intaget
som en generisk beteckning i ett lexikon. Om felet inte beivras kan det
aterupprepas av andra och darigenom sprida sig och detta sérskilt om det &r
ndgot av de stora lexika som gor fel till exempel SAOL eller NE.
Varumirket finns dven kvar som generisk beteckning under en lang tid,
eftersom lexikon ofta har lang tid mellan upplagorna. Féljden kan darfor bli
att varumaérket utsitts for en felaktig exponering under lang tid, vilket kan
leda till att det degenererar.”* Publiceringen i ett lexikon kan dven vara ett
bevis i en hdvningstalan for att pavisa att varumaérket de facto degenererat
och dérfor fritt kan anvdndas av vem som helst. En publicering skulle inte
vara avgdrande for huruvida varuméirket blivit en generisk beteckning, men
det kan vara en betydelsefull del av en hdavningstalan. I svensk ritt har
publicering i ett lexikon inte ansetts avgorande, men det kan darfor inte
uteslutas att det kan vara av vikt vid ett forsok att bevisa degeneration.””
tva mal i PBR ansédgs det dock bevisat med tillrdcklig sdkerhet att ett
varumérke hade degenererat pd grund av att det funnits med i bland annat
SAOL och Bonniers svenska ordbok sedan 1950 respektive 1983.%** Mélen
géllde regeneration och hiavning av ett liknande kénnetecken men uttalandet

29 Holmqvist 1971 s. 255 f. om Thermos och Vichy.

31 Op. cit. s. 224.

32 Ugglas. 36 f.

23 Holmqvist 1971 s. 220 ff.

24 PBR mal 96-312 = NIR 1998 s. 339 (Gallup); PBR mal 96-611 (Vichy).
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att det rdcker med publicering i ett lexikon for att degeneration skall anses
bevisad kan inte anses dverrensstimma med hur det verkligen ér, trots att
orden funnits en 1ang tid i lexika. Om ett varuméirke intas i ett lexikon som
generisk beteckning aligger det alltsd den ansvarige for lexikonet att dtgirda
felet och bekosta dtgarderna. Problemet med regeln ar att inte alla lexikon
foljer varumérkesinnehavarens uppmaning, utan menar att inskrivningen
inte skall innebira att varumérket 4r en generisk term.> Det finns dven
vissa lexikon som i inledningen har med ett uttryckligt konstaterande som
talar om att varumirken som publiceras som generiska beteckningar inte pa
grund av publiceringen dr generiska beteckningar och ddrmed sé att sdga
friskriver sig mot fel inne i lexikonet. Om den ansvarige inte rittar till felet
finns det inte mycket att gora. 11 § har inte kopplats ihop med ndgra
sanktioner. Paragrafen kan darfor sdgas vara mer en uppmaning och ett
onskemdl fran varumérkesinnehavaren dn ett tvang till efterrittelse.

Tidningars och allménhetens, 1 betydelsen gemene man och konsumenterna,
anvindning av varumérket regleras inte i VML eller VMD och detta trots att
den inverkan anvéndningen kan ha formodligen &r storre dn den felaktiga
anvindningen i lexikon. Om ett varumérke anvinds som en generisk
beteckning i tidningar, finns det en risk att den konsument som inte kdnner
till att det ar frdga om ett varumirke borjar anvidnda sig av det som en
generisk beteckning i1 det dagliga spréket. Anvéndningen av varumérket som
en generisk beteckning i tidningar kan dven det anvidndas som ett bevis for
att varumérket har degenererat.”*® Det finns dock en tankbar majlighet for
varumarkesinnehavaren att beivra anvéindningen av varumérket som
generisk beteckning i tidningar och den ligger 1 det faktum att tidningar,
oavsett om det dr frigan om dagstidningar eller magasin, ar beroende av
reklamintikter. Harigenom borde det vara mojligt for en
varuméarkesinnehavare att genom hot om uteblivna reklamintikter se till att
varumérket anvénds pé ett korrekt sitt.

Den rena muntliga anvindningen av varumérken ar dnnu svérare att
kontrollera for en varuméarkesinnehavare och det kan &ven vara svart att
urskilja ndr ett varumérke anvénds som en generisk beteckning eller som ett
varumirke vid muntlig kommunikation.”’ Att den muntliga anvindningen
av ett varumérke som en generisk beteckning kan péverka varumairket och
leda till degeneration torde vara helt klart. Genom att varumérket bdjs och
forvanskas 1 det dagliga talet samt anvénds for att beteckna alla liknande
varor, forsvinner kontinuerligt dess drag av egennamn och till slut kommer
det att uppfattas endast som en generisk beteckning. Det finns inte mycket
en varuméirkesinnehavare kan gora for att forhindra att hans varumarke
forvandlas till en generisk term genom allménhetens anvandning. Detta
beror till stor del pa att det inte klart gar att forklara varfor vissa varumarken
”dts upp” av spréket medan andra inte gor det, men dven pa grund av att
ingen kan kontrollera den sprakliga utvecklingen utan spraket lever sitt eget
liv. Orsaker till varfor det sker kan vara att varumérket dr pa grinsen till det

5 Holmgqvist 1971 s. 221.
26 Ugglas. 36.
27 Holmgqvist 1971 s. 228.
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deskriptiva och ddrmed later generiskt eller att varumérket later som en
teknisk term och inte som ett varumiarke.”® Vad varumirkesinnehavaren
diaremot kan gora ér att undvika felaktig anvdandning inom foretaget, stivja
sadan felaktig anvindning av andra néringsidkare och lansera en generisk
beteckning, vilket kommer att utvecklas i kapitel 5.2 om
varumérkesstrategier. Han kan dven genom reklamkampanjer forsoka
informera och paverka allminheten om sitt varumirke och hur det skall
anvindas. Problemet med en sadan reklamkampanj &r att den kostar pengar
och att ndr vil varumérkesinnehavaren inser att den behovs, kan det redan
vara for sent och varumirket gér kanske inte att ridda. Aven om det inte ir
for sent, kan det vara svart att 4ndra ett invant beteende. Risken finns att det
istéllet uppfattas som mistrande och domderande och att det leder till
badwill for foretaget.

Att allminhetens anvindning och ddrmed dess asikter och kunskap eller
okunskap om att ett varumérke faktiskt ar ett varumérke har stor betydelse,
framgér av EG-domstolens dom i Bostongurka-malet.”® Tvisten rérde ett
upphédvande av varumérket Bostongurka for en speciell sorts gurkmix.
Parterna var Bjornekulla, som ville upphiva registreringen, och Procordia
som var innehavare av varumirket. Bjornekulla hivdade att varumaérket inte
langre hade nagon sdrskiljningsformaga, varumérket hade degenererat och
blivit en generisk beteckning, och att registreringen dérfor skulle hévas.
Som st6d for sin talan dberopades tvd marknadsundersdokningar som hade
riktats till konsumenter. Procordia hidvdade att varumairket fortfarande hade
sarskiljningsformaga och inte hade degenererat och darfor mycket vél
lampade sig som varumérke. Som stdd for sina pastdenden dberopades en
marknadsundersokning som riktade sig till storhushall, gatukdk och andra
kommersiella aktorer.”** Knickfragan i malet var vilken omséttningskrets
som var den relevanta vid ett avgérande om huruvida ett kinnetecken skulle
anses vara, eller ha blivit, en generisk beteckning eller ett varumérke. Innan
malet hinskots till EG-domstolen avgjordes det av Stockholms Tingsritt**!
dédr domstolen, efter att ha redovisat forarbeten och en egen tolkning av
VMD, kom fram till att det var handelns &sikt, i betydelsen gatukok,
aterforsiljare, mellanled och stora aktdrer 1 dagligvaruhandeln, som var den
relevanta omséattningskretsen vid avgérande om huruvida ett varumarke
degenererat. Konsumenternas eller allmédnhetens uppfattning var, enligt
tingsritten, av underordnad betydelse och kunde bortses ifran.*** Utfallet i
EG-domstolen blev i stort sett det helt motsatta. Domstolen konstaterade att
det i de olika sprakversionerna av artikel 12.2a fanns olika lydelser av
artikeln, men att lydelsen i det stora flertalet torde innebéra att det &r
konsumenter, slutanvdndare och distributdrer som avses med uttrycket
handeln. Handeln &r det ord som anvénds i den svenska dversittningen och
det ansags konstigt nog av tingsritten endast betyda niringsidkare. Enligt

% Se nedan 4.2.3 om degenerationsbenigna varumirkeskategorier dér jag kommer
utveckla detta ndrmare.

239 Mal C-371/02 den 29 april 2004 (Bostongurka).

20 Bostongurka-mélet p. 6-8.

1 Stockholms tingsritt, Mal T9610-99 (Bostongurka).

2 Se tingsrittens domskal i malet.
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EG-domstolen dr det dock inte endast néringsidkare som avses 1
direktivet.**® Vidare sigs att varumirkets huvudsyfte 4r att ange varans
ursprung och denna information ar lika viktig for mellanleden som
slutanvindarna och konsumenterna, men i allménhet ar det konsumenternas
och slutanviandarnas uppfattning som &r den viktiga och darfor de som é&r
den relevanta omsittningskretsen. Hansyn kan dock tas till andra led, t.ex.
mellanled, beroende pa hur marknaden ser ut.*** Det gar allts inte att
bestdmt séiga att endast en grupps dsikter dr de relevanta, utan det bor goras
en helhetsbedomning av situationen och marknaden men utgdngspunkten &r
konsumenterna och slutanvindarna. Tingsréttens dom kan ifragasittas och
den stimmer inte 6verens med direktivet och EG-domstolens praxis och
belyser anyo de svenska domstolarnas problem med att tillimpa VMD.
Utover domstolens tolkning och tillimpning av direktivet kan dven
véirderingen av Procordias marknadsundersokningar diskuteras.
Sannolikheten att dels urvalet av intervjuobjekt, gjort av en hogt uppsatt hos
Procordia, och dels de asikter de har, p.g.a. sitt beroende av Procordia som
en del av distributionskedjan, &r objektiva anser jag vara mycket liten.
Tingsratten ansdg dock att badde urvalet av intervjuobjekt och deras dsikter
var objektiva och att det inte fanns ndgot som tydde pa motsatsen. Om det ar
varumérkesinnehavaren som far bestimma vem som skall delta i en
marknadsundersokning, i en situation nédr denna grupp ar ensamt avgorande,
faller hela meningen med att géra en sidan undersokning. Allménhetens
sprakbruk och dess paverkan pé ett varumaérke r alltsa av storsta betydelse
eftersom det vid en degenerationsprovning laggs stor vikt vid deras asikt om
huruvida ett varumérke skall anses vara ett egennamn eller en generisk
beteckning. Allménhetens asikt dr inte av sig sjilv ett avgorande faktum,
utan en helhetsbeddmning av alla relevanta omstidndigheter skall goras for
att utréna om ett varumérke har degenererat.

4.2.3 Degenerationsbendgenhet

Efter att ha konstaterat vad degeneration innebér och vad det fér for foljder
samt kortfattat redogjort for ndgra degenerationsorsaker, finns anledning att
fokusera pa sjélva varumérket. Foljande kapitel hade kunnat placeras in
under 4.2.2, men eftersom varumairket spelar en avgorande roll i de
situationer som skall presenteras, har jag valt att sirskilja dessa. Vad som
nedan skall behandlas dr fragan om vissa varumérken degenererar littare dn
andra och framforallt vad det 1 sa fall beror pa. Jag kommer att dela upp
varumérkena i sex grupper och i varje grupp forsoka tydliggora orsaken till
degenerationen genom exempel.

4.2.3.1 Varumarken for patentskyddade produkter

En grupp av varumérken som historiskt sett har visat stora tendenser till
degeneration dr varumaérken for patentskyddade produkter. Orsaken till detta
ar att en patentskyddad vara dr ensam pa marknaden och dirigenom inte
moter ndgon konkurrens. Produktens varumiérke édr darfor det enda

3 Bostongurka-malet p. 17-18.
24 Bostongurka-malet p. 21-25.

51



varumdrke som konsumenterna har att forhélla sig till. De konfronteras inte
av nagot annat varumirke under hela den tid som patentet varar och detta
kan leda till att varumirket kommer att uppfattas som den generiska
beteckningen pa varan.”* Nir patentskyddet sedan upphér, kan det ha gatt
sa langt att varumarket inte ldngre uppfattas som ett sddant i de relevanta
kretsarna, utan som en generisk beteckning. Varumérket har da degenererat.
I amerikansk ritt regleras detta skeende genom den s.k. Singer-doktrinen.*°
Ursprungligen var innebdrden av Singer-doktrinen att varumérket vid
patenttidens utgang automatiskt blev av med sitt skydd och klassades som
en generisk beteckning. Numera har doktrinen utvecklats och innebér
snarare att det kan goras en provning vid patentets utgdng dir samtliga
omsténdigheter beaktas och efter det beslutas om varumérket skall anses ha
degenererat.”*” Det viktiga r dock att se Singer-doktrinen som ett exempel
pa den forekommande degenerationsutveckling som méinga patenterade
produkters varumirken utsétts for. Varumirken som har drabbats av
degeneration under ett patents livstid dr bland annat escalator’*® dynamit
och grammofon.*" Bland de varumirken som nistan har drabbats kan
ndmnas Tetra Pak och Nicorette som under patenttiden, frdmst pd grund av
varuméarkesinnehavarens felaktiga anvandande av varumaérket, utsattes for
stora degenerationsrisker och om inget konkret hade gjorts formodligen
hade degenererat.””' Som bra exempel pa ett foretag som drabbats av
degeneration nr ett patent utgatt kan ndmnas OTIS. OTIS hade genom ett
flertal patent skapat en néstintill ogenomtranglig marknad for sina
varumérken Escalator och Elevator. De var néstintill ensamma pa
marknaden for rulltrappor och hissar och konsumenterna konfronterades
néstan uteslutande med OTIS varumérken. Foljden av detta blev att
Escalator och Elevator till slut kom att uppfattas som generiska
beteckningar for sina respektive varuslag bland annat pd grund av felaktig
anviandning av varumérket som generisk beteckning. Varumarket
degenererade och som en f6ljd av det fick alla konkurrenter en gratis vdg in
i branschen genom fri tillgang till orden Escalator och Elevator som idag
allmént anvénds for att beteckna rulltrappor och hissar i det amerikanska
spraket och alltsé inte lingre r nigra varumérken.>*

249

4.2.3.2 Godtagbar generisk beteckning

Om ett varumérke vid lanseringen inte ackompanjeras av en generisk
beteckning 4r detta i sig en degenerationsrisk.”® Men ar det faktum att
varumérket har en generisk beteckning en garanti for att inte drabbas av
degeneration? S& dr inte fallet och det géller sérskilt for de varumérken vars
generiska beteckning kan klassas som icke godtagbar. Med en godtagbar
generisk beteckning menas ett ord som kan fungera beskrivande

5 Uggla s. 30.

46 Uggla s. 30; Nordell s. 362

7' Se Holmgqvist 1971 s. 264-276.

8 Urde s. 337 ff; Uggla s. 32; Haughton Elevator Co. V. Seeberger, 58 USPQ 80 (1950).
> NJA 1887 A 288.

»0RA 1921 H. 70.

! Se hidrom Urde s. 139-152, 263-290.

32 Uggla s. 32; Urde s. 337 ff.

23 Se ovan 4.2.2.2.
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tillsammans med varumirket.”>* Ordet skall vara utformat sa att det blir det

naturliga valet vid samtal om produkten, medan varumairket forblir ett
varumérke for sagda produkt. Om den generiska beteckningen inte &r
utformad pé ett sddant sétt att den faller konsumenterna i smaken, &r risken
overhdngande att de istillet véljer att anvinda varuméirket for att beskriva
produkten. Varumairket riskerar da, pa grund av den felaktiga anvandningen,
att mista karaktdren av egennamn och forvandlas till en generisk beteckning.
Varumirket forlorar mojligheten att referera till ett visst foretags produkter
och menar istillet alla pd marknaden forekommande foretags produkter.
Som bra exempel pa varumérke utan en vil fungerande generisk beteckning
kan ndmnas aspirin som till slut ocksé degenererade och Teflon som ar
utsatt for degenerationstendenser.

Aspirin var varumadrket for en vérktablett som lanserades 1 USA 1 borjan av
1900-talet. Den generiska beteckningen var acetyl salicylic acid
(acetylsalicylsyra). Preparatet lanserades, marknadsfordes och séldes pé ett
sadant sétt under patenttiden att aspirin kom att framsta som bendmningen
pa produkten och inte som varumaérket och detta trots att den generiska
beteckningen oftast stod bredvid varumaérket. Vid utgdngen av patenttiden
forlorade varumirkesinnehavaren ensamrétten till varumaérket aspirin och
det klassades som en generisk beteckning.”>> Aspirin som exempel hade
kunnat placeras in ovan vid handhavandeproblem och kommer att placeras
in nedan vid tekniska termer, men jag anser dven att det &r ett bra exempel
pa en icke godtagbar/anvindbar och framgangsrik generisk beteckning.
Termen acetyl salicylic acid dr krdnglig att sdga, ldng och for den stora
delen av allminheten formodligen intetsdgande. Det var formodligen en av
orsakerna till att konsumenterna valde att bestélla aspirin kort och gott och
inte Aspirin acetyl salicylic acid. Varumaérket blev ett substitut for den
generiska beteckningen, vilket ledde till att det degenererade.

Varumérket Teflon ir ett exempel pa ett varumirke som tydligt uppvisar
degenerationstendenser. Foretaget som marknadsfor Teflon heter Du Pont
och det har valt en strategi som innebér att varumairket oftast far st ensamt
som beteckning for produkten. Varumérket far alltsé agera badde varumérke
och generisk beteckning.”*® Orsaken till detta 4r formodligen att den
generiska beteckningen for Teflon, som &r flourocarbon resins pé engelska,
ar extremt oldmpad att anvidnda vid marknadsforing och forsdljning. Om sé
anda hade skett, hade den formodligen inte anvints och detta pd grund av att
det r krangligt att sdga, langt och intetsdgande. Teflon har, pa grund av
bland annat en icke godtagbar/anvindbar generisk beteckning, kommit att
utvecklas till ett varumérke som anvénds bade som varumérke och generisk
beteckning.””’ Nedan under 5.3 i samband med regeneration kommer detta
fenomen att beroras.

2% Uggla s. 29 f.; Holmqvist 1971 s. 336 f.
5 Holmgqvist 1971 s. 271 f.

26 Urde s. 240 f.

7 Urde s. 246, 251.
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4.2.3.3 Nya uppfinningar och produkter

Nya uppfinningar och produkter &r en varumérkesgrupp som létt kan
komma att degenerera.”® Orsaken till detta torde vara att den nya
uppfinningen eller produkten inte har nagon foregingare eller likvardig
konkurrent. De dr ju nya pd marknaden. Ofta dr de ocksé mycket
nyskapande och ibland banbrytande, vilket innebér att de far stor
uppmairksamhet i media och bland allménheten. Fenomenet sprider sig da
ocksa oftast mycket fort. Det dr inte heller ovanligt att nya uppfinningar och
produkter saknar en generisk beteckning eller har en icke anvéndbar eller
godtagbar sddan. Den stora uppmarksamheten och den snabba spridningen
och forséljningsdkningen gor att det kan vara svart for
varumdrkesinnehavaren att kontrollera anvdndningen av varumérket hos
konsumenterna och konkurrenterna, men dven inom foretaget. Nya
uppfinningar och produkter blir ibland ocksa startpunkten f6r en trend och 1
vissa fall kan de utvecklas till en livsstil. Det kan d& vara svart att undvika
att varumarket kommer att beteckna den livsstilen. Varumarket for den nya
uppfinningen eller produkten blir det lattaste séttet for allmdnheten att tala
om produkten, fenomenet eller livsstilen och det utsétts da for en menings-
och referensforlust och degenererar. Varumarket blir produkten. Windsurfer
ar ett bra exempel pa ett varumaérke for en helt nyskapande produkt som tog
omvirlden med storm och skapade nya trender och livsstilar och till slut
degenererade och blev en produktbenimning. >

En annan nyskapande uppfinning vars varumaérke har hotats av degeneration
ar Rollerblade. Nir Rollerblade lanserades for rullskridskor med alla hjulen
pa en linje var detta ndgot helt nytt och genomslaget blev fantastiskt. Det
gick att dka fortare med ett par Rollerblades 4n med de traditionella
rullskridskorna, de var stabilare och ddrmed sidkrare samt de hade bromsen
bak vilket ledde till att det var enklare att stanna. P4 kort tid var alla
”tvungna” att ha ett par rollerblades och &ka rollerblades. Tidningar och tv
gjorde reportage om den nya flugan och varumirket anvindes som
beteckning pé produkten, vad dkarna gjorde med produkten (ékte
rollerblades) och vilka som anvénde den (rollerbladesakarna). Orsaken till
detta var bland annat att det inte fanns ndgon generisk beteckning for
produkten.”® Efter ett tag lanserade tillverkaren den generiska beteckningen
inlines, vilken idag inom stora kretsar kan sigas vara den vedertagna
generiska beteckningen pa produkten. Rollerblades anvédnds dock
fortfarande som generisk beteckning och vid en sdkning pa Google den 5/6
2006 fick jag upp flertalet traffar vari Rollerblade anvéndes dels som ett
varumirke och dels som en generisk beteckning.”®' Det #r osikert om
Rollerblade genomgick en fullstindig degeneration och blev en generisk
beteckning och darefter lyckades regenerera sitt varumairke eller om
foretaget lyckades forhindra degeneration genom lanseringen av den

28 Uggla s. 29.

9 Om windsurfer se ovan 4.2.3.2.

260 Urde s. 322.

1 http://www.google.se/search?hl=sv&q=Rollerblade&btnG=Google-
$%C3%B6kning&meta=.
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generiska beteckningen inlines. Klart dr dock att registreringen for
Rollerblade som varumérke aldrig hdvdes péd grund av degeneration. Lika
klart dr att det fortfarande finns hot mot varumérket eftersom det verkar som
att det numera fungerar som bade ett varumirke och en generisk beteckning.
Négot som Rollerblade har gemensamt med flera nya uppfinningar ar att
degenerationen gick relativt fort och detta beror formodligen pé det
nyhetsviarde som dessa har. Mgjligheterna till att samtidigt vara ett
varumérke och en generisk beteckning och f6ljderna av det kommer som
sagt att behandlas nedan under 5.3.

4.2.3.4 Nya material

Utover nya uppfinningar och produkter uppvisar dven nya material samma
tendenser till degeneration.”*® Aven hir 4r det frimst fraga om
revolutionerande eller nyskapande produkter som vid lanseringen inte har
nagra riktiga foregingare eller konkurrenter. Produkten skapar ofta
marknaden och dr under 14ng tid, inte séllan pa grund av patent, ensam pa
marknaden. Det saknas ofta en generisk beteckning pa dessa nya material
eller s& dr den valda generiska beteckningen sddan att den inte godtas av
konsumenterna. Den monopollika stéllningen och den bristande generiska
beteckningen ér tvad orsaker som kan gora att nya material har ldtt att
degenerera, men de ir inte ensamma. Aven hir bor det faktum att produkten
pa nagot sitt dr exceptionell padverka degenerationen. Det kan forklaras med
den stora exponeringen samt att allminheten inte har négra termer
tillgéngliga for att tala om och forklara produkten. Exempel pa material som
var revolutionerande vid lanseringen och som degenererat eller ar utsatta for
degeneration r Cellophane®®, Nylon**, Masonit*®, Kevlar*®® och
Teflon*®’. Cellophane, Nylon och Masonit ir odiskutabelt degenererade
varumérken medan Kevlar och Teflon snarare far klassas som
degenerationsutsatta varumirken som eventuellt fortfarande gar att ridda.
Som nidmnts &dr Teflon for tillfdllet bade ett varumérke och en generisk
beteckning. En intressant anmérkning ar att Cellophane, Nylon, Kevlar och
Teflon alla &r varumirken som hédrstammar frén foretaget Du Pont som
framst sysslar med uppfinningar och utveckling av nya revolutionerande
material och som tydligen har stora degenerationsproblem.

4.2.3.5 Kemi och medicin varumarken

En annan grupp av produkter, vars varumérken léttare uppvisar
degenerationstendenser ér produkter inom kemi och medicin.?*® Inte séllan
ar dven dessa produkter nyskapande och dven skyddade av patent, men det
ar inte frdmst det som gor att denna grupp av varuméirken har léttare dn
genomsnittet att degenerera. Snarare torde det vara valet av namn pa
produkterna som har storst inverkan. Foretagen viljer ofta namn som é&r

22 Uggla s. 29.

20 Urde s. 227 f.; Holmqvist 1971 s. 272 f.
264 Urde s. 228 f.; Nordell s. 362.

265 Nordell s. 362.

2 Urde s. 236 f.; Nordell s. 362.

267 Urde s. 238 ff.

28 Uggla s. 29.
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bdjningar av den generiska beteckningen eller &mnet eller anvénder &mnets
borjan eller slut ihop med ett pahittat ord. Féljden blir att varumérket
uppfattas som en teknisk term for en vara och inte som ett varumarke.
Allménheten ser inte att det 4r friga om ett varumirke, utan borjar anvinda
det for att beskriva preparatet. Exempel pa varumérken som har uppfattats
som tek%ioska termer med f5ljden att de har degenererat &r Aspirin®®® och
Insulin.

4.2.3.6 Inneboende degenerationsfro

Utover att Insulin kan uppfattas som en teknisk term inom det medicinska
omradet, dr det dven pa gransen mellan ett rent deskriptivt varumérke och
ett suggestivt. Namnet Insulin hirstammar fran ”platsen” dér ldkemedlet
normalt produceras. Insulin ar ett hormonpreparat som kroppen normalt
producerar i bukspottskdrteln med hjéilp av celler som kallas de
Langerhanska darna. O pé latin heter insulae och det ér dérifran Insulin fick
sitt namn. For allmédnheten var detta kanske okidnt men Insulin anvindes
som generisk beteckning pa vad som skulle framstélla inom
lakemedelskretsar och tillsammans med sina deskriptiva anlag ledde det till
degeneration.””’

Det faktum att ett varumérke dr pa grinsen mellan det deskriptiva och det
suggestiva kan alltsa gora att det degenererar. Varumairket har sé att sdga ett
degenerationsfrd i sig.*”> Denna inneboende degenerationsorsak kan, om
inte varuméirket anvinds pa ratt satt, leda till att det till slut inte ldngre
uppfattas som nigot annat dn en beskrivning av en produkt eller tjanst.
Varumairken som har ansetts ligga pé grénsen till det deskriptiva och
dirigenom litt kunnat degenerera ér autogiro””> och bankomat.”’*
Varumairket Rollerblade kan ndmnas som ett varumérke som ar pa gransen
till det deskriptiva och som utsatts for degeneration, men lyckats lansera en
fungerande generisk beteckning och darigenom tillsvidare 6verlevt som
varumarke.

4.3 Havning

4.3.1 Havningsregler

Nar ett varumérke har mist sin sirskiljningsférmaga, d.v.s. degenererat skall
registreringen hédvas. Regeln finn i 25 § 2 st. 2 p. VML och i artikel 12.2 a
VMD. For att hdavning av varumérket skall komma i fraga krivs dock att det
fors talan hdrom vid domstol enligt 26 §. Forst efter att en dom om hédvning
vunnit laga kraft, skall mérket avforas fran registret enligt 27 §. Reglerna i
VML och VMD giller alltsd endast for registrerade varuméarken, men forlust

% Holmgqvist 1971 s. 271.
20 Melin/Urde s. 122 f.
2! Loc. cit.

22 Uggla s. 29.

23 Loc. cit.

24 Nordell s. 361.
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av sdrskiljningsformaga dr dven det kravet for att ett inarbetat varumérke
skall anses ha degenererat. Vilka krav som stélls pd bevisningen kommer att
redovisas nedan.

25 § 1 VML och artikel 12 i VMD skiljer sig at i utformningen. I artikel 12.2
a talas det inte om fOrlust av sdrskiljningsformaga utan om att varumarket
har blivit en allmin beteckning. De olika formuleringarna innebér inte att
det dr ndgon skillnad mellan reglerna. Artikel 12.2 a talar d&ven om att
orsaken till att varumérket blivit en allmin beteckning skall bero pa
varumérkesinnehavarens verksamhet eller passivitet samt att det skall ha
blivit en allmén beteckning i handeln. Begreppet handeln tolkades av EG-
domstolen i1 det ovan berdrda Bostongurka-mélet och dér konstaterades,
tvirtemot de svenska forarbetena®” och Holmgqvist®’®, att det var
konsumenterna som var den relevanta omsittningskretsen vid avgérande om
degeneration skall anses ha intrdffat, men att hansyn kunde tas &ven till
andra delar av omsittningskretsarna.””’ Detta torde vara det enda ritta
eftersom det dven dr konsumenterna som &r den relevanta
omsittningskretsen nér det skall avgdras om ett varumérke 4r vl ansett.””®
Vad giller fragan om att forlusten av sérskiljningsformagan skall vara ett
resultat av varumérkesinnehavarens verksamhet eller passivitet, kan det
konstateras att detta inte innebér ndgot nytt for svensk ritt. Vad orden
innebdr dr endast att degeneration beror pa att varumérkesinnehavaren har
anvant varumérket felaktigt. Begreppet “som ett resultat av innehavarens
verksamhet eller passivitet” torde inte innebéra att varumérkesinnehavaren
skall ha gjort ndgot sérskilt for att varumarket skall degenerera. Det
specificerar bara vad som kan vara anledningen till degeneration niamligen
felaktig anvindning av varumirkesinnehavaren eller underldtenhet att beivra
felaktig anvindning av konsumenter eller konkurrenter. Det kan inte vara
hallbart att bibehilla en registrering av ett degenererat varumirke om det
skulle visa sig att varumérket, trots att innehavaren inte gjort nagot fel eller
beivrat felaktig anvindning, dnda har degenererat.””’ I Bostongurka-malet
har ombuden till Procordia Food AB tolkat lydelsen som att det faktiskt
maste vara ndgot som varumirkesinnehavaren gor och att han inte skall
straffas for att han ar framgangsrik och skapar uppmarksamhet for sitt
varumirke.” Procordia har dér blandat samman degeneration, som intréffar
pa grund av felaktig anvéindning, med 6kat anseende och inarbetning som
beror pa korrekt anvindning och 6kad goodwill. Detta visar hur svért det
kan vara att tolka lagstiftningen och forsta vad degeneration beror pa.**'

7> SOU 1958:10's. 169 f.

" Holmgqvist 1971 s. 204.

77 Bostongurka-malet p. 23-25.

8 Se ovan 2.6.2 om anseendeskyddet.

30U 1958:10's. 168 f.

%0 Svarsinlaga till Hovrétten i mal nr T 7455-01 (Bostongurka).
21 Ifr SOU 1958:10 s. 168 f.; Holmqvist 1971 s. 157 f.
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4.3.2 Degenerationskrav

Ett varumarke &r alltsd degenererat nér sérskiljningsformégan ér forlorad
och det gér att hiiva registreringen. Aven varumirken utan
registreringsskydd &r degenererade nér sérskiljningsformégan gétt forlorad
och det skydd de hade enligt VML forsvinner da ocksa. Den intressanta
frdgan blir ndr sédrskiljningsformégan gatt forlorad och nigot kan anses
degenererat? Vilka krav finns pa bevisningen samt vilken niva skall
sarskiljningsformagan passera?

Varumirkesskyddet kan delas in i olika nivaer beroende pa vilket skydd
varumadrket har ratt till. Den forsta nivan dr varumirken med skydd pa grund
av registrering. Varumarket har hér en viss inneboende sarskiljningsformaga
men ingen forvdrvad. Nésta niva dr de varumérken som erhéller skydd efter
att ha blivit inarbetade. Dessa varumirken hade ingen sérskiljningsférméga
frdn borjan, men har efter anvandning forvérvat sérskiljningsférméga och
erholl ddrmed skydd enligt VML. Denna niva ligger litet 6ver
registreringsnivéan eftersom har faktiskt finns anvandning och
konsumenterna hirigenom har en relation till varumérket. Det ar ju
konsumenternas asikt som réknas vid en degenerationsprovning. Den tredje
skyddsnivan dr den for vil ansedda varumérken. Hér har varumérket
anvénts pa ett sddant sétt att sarskiljningsformagan okat och varumérket
blivit s& ként att det fortjdnar ett utdkat skydd mot snyltning och andra
angrepp. Skall da sdrskiljningsformagan sjunka olika mycket beroende pa
vilket skydd varumérket har? Troligtvis inte. Det borde inte géra nagon
skillnad om ett varumirke skyddas pa grund av inneboende
sarskiljningsformaga eller forvédrvad sddan. Det viktiga torde vara att det
klart kan ségas att varumérket har forlorat sin sérskiljningsféormaga, vilket
leder in pé vilken bevisning som krivs. Enligt doktrinen och forarbetena till
VML uttalas det att det skall vara hojt 6ver varje tvivel eller uppenbart att
varumadrket har mist sin sérskiljningsféorméga for att varumérket skall anses
degenererat.”® For havning krivs alltsé att det 4r uppenbart att varumérket
degenererat. Eftersom degeneration ar ett faktiskt forlopp, gér det inte att
sdtta upp en viss grians som varumarket skall passera, utan en domstol méaste
ta stdllning till om det uppenbarligen kan anses degenererat vid en
individuell provning med beaktande av all bevisning. Havning enligt 25 § 2
st. 2 p. kan bara registrerade varumérken raka ut fér men dven icke
registrerade varumérken kan degenerera.

4.3.3 Partiell havning

Nar varumaérket har degenererat och det &r dags att upphéva registreringen,
finns det en mojlighet for varumérkesinnehavaren att fa registreringen havd
for endast en del av varumarket eller endast for vissa varor. I 25 § b VML
och i artikel 13 VMD star att om orsaken till hdvningen, i det hér fallet
degeneration, foreligger for endast en del av varorna, skall endast havning
av registreringen ske for dessa. Denna partiella hdvningsmdjlighet borde

22 Uggla s. 32 f.; SOU 1958:10 s. 169.
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innebéra att det dven dr mojligt att hiva delar av varumaérket och
varumérken bara i vissa ldnder, under forutsdttning att varumaérket dér ar
nationellt registrerat.

I Prince Light-malet®® var fragan om ordet Light hade, trots att det inte
anvints, degenererat och dérfor skulle hdvas. Fragan om hévning roérde
endast ordet Light och inte Prince. Domstolen konstaterade att Light var en
gingse beteckning for latta cigaretter i flertalet andra l&nder och att det dér
ansdgs vara en generisk beteckning. Det betydde dock inte att det
automatiskt var en generisk beteckning i Danmark, utan en provning av
forhéllandet dar fick forst goras. Domstolen sade dock att anvéindningen av
ett varumadrke 1 utlandet kan paverka situationen i landet och i det hér fallet
ar det allménna cigarettspraket” engelska och all text pa paketen ar pa
engelska. Sammantaget ansdgs light-delen av varumérket Prince Light ha
degenererat och var dirmed inte berittigat till skydd.

Att varumérken kan hévas for vissa av produkterna framgar av texten och sa
har det varit i Sverige under lang tid. Ndgot annat vore mérkligt, eftersom
ett varumérke kan fungera bra som varumirke éven fortséttningsvis for
andra varor d4n dem som det har blivit en generisk beteckning f6r. Dunlop
ansags vara degenererat for vissa typer av gummiringar, sé kallade
dunlopringar, men kunde fortsitta att anvandas for andra produkter.®
Stigluft anségs vara en generisk beteckning for vissa sorteringsmaskiner for
sddesslag men endast for dessa och varumérkesregistreringen hdvdes bara
for dem och bestod for de andra produkterna.®®® Malen provades innan 1960
ars lag och innan VMD men far anses stimma vil dverens med géllande
ritt. Det finns dven tva rattsfall dar varumarkesregistreringen hivdes i sin
helhet, trots att varuméirket endast ansags degenererat for en produkt.
Varumérkena var Sulfathiazol®™® och Earl Grey.*®” De rittsfallen fr anses
inte stimma 6verens med géllande ritt, varken enligt den forra lagen, 1960
ars lag eller enligt VMD, dels pé grund av att lagstiftningen godkanner
hivning endast for det degenererade varumérket och dels for att det stélls
hoga krav pa bevisningen vid degeneration. Om alla
varumérkesregistreringar hdvs for att varuméirket degenererat for en
produkt, gors det helt utan bevis, eftersom det inte finns ndgon, och det &r
felaktigt. Sulfathiazol och Earl Grey-mélen ér intressanta dven vid
diskussionen om hiavning av varumérken endast i vissa linder. Varumirkena
hévdes i Sverige pd grund av att de blivit en generisk beteckning 1 USA
respektive England. De hédvdes alltsa pa grund av forvéantad, och ej faktisk,
degeneration 1 Sverige och detta ér direkt felaktigt. De hérda beviskraven
och det faktum att degeneration &r ett faktiskt forlopp gor det inte majligt att
héva ett varumirke om det inte bevisats att det faktiskt har degenererat.”*®
Héavning av ett varumirke i endast ett land torde trots det vara full mojligt.

4

2% UfR 1986 327H.

24 NJA 1916B 493.

25 NJA 1936 not. A 226 =NIR 1935 s. 64 och NIR 1936 s. 182 (Stigluft).
26 NJA 1951 s. 475 (Sulfathiazol).

2T NJA 1954 s. 130 (Earl Grey).

8 Holmqvist 1971 s. 344.
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Degeneration dr enligt Holmqvist territoriellt begriansat och kan darfor
intrdda 1 ett land och detta pa grund av att registreringen gors i varje land for
sig.”™ Exempel p4 ett varumirke som degenererat i ett land, men fungerar
som varumérke i flera andra dr Hoover. Hoover var varumérke for
dammsugare i England. Efter att ha utsatts for degeneration har det blivit en
generisk beteckning 1 England f6r dammsugare och att dammsuga medan
det fungerar som varumirke i resten av vérlden.*”® Numera behdver en
varumérkesregistrering inte vara nationellt begrdnsad, utan det gér att
registrera ett varumérke for hela EU. Om ett varumirke da degenererar i ett
land skall gemenskapsvarumirket hidvas for hela EU. Ellos har till exempel
inte kunnat registreras som gemenskapsvarumérke pa grund av
deskriptivitet i Spanien.*”' Detta betyder att det ricker med
deskriptivitet/degeneration i ett land i EU for att gemenskapsvarumairket
skall hdvas. Varumérkesinnehavaren kan formodligen registrera varumarket
i varje annat land individuellt, men gemenskapsvarumérket tillkom ju for att
forenkla erhallandet av skydd for varumérken. Vad som talar for att det skall
g4 att registrera ett varumarke trots viss deskriptivitet &r domen i Baby-Dry-
malet, dir Baby-Dry, trots att orden ensamt och ithop var till viss del
beskrivande, ansags registrerbart eftersom orden var en ovanlig kombination
tillsammans.*”

% Holmgqvist 1971 s. 328.

20 Urde s. 335 1.

2! Nordell s. 219.

2 Mal C-383/99 (Baby-Dry-malet).
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5 Varumarkesstrategier och
regeneration

5.1 Inledning

Nedan skall jag redogdra for vilka strategier en varuméarkesinnehavare kan
tillimpa for att forhindra degeneration av sitt varumérke. Det dr dels
strategier som kan och bor anvindas innan sjilva lanseringen av varumérket
och dels strategier och dtgdrder som kan och bor séttas in nér
degenerationstendenserna visar sig. Jag skall 4ven undersoka mdjligheterna
for ett degenererat varumirke att regenerera och aterkomma som ett
anvandbart och skyddsvért kidnnetecken och vad som krévs for att
regenerationen skall vara mgjlig. Déarutdver skall den ndgot ovanliga
situationen att ett ord ar ett varumérke och en generisk beteckning samtidigt
diskuteras. Ar detta dverhuvudtaget méjligt och vad kan det i sa fall fa for
konsekvenser for varumérket i det 1anga loppet? Vilka varumirken &r det i
sa fall som drabbas av detta problem?

5.2 Varumarkesstrategier och
degenerationsforebyggande

Vissa av de strategier och atgirder som hér skall presenteras har tidigare
berdrts under degenerationsorsaker. Hir skall de dock belysas som de
skyddsatgarder de har mojlighet att vara.

Den viktigaste atgdrden som en varumérkesinnehavare bor genomfora innan
lanseringen av ett varumérke &r att komma pa en vil fungerande generisk
beteckning for den produkt som skall marknadsforas.””* Det ricker alltsé
inte att endast komma pé ett bra varumarke, utan nédringsidkaren méste dven
uppfinna en godtagbar generisk beteckning. Med att den generiska
beteckningen édr godtagbar menas att den kan definiera produkten, &r
sprékligt anvéndbar och &r béttre 1dmpad vid beskrivningen av produkten dn
vad varumirket 4r.*** Det kan vara lika tidskrivande att komma pé en bra
generisk beteckning som ett varumérke, men fordelarna med det gar inte att
underskatta. Om en vél fungerande generisk beteckning saknas, finns det en
overhdngande risk att branschen och konsumenterna slutar att anvanda
beteckningen och istillet beskriver produkten med varumérket. Om den
generiska beteckningen ér kranglig, kan varumérket riskera att te sig som en
lattare vig till beskrivning av produkten, sdrskilt om de tva stér sida vid
sida. Exempel pa detta dr bland annat freon med den generiska beteckningen
flourocarbon refrigerant och Teflon med den generiska beteckningen

293 Urde s. 352.
* Holmqvist 1971 s. 366.
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flourocarbon resins.”” I dessa fall saknas en anvindbar generisk beteckning
och varumadrket anvinds darfor istdllet for att beskriva produkten. Om sé
sker dr ett stort steg pa vigen mot degeneration taget. I fallet med freon har
varumérket degenererat medan Teflon ar ett varumérke som dr utsatt for
degeneration. Problemet med generiska beteckningar dr att de trots
lamplighet som detta ibland &ndé inte accepteras och varuméirket borjar
istéllet anvéndas. Varumarket kan for de relevanta cirklarna framsta som ett
annu béttre alternativ dn den generiska beteckningen och da kvittar det att
den &r vél lampad for andamalet eller att varumarket &r ett val fungerande
saddant. Verkar varumirket passa béttre som generisk beteckning dn
varumérke finns en risk att det ocksa blir det.*”® Det 4r darfor av yttersta
vikt att den generiska beteckningen och varumérket utformas for att
komplettera varandra och tillsammans fungera pé sina respektive poster.

Efter att ha utformat en vil fungerande beteckning och ett fullgott
varumérke, dr det upp till varumirkesinnehavaren att ocksa anvénda de bada
ritt samt att stdvja felaktig anvandning. Om ett varumirke anvinds felaktigt,
1 till exempel bojda former, finns en risk att det kommer att uppfattas som
en generisk beteckning. Det géller bade vid muntlig och vid skriftlig
anviandning. Den skriftliga anvindningen, bland annat reklam, dr oftast
lattare att kontrollera och rétta till medan den muntliga ar desto svérare,
eftersom den kan finnas bade 1 och utanfor foretaget. Inom foretaget kan
felaktig anviandning oftast réttas till men risken &r att den felaktiga
anviandningen sprider sig utanfor foretaget genom kundkontakter,
lanseringar och dven reklam.”’ Om den felaktiga anvindningen har fatt
fotfaste hos allmdnheten, dr detta ett tecken pa att varumarket ar
degenerationsutsatt och det ar da viktigt att genom reklam och information
forsoka dndra beteendet, vilket riskerar att bli en dyr affir.”® Genom att
uteslutande anvénda varumérket korrekt tillsammans med den generiska
beteckningen, sétter varumérkesinnehavaren ribban for sig sjilv,
allménheten, aterforsiljare och konkurrenter och bidrar darmed till att starka
sitt varumérke. Han ger ocksa sig sjidlv mdjlighet att, utan att bli ifragasatt,
angripa och stdvja felaktig anviandning av licenstagare, aterforséljare och
konkurrenter genom uppségningen av avtal och intrangsprocesser. Vikten av
att stivja otilldten anvindning kan inte underskattas. Om den otillatna
anviandningen eller intranget far fortgd forsvagas varumarket, vilket kan leda
till degeneration. Det faktum att varumérkesinnehavaren inte har vidtagit
nagra atgirder mot intrdnget, kan vid en intrdngs eller hdvningsprocess vara
till hans nackdel och tyda pa att han tillatet intrdnget, vilket kan leda till en
ratt for det nya mérket att existera eller tyda pa att varumérket har
degenererat och blivit en allméin beteckning.”” Varumérkesinnehavarens

% Urde s. 237.

¢ Holmgqvist 1971 s. 367.

27 Se Tetra Pak exemplet Urde s. 152 ff.

2% Holmgqvist 1971 s. 374.

29 Holmgqvist 1971 s. 254 ff., 372; VMD art 12.2a; Se dven Besvirsavdelningens beslut i
mal 107/67 (Jeep) dér kdnneteckeninnehavarens bristande agerande ansags vara till hans
nackdel.
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bristande agerande &r ingen avgorande faktor, utan en del av en
helhetsbedomning.

Varumérkesinnehavare kan och bor ocksé anvénda sig av symbolen ® vid
registrerade varumérken samt ™ vid icke registrerade varumirken for att
tydligt visa att det dr fraga om skyddade varumirken och inte generiska
beteckningar.>” Anvindningen av ® och ™ ger inte
varumérkesinnehavaren nigra extra réttigheter gentemot sina konkurrenter,
men det signalerar tydligt att varumaérket dr skyddat och indirekt att intrdng
kommer att beivras.

For att forebygga degeneration eller forhindra och bromsa pagéende
degeneration, kan varuméarkesinnehavaren antingen utvidga varumairket och
anvinda det pa flera produkter eller lansera nya varumérken f6r samma
produkt. Detta &r strategier som &r sirskilt anvindbara eftersom det ar
frdgan om varumérken som skyddas av patent eller som har en
monopolliknande stéllning pa grund av att de &r forst pa marknaden eller
nyskapande.*”!

Niér ett varumérke skyddas av ett patent eller befinner sig i en liknande
position pa grund av marknadsfordelar, ar dels produkten och dels
varumérket utan konkurrenter. For varumirket innebér det att
konsumenterna inte fir nagra andra varumérken att jamfora med.
Varumirket far std obestritt som enda symbol {6r produkten och
produktkategorin. Den stora risken med att konsumenterna inte har fler
varumérken att vélja mellan och att jamfora med é&r att de riskerar att
forvaxla varumirket med den generiska beteckningen. Konsumenterna kan
borja anvinda varumirket som en generisk beteckning for varan, eftersom
de inte behdver nimna produktkategorin eller produkten pa grund av
monopolet. Hela den berérda omséattningskretsen inser vilken produkt som
menas. Den ovan ndmnda Singerdoktrinen &r ett tydligt exempel pé riskerna
med och foljderna av ett monopol och avsaknaden av andra varumirken att
jamfora med och forhalla sig till.*** For att undvika att varumérket
degenererar kan dd varumérkesinnehavaren introducera flera varumirken
for samma produkt. Han konkurrerar pa detta vis med sig sjdlv och ger
hirigenom konsumenterna flera varumérken att jamfora med. Huvudmarket
framstar hirigenom mer som ett varumérke av flera &n som en generisk
beteckning.’” Varumirkesinnehavaren far det att verka som hans
varumarke endast dr ett av flera pa en konkurrensutsatt marknad. Ytterligare
en fordel &r att han vid patentets utgdng har majlighet att behélla sina
varumérken och framforallt att vélja det som &r det starkaste for framtiden.
Han sprider dven risken genom att anvinda sig av flera varumérken for en
produkt som kan anvindas om ett av dem degenererar.’** Det stora
problemet med strategin ar att det oftast blir mycket kostsamt att komma pa,

3% Holmgqvist 1971 s. 225 f.

3 Holmgqvist 1971 s. 372 f.; Urde s. 354 f.
302 Se ovan 4.2.3.1.

3% Holmqvist 1971 s. 372.

3% Urde s. 244 f.
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lansera, bibehalla registreringen och skydda ett flertal varumarken for
samma produkt.’®

Om varumirkesinnehavaren vidgar anvindningsomrédet till att omfatta flera
produkter, ligger ddri en mdjlighet att &ndra varumarkets mening. Genom att
forandra meningen forebyggs eller bromsas degenerationen hos ett méarke 1
riskzonen. Mojligheterna att pa detta sétt forhindra degeneration ar enligt
Urde goda, men enligt Holmqvist av mindre betydelse vid en
monopolsituation.’*® Personligen anser jag att bada har ritt. I Urdes fall
kommenterar han felaktigt Holmqvist i en generell diskussion om
degenerationsforebyggande for alla varumérken och hér ar det bade mojligt
och viktigt att hindra degeneration genom att anvinda varumirket for flera
produkter och éndra dess mening. Holmqvist behandlar dock endast
varumérke i en monopolsituation. Han har hir formodligen rétt i att
breddningen inte har nigra storre antidegenerationseffekter, eftersom den
inte pdverkar monopolsituationen. Varumaérket ir fortfarande ensamt inom
en produktkategori och 16per darfor risk att degenerera. Om varumairket for
just de varorna déremot inte &r i en monopolsituation, utan endast anvénds
for en vara och ar degenerationsutsatt, finns det all mgjlighet att hindra
degenerationen genom att forknippa varumirket med flera produkter och
hérigenom #ndra dess mening.*"’

En annan fordel som finns med att anvinda ett varumérke for flera olika
produkter dr att det gér att bibehélla registreringen for de produkter dér inte
varuméirket degenererat. Genom att gora detta, skapas en mojlighet for
framtida regeneration av varumirket for den forlorade kategorin.**®
Avslutningsvis kan dven ndmnas att varumérkesinnehavaren kan anvianda
varumérkesutvidgningen som en del i en process att skapa en stark
mirkesidentitet. Genom att ge varumaérket i sig ett virde och en mening,
skapas en identitet som dr storre dn sjdlva varumirket och produkten.
Varumérket blir en livsstil och ett ”varldsvarumédrke” och det ar det
starkaste degenerationsskydd som ett varumérke kan ha.*®’

5.3 Regeneration

Varumirkesregeneration innebér att ett ord som forst varit ett varumarke
men sedan mist sitt skydd pa grund av degeneration och blivit en generisk
beteckning ateruppstar som ett varumérke. Ordet aterervrar sin status som
varumérke.’'® Det #r i och for sig teoretiskt méjligt for ett degenererat
varumairke att regenereras, men det &r inte alla varuméarken som gér att
regenerera. Vissa fore detta varumérken &r s starkt etablerade som
generiska beteckningar att den ursprungliga generiska beteckning, om nidgon
sadan funnits, glomts bort och varumérket har helt tagit 6ver rollen

3% Op. cit. s. 356.

3% Urde s. 354; Holmqvist 1971 s. 373.

37 Urde s. 354 f.

3% Holmgqvist 1971 s. 373; Se dven nedan 5.3.

3% Urde s. 356; se dven ovan i avsnittet om mening och referens.
319 Uggla s. 37; Holmqvist 1971 s. 233.
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samtidigt som andra varumérken for produkten dykt upp.’'' Vad som sker

ndr ett varumérke regenererar dr att det erhdller individualiserande
egenskaper och sirskiljningsforméga. Det blir dter mojligt att skilja varor
under varumérket frdn varor med annat ursprung. Varumérket blir alltsa ett
egennamn igen.”'? Det uppfyller dirigenom kraven i 1 § 2st VML och ér
ater registrerbart.

Teoretiskt sett dr det mdjligt att aktivt regenerera mirken som anvinds, men
det dr inte troligt att det har sérskilt stor framgéng. Frdgan dr om det ens ar
ekonomiskt forsvarbart? Problemet &r att varumérkesinnehavaren méaste
uppfinna en generisk beteckning som skall ersitta hans varumérke som
generisk beteckning. Denna maste sedan marknadsforas och introduceras till
alla konsumenter, vilket oftast blir dyrt. Utover detta maste
varumérkesinnehavaren fa alla konkurrenter att sluta anvédnda hans
varumirke som generisk beteckning och bdrja anvdnda den nya
beteckningen, vilket inte &r sdrskilt troligt. De har redan en vl fungerande
generisk beteckning som alla kinner till och att byta skulle kunna leda till
forvirrning hos konsumenterna och forlorad marknadsandel.*" P4 grund av
detta &r det formodligen mycket svért att regenerera ett kinnetecken som
aktivt anvinds som generisk beteckning.®'* Ett mgjligt exempel dr dock
Rollerblade. Det ar osdkert om varumairket faktiskt degenererade, det bor i
alla fall ha varit extremt ndra, men klart ar att alla” anvénde rollerblades
som beteckning for sina rullskridskor under en period. Agarna till
varumérke lanserade da termen inlines for att rddda sitt varumérke. Genom
reklam, information och intrangstalan lyckades de ersétta sitt varumarke
som generisk beteckning med inlines. Det 4r som sagt mojligt att
varumérket inte hade degenererat, utan att inforandet av inlines endast
vinde degenerationsforloppet och darigenom rdddade varumarket frén att
degenerera.

Om det ar néstintill omojligt att regenerera kiannetecknen som aktivt
anvénds, 1 vilka situationer kan da regeneration fungera? Om ett ord for en
produkt slutar anvindas och ersétts med nya beteckningar, ar det mojligt for
varumirket att regenerera.’" Ett exempel pa detta dr Dunlop(ringar).
Dunlop blev 1916 en generisk beteckning for en sirskild sorts hjul.*'
Genom att fortsétta anviinda Dunlop for andra produkter bibeholls
varumaérket trots att det hade degenererat for dick. Efter att begreppet
dunlopringar slutat anviandas om déck har Dunlop atererdvrats som
varumérke och &r idag ett egennamn som kan sérskilja ett visst foretags
produkter fran andras.’"’

31" Ord som pa detta sitt Gvertagit rollen som generisk beteckning &r grammofon, cellofan,
dynamit och insulin.

312 Holmgqvist 1971 s. 233.

313 Nordell s. 367.

314 Holmgqvist 1971 s. 234.

315 Loc. cit.

1 NJA 1916B 493.

317 Nordell s. 368.
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Ett annat mojligt regenerationsscenario ar att flera foretag slagit sig in pa
marknaden och dirigenom introducerat fler varumérken och eventuellt fler
generiska beteckningar for produkten.’'® Exempel pa en sadan utveckling ir
Jeep och Vespa. Jeep ansags 1947 vara ett degenererat varumérke som
anvindes som generisk beteckning for en viss typ av terringgiende bilar.>"’
Efter att pd 60-talet ater ha ansokt om registrering men fatt avslag pa grund
av att det inte ansags bevisat att regeneration faktiskt 4gt rum ar Jeep idag
dter ett varumérke.”*® Vespa var tidigare ett varumérke men det
degenererade och blev en beteckning for en viss typ av motorcyklar. Idag
far Vespa ater anses vara ett varuméirke. Anledningen till att dessa tva
varumérken lyckats regenerera ar att de inte 4r ensamma som varuméarken
pa sina marknader ldngre men dven att nya generiska beteckningar som till
exempel SUV och skoter anvinds for att beteckna produktkategorin. Ett
problem som Jeep och Vespa dock har ér att de inte ses som varumérken av
alla. I vissa kretsar dr de varumédrken medan de fortfarande uppfattas som
generiska beteckningar i andra kretsar. Mer om detta fenomen kommer
nedan och det kommer da inte endast att handla om regenererade
varumérken.

Ett tredje mdjligt scenario &r att kéinneteckensinnehavaren lanserar en nigot
annorlunda produkt under det gamla varumarket. Eftersom ett varumairke
endast kan degenerera for en viss produktkategori, kan det anvéndas for en
nagot annorlunda produkt och didrigenom ater erhélla egennamnskaraktir
och sdrskiljningsforméga. Det giller sirskilt om den tidigare produkten har
blivit omodern eller férsvunnit frdn marknaden.

I samband med diskussionen om regeneration, maste frdgan om vilka krav
som stélls for att varuméirket skall anses regenererat diskuteras. Hur
forhéller sig beviskraven till kraven for registrering respektive havning? Att
ett varumadrke har regenererat innebér att det ater har sirskiljningsforméga. |
grund och botten borde da kraven inte vara hogre 4n dem som stills vid
registrering forsta gangen. Trots detta far de nog anses vara det. Det ar trots
allt sé att det inte ar friga om en provning av ett nytt varumérke utan fragan
ar om en generisk beteckning lyckats forvérva sirskiljningsformaga pa nytt
och blivit ett varumérke. Det blir d dnnu mer relevant att ta stéllning till det
frihallningsbehov som konkurrenterna och konsumenterna pa marknaden
kan ha dn vid forsta registreringen. Hér ar det ju fraga om en beteckning
som rent faktiskt anvénts av flertalet parter paA marknaden och inte om en
beteckning som kan komma att behdva anvindas. Kraven bor dock inte vara
lika hoga som vid en hidvningstalan pa grund av degeneration. Dir skall det
vara hojt over varje tvivel eller uppenbart att varumarket mist sin
sarskiljningsformaga.**! En orsak till att det skulle vara oméjligt med den
hoga nivan vid en regenerationsprovning ar att det formodligen alltid
kommer att finnas kretsar, storre eller mindre, vari kdnnetecknet fortfarande

3% Holmgqvist 1971 s. 234.

1 RA 1947 not H. 51.

320 Besvirsavdelningen mal 107/67 (Jeep); Nordell s. 368 f.
321 Se ovan 4.3.1.
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klassas som en generisk beteckning.’** Vid en undersékning kan det inte
anses uppenbart om det faktiskt finns en del som anser att kdnnetecknet
istéllet 4r en generisk beteckning. Vad som ér klart &r att det skall stédllas
hoga krav pa bevisning vid en regenerationsprovning men det gér inte att
peka pa ndgon grans som skall passeras for att kéinnetecknet ater skall anses
vara ett varumirke. I Jeep-mélet’> hade Kaiser Jeep Corporation (Jeep) lagt
fram forhéllandevis utforlig och langtgaende bevisning om att Jeep ater var
ett varumadrke. De relevanta omséttningskretsarnas och dterforséljarnas
asikter hade redovisats. Jeep hivdade dven att de konkurrerande
niringsidkarna inte ldngre anvinde sig av ordet jeep vid betecknande av sina
fordon. Trots ldngtgéende bevisning, ansdg Besvirsavdelningen inte att det
var bevisat att jeep regenererat. Varumirkesbyrén uttalade att det med
hinsyn till vdgran att registrera jeep 1947, pga. degeneration, kriavdes
“mycket Overtygande utredning” for att kinnetecknet skulle anses
regenererat. Som bevis for att det inte regenererat lade varumérkesbyran
vikt vid att det fanns som en generisk beteckning i flertalet uppslagsverk, att
det i medier fortfarande anvidndes som en generisk term, att Jeep inget gjort
for att forhindra det "felaktiga” anvindandet®** samt att Jeep sjilv anvint
kannetecknet som en generisk beteckning i en del av det ingivna materialet.
Bevisningen som Jeep framlade borde nog ha rickt for att ordet Jeep skulle
anses regenererat. Det hade i alla fall utan problem riackt som bevisning vid
registrering pa grund av inarbetning. Fallet dr ett bra exempel dels pa vilken
bevisning som krivs for regeneration och dels pa de hardare krav som stills
pa bevisningen.’* Jeep ir idag registrerat som varumirke i flera klasser
bland annat for terringgéende motorfordon, sa kallade ”jeepar”.

Av intresse hér dr att Jeep, tillsammans med bland annat Vespa, Teflon och
Rollerblade inte enbart &r varumérken, utan dven generiska beteckningar.**°
En av orsakerna till att kinnetecken kan vara bade och ér sannolikt det
faktum att de antingen varit degenererade och direfter aterkommit som
varumérken eller att de ar utsatta for langtgdende degenerationstendenser.
Den generiska betydelsen lever i jeepfallet formodligen kvar, trots att
omsittningskretsen inser att det dr ett varumédrke de har att géra med.
Omsittningskretsen kan s.a.s. skilja mellan Jeep jeepar och andra jeepar och
Rollerblade rollerblades och andra rollerblades.**’ Teflon r ett kraftigt
degenerationsutsatt varumairke och det dr formodligen dérfor som det for
tillféllet kan fungera som bade varumairke och generisk beteckning. Vad
innebér det da for varumirket? Att ett kdnnetecken samtidigt kan vara ett
varumérke och en generisk beteckning dr bade bra och daligt for
varumérkesinnehavaren. Det dr bra eftersom det blir méjligt for honom att
registrera ett varumérke trots att vissa fortfarande ser det som en generisk
beteckning. Han fir hirigenom mojlighet att inarbeta varumaérket och sprida
vetskapen om dess status for att pa sa sitt gora sig av med den generiska

322 Holmgqvist 1971 s. 233.

323 Besvirsavd. mal 107/67 (Jeep).

324 Se ovan 5.2 om kinneteckeninnehavarens underlitenhet att agera.
325 Holmgqvist 1971 s. 242 f.

2 Nordell s. 369; Urde 246, 322.

327 Nordell s. 369.
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betydelsen. Trots denna mojlighet far dock situationen ségas vara negativ.
Att vara bade ett varumirke och en generisk beteckning innebér att
kénnetecknet har minst tva referenser och meningar. Med meningar menas
de associationer och kénslor konsumenterna forknippar ett varumirke med.
Om ett kdnnetecken symboliserar flera olika foretagares produkter riskerar
denna snyltning att skapa skilda, oftast inte positiva, meningar, vilket kan
leda till urvattning av varumaérket. Varumérket tappar i styrka och refererar
inte ldngre endast till varumérkesinnehavaren och hans produkter, utan till
flera ndringsidkares produkter. Det refererar, till exempel i Jeep-fallet, dels
till alla terrdnggdende personbilar och dels till desamma med namnet Jeep.
Som tidigare ndmnts dr degeneration detsamma som forlorad
sdrskiljningsformaga och nér ett kdnnetecken fér flera referenser riskerar det
déarigenom &ven att forlora sarskiljningsformaga. Risken &r alltsé att
varumérket, genom sin dubbla funktion, urvattnas och tappar i styrka.
Foljden blir att det forlorar sérkiljningsformaga och till slut ter degenererar.
Ett varumirke med dubbla referenser har alltsa ett degenerationsfro i sig
som far niring av den urvattning som ar risken om flera néringsidkare och
framforallt konsumenter kan anvdnda varumaérket som en generisk
beteckning.
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6 Analys

Jag avser hér att redogora for vad jag kommit fram till samt kortfattat
besvara de fragestéllningar som jag stillde upp i inledningen. For att {4 s&
klar bild av problemen som mojligt, kommer jag att folja det uppliagg som
jag hade 1 uppsatsen dven hiar med ett avstamp 1 de regelverk som sétter
ramen for varumirkesskyddet och som ligger till bakgrund for en forstaelse
for urvattning och degeneration.

Varumirkeslagen och varumérkesdirektivet har bada samma skydd for
varumarket som utgangspunkt och det ar ett skydd for konsumenterna och
varumirkesinnehavaren mot ursprungsforvaxling. Utdver detta skydd har,
genom varumarkesdirektivet, inforts ett utokat skydd for vél ansedda
kinnetecken. For att ett varumérke skall kunna skyddas kravs det att det har
sarskiljningsformaga. Detta &r inte det enda kravet som finns for att erhalla
registrering enligt reglerna men ett av de viktigaste och kravet dr absolut. Ett
varumérke utan sirskiljningsformaga kan inte registreras och ett varumérke
som forlorat sérskiljningsféormagan kan hidvas och bli av med sitt skydd.
Sarskiljningsformaga ar darfor av yttersta vikt for ett varumérke och det ar
dven det som reglerna om ursprungsforvaxling och anseendeskydd skall
bevara. Det skydd som fanns i Sverige innan VMD var endast ett skydd {for
en mycket begrinsad mangd varumirken och kraven déri var mycket hoga.
Genom inforandet av det nya anseendeskyddet har tillimpningsomradet
Okat och kraven for att erhalla skydd blivit mycket mer realistiska.
Dessutom har EG-domstolen ytterligare utvidgat och klargjort granserna for
skyddet genom sin praxis. Foljden av detta har blivit att vi i EU och Sverige
numera har ett urvattningsskydd. Urvattningsproblematiken har sitt
ursprung 1 Tyskland, men utvecklades 1 USA och har dér sedan 1995 ett
detaljerat och vélfungerande skydd. P4 senare ar har det europeiska skyddet
kommit att bli mer och mer likt det amerikanska och det dr darfor som jag
anser att det anseendeskydd som finns i direktivet faktiskt &r ett skydd mot
urvattning och for bevarande av varumaérkets sirskiljningsformaga och
mening. Som alla nya skyddsformer ar det inte fardigutvecklat, utan maste
f4 ytterligare tid pé sig. Genom de tvd skyddsformerna som finns, har
varuméarket numera ett ganska fullgott skydd for sin sirskiljningsforméga.

Sarskiljningsformégan har tva bestdndsdelar och dessa dr mening och
referens. Nér sérskiljningsformagan tar skada och minskar &r det antingen
meningen eller referensen som fordndras eller forsvinner. De olika
bestandsdelarna dr av yttersta vikt att kinna till, eftersom det &r minskning
och fordndring av dessa som antingen ar urvattning eller degeneration.
Varumirkets mening &r det sétt pa vilket potentiella konsumenter uppfattar
mérket. Nér ett varumérke borjar anvéndas for en vara har det endast primar
mening eller ingen mening alls. Med primér mening menas att det har den
mening som ordet har i det dagliga spraket. Ar det ett pahittat ord, har det
dérfor ingen mening i det dagliga spraket. Nir ett varumérke anvénds for en
vara, skapar det en ny mening som forknippas med den varan. Denna
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mening hjdlper till att 6ka markets kédnneteckenskraft och
sdrskiljningsforméga och gor det, oftast, till ett mer attraktivt varumérke.
Den nya meningen kallas sekundér mening. Motsvarande utveckling sker
med den del av sirskiljningsférmégan som kallas referens. Nér ett
ordvarumérke skapas, har det ord som viljs antingen en primér referens eller
ingen referens alls. Med primir referens menas att det hanvisar till alla saker
eller foreteelser som ordet betecknar. Nér det anvénds skapas, precis som
med meningen, nya kopplingar och varumérket erhller en ny referens
sasom symboliserande en viss vara frén en viss niringsidkare. Meningen
och referensen hjélper pa detta sétt till att positionera varumirket gentemot
andra varumirken och att stirka dess sérskiljningsformaga.

Urvattning av ett varumirke innebér att den mening som det har byggt upp,
den sekundéra meningen, lider skada eller minskar. Orsaken till att sa sker
ar framst att andra niringsidkare gor intrang i varumarkets skyddssfar,
antingen genom att de snyltar pa varumirkets goodwill eller genom
nedsvirtning av det. | EU har anseendeskyddet kommit att bli det
urvattningsskydd som tidigare har saknats men som genom EG-domstolens
tolkning innebdr att ett varumiarke som é&r vél ansett numera har skydd mot
otillborligt utnyttjande och forfing, oavsett varuslagslikhet och forvixling.
Det var borttagandet av kravet pa att varorna skulle vara lika som slutligen
gav anseendeskyddet dess karaktir av urvattningsskydd. I USA finns det
sedan 1946 dels delstatliga urvattningsregler men sedan 1995 finns dven ett
federalt skydd mot urvattning. Gemensamt for USA och EU ér att det inte
finns nagot krav pa forvixling eller pa varuslagslikhet. Vad som skiljer dem
at dr att kravet for att kunna tillampa dem &r lagre 1 EU &n 1 USA plus att det
inom EU, enligt min mening inte kravs bevis om faktisk forvaxling, utan det
rdcker med en risk for forvixling. Det europeiska anseendeskyddet har
under de senaste aren kommit att bli ett &nnu starkare skydd mot urvattning
an vad dess foreblid 1 USA &r genom att det ldttare gér att hindra
anviandning av ett liknande varumérke dven innan urvattning uppstatt och
genom att kraven for vem som kan anvinda det dr ndgot ldgre 1 EU med
foljd att fler varumaérken &r berattigade till skydd.

Degeneration av varumérket dr nir den referens som varumarket erhéallit
genom inarbetning upphdr och varumirket blir en generisk beteckning som
dérmed refererar till alla varor av ett visst slag. Orsakerna till degeneration
ar manga men de av storst betydelse dr brist pd generisk beteckning,
handhavandeproblem, allmédnhetens dvertagande och, precis som vid
urvattning, illojal konkurrens. Det &r inte alla varumérken som degenererar,
déremot kan vilket varumérke som helst degenerera. Det finns dock vissa
omsténdigheter som kan gora att ett varumarke lattare drabbas av
degeneration. Om ett varumérke saknar generisk beteckning eller en
fungerande sadan &r risken storre att det drabbas av degeneration én annars.
Aven varumirken for nya uppfinningar och sddana som skyddas av patent ir
extra kénsliga och utsatta, eftersom dessa varumirken oftast 4r ensamma pa
sin marknad och inte stdlls mot nagra konkurrerande méarken. Kraven for att
ett varumadrke skall anses degenererat dr detsamma oberoende om det har
erhallit sitt skydd genom registrering eller inarbetning eller om det har ett
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utokat skydd p.g.a. anseende. Det skall vara uppenbart att degeneration
intréffat. Ett varumérke torde dock aldrig kunna degenerera helt, eftersom
det alltid finns ndgon som fortfarande upplever det som ett varumirke. Efter
”fullbordad” degeneration har varumérket mist sin formaga att fungera som
ett individualiserande mérke for en viss néringsidkares varor.

Det finns dock mdjlighet att atererovra ritten till ett varuméarke och denna
atererdvring kallas regeneration. Vad som sker vid en regeneration r att
varumairket, genom innehavarens forsorg eller genom forédndringar i
sprdkbruk och pd marknaden, ater erhdller mojligheten att sdrskilja en viss
niringsidkares varor fran andras. Det d4r dock mycket svart att regenerera ett
urvattnat varumirke och de fall som har haft storst framgéng ar nér
produkten har ersatts av andra modernare varor, nir trenden som fanns inte
langre existerar och nir det har dykt upp fler konkurrenter p4 marknaden
med nya, kanske mer anvéndbara, generiska beteckningar.

Urvattning och degeneration ar alltsa skada pé och forlust av mening och
referens hos ett varumérke. Eftersom mening och referens ar
bestandsdelarna som varumarkets sérskiljningsforméga ar uppbyggt av ér
det ddrmed den som tar skada vid menings- och referensférandringen och
bortfallet. Urvattning &r ndr meningen i sarskiljningsformégan minskar och
dndras. Vad som sker &r att ndr varumarket anvinds av flera olika
néringsidkare, far det fler meningar 4n det hade frén borjan. For varje
intrdng uppkommer nya meningar och med dem skapas nya referenser. Nér
ett varumaérke har ett stort antal meningar och referenser sa borde det na en
punkt nir det inte ldngre refererar till bara flera utvalda niringsidkares
produkter av visst slag utan istéllet till alla niringsidkares produkter av visst
slag. Det har da blivit en generisk beteckning och degenererat. Vid
degeneration av varumarket far det inte nodvéndigtvis fler meningar men
anviandandet gor att varumirket forknippas med fler aktorer och detta
oavsett om anvindandet dr sanktionerat av varumérkesinnehavaren eller ar
ett olagligt intrdng. Varumarket forknippas slutligen inte 1ingre med en viss
eller vissa naringsidkare, utan med alla nédringsidkare som tillverkar en viss
vara. Det har degenererat och blivit en generisk beteckning. Jag anser
hiarmed att degeneration och urvattning &r tva olika skeenden som ett
varumérkes sdrskiljningsformaga kan utséttas for, men att de darfor inte ar
frén varandra helt skilda. Bada &r en fordandring av sérskiljningsformagan
och kan leda till att den till slut forsvinner. Med detta &r inte sagt att det ena
absolut maste vara ett forsteg till det andra. Urvattning kan féorekomma utan
att degeneration foljer och degeneration kan uppsta utan att varumérket
dessforinnan utsatts for nagon synlig urvattning. Jag pastar bara att
urvattning kan leda till degeneration men det inte méste vara fallet.

Eftersom varumirkesskyddet grundar sig pd att varumérkena har
sarskiljningsformaga och diarigenom kan agera som egennamn for en viss
vara frin en sérskild niringsidkare, dr det av yttersta vikt for ndringsidkaren
att kénna till dels begreppen urvattning och degeneration och dels vad de
innebdr for honom samt hur han skall skydda sig mot dem. Om
sarskiljningsformagan minskar eller férsvinner, riskerar han till slut att sta
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med ett icke fungerande varumaérke utan rétt till skydd. Det ar dven viktigt
att lagstiftaren och domstolarna dr medvetna om problematiken eftersom det
endast finns fa regler pa omradet och eftersom det &r av vikt att se till att de
varumérken som dr framgéngsrika och genererar pengar har ett fullgott
skydd mot intrdng sa att de inte utsdtts for urvattning eller degeneration.

Avslutningsvis anser jag att urvattning och degeneration ar de tva storsta
hoten mot ett varumaérkes sirskiljningsformaga och diarigenom mot dess
existens. Faran med inte att kinna till begreppen och hur de manifesterar sig
kan darfor inte underskattas.
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Lagstiftning

Sverige

VML.

1 § Genom registrering enligt denna lag forvérvas ensamritt till ett
varumarke sasom sarskilt kdnnetecken for varor som tillhandahalls i
en ndringsverksamhet.

Ett varumérke kan besta av alla tecken som kan terges grafiskt,
sdrskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstéver, siffror
och formen eller utstyrseln pé en vara eller dess forpackning,
forutsatt att tecknen kan sérskilja varor som tillhandahalls i en
niringsverksamhet fran sddana som tillhandahélls i en annan.

Vad som sdgs i denna lag om varor skall gélla dven tjanster.

2 § Aven utan registrering forvirvas ensamritt till ett
varumarke, dd mérket har blivit inarbetat.

Genom inarbetning forvérvas ensamritt ocksa till andra sirskilda
varukénnetecken som anvénds i en ndringsverksambhet.

Ett kdnnetecken anses inarbetat, om det hér i landet inom en
betydande del av den krets till vilken det riktar sig ar kdnt som
beteckning for de varor som tillhandahélls under kénnetecknet.

6 § Kénnetecken anses forvéixlingsbara enligt denna lag endast om de
avser varor av samma eller liknande slag.

Forvéxlingsbarhet kan dven dberopas till formén for ett kdnnetecken som
ar vél ansett hir i landet, om anvéndningen av ett annat liknande
kinnetecken skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara till

forfang for det vl ansedda kdnnetecknets sirskiljningsformaga eller
anseende.

11 § Forfattare, utgivare och forldggare av lexikon, handbok eller annan
liknande tryckt skrift d4ro skyldiga att, pd begéran av den som innehar
registrerat varumaérke, tillse, att varumérket ej atergives 1 skriften

utan att det framgar, att fraga ar om dylikt mérke.

Forsummar nagon vad honom aligger enligt forsta stycket, &r han skyldig
medverka till att beriktigande offentliggores pa det sétt och i den
omfattning som finnes skéligt samt bekosta dylikt beriktigande.

13 § Ett varumaérke far registreras endast om det har

sdrskiljningsforméga. Ett mirke som uteslutande eller med endast
mindre dndring eller tilldgg anger varans art, beskaffenhet, méngd,
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anvéindning, pris eller geografiska ursprung eller tiden for dess
framstéllande, skall inte i och for sig anses ha sirskiljningsforméga.
Vid bedémande av om ett mérke har sirskiljningsforméaga skall
hinsyn tas till alla omstdndigheter och sirskilt till den omfattning
och den tid mérket varit i bruk.

25 § Har ett varumairke registrerats i strid mot denna lag och
foreligger alltjamt skélet mot registrering, far registreringen hévas i
den ordning som foreskrivs nedan, om inte ratt till market 4ndé far
bestd enligt 8 eller 9 §. Ar ett registrerat varumirke forvixlingsbart
med nigon annans varumairke, far dock registreringen av det
forstndimnda varumérket inte hdvas pa denna grund, om det andra
varumarket inte uppfyller kraven pa anviandning enligt 25 a §.

Registreringen far ocksa hdvas, om market

1) r vilseledande,

2) inte langre har nagon sarskiljningsformaga,
3) strider mot allmén ordning, eller

4) ar dgnat att viacka forargelse.

25 b § Om det finns grund for hivning av en registrering endast for en
del av de varor som ett varumérke har registrerats for, skall
registreringen hivas bara for dessa varor.

26 § Var och en som lider forfang av registreringen far fora talan vid
domstol mot mérkeshavaren om att registreringen skall hdvas. Talan som
grundas pé en bestimmelse i 13 §, 14 § 1)--3), 25 § andra stycket, 25 a

§ eller 25 b § far ocksé foras av den myndighet som regeringen bestdmmer
samt av en sammanslutning av berdérda naringsidkare.

27 § Sedan beslut om registrerings hdvande vunnit laga kraft, skall
mirket avforas ur registret.

Vad i forsta stycket sdgs skall jimval gilla om registreringen ej
fornyas eller om mérkets innehavare begar dess avforande ur registret

EU

VMD.

Det tionde stycket i preambeln

Det skydd som foljer av det registrerade varumérket, vars funktion framfor
allt ar att garantera att varuméirket anger ursprunget, dr absolut nir det rader
identitet mellan mérket och tecknet och varorna eller tjdnsterna. Skyddet
géller ocksé vid likhet mellan mérket och tecknet och varorna eller
tjédnsterna. Det dr nodvéndigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av
risken for forvéixling. Grundforutsittningen for skyddet ar att det finns en
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risk for forvaxling och denna maste bedomas mot bakgrund av flera
faktorer, sarskilt i hur hog grad mérket dr kint pd marknaden, den
association som det anvinda eller registrerade mirket framkallar, graden av
likhet mellan mérket och tecknet samt mellan de ifragavarande varorna eller
tjdnsterna. Formerna for fastslaende av risk for forvixling och framfor allt
bevisbordan skall regleras av nationella procedurregler som inte berérs av
detta direktiv.

Artikel 3

Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder

1. Foljande tecken och varumaérken far inte registreras och om registrering
har skett skall de kunna ogiltigforklaras:

a) Tecken som inte kan utgdra ett varumirke.

b) Varumirken som saknar sirskiljningsforméga.

c¢) Varumérken som endast bestdr av tecken eller upplysningar vilka i
handeln visar varornas eller tjdnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
anviandning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras framstillande eller
andra egenskaper hos varorna eller tjdnsterna.

d) Varumirken som endast bestar av tecken eller upplysningar vilka i det
dagliga sprakbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit
att bli en sedvanlig beteckning for varan eller tjénsten.

Artikel 5

Réttigheter som &r knutna till ett varumérke

1. Det registrerade varumérket ger innehavaren en ensamrétt. Innehavaren
har ritt att forhindra tredje man, som inte har hans tillstand, att i
nédringsverksamhet anvinda

a) tecken som é&r identiska med varumarket med avseende pa de varor och
tjdnster som dr identiska med dem for vilka varumaérket &r registrerat,

b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumérket och
identiteten eller likheten hos de varor och tjinster som ticks av varumérket
och tecknet kan leda till forvéxling hos allmidnheten, inbegripet risken for
association mellan tecknet och varumarket.

2. En medlemsstat kan ocksa besluta att innehavaren skall ha ritt att
forhindra tredje man, som inte har hans tillstand, fran att i
niringsverksamhet anvinda ett tecken som &r identiskt med eller liknar
varuméarket med avseende pé varor och tjdnster av annan art 4n dem for
vilka varumaérket dr registrerat, om detta dr kint i den medlemsstaten och
om anviandningen av tecknet utan skilig anledning drar otillborlig fordel av
eller &r till forfang for varumérkets sarskiljningsformaga eller renommé.

Artikel 12

2. Ett varumaérke skall ocksé kunna bli féremal for upphdvande om det, efter
den dag da det registrerades,

a) som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en
allmén beteckning i handeln for en vara eller tjanst for vilket det ar
registrerat,

Artikel 13
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Registreringshinder eller grunder for upphivande eller ogiltighetsforklaring
avseende endast en del av varorna eller tjdnsterna

I de fall da registreringshinder eller grunder for upphiavande eller
ogiltighetsforklaring foreligger endast for en del av de varor eller tjinster for
vilka varuméirket har ansokts eller registrerats, skall vigran att registrera,
upphéva eller ogiltigforklara varumérket endast avse dessa varor eller
tjénster.

USA

Lanham Trademark Act § 43(c) 15 U.S.C.A. 1125c.

Remedies for dilution of famous marks

(1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the

principles of equity and upon such terms as the court deems
reasonable, to an injunction against another person's commercial use
in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the
mark has become famous and causes dilution of the distinctive
quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in
this subsection. In determining whether a mark is distinctive and
famous, a court may consider factors such as, but not limited to—

(A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;

(B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods
or services with which the mark is used;

(C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;

(D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;
(E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is
used;

(F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels
of trade used by the marks' owner and the person against whom the
injunction is sought;

(G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third
parties; and

(H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the
Act of February 20, 1905, or on the principal register.

(4) The following shall not be actionable under this section:

(A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial
advertising or promotion to identify the competing goods or services of the
owner of the famous mark.

(B) Noncommercial use of a mark.

(C) All forms of news reporting and news commentary.

Lanham Trademark Act § 45, 15 U.S.C.A. § 1127.

Construction and definitions; intent of chapter.

The term “dilution” means the lessening of the capacity of a famous mark to
identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or
absence of-
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(1) competition between the owner of the famous mark and other
parties, or
(2) likelihood of confusion, mistake, or deception.

Restatement of the law (Third). Unfair Competition.

§25 Liability without proof of confusion: Dilution and tarnishment.

(1) One may be subject to liability under the law of trademarks for the use
of a designation that resembles the trademark, trade name, collective mark,
or certification mark of another without proof of a likelihood of confusion
only under an applicable antidilution statute. An actor is subject to liability
under an antidilution statute if the actor uses such a designation in a manner
that is likely to associate the other's mark with the goods, services, or
business of the actor and:

(a) the other's mark is highly distinctive and the association of the mark with
the actor's goods, services, or business is likely to cause a reduction in that
distinctiveness; or

(b) the association of the other's mark with the actor's goods, services, or
business, or the nature of the actor's use, is likely to disparage the other's
goods, services, or business or tarnish the images associated with the other's
mark.

(2) One who uses a designation that resembles the trademark, trade name,
collective mark, or certification mark of another, not in a manner that is
likely to associate the other's mark with the goods, services, or business of
the actor, but rather to comment on, criticize, ridicule, parody, or disparage
the other or the other's goods, services, business, or mark, is subject to
liability without proof of a likelihood of confusion only if the actor's
conduct meets the requirements of a cause of action for defamation,
invasion of privacy, or injurious falsehood.

77



Kall- och Litteraturforteckning

Bruus, Morten, Beskyttelse af renommerede varemérker-Adidas-en streg i
sandet? NIR 2004 s. 23

Casparrie-Kerdel, Sabine, Dilution Disguised: Has the Concept of Trade
Mark Dilution Made its Way into the Laws of Europe? EIPR 2001 s. 185

Grundén, Orjan, Skyddet for kiinda och ansedda kiinnetecken. Dags for
debatt om réttsskyddets forutséittningar och granser. NIR 1995 s. 227

Holmgqpvist, Lars, Degeneration of Trade Marks. A Comparative Study of the
Effects of Use on Trade Mark Distinctiveness. Malmoé 1971. (Cit.
Holmgqvist 1971)

Holmgqvist, Lars, Om inarbetning av varukidnnetecken. NIR 1975 s.255

Holmgqvist, Lars, Varumirkens sérskiljningsforméga. Stockholm 1999. (Cit.
Holmgqvist 1999)

Koktvedgaard, Mogens/Levin, Marianne, Larobok i immaterialritt 8: e
upplagan. Stockholm 2004

Levin, Marianne, Noveller i varumérkesratt. Stockholm 1990. (Cit. Levin
1990)

Levin, Marianne, Skyddet utanfor varuslagslikhetsgrianserna i EU. NIR
1995 s. 464. (Cit. Levin 1995)

Levin, Marianne, Om forvéxlingsbara och icke forvaxlingsbara varumirken
i ljuset av EG-ritten. Ur Festskrift till Gunnar Karnell s. 425. Stockholm
1999.(Cit. Levin 1999)

Ljungman, Seve, Om forféng, sirskilt inom immaterialritten. Ur Festskrift
tillignad Gosta Eberstein s. 134. Stockholm 1950

Martino, Tony, Trademark Dilution. Oxford 1996
Melin, Frans/Urde, Mats, Varumérket — en hotad tillgdng. Malmo 1990

Nordell, Per Jonas, Varuméirkesrittens skyddsobjekt. Om ordkénnetecknets
mening och referens. Stockholm 2004

Pehrson, Lars, Chevy-maélet. EG-domstolen tolkar anseendeskyddet i
varumarkesdirektivet. Juridisk Tidskrift 1999-2000 s. 421

78



Urde, Mats, Mirkesorientering. Utveckling av varumirken som strategiska
resurser och skydd mot varumirkesdegeneration. Malmo 1997

Uggla, Claes, Degeneration av varumérken. NIR 1955 s. 24

Wessman, Richard, Kodakdoktrinen under forandring. Angdende den nya 6
§ 2 st. varumérkeslagen. NIR 1993 s. 202. (Cit. Wessman 1993)

Wessman, Richard, EG-domstolens gradering av varumérkesrittens omfang.
NIR 2000 s. 639. (Cit. Wessman 2000)

Wessman, Richard, Varumérkeskonflikter. Forvéxlingsrisk och
anseendeskydd i varumérkesrétten. Stockholm 2002. (Cit. Wessman 2002)

Offentligt tryck

Sverige

SOU 1958:10 (Forslag till Varumérkeslag. Betdnkande av Varumérkes- och
firmautredningen)

SOU 2001:26 (Ny varumaérkeslag och dndringar 1 firmalagen.
Slutbetédnkande av Varumirkeskommittén)

EU
Rédets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar.

Rédets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 september 1993 om
gemenskapsvarumérken.

Internet

http://www.google.se/search?hl=sv&g=Rollerblade&btnG=Google-
$%C3%B6kning&meta=

79



Rattsfallsforteckning

Sverige

NJA 1887 A 288 (Dynamit)

NJA 1916 B 493 (Dunlop)

NJA 1936 not. A 226 =NIR 1935 s. 64 och NIR 1936 s. 182 (Stigluft)
NJA 1951 s. 475 (Sulfathiazol)

NJA 1954 s. 130 (Earl Grey)

NJA 1977 s. 415 (Qvinns Corner)

NJA 1979 s. 121 (BiC)

NJA 1990 s. 496 (Silva)

NJA 1995 s. 635 (Galliano)

RA 1921 not. H 70 (Grammophon)

RA 1947 not. H 51 (Jeep)

RA 1951 not. H 53 (Konsum Snabbkop) = NIR 1951 s. 261
RA 1987 not 49 (Qualigraph)

RA 1991 ref. 10 (MTV)

RA 1993 not 492 (God Morgon)

RA 2001 ref. 14 1 (SAF) och II (Champis)

Goteborgs radhusritt, NIR 1965 s5.273 (4711)

Stockholms tingsrétt, Mal T 9610-99 (Bostongurka)

Svea Hovritt, Mal T 7455-01 (svarsinlaga av Procordias advokater i
Bostongurka-maélet)

Besvirsavdelningen/Patentbesvirsritten
Besviérsavd. mal 107/67 (Jeep)

PBR méil 96-611 (Vichy)

PBR maél 97-065 och 97-641 (Tulosba Adkov)
PBR mal 96-312=NIR 1998 s. 339 (Gallup)

Danmark
UfR 1986 s. 327H

EG-domstolen

Mal C-251/95 den 4 november 1997 (Puma)

Mal C-210/96 den 16 juli 1998 (Gut Springenheide och Tusky)
Mal C-39/97 den 29 september 1998 (Canon)
Mal C-342/97 den 22 juni 1999 (Lloyd)

Mal C-375/97 den 14 september 1999 (Chevy)
Mal C-425/98 den 22 juni 2000 (Adidas I)

Mal C-383/99 den 20 september 2001 (Baby-Dry)
Mal C-292/00 den 9 januari 2003 (Davidoff)

Mal C-408/01 den 23 oktober 2003 (Adidas II)
Mal C-371/02 den 29 april 2004 (Bostongurka)

80



USA

Haughton Elevator Co. V. Seeberger, 58 USPQ 80 (1950).

Polaroid Corp. v. Polaraid Inc. 7th Cir. 1963 138 USPQ s. 265. (Polaraid-
malet)

Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades Inc. 198 USPQ s.
418, 1977 (Allied-mélet)

Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc. 2d Cir. 1983, 699 F.2d s. 621 (Sally
Gee-malet)

Wedgwood Homes Inc. v. Lund 222 USPQ s. 466 (Wedgewood-mélet)
Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 2d Cir. 1989,
10 USPQ2d s. 1961 (Lexus-malet)

Nabisco, Inc. v. Pepperidge Farm Brands, Inc. 2d Cir. 1999, 191 F.3d s. 208
(Guldfisk-malet)

Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows Inc. v. Utah Division of
Travel Development 4™ Cir. 1999, 170 F.3d s. 449 (Greatest Show-malet)
Westchester Media v. PRL USA Holdings, Inc. 5" Cir. 2000, 214 F.3d s.
658 (Polo-malet)

V Secret Catalogue, Inc. v. Mosley 6™ Cir. 2001, 259 F.3d s. 464 (Victoria’s
Secret-mélet)

Tyskland

JW 1925 s. 502 (Odol-mélet)

81



	1 Inledning
	1.1 Introduktion
	1.2 Syfte och frågeställningar
	1.3 Metod och Material
	1.4 Disposition

	2 Skyddet enligt Varumärkeslagen
	2.1 Inledning
	2.2 Skyddets uppkomst
	2.3 Kravet på särskiljningsförmåga
	2.4 Mening och referens
	2.5 Förväxlingsläran 
	2.5.1 Ursprungsprincipen
	2.5.2 Förväxlingskriteriet
	2.5.3 Produktregeln
	2.5.3.1 Märkeslikhet
	2.5.3.2 Varuslagslikhet
	2.5.3.3 Särskiljningsförmåga


	2.6 Väl ansedda kännetecken
	2.6.1 Tidigare lagstiftning
	2.6.1.1 Kodakregeln
	2.6.1.2 Råttgiftsregeln

	2.6.2 Nuvarande lagstiftning
	2.6.2.1 Skyddet enligt VMD och VML
	2.6.2.2 Förväxlingskravet i VML
	2.6.2.3 Identiska eller liknande kännetecken?
	2.6.2.4 Varuslagslikhet
	2.6.2.5 Otillbörlighet och förfång



	3 Urvattning
	3.1 Inledning
	3.2 Vad är urvattning?
	3.3 Skyddet enligt Federal Trademark Dilution Act
	3.3.1 Tiden innan FTDA
	3.3.2 Federal Trademark Dilution Act

	3.4 Urvattningsskydd som en del av varumärkesrättens skyddsobjekt

	4 Varumärkesdegeneration
	4.1 Inledning
	4.2 Degenerationsproblemet
	4.2.1 Vad är degeneration?
	4.2.2 Degenerationsorsaker
	4.2.2.1 Handhavandeproblem
	4.2.2.2 Generisk beteckning
	4.2.2.3 Illojal konkurrens
	4.2.2.4 Allmänhetens övertagande

	4.2.3 Degenerationsbenägenhet
	4.2.3.1 Varumärken för patentskyddade produkter
	4.2.3.2 Godtagbar generisk beteckning
	4.2.3.3 Nya uppfinningar och produkter
	4.2.3.4 Nya material
	4.2.3.5 Kemi och medicin varumärken
	4.2.3.6 Inneboende degenerationsfrö


	4.3 Hävning
	4.3.1 Hävningsregler
	4.3.2 Degenerationskrav
	4.3.3 Partiell hävning


	5 Varumärkesstrategier och regeneration
	5.1 Inledning
	5.2 Varumärkesstrategier och degenerationsförebyggande
	5.3 Regeneration

	6 Analys


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


