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Sammanfattning

Varumarkesratten ar den mest harmoniserade immaterialrétteni EU. | och
med EG-réttens intréade skall frégorna om tolkningen av de
gemensamréttsliga reglerna goras av EG-domstolen. Uppsatsen syftar till att
kartlagga den utveckling av varumarkesrdtten som skett i Sverige,
Storbritannien och Beneluxlanderna vid varumarkesintrang. Tyngdpunkten
ligger parisk for forvaxling som uppstalls som ett kriterium for att
varumérkesintrang skall foreligga.

Nar varumérkesdirektivet inforlivadesi de nationella réttssystemen
existerade ett 1angt ifran homogent skydd for varumarken i de olika
medlemsstaterna. | Beneluxlanderna stod ett varumérkes goodwill och
reklamfunktion i fokus for skyddet. | Storbritannien har skyddet for
varumérken i stort sett endast omfattat ett skydd mot att ett varumérkes
ursprung kan komma att férvaxlas. Svensk rétt har anvant
forvaxlingsbegreppet men det har inte varit sarskilt valdefinierat i lagtexten
utan I6sningen har snarare varit att finnai tolkning av forarbeten och
sedermerai varumarkesdirektivets tolkning.

Enligt EG-domstolens tolkningar skall risk for férvaxling ses som ett
tamligen omfangsrikt uttryck. Det krévsi vart fall att den genomsnittlige
konsumenten, som domstolen refererar till, skall tro att det finns ett
ekonomiskt samband mellan féretagen bakom varuméarkena. Framtida
avgoranden fran domstolen lar komma att klargéra om det finns ytterligare
nagon legal grund fér skydd mot forvaxling som exempelvis det
kommunikativa vardet och den kommersiella aspekten. Relationen mellan
forvaxlingsrisk och sarskiljningsformaga ér enligt domstolen att
varumérkens skyddsomfang okar i takt med dess sérskiljningsférmaga.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Varumarkesrétten har sitt ursprung i att handel sménnen bérjade méarka sina
varor med en speciell symbol eller ett mérke for att de skulle kunna
sarskiljas frén konkurrenternas varor.* Det var den industriella revolutionen
som medférde forandringen i och med att producent och konsument blev
atskilda, vilket i sin tur gav upphov till ett behov av att kunnaidentifiera
varifran en vara harstammade. An idag & varumérkets framsta funktion att
ange en varas ursprung fran en viss tillverkare och jamva ge indikation pa
en viss kvalitet som varumarket skall antyda. Detta & grunden for
varumarkesrétten daven om synen pa varumarkens funktion har utvecklats
ytterligare under senare ar. Idag anses &ven varumarken ha en kommunikativ
aspekt som bestar i att ge varumérket personlighet och skapa en relation
mellan kdparen och séljaren. En annan aspekt & den kommersiellasidan
som kan gdra anvandningen av varumérket |6nsam genom att skapalojala
kunder som &r beredda att betala ett hdgre pris for ett tryggt kop.?

Varumarken &r idag av stor ekonomisk betydel se. Ett varumérke som har
inforskaffats till naringsverksamhet genom kop eller verl &telse kan
bokforas som en immateriell tillgang enligt &rsredovisningslagens

4 kapitel 2 § och klassas som goodwill. Astronomiska summor anvands for
att positionerna varumarken for att behalla och uppna énskvéarda
marknadsandelar. Den legala ensamrétt som skapas genom varumarkesrétten
& evig. Dettamaste stéllasi relation till m6jligheten for konkurrenter att
kunna etablera sig pa den aktuella marknaden och darmed till vilket
skyddsomfang som ett varumarke skall fa.

Allavarumarken kan inte fa exakt samma grad av skydd beroende pa att ett
alltfér omfattande skydd i vissafall skulle ledatill snedvridning av
konkurrensen. Likasa skulle ett alltfor undermaligt skydd i vissafall faicke
onskvarda konsekvenser i form av att véakanda varuméarken skulle falida av
att konkurrenter drar nytta av det forstnamndas goodwill genom att snylta pa
dettas renommé. En gradering av varumarkets skyddsomfang utifran dess
sarskiljningsformaga ar darfor nodvandigt for att fa en flexibel och effektiv
varumarkesrétt.

For att ett varumarke skall fa ensamrétt &r det ett fundamentalt krav att
kéannetecknet i frdga besitter sarskiljningsformaga.® Det innebér att
varumarket skall haett sardrag som gor att det skiljer sig fran dvriga
varumarken. | kravet pa sarskiljningsformaga ligger aven att det inte far

! Morcommffl s. 5.
2 http://www.marksbrands.se/varumarket.html
% Jfr med engelskans distinctiveness.



finnas ndgot frihdIningsbehov for kannetecknet.* Anledningen &r att en
réttighetsinnehavare av ett kannetecken inte far utesluta andra naringsidkare
fran att anvanda ord, mérken och symboler som kan anses vara sedvanliga
beteckningar for en viss vara eller tjanst. Ett sadant forfarande skulle kunna
skada konkurrensen allvarligt.® Ett varuméarke skall alltsd vara ett
individualiseringsmedel. Det far inte inkrakta pa namn och symboler som
maste hallas fria for att kunna anvandas av alanéringsidkare, saval
branschvis som allméant.®

| takt med den 6kande handeln 6ver nationsgranserna har frégor som ror
varumarkesrétten blivit av alt mer internationell karaktér snarare an
renodlad nationell. Ett internationellt system att skydda
immaterialréttigheter & en nddvandighet vilket lett till tillkomsten av bland
annat Pariskonventionen, TRIPs-avtalet och WIPO:s rekommendation
angdende valkanda varumarken. Det internationella skyddssystemet for
immaterialréttigheter administreras av WIPO som & en av FN:s special
agencies. Dessainternationella dverenskommelser ror huvudsakligen
registrering av varumérken och skyddsomfanget for val ansedda varumérken
men &ven mot vad ett registrerat varumarke skall skyddas mot.

| och med stréavandena mot en gemensam inre marknad i EU insag man
tidigt att olika nationellaregleringar av immaterialrattigheter kan komma att
utgora hinder for en vé fungerande inre marknad. Nér varumarkesdirektivet
och sa smaningom varumérkesforordningen slutligen sag dagens ljusi EG-
rétten var det resultatet av tiotals ars arbete att forsoka hitta en [6sning som
allamedlemsstater kunde enas om.

Den gemensamma varumarkesrétten har idag utkristalliserats i och med
riklig praxis pa omradet fran EG-domstolen. | dagslaget omfattas ala
varumarken av samma skyddsomfang oavsett i vilken medlemsstat som
varumarket registreratsi. FOr svensk del har EG-réttens intrade pa omradet
inneburit stora forandringar framst eftersom EG-rétten till stor del styrs av
praxis fran EG-domstolen. Forvisso &r det de nationella domstolarna som
avgor om varumérkesintrang foreligger men tolkningen av de kriterier som
uppstéllsi varumarkesdirektivet har med anledning av de olika nationella
bakgrundernalett till att EG-domstolen har fétt avge forhandsbesked pa
tolkningen av kriterierna.

Med den praxis som finns pa omradet idag &r det intressant att analysera den
utveckling som skett i nationell rétt och i de internationella avtalen for att
jamfora med den praxis som kommit fran EG-domstolen och se om det finns
en tydlig tendens &t vilket hall som rétten utvecklar sig mot.

“| vart fall uttalat i svensk ratt (SOU 1958:10), se Holmqvist s. 8 som menar att begreppet
kommer fran den tyska réttens Freihaltebedirfnis.

® Koktvedgaard/Levin s. 324 f.

® Holmqvist s. 78.



1.2 Syfte

Uppsatsens syfte & att studera den europeiska varumarkesrétten och hur den
forhaller sig till varuméarkens skyddsomfang i och med den harmonisering
som skett i gemenskapsrétten. Betoningen ligger pa situationen vid ett
eventuel It varumarkesintrang med fokus pa kriteriet risk for forvaxling.
Déarmed kommer ocksa bedomningen av ett varumarkes
sarskiljningsformaga att behandlas.

Avsikten med uppsatsen & att jamféra varumarkesrétten i EU med den
internationella utvecklingen som skett pa omrédet. Genom att komparera
varumérkesrétten i Sverige, England och Benelux skall den tidigare géllande
nationella réatten jamforas med hur rétten férandratsi och med de europeiska
harmoniseringsatgarderna framst i form av varumarkesdirektivet. EG-
domstolens praxis skall sedan jamforas med avgoranden fran de nationella
domstolarna for att se om de nationella réttsystemen uppfyller de krav som
stéllsi varumarkesdirektivet.

1.3 Problemstéllning

De frégor som skall besvarasi uppsatsen &r:

- Hur stort skyddsomfang har ett varumérke i intrangssituationer besvarat
utifran bedémningen av risk for forvaxling?

- Foljer EG-domstolen den internationella varumérkesrétten eller kommer
den med nagot nytt?

- Ar den gemenskapsréttsliga varumarkesritten bara en fortsattning pa den
inslagnalinjen i internationell och nationell rétt eller bryter den ny mark?

- Har EG-domstolen skapat en ny syn pa varumarkens skyddsomfang genom
domarna pa omradet?

- Finns det nationella skillnader av betydel se?

1.4 Avgransningar

Den historiskatillkomsten med olika forslag pa utformning av den
harmoniserade varumérkesratten kommer inte att beréras. Fokus i uppsatsen
& pa utvecklingen som skett i de nationella réttssystemen pa vag mot en
harmoniserad varumarkesrétt och framst den praxis som kommit fran EG-
domstolen.

Risk for forvaxling &r ett kriterium som skall bedémas bade vid
varumarkesintrang och vid registreringsforfarandet. Uppsatsen &r inriktad pa
intréngssituationer men jag har anda valt att diskutera nagra rattsfall rorande
registreringshinder eftersom domarnai fraga belyser viktiga
tolkningsprinciper vid avgorandet om nagon forvaxlingsrisk kan anses vara
for handen.



Vdkanda varuméarkens skyddsomfang kommer att berdras men avsikten &
inte att ge en heltackande bild av det skydd som de omfattas av. Snarare
skall beskrivningen av dessa ses som ett sétt att visa skillnaden mellan dessa
och 6vriga varumarken. Internationella avtal som behandlar skyddet for
vakanda varumérken skall beskrivas for att ge en bild av vad som regleras
pa det internationella planet.

Aven om utvecklingen av varumérkesratten i och med harmoniseringen
skall undersokas kommer inte den svenska varumérkesutredningen fran
2001 att analyseras narmare. Emellertid kommer forslaget pany lydelse av
varumarkesl agen diskuteras utifran vilken inverkan EG-domstolens praxis
haft paforslaget.

Den rika administrativa praxis som har kommit fran
varumarkesmyndigheten i Alicante, OHIM, och fran Forstainstansratten
kommer inte att behandlasi uppsatsen. Anledningen &r att materialet fran
dessainstanser utgors framst av registreringspraxis och uppsatsen fokuserar
pa redan registrerade varumérkens skyddsomfang.

Den réattsekonomiska funktionen av varuméarkesratten och hur lagstiftningen
borde utformas kommer inte heller att diskuteras. Visserligen omnamns
olika aspekter av varumarkens skyddsomfang men ambitionen &r att
analysera den nu gallande rétten.

1.5 Metod och material

For att tydliggora problematiken med nationella skillnader i lagstiftning och
praxis &r studien huvudsakligen komparativ. Pa grund av amnets karaktar &
framstallningen av varumarkesrétten sa som den sag ut innan EG-réttens
intréde och jdmval den existerande lagstiftningen till stor del deskriptiv.
Betréffande den del som behandlar réttsfall fran EG-domstolen och
diskuterar konsekvensen av dessa domar &r uppsatsen analytisk.

Genomforandet av en gemensam lagstiftning pa ett omrade med olika
nationella bakgrunder medfor att skillnader kan uppsta nar direktivet skall
inforlivasi den nationellarétten och sedermeratolkas och tilléampas.
Eftersom Benelux, Storbritannien och Sverige har skiljt sig avsevart
betraffande bedémningen av varumérkesintrang och kriterierna for denna
beddmning har jag valt att jdmfora dessa tre réttssystem.

Utgangspunkten for arbetet har varit studiet av de nationella

varumérkes agarna och varumarkesdirektivet. Varuméarkesforordningen har
ocksa studerats for att kunna belysa de fragor som behandlas utifran en ny
dimension, med gemensamt registreringssystem och ett varumérke med
giltighet i hela EU. De nationellalagarna har granskats till utformningen
bade for tiden innan direktivets inforlivande och darefter. Jamte dessa har de
internationella immaterialréttsliga konventionerna som behandlar



varumérkesratten studerats for att ge underlag for en jamforel se med
utvecklingeni EU.

| mitt arbete har jag gjort litteratur- och réattsfallsstudier. Till stor del har
réttsfallsanalyser i periodiskatidskrifter nyttjats som belyser de olika
medlemsstaternas i manga fall vitt skilda asikter om tolkningen av
direktivets innebdrd. De nationella réttsystemen utgor bakgrund till analysen
av praxisen fran EG-domstolen som ror varumarkesintrang och risk for
forvaxling.

Generaladvokaten och EG-domstolen har i férslag till domar och i domar
diskuterat vissakdlor i form av Joint Statements och dvervagande till
direktiv. Dessa texter har granskats for att ge en indikation pa vad domstolen
har haft for stod till sina Gvervaganden.

1.6 Disposition

Uppsatsen inleds med att internationella avtal pa varumérkesréttens omrade
avhandlas. Den roll som de spelar i den internationella varumérkesrétten
skall diskuteras och &ven deras stallning gentemot den gallande
gemenskapsrétten pa omradet. Det foljande kapitlet handlar om
varumarkes agstiftningen i EU och narmare bestamt sava det materiella
innehdllet i varuméarkesdirektivet och varumérkesférordningen som de
nationella varumarkeslagarnas innehall. For att illustrera skyddsomfanget
vid varumérkesintrang i praktiken i de valda medlemsstaterna har jag valt
belysande réttsfall fran varje land.

Néastkommande kapitel behandlar praxis fran EG-domstolen. Valet av
réttsfall har skett utifran kriteriet att de tillsammans ger en végledning for
hur ett varumarkes skyddsomfang skall graderas. Bade praxis rorande
varumarkesintrang och registrering av varumarken diskuterasi de fall som
de behandlar ssmma kriterier som &r relevanta att bedémavid
varumarkesintrang, det vill saga sarskiljningsférmaga, risk for forvaxling
och risk fOr association.

Uppsatsen avslutas med ett sammanfattande kapitel med avslutande
synpunkter pa de ovan ndmnda kapitlen. For att lyfta fram olika problem och
olika synpunkter har jag emellertid valt att [aggain saval egna kommentarer
som kommentarer fran doktrinen i den deskriptiva delen.



2 Internationella konventioner

2.1 Pariskonventionen

Eftersom handeln med varor och tjanster i stor utstrackning sker dver
national staternas granser insdg man tidigt vikten av internationella
overenskommelser om skydd for varumarken. Pariskonventionen fran 1883,
kompletterad med tillagg senast 1979, & fortfarande av stor betydelse.” De
lander som tilltrétt konventionen bildar en union fér skydd av industriella
rattigheter, daribland varumarken.® Skyddet skall ges genom registrering
men hur det utformas kan varje medlemsstat i unionen avgéra géalv.
Grundlaggande for konventionsskyddet &r att det skall ge samma behandling
till utlandska réttighetsinnehavare som till sina egna medborgare. Det skall
finnas samma majlighet att skydda sitt varumérke och att vidta réttsliga
atgarder oavsett nationalitet.’

Vad betréffar 5éva registreringen géler den s kallade telle quelle-
principen, vilken innebér att ett varumarke som registreratsi ett
konventionsland skall kunnaregistrerasi ett annat konventionsland i sin
ursprungliga form.™® VVarumarken skall skyddas mot otillbérlig
marknadsforing, sarskilt s&dan som &r avsedd att vilseleda konsumenten.**

Pariskonventionens bestdmmel ser medfor att notoriskt kénda och valkanda
varumarken skall varaforemal for skydd &ven utanfor ett lands granser, till
skillnad mot patentrétten. Framforallt reglerar Pariskonventionen skyddet
for notoriskt kénda varumarken som skyddas mot imitationer,
reproduktioner och liknande varor &en om varumérket inte & registrerat i
det aktuellalandet. Ett varumarke som & agnat att forvaxlas med ett valkant
varumarke fér varken registreras eller anvandas. Medlemslanderna har
forbundit sig att upphéva en sadan registrering och forbjuda eventuell
anvandning.* Stadgandet i Pariskonventionen om skyddet for valkanda
varumarken var av stor betydelse nar det kom, men idag innehaller de flesta
varumarkesréttssystem bestammel ser av liknande karaktar.*®

" Koktvedgaard/Levin s. 37.

8 Artikel 1.1 och 1.3 Pariskonventionen.

% Artikel 2 Pariskonventionen.

YArtikel 6 quinquies Pariskonventionen.

11 Artikel 10 bis 3 Pariskonventionen, "to create confusion” .
12 Artikel 6 bis Pariskonventionen.

3 Kur: Well-Known Marks s. 219.



2.2 TRIPs-avtalet

En vidareutveckling av Pariskonventionen finnsi TRIPs-avtalet'.
Bestammelsernai avtalet kan ses som en forlangning av Pariskonventionen
och tradde i kraft den 1 januari 1995. Forhandlingarna for avtalet gjordes
inom GATT™ som genom den s& kallade Uruguayrundan bildade WTO™ .
GATT var en mgjlighet att fatill stand immaterialréttsiga
Overenskommelser som inte var mgjliga att komma 6verens om i WIPO:s
regiﬂpé grund av manga utvecklingslanders motstand till ett avtal av sadan
art.

Det & inte mgjligt att ansluta sig till WTO utan att bli bunden av TRIPs-
avtalet. | och med att ett land ansluter sig till WTO blir det skyldigt att |1ata
reglerna ha effekt fran och med anslutningsdagen. TRIPs-avtalet innehaller
minimiregler som de kontraktsslutande |anderna maste inforai sin
lagstiftning patillfredsstéllande vis. Ett land far ge vidare skydd an vad som
foreskrivs, men de minimiregler som stadgas maste alltid garanteras.
Formen for implementeringen av de aktuellareglerna digger de olika
staterna.*®

TRIPs-avtalet & inriktat pa handel srelaterade hinder. Det som reglerasi
TRIPs-avtal et betraffande varumérken ar vad som skall anses utgora ett
varumérke samt omfattningen av ensamrétten. Ett varuméarke skall skyddas
mot samma eller liknande varumérken i de fall dér de & kénnetecken for
samma eller liknande varor. For att kunna skydda sitt varumérke aven mot
varor eller tjanster av annat slag krévs emellertid att varuméarket & vakant.'
Likt Pariskonventionen stéller TRIPs-avtalet upp regler som innebér att
ovriga medlemsstaters réttighetsinnehavare skall behandlas pa samma satt
som det egna landets réttighetsinnehavare behandlas.

Det skyddssystem som finnsi TRIPs-avtalet liknar i mangt och mycket det
skyddssystem som uppstéllsi nationellalagar samt EG-direktiv och
forordning. For att intrang skall varafor handen enligt avtalet maste det
foreligga en forvaxlingsrisk.! TRIPs-avtalet talar séledes framst om ett
skydd for varumérken som annu inte uppnétt den grad av
sarskiljningsformaga att de kan anses valkanda. Detta ar vart att anmarka
eftersom bade Pariskonventionen och WIPO:s rekommendation framst talar
om skydd for valkanda varumarken.

“ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).
1> General Agreement on Tariffs and Trade.

'8 World Trade Organisation.

Y Grovesmfl s. 1f.

18 Artikel 1.1 TRIPs-avtalet, se &ven Olsson s. 527.

19 Artikel 15 och 16 TRIPs-avtalet.

2 Artikel 1.3 TRIPs-avtalet.

2 Artikel 16.1 TRIPs-avtalet.

10



Artikel 6 bisi Pariskonventionen utvecklas genom artikel 16.2 och 16.3 i
TRIPs-avtalet till att omfatta aven tjanster. Vid bedémningen av huruvida ett
varumérke & valkant eller inte skall det enligt avtalet beaktas hur pass kant
varumérket &r i den relevanta omséttningskretsen. Den grad av
igenkannbarhet som varumérket har uppnétt i och med marknadsforingen
skall beaktas.? Ett liknande resonemanget gér att &terfinnai
Chiemseemalet®® d&r EG-domstolen menade att hansyn skall tastill de
investeringar som gjorts for att marknadsféra varuméarket nér bedémning
skall ske av ett varumarkes sarskiljningsforméaga.®*

221 TRIPsoch EU

TRIPs-avtalet godkandes av EU genom radets beslut den 22 december
1994.%

| Hermeésmalet®® avseende interimistiskt férfarande vid varumérkesintrang
uppkom fragan huruvida EG-domstolen var behtrig att tolka den nationella
lagstiftningens stallning gentemot TRIPs-avtalet. Invandningar gjordes fran
Nederlandernas, Storbritanniens och Frankrikes regeringar som menade att
bestammelsernai TRIPs-avtalet rérande garanterandet av
immaterialréttigheter, som skall sékerstéllas av fordragsparterna, faller inom
med|emsstaternas och inte gemenskapens behorighetsomréde.?” Till stod for
sin &sikt Aberopades ett yttrande fran domstolen angaende gemenskapens
behorighet att slutainternationella avtal .22

EG-domstolen menade i detta yttrande att gemenskapen & kompetent att
vidta harmoniseringsdtgérder paimmaterialréttsomradet sa lange atgarden
faller under artikel 100 i EG-fordraget (nu artikel 94 EG). Faktum var att
inga andra harmoniseringsatgarder rorande skyddet for immaterialrétter hade
vidtagits vid den aktuella tidpunkten for uttalandet forutom en forordning
om dtgéarder for att forhindra 6vergang till fri omséttning av

varumarkesforfal skade varor®. Darfér menade de ovan namnda regeringarna
att den aktuella artikeln i TRIPs-avtaet faller utanfér gemenskapsréttens
tillampningsomréde och att den darfor inte skall tolkas av domstolen.*

% Artikel 16.1 TRIPs-avtalet.

% M8& 108-109/97 Windsurfing Chiemsee, ECR 1999 p. 2779.

% Se Chiemsee-mélet punkt 51.

% Council Decision 94/800/EC of 22 December 1994 concerning the conclusion on behalf
of the European Community, as regards matters within its competence, of the agreements
reached in the Uruguay Round multilateral negotiations (1986-1994).

% M8 53/96 Hermés/FHT Marketing Choice BV, ECR 1998, p. 3603.

" Se punkt 23 i malet.

%8 Opinion 1/94 av den 15 november 1994, pkt 104.

# Ré&dets forordning (EEG) nr 3842/86 av den 1 december 1986 om &tgarder for att
forhindra évergang till fri omsattning av varumérkesforfal skade varor.

% Se punkt 23 i malet.
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EG-domstolen papekade att WTO-avtalet visserligen ratificerats av
medlemsstaterna men att avtalet ingétts av gemenskapen. Skyldigheterna
som stipulerasi avtalet hade inte fordelats mellan gemenskapen och
medlemsstaterna. Det poangterades dven fran domstolens sida att
varumarkesforordningen hade varit i kraft under en manads tid i april 1994
da gemglnskapen och medlemsstaterna undertecknade slutakten och WTO-
avtalet.

Det interimistiska forfarandet & en fraga som skall avgoras av de nationella
réttssystemen. Gemenskapen & dock part i TRIPs-avtalet som beror
gemenskapsvarumarket. Darfor skall de nationella reglerna tolkas mot
bakgrund av TRIPs-avtalets ordalydel se. EG-domstolen menar att en
tolkning av avtalets ordalydel sen ger stod for att domstolen har behérighet
att tolka TRIPs-avta et. Avgorandet bor darmed anses klargora att EG-
domstolen har kompetens att tolka fragor som &r relaterade till TRIPs-
avtalet.*

2.3 WIPO-rekommendationen

En expertgrupp bérjade under 1995 att fér WIPO:s* rakning undersika
vakanda varumérkens skydd i ett internationellt perspektiv. Med
utgangspunkt i expertgruppens arbete antogsi september 1999 av WIPO:s
generalférsamling och medlemsstaternai Parisunionen en
rekommendation® for att forbéttra det internationella skyddet for valkanda
varumarken. Rekommendationen ségs vara ett sétt att ge nya majligheter att
paverka utvecklingen av harmoniserade internationella principer inom
immaterialratten.®

Rekommendationen innehdller bestdmmel ser rorande varuméarkesrattens
omfattning. Bland annat foreskriver rekommendationens artikel 4.1 a att ett
valkant varumérke ar skyddat mot ett yngre varumérke som &r identiskt eller
liknar det valkanda varumérket, om det avser varor av sammaéeller liknande
slag och om det existerar en forvaxlingsrisk.

Aveni fall dar det yngre varumarket avser varor eller tjanster av annat slag
kan det yngre varumarket forbjudas. Detta géller i de fall dér anvéndningen
av det yngre varumarket kan anses tyda pa ett samband mellan de
varornaltjansterna och det dldre varumérket. Detta géller under forutséttning
att det &r till nackdel for varumérkesinnehavaren av det aldre mérket, eller
om det kan ledatill urvattning av det @dre varumarkets

%! Se punkt 24-25 i mélet.

% Se punkt 28-29 i mélet.

% World Intellectual Property Organization — V &rldsorganisationen fér den intellektuella
aganderétten.

% WIPOs Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known
Marks.

* http://www.wipo.int/ipl/en/ipl-01.htm, 2001-11-27.
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sarskiljningsformaga, eller om det yngre varumarket drar otillborlig fordel
av det ddre, sa kallad renommésnyltning. For att bedoma eventuel|
urvattningsrisk far det kravas att det aldre varumarket & valkant bland
konsumenter.*®

Ovan sagda & i form av en rekommendation och den juridiska betydel sen
bor darfor diskuteras. Den legala betydelsen av en rekommendation &r svar
att avgora. Med sékerhet kan det dock sagas att en rekommendation inte &r
av samma bindande status som ett fordrag. Aven om det sdledes finns
osakerhetsfaktorer bor inte de politiska effekterna underskattas eftersom
rekommendationen kan anvandas till att sitta viss press pa de lander som
inte godtagit innehallet i rekommendationen.®’

2.4 Gemensamma drag

Gemensamt for de ovan beskrivna internationella konventionerna ar att de
tydligt foreskriver ett starkt skydd for valkanda varumérken. Anledningen
till detta &r att handeln med dessa varor under samma varumérke sker i
manga stater. Dessutom beror varumérkenas uppnadda sérskiljningsformaga
i deflestafall paatt atskilligamiljoner har satsats pa marknadsforing. | vart
fall har de uppnatt sin sarskiljningsformaga och stéllning pa marknaden pa
grund av sin erként goda kvalitet eller pa grund av att de funnits pa
marknaden under |ang tid. En tydlig utveckling mot ett starkt skydd for
dessa varumarken gar att urskilja

Betraffande varumérken som inte kan anses tillhora de vakanda
varumarkena & det endast TRIPs-avtalet som tydligt anger vilket skydd
dessa skall fa. TRIPs-avtalets artikel 16 &r av betydelse da den inte kréver att
varumérket skall vara vakant for att uppna skydd. Risk for forvaxling maste
foreligga. Likt de nationella rattssystemen innebér det skydd som ndmnsii
avtalet att ett varumarke skyddas mot anvandning av samma eller liknande
kénnetecken for varor eler tjanster av sammaeller liknande slag. Nér det
gdler bedomningen i intréngssituationer &r det just risk for forvaxling som
namns, det vill sdga confusion i originaltexterna.

De internationella avtalens viktigaste funktioner for medlemsstaternai EU
torde vara att de underl&ttar den internationella handeln genom att tvinga
lander med svagt skydd for varumérken att inféra samma skyddsniva.
Avtalen &r av storst betydel se vid handel med u-lander och lander utanfor
EU. Vilken verkan TRIPs-avtalet kommer att fa pa varuméarkens
skyddsomfang aterstar att se.

3% Artikel 4.1 WIPO Joint recommendation.
STk ur: The WIPO Recommendations s. 827.
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3 EU och varumarkesratten

| artikel 295 EG fastd as att fordraget inte skall ingripai medlemsstaternas
egendomsordning. Aven om detta synes vara en grundprincip si maste den
stéllasi relation till principerna om den fria varurorligheten som anda utgor
en fundamenta del av EG. Déarfor stadgasi artikel 36 EG att industriell och
kommersiell dganderétt far skyddas salange skyddet inte utgor godtycklig
diskriminering eller ett fortackt handel shinder mellan medlemsstaterna.
Immaterial réttigheterna kan pa det viset kunna ses som ett undantag fran
principen om fri rorlighet av varor och tjanster. Varumérkesratten & den
mest harmoniserade immaterialratten, sarskilt med avseende pa de tgarder
som vidtagits genom rédets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillnd&rmning av medlemsstaternas varumérkesl agar®® samt etablerandet
av OHIM*® och EG-varuméarket genom rédets férordning (EG) nr 40/94 av
den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken™.

3.1 Varumarkesdirektivet

Den forsta harmoni seringsatgarden som kom till stand var
varumérkesdirektivet som antogs i december 1988. Direktivet skulle vara
inforlivat senast den 28 december 1991 i nationell rétt.* De nationella
bestdmmel serna skulle déarmed anpassas till direktivets bestdmmel ser
betraffande vad som kan utgora ett registrerat varumarke. Reglerna hindrar
inte medlemsstaterna fran att &ven skydda oregistrerade varumérken som ar
inarbetade.”” Nationell lag skall i och med direktivets tillkomst tolkas |
ljuset av direktivet, vilket EG-domstolen fastslagit i Marleasingmalet®.

Direktivet reglerar skyddsomfanget av varuméarkesratten, skyldigheten att
anvanda ett varuméarke inom viss tidsperiod for att fa fortsatt skydd samt
upphévande av ett varumérke. Bestdmmelsernai direktivet om vad som
omfattas av ensamrétten &r inte enbart av minimikaraktér. Reglerna anger
snarare inom vilka ramar som medlemsstaterna far ge ett registrerat
varumarke ensamrétt. Skyddet far darmed inte vara mer omfattande an vad
som reglerasi artiklarna4.4 aoch 5.2. Ett vidare skydd for exempelvis
oregistrerade inarbetade varumérken torde hindras av artikel 30 EG da ett
sadant skydd skulle kunna anses ha samma verkan som kvantitativa
importrestriktioner.**

% | fortsattningen refererat till som varumarkesdirektivet.

% Office of Harmonization of Internal Market i Alicante, Spanien.
“9| fortsattningen refererad till som varumarkesférordningen.

*! Artikel 16 Dir. 89/104.

“2 Fjarde dvervagandet till direktivet.

“3 M8 106/89 Marleasing, ECR 1990, p. 4135.

* SOU 2001:26 s. 255.
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Varumarken som & val ansedda®™ kan skyddas utéver varuslagslikheten
enligt direktivets artikel 5.2. For att det valkanda varumarket skall fa ett
sadant skydd krévs att det yngre kannetecknet &r till forfang for det aldre
varumarkets renommé eller dess sarskiljningsférmaga och darigenom drar
otillborlig fordel av det aldre varumérket. Regeln &r visserligen fakultativ
men de flesta lander har |tit regeln innefattas i den nationellalagstiftningen
vilket ocksaligger i linje med de internationella avtalen pa omradet.

3.1.1 Tionde 6vervagandet till direktivet

Det tionde 6vervagandet till direktivet har dberopatstill stod for tolkningen
av direktivet. Det bor dessutom ses som ett uttryck for direktivets bakgrund
eftersom alla stater accepterat texten i och med antagandet av direktivet.
Dess lydelse & som fdljer:

"Det skydd som foljer av det registrerade varumarket, vars funktion framfor
alt &r att garantera att varumarket anger ursprunget, ar absolut nar det réder
identitet mellan mérket och tecknet och varorna eller tjansterna. Skyddet
gdller ocksavid likhet mellan market och tecknet och varorna eller
tjansterna. Det & nddvandigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av
risken for forvaxling. Grundférutséttningen for skyddet ar att det finns en
risk for forvaxling och denna maste beddémas mot bakgrund av flera
faktorer, sarskilt i hur hog grad mérket & kant pa marknaden, den
association som det anvanda eller registrerade mérket framkallar, graden av
likhet mellan mérket och tecknet samt mellan de ifrédgavarande varorna eller
tjansterna. Formerna for fastsdende av risk for forvaxling och framfor alt
bevisbdrdan skall regleras av nationella procedurregler som inte berors av
detta direktiv.”

| sitt forslag till avgdrande i Pumamalet* resonerade generaladvokat Jacobs
om det tionde Gvervagandet till direktivet och menade att det tyder pa att
association till ett annat varumarke ar ett faktum att ta hansyn till vid
beddémningen av en eventuell foreliggande forvaxlingsrisk. Varumérkets
funktion &r att ange ursprunget.*’ Detta har kritiseratsi doktrinen dar man
menar att generaladvokat Jacobs, likt Justice Laddie i Wagamamamalet,
missuppfattat ursprungsbegreppet genom att begransa direktivets lydel se att
géllaenbart i forhéllandetill det.”®

EG-domstolen faststéllde senarei Pumamalet (se kapitel 4) och i
Canonmélet* med stéd av dvervégandet att forvaxling & en
grundférutsattning for att ett varumarke skall skyddas.™

> "Has areputation” i den engelska ordalydelsen.

“6 M8 251/95 Sabel BV mot Puma AG, ECR 1997 p. 6191.

" Generaladvokat Jacobs forslag till dom i Pumamalet punkt 45.

“8 Wagner s. 131 och Gielen: A Benelux Perspective s. 109 ff.

9 M8l 39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc, ECR 1998 p. 5507.
% Se punkt 19 i Pumamalet och punkt 15 i Canonmélet.
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3.2 Varumarkesforordningen

Varumarkesforordningen tradde i kraft i mars 1994. Forordningen ledde till
grundandet av Varumarkesmyndigheten i Alicante, OHIM. Myndigheten
handl&gger registrering av varumérken med effekt i hela EU. Endast
varumarken som kan vara giltigai hela gemenskapen kan utgora EG-
varumarken och detta & anledningen till att de nationella systemen for
varumarkesregistrering fortsétter att gélla parallellt.>* Aven om effekten av
innehavet av ett EG-varumarke reglerasi forordningen saregleras de

faktiska intrangssituationerna av nationell lagstiftning. Processregler och
sanktioner & siledes av nationell karaktar.>

Innehavaren av ett EG-varumérke har en exklusiv rétt att anvandasig av
varumarket. Réttighetsinnehavaren kan medge tredje man rétt att anvanda
mérket, men om inget sddant medgivande foreligger kan innehavaren stoppa
anvandningen av identiska tecken for samma varor €eller tjanster, liknande
tecken som kan medfora forvaxlingsrisk for samma varor/tjanster och
slutligen &ven for andra varor/tjanster nér det tidigare mérket ar att anse som
valkant.>

3.3 Gemensamma regler

Reglerna for vad som krévs for att ett varuméarkesintrang skall foreligga
enligt artikel 5 varuméarkesdirektivet (det materiellainnehdllet motsvarar
artikel 9i varumarkesforordningen) kan uppstéllas pafoljande sétt i en
tabell.>*

Artikel Ké@nnetecken Varaltjanst Ytterligare krav

51a identiskt identiskt inget

51b identiskt liknande forvaxlingsrisk

51b liknande identiskt forvaxlingsrisk

51b liknande liknande forvaxlingsrisk

5.2 identiskt eller liknande  olika val ansett, till skada
for det val ansedda
varumarket

Det centrala begreppet for att varumarkesintrang skall vara for handen &r att
det existerar en forvaxlingsrisk mellan de bada varumarkena, sa vida
varumarkenainte &r identiska. Om det inte existerar ndgon varuslagslikhet
&r det andra kriterier som maste uppfyllas. Anvandaren av varumérket i

*! Artikel 7.2 i varumarkesférordningen dock med undantag for mérken av lokal betydelse,
artikel 8.4 jdmford med artikel 107.

%2 Artikel 14 varumarkesférordningen.

%3 Artikel 5 varumarkesforordningen.

* Se Annand/Norman s. 254.
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fraga maste da draotillborlig fordel av ett val ansett varumérke eller varatill
forfang for varumérketsi fraga sarskiljningsformaga eller anseende.

Risk for forvaxling har i den form det stadgasi direktivs- och férdragstexten
stallt till med avsevérda tolkningsproblem. Just uttrycket att en
forvaxlingsrisk inbegriper en risk for att allmanheten associerar varumarket
med det ddre varumérket har kommit att valla avsevarda diskussioner i
doktrinen eftersom de olika medlemsstaternas varumérkesrétt har olika
uppfattningar om betydel sen av begreppen forvaxlingsrisk respektive
associationsrisk.>

3.4 Joint statements

Ett forbryllande indag vid tolkningen av associationsrisk respektive
forvaxlingsrisk ar de tva dokument som harrér fran antagandet av
varumérkesdirektivet respektive varumarkesférordningen. Till varje artikel
ges en forklaring betraffande dess innebord i minnesanteckningar fran radet.
Det som vacker ett antal fragor &r forklaringen som gesi anknytning till
artiklarna4.1 boch 5.1 bi direktivet, motsvarande 8.1 boch 9.1 b
forordningen:

"The Council and the Commission note that ' likelihood of association’ isa
concept which in particular has been developed by the Benelux case-law.”*®

Delegaterna fran Beneluxlanderna var mycket nojda med formuleringen i
minnesanteckningarna. Under forhandlingarna hade de kampat hart for att
associationsbegreppet skulle fa genomslag i den harmoniserade
lagstiftningen. Genom att det uttryckligen fastslogs att det var

associ ationsrisken sdsom den utvecklats i Beneluxlanderna som asyftades
ansdg delegaterna att de fétt sin viljaigenom. | och med uttalandet fran
kommissionen och rédet ansag Beneluxlanderna att mer an en varas
ursprung skulle skyddas i linje med den utvecklade praxisen pa omradet (se
kapitel 3.7).>

Det juridiska vérdet av uttalandet kan diskuteras, vilket for Gvrigt gjorts
livligt i doktrinen.®® Minnesanteckningarna har aldrig publiceratsi
Europeiska gemenskapernas officiellatidning (EGT) och denna
underlatenhet torde ha begréansat réckvidden avsevart. Daremot har OHIM
publicerat minnesanteckningarna vid antagandet av varumarkesférordningen

% Se diskussioner nedan.

% Joint statements by the Council and the Commission of the European Communities
entered in the minutes of the Council meeting, at which the Regulation on the Community
Trade Mark is adopted on 20 December 1993.

%" Cohen Jehoram s. 318.

% Se bland annat K amperman Sanders och Prescott i EIPR 1996 samt diskussionen nedan.
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i sin officiellatidning.> Detta bor dock inte férandra dokumentens juridiska
varde.

Gielen anfor att rédets och kommissionens uttalande maste anses ha stor
inverkan pa den europeiska varumarkesrétten. Till stod for detta anfor han
att ett flertal av de andra kommentarernai dokumentet har varit av betydelse
for tolkningen av direktivet och férordningen. Exempelvis har uttalandet i
minnesanteckningarna om att en enda farg skall kunna utgéra ett
gemenskapsvarumarke haft betydelse i praktiken. Problemet med den
harmoniserade rétten & att den manga ganger tillkommer efter
kompromisser och déarmed kravs oftast vagledning efter en tid om hur rétten
skall tolkas. Aven om EG-domstolen naturligtvis skall tolka EG-ratten har
det anda uttalats behov av riktlinjer for tolkningen genom exempelvis
forklaringar eller anteckningar.®

Som nedan kommer att framga av kapitel 3.6 anforde domare Laddiei
Wagamamamalet®® att eftersom anteckningarna frn rdet inte har blivit
offentliggjorda och inte var tillrackligt uttrycktai direktivet kunde de inte
laggastill grund for tolkningen av direktivstexten uttryckt i den brittiska
Trade Marks Act. Hans uttalanden kom att bidratill den stundtals hdtska
debatten mellan Kamperman Sanders och Prescott i European Intellecutal
Property Law Review.

Det faktum att minnesanteckningarna har varit majliga att granska och att de
varit i omlopp paverkar betydelsen av minnesanteckningarna enligt

K amperman Sanders.®? Enligt Kamperman Sanders skall det anses vara
kommissionens mening som framkommer i dokumentet och skall darfor
varaav betydelse vid tolkningen.®® Detta métte mothugg i skarpa ordalag av
Prescott. Han menar att ett utvecklat demokratiskt samhélle som styrs av
minnesanteckningar, som ingen skulle kunna uppvisai form av ett giltigt
dokument som bevisi en rattegang, vore en styggelse som snarare hor
hemmai en Kafkaroman (1).%*

Ett pastdende om att associ ationsbegreppet, s som det utvecklats i
Beneluxlandernas varuméarkespraxis, har skrivitsini direktivet ar enligt
Prescott snarare ett rent |obbyingforsok av juristerna frén Benelux. Prescott
gar salangt att han menar att juristerna genom att upprepa det tillrackligt
manga ganger tror sig ha lyckats med sin 6vertal ningskampanj. Darfor maste
utvecklade demokratier ha ett skyddssystem for att forhindra kampanjer av
detta slag. Ett av dessa skyddssystem bestér i att lagtexten i fraga alltid skall
liggatill grund for all lagtolkning. Forst om lagtexten &r tvetydig i sig skall
forarbeten anvandas. Dessa forarbeten maste dock finnas fritt tillgangliga for

% Official Journal Office for Harmonization in the Internal Market nr 5 1996 s. 613.
% Se Gielen: The Statements s. 83.

¢! Wagamama Ltd v City Centre Restaurants plc (1995) FSR 713, Chancery Division.
62 K amperman Sanders: The Return s. 522.

8 K amperman Sanders: Back to the Dark Agesss. 3.

% Prescott: Has the Benelux s. 99.
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allménheten. Déarfér menar Prescott att minnesanteckningarna uppenbarligen
inte & av denna karaktdr. Om de sa varit hade anteckningarnas
genomslagskraft varit sjavklar vid tolkningen.®®

Vid avgorandet av Pumamalet dryftades minnesanteckningarna av
generaladvokat Jacobsi sitt férslag till avgorandet. Han menar att &ven om
uttalandena hor till den historiska bakgrunden &r de fortfarande tvetydiga.
Det skulle vara oforsvarbart att sétta sin tilltro till uttalandena.
Generaladvokat Jacobs anférde att det intressantai sammanhanget var vad
effekten av begreppet associationsrisk innebar och vid den tolkningen &r
minnesanteckningarnainte till nagon hjalp. Han papekade aven att just
historien bakom tillkommandet av direktivet har dberopats av sava de som
varit Ligr en bred tolkning av associationsbegreppet som de av motsatt
asikt.

3.5 Svensk ratt

| Varumarkesutredningen infor 1960 ars svenska varumarkesl ag framfordes
asikten att begreppet sérskiljningsformaga syftar pa varumarkets sarart och
inte pa huruvida ett varumérke riskerar att forvaxlas med tidigare
varumérken.®” Avgorande fér om sarskiljningsforméaga & for handen &r inte
i hur pass stor utstréckning som kannetecknet skiljer sig fran andra
kannetecken. Det som har betydel se for bedomningen & om kénnetecknet
har nagon sarskiljningsférmaga éverhuvud taget. Holmqvist menar att
sarskiljningsférmagainnebér att ett varuméarkes uppgift &r att vara namn pa
en produkt fran en viss producent. Ett varuméarke i form av ett ord & sdledes
av egennamnskaraktar. Varumarket talar saledes om en varas kommersiella
ursprung aven om ordet sarskiljningsformaga synes betyda att man
sarskiljer, hdller isér, varumérken for att undvika att en forvaxling sker
mellan varumarkena.®

Varumérkesutredningen anno 2001 menar att lagstiftarens krav pa
sarskiljningsformaga ar ett resultat av en avvagning mellan den enskilde
néringsidkarens skyddsintresse och allménhetens intresse av konkurrensi
form av att andra né@ringsidkare inte skall hindras fran att marknadsfora
varor och tjanster. Ett varuméarke som anses uppna en erforderlig
sarskiljningsférmaga kan darfor inte omfattas av ett frihllningsbehov.®

Huvudregeln att ett varuméarke skall skyddas pa grund av dess
sarskiljningsformaga faststallsi 6 § 1 stycket varumérkes agen (1960:644)
dér det stadgas att kénnetecken &r att anse som forvaxlingsbara enbart i de
fall dar de avser varor av sammaéeller liknande slag. Ett sddant marke far

® Prescott; Has the Benelux s. 99.

% Generaladvokat Jacobs férslag till avgorande i Pumamalet punkterna 42-43.
7 SOU 1958:10 s. 34.

% Holmqvist s. 78.

% SOU 2001:26 s. 160.
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inte registreras och far inte heller anvandas av annan &n
réttighetsinnehavaren.” Ensamratten i svensk liksom 6vrig nordisk
varumarkesrétt sags vara grundat pa forvaxlingskriteriet.”*

Vid tillampning av lagens bestammel ser kan problem uppsta vid avgorandet
huruvida en forvaxlingsrisk foreligger. | forarbetenatill varuméarkeslagen
finns uttalanden som kan ge viss hjép vid bedémningen. Det ségs bland
annat att sasom forvaxlingsbara betraktas varor vilkas kannetecken ar salika
att de 1&tt kan forvaxlas med varandra. Om tva kénnetecken avser liknande
eller ssmma slags varor &r ytterligare en faktor som skall paverka
bedémningen av en eventuell forvaxlingsbarhet. Just kombinationen av
maérkeslikhet och varuslagslikhet utgdr normalfallet av forvaxlingsbara
varumérken.”

Betréffande kdnnetecken som & maérkeslika skall forvaxlingsrisk anses
foreliggai defall dar kannetecknen i sin helhet &r salika att de kan
forvaxlas aven om de skiljer sig ét i vissadelar. Vid en beddomning skall
hansyn tastill att en konsument vanligtvis saknar mojlighet att jamfora de
olika kannetecknen och darmed fér forlitasig till sin minnesbild som ofta
bleknar med tiden. Det faktum att varornai sig kan varalika & utan
betydelse, det & kannetecknen som skall kompareras.”

Ett varumérke som &r starkt inarbetat och vitt ként bland almanheten bor
skyddas utdver varus agslikheten. Ofta har stora summor lagts ned pa
marknadsforing och varuméarket har blivit kant fér en vid omsattningskrets.
Om skyddet inte utvidgas for dylika varumérken kan det medféra att andra
producenter och distributérer kan lockas att otillborligt utnyttja varumarkets
goodwill. Darfor skall starkt inarbetade varumarken ges ett mer vidstrackt
skydd."

Enligt undantagsregeln i 6 § 2 stycket varumérkes agen skyddas saledes
ké&nnetecken som &r val ansedda &ven i defal ndr varornaeller tjansterna &r
av olika slag. Det finns en begrénsning i form av att det va ansedda
varumarket skyddas endast om anvandningen av det liknande kénnetecknet
ar till forfang for sarskiljningsformagan eller anseendet for det forstnamnda.
Aveni defall dar det andra kéannetecknet drar otillborlig fordel av det vél
ansedda varumaérket kan anvandningen av kadnnetecknet hindras med stod av
lagen. For att ett otillborligt utnyttjande skall foreligga kravs att utnyttjandet
av kannetecknet medfor farafor att omséttningskretsen forvaxlar
kannetecknen genom att tro att varorna kommer fran foretag med
ekonomiska samband eller att annan anknytning finns. Den som anvander
det liknande varumarket kan darmed komma att utnyttja det vakanda

30U 1958:10 s. 251.

™ 30U 2001:26 s. 247.

230U 1958:10 s. 251 f.

30U 1958:10 s. 252.

" 30U 1958:10 s. 257, se aven Levin: Nastan dlt s. 27.
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varumarkets renommé vilket &r till nackdel for det senare. Regelni fréga
anses vara en undantagsregel och skall darfor tillampas vid undantagsfall.”

3.5.1 Anpassning till varumarkesdir ektivet

| och med Sveriges EES-anslutning 1994 anpassades varumérkesl agen till
varumarkesdirektivet. Trots att det inte uttryckligen framkommer av
lydelsen av 6 § 1 stycket varumérkesagen ansags det att kravet pa
forvaxlingsrisk som stadgasi direktivets artikel 4.1 b och 5.1 b uppfylldes
av den svenska lagen med stdd av forarbetena - detta genom att en kpare
vanligtvisinte har mgjlighet att jamfora de bada varumérkena och déarmed
skall en beddmning av den eventuella forvaxlingsrisken ske. Tolkningen av
bestdmmelsen skall dock skei ljuset av EG-direktivets lydelse och den
praxis som tillkommit genom EG-domstolens tolkning.”™

En anpassningen till varumérkesdirektivets bestammelser i artiklarna4.4 a
och 5.2 angaende skydd for val kanda varumarken ansags varai linje med
den internationella utvecklingen pa omradet. Bestammel serna borde dérfor
inforasi Sverige &ven om artiklarna var av fakultativ art.”” Andringen av
ordalydelseni 6 § 2 stycket varumarkeslagen fran ” synnerligen starkt
inarbetat och ként inom vida kretsar av allmanheten” till det mer omfattande
"vél kant”, i linje med direktivets " reputation”, medforde ett utokat
skyddsomfang for valkanda varumérken.™

Vad som kréavs for att ett varukannetecken skall uppfyllalagens krav pa”vél
ként” och darmed skyddas utanfér varuslagsikheten har &nnu inte proévatsi
hogsta instans. Nagot som & anméarkningsvart ar att &ven i den nyalydelsen
synes fortfarande en risk for forvaxling krévas for varuméarken som ar
vakanda for skydd utanfor varuslagslikheten. Ett skydd mot urvattning som
fokuserar pa skyddet av varumarkesinnehavarens investeringar i
varumarkets sérskiljningsférmaga verkar sdledesinte vara for handen. Det
kan tolkas som om det priméra skyddssubjektet ar att skydda allméanheten
fran forvaxlingar, inte varuméarkesinnehavarens investeringar och
goodwill.” Det utkade skyddets omfattning prévades dock av Hogsta
domstolen i Gallianomalet (se nedan).

| Varuméarkeskommitténs fordag till ny lydelse av varumérkeslagen som
kom 2001 fored as att det utokade skyddet for kanda varumérken skall
innebéra att endast varumérkesinnehavaren har rétt att anvanda ett yngre
kénnetecken som &r identiskt eller liknar det ldre varuké&nnetecknet om
anvandandet skulle varatill forfang eller draotillborlig fordel av det aldre

> S0U 1958:10's. 258 f.

"6 Se prop. 1992/93:48 s. 78 och Ds 1992:13 s. 101 f. samt SOU 1958:10 s. 252 och prop.
1960:167 s. 76.

" Ds1992:13 s. 108.

® Ds1992:13 s. 109.

™ Levin: Om férvaxlingsbara och icke forvaxlingsbara varuméarken s. 428 f.
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varumarkets anseende eller sarskiljningsformaga. Varumarkeskommitténs
arbete har for Gvrigt genomsyrats av en syn pa varuméarken som en
betydande ekonomisk tillgang for naringsidkare vilket marks i forslaget.®

3.5.2 NJA 1977 s. 415 Qvinny

| svensk rétt ar NJA 1977 s. 415 ett av de mal dér forvaxling behandlades
vid varuméarkesintrang. Namnet QVINNY var registrerat som varumarke for
klader. Varumarkesinnehavaren menade att kladaffaren Qvinns Corner
gjordeintrang i deras varumérke dels genom namnet pa afféren och dels
genom anvandandet av méarket pa klader. Hogsta domstolen ansag att
anvandningen av market Qvinns Corner utgjorde intrang i rétten till
varumarket QVINNY . Hogsta domstolen menade att &ven om Qvinns
Corner jamva utgor firmabeteckning sa andrar det inte pa det faktum att
orden QVINNY och QVINNS &r forvaxlingsbara saval vid uttal som i skrift.
Aven varuslagsdikheten paverkade och dérmed ansigs att svaranden gjort
intrdng i Qvinnys varuméarkesrétt.

3.5.3 NJA 1995 s 635 Galliano

Genom marknadsforing av likorextraktet GAETANO ansdg
varumarkesinnehavaren av likoren GALLIANO att Saturnus AB som
tillverkade likorextraktet gjorde intrang i varumarkesrattigheterna. Hogsta
domstolen konstaterade att likor och likorextrakt & att anse som varor av
liknande slag. Orden hade likasa viss likhet och vidare var utstyrseln och
fargsattningen av likor/likérextrakt av liknande art. Hogsta domstolen
menade &ndock att kdpare knappast har forestéliningen av att det foreligger
ett kommersiellt samband mellan varornai fraga. Hogsta domstolen menade
darfér att varorna inte kunde anses vara férvaxlingsbara. Yrkandet om
interimistiskt férbud bifdlls darfor inte.

3.6 Brittisk ratt — Trade Mark Act 1994

Varuméarkesratten i Storbritannien borjade utvecklas pa 1800-talet inom
savd common law som equity men det var framst inom equity, med Court
of Chancery som hdgsta instans, som varumarkesintrang kom att
utvecklas.®

1938 ars Trade Mark Act, TMA 1938, syftade till att skydda konsumenten
genom att bland annat gora jamforande reklam olaglig. Syftet med ett
varumarke var att indikera ett samband mellan en producent och dennes
varor. Vad som kunde utgdra ett registrerbart varumarke var begransat.®? |

8 SOU 2001:26 s. 269.
8 Annand/Norman s. 1 f.
8 Bainbridge s. 552.
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borjan av 1990-talet var TMA 1938 i stort behov av forandringar for att folja
med i den utveckling som skett under de mer &n 50 & som gétt sedan
tillkomsten. En anpassning till varumarkesdirektivet var nddvandigt liksom
inkorporeringen av Pariskonventionen och ratificeringen av 1989 ars
Madridprotokoll .2

Trade Mark Act 1994, TMA 1994, & starkt influerad av
varumérkesdirektivet och lagtexten foljer néra direktivtexten. Lagen innebar
en stor forandring av tidigare brittisk varumarkesrétt. Framst utvidgades
varumarkesbegreppet, men d&ven majligheterna att upphava ett registrerat
varumarke kom att utvecklas.® I brittisk ratt & varumérke som kan sigas
"have areputation” inte detsamma som att det & ”well-known”, endast
reputation ar inte tillrackligt for att uppna samma status som ett valkant
varumérke har.®

Den traditionella synen pa ett varumérke utgick fran varans ursprung.
Utvecklingen har sedan inkluderat att ett varumérke visar ett samband
mellan producent och varaltjanster. TMA 1994 uttrycker principen med att
varumérket & ” capable of distinguishing the goods or services of one
undertaking from those of other undertakings’®®. Innebérden skiljer sig dock
fran den tidigare lagens. TMA 1994 bygger pa varumérkesdirektivet och dar
syftar begreppet snarare pa varumarkets sarskiljningsformaga an pa om det
gér att tyda vilken producent som déljer sig bakom varumérket.®’

En stor forandring jamfort med TMA 1938 &r just skyddsomfanget for ett
registrerat varumarke. | den tidigare lagen kunde det endast bli fraga om
intrng i varumarkesrétten vid anvandande av ett identiskt eller "nearly
resembling” varuméarkei forhdlandetill de varor/tjanster som varumérket
registrerats for. TMA 1994 gér langre genom att, i linje med direktivets
bestdmmel ser, utvidga skyddet for varumarken till att &ven omfatta andra
varor och tjanster om det aktuella varumérket ” has a reputation”.
Varumarkesintrang kan aven i och med lagandringen foreligga vid ”oral
use” och inte endast vid visuellt anvandande, vilket tidigare var fallet.®

Nér det saknas identitet mellan kédnnetecknet och varorna eller tjansterna
avgors ett eventuellt intrang i enlighet med EG-rétten efter en bedémning
om det foreligger en forvaxlingsrisk som inkluderar en associationsrisk. |
den engelska varumarkesrétten var associationsrisk ett nytt begrepp som
introducerades.®

8 Annand/Norman's. 7 f.

8 Bainbridge s. 551 .

8 Morcom: United Kingdom s. 407 f.
8 TMA 1994 section 1.1.

8 Morcom mfl s. 48f.

8 Morcommfl s. 11.

% Bainbridge s. 572.
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Passing off har lange existerat i ett naraforhadlandetill den brittiska
varumérkesratten och bér namnas i sammanhanget. Det kan forklaras som
ett sétt att hindra ndringsidkare att sélja sina varor under skenet av att det &r
n&gon annans varor.®® Passing off & i grunden ett straffrattsligt och har sin
bakgrund i common law-systemet. | och med utvecklingen pa
varumarkesomradet och det néra sambandet med varumarkesrétten har det
kommit att innefattas i varumarkesskyddet. Det som omfattas av reglerna
om passing off &r ett varumarkes goodwill®}. Varumérket behdver inte vara
val kant for att skyddas men det maste vara foremal for goodwill i

Storbrs')i 2tanni en for att kunna &beropa passing off till skydd for varumarket i
fraga.

Passing off anvands framst nér en néringsidkare har etablerat en goodwill
kring sin varaltjanst och en annan néringsidkare forsoker drafordel av detta
till forfang for den forstnamnde. Ett skydd av konsumenter mot villfarelse
har ocksa kommit att ingai begreppet. Pa grund av karaktaren har passing
off i méngafall kommit att 6verlappa varumarkesrétten.*® Passing off &r
begransat till sin anvandning da bada parterna maste vara aktorer pa samma
marknad, produkterna/tjansterna maste atminstone ha likartad avséttning.
Likheterna & ménga med skydd mot otillborlig marknadsforing. Aven om
den traditionella varumarkesratten har stort skyddsomfang har man énda valt
att behdlla passing off i brittisk ratt.®*

3.6.1 Wagamamamalet™

Dettavar det forsta engelska fall som provade vad associationsrisk innebar,
som ovan namnts var ett nytt begrepp i den brittiska varumérkesrétten.
Ké&randen hade registrerat varumérket WAGAMAMA, ett japanskt ord, for
en japansk restaurang i London. Svaranden dppnade en indisk restaurang
som denne kallade for RAJAMAMA. Kéranden menade att det utgjorde
varumarkesintrang, aven efter att svaranden hade dndrat namnet pasin
restaurang till RAJA MAMA'’S.

Domstolen skulle ta stallning till vad begreppet forvaxlingsrisk innebar i den
nya varumarkeslagen och hur det forhdll sig till associationsrisken.
K&randen menade att forvaxlingsbegreppet i den nya lagstiftningen innebar
en bredare syn pa varuméarkesintrang an den tidigare brittiska installningen.
Ké&randen hanvisade till det associationsbegrepp som vuxit framii
Beneluxlanderna, dar en ren association mellan tva varumérken kan ledatill
varumarkesintrang (se kapitel 3.7). Associationsbegreppet skulle anses som
inforlivat i den europeiska varumarkesrétten. Till stéd anforde karanden att

% Morcommfl s. 241.

°! Ett varumérkes goodwill ses som en &ganderéit.

% Morcom: United Kingdom s. 408.

% Bainbridge s. 598 f.

% Bainbridge s. 638.

% Wagamama Ltd v City Centre Restaurants plc (1995) FSR 713, Chancery Division.
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det i vart fall gick att utldsai minnesanteckningarna fran radet och
kommissionen, som dock & opublicerade.®

Justice Laddie menade att den engel ska domstolens uppgift var att avgéra
fallet efter den rétta tolkningen av lagtexten. Att féljatolkningen som gjorts
av andra medlemsstaters domstolar (Ias Benelux Court of Justice) skulle
strida mot syftet med den harmoniserade europeiska | agstiftningen.
Domstolen fann det nodvandigt att avgora fallet genom att gaftill
grundl&ggande principer som ligger till grund fér varumarkesdirektivet.

Grunden for varuméarkesrétten &r enligt Justice Laddie att ett varumérke ges
ett lagligt monopol for att fa en handelsméssig fordel. Monopol situationen
ar ett undantag som ges med syfte att stodja handeln. Justice Laddie
refererade vidare till domar fran EG-domstolen rérande
varumarkesréttigheter fran tiden innan varumarkesdirektivets inforlivande i
nationell ratt. Bland annat anfoérdes Centrafarmmalet®” och Hoffman-La
Roche-malet®™ som stod for att syftet med ett varumarke & att ge
konsumenten eller slutanvandaren en garanti for varans ursprung och
mojliggora det for denne att skilja varan fran varor av annat ursprung. |
Deutsche Renault-mélet™ fastslog domstolen att varumarkesrétten dven
skall skydda en varumérkesinnehavare fran att tredje person att drar
otillborlig fordel av ett varumérkes renomme.

Domstolen menade, genom Justice Laddie, att de opublicerade
stéllningstagandena inte kunde vara av avgorande betydel se eftersom de inte
fanns uttrycktai direktivstexten. Dessutom skulle det vara felaktigt att
grunda en tolkning paicke-offentliga uttalanden. Rétten faststdllde att en
associationsrisk endast kan ledatill varumérkesintrang i de fall dér
allménheten kan komma att forvaxla varans ursprung eller tro att det finns
en kommersiell koppling mellan varornai fraga. Forvaxlingsrisken bor
darmed begrénsa associ ationsrisken. Om forvaxlingsrisk skulle tolkas pa ett
annorlunda vis och innebéra ett vidare begrepp an associationsrisk genom att
aven omfatta associationer som inte rér varans eller tjanstens ursprung
skulle det uttka intrangsbegreppet avsevart. Dock ansag domstolen att
RAJA MAMA'’ S utgjorde varumérkesintrang enligt den klassiska
forvaxlingslaran rérande varans ursprung.

Tolkningen i Wagamamamalet synes vara av stor betydelse da det
resonemang som Justice Laddie for dterkommer i senare fall (se nedan).
Medan Kamperman Sanders och Harris menade att Wagamamamalet var en
tillbakagang for varumarkesratten'® menade Wiirtenberger att beslutet, som

% Se ovan kap 3.3 ang&ende Joint Statements.

9 M8 3/78 Centrafarm BV mot American Home Products Corporation, ECR 1978, p.
1823.

% M8 102/77 Hoffman-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft
Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, ECR 1978, p. 1139.

% M8l 317/91 Deutsche Renault mot AUDI AG, ECR 1993, p. 6227.

100 K amperman Sanders: Back to the Dark Ages s. 5 och Harris s. 601 f.
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till stor del upprepadesi Pumamalet, snarare &r att se som en nodvandig
begransning av skyddsomfanget for varuméarken som annu inte har kommit
att bli val ansedda.'**

Raéttsfallet vackte mycket diskussion i England och i det ndrmaste
bestortning bland réttslardai Benelux. Det & forst i och med Pumamalet (se
nedan kapitel 4.1) som det gétt att fa klarhet i huruvida den engelska rétten
tolkade TMA 1994 riktigt i malet, det vill sigai ljuset av
varumarkesdirektivet, och &ven en bekraftelse pa vilken betydelse som
associationskriteriet skall havid varumarkesintrang.’®

3.7 Beneluxlandernas varumarkesratt

Belgien, Nederlanderna och Luxemburg har sedan den 1 januari 1971 haft
en gemensam varumarkesratt genom den enhetliga varumérkeslagen som
infordes av staterna genom ett férdrag'®. Ett varumarke som beviljas &
giltigt i samtligatre lander; ndgon uppdelning & inte mojlig.*®* Om det réder
osakerhet vid tolkningen av nagon bestammelse i lagen har de nationella
domstolarna méjlighet att hénskjuta tolkningen till Benelux Court of Justice.
De hogsta nationella instanserna maste understélla tolkningen till Benelux
Court of Justice. De nationella domstolarnas beslut har réttsverkan i hela
territoriet om inte annat ségsi den aktuella domen. Vid lagenstillkomst
ansgs den varaen av de modernaste varumarkes agarna och det anses fran
vissa hdll att Beneluxlandernas varuméarkesrétt har haft stort inflytande pa
utformningen av varumarkesdirektivet.'®

I linje med varuméarkesdirektivets bestammel ser kan en réttighetsinnehavare
hindra andra fran att anvanda varuméarket eller liknande kannetecken for
sdval sasmmavaror eler tjanster eler liknande.!® Ett varumérkes funktion,
enligt varumérkesrétten i Benelux, & inte enbart ett sétt att visaen varas
eller tjansts ursprung utan aven att utgora ett kannetecken for en viss
kvalité. "’

Sarskilt intressant i sammanhanget & synen pa ett varumérkes
skyddsomfang i Benelux fore den europeiska harmoniseringen pa omradet.
Varumérkesintrang ansags foreligga nér ett kannetecken var likadant som
eller liknade ett tidigare kannetecken och det var fragaom sammaeller
liknande varor eller tjanster. Likhetskriteriet i Beneluxlandernas
varumarkesl ag innebar inte nagot krav pa en sannolik forvaxling mellan

191 \Wiirtenberger s. 510.

192 Domen kallades for en trolig Pyrrhosseger av K amperman Sanders: Back to the Dark
Agess. 3.

193 Convention et Loi uniforme Benelux en Matiére de Marques de Produits.

104 Manual Industrial Property s. 1.

1% Gjelen: Benelux s. 197.

' Artikel 13 A.

Y7 Harris s. 601.
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kannetecknen hos allméanheten eller forfang for innehavaren av det ddre
varumérket.'® Redan en framkallad association mellan tva kannetecken var,
enligt den tidigare lagstiftningen, tillrackligt for att utgora
varuméarkesintrang.*®

Ett varumarke som forknippas eller associeras med ett annat varumarke
enbart med anledning av hur det bildligt eller bokstavligt uppfattas kunde
racka for att innebara varumarkesintrang. Associationen behover inte
nodvandigtvis goras till varans ursprung. Pa det viset skyddade
varumérkesratten i Benelux kannetecken mot urvattning och varumaérkets
reklamfunktion, inte enbart funktionen att ange varans ursprung som
exempelvis brittisk rétt ségs vara syftet med varumérken. Det hela har sagts
vara en modern uppfattning av varuméarkens funktion nér inte endast
ursprunget skyddas utan &ven varumarkets goodwill-funktion.**°

Det synes dock som om det associationsbegrepp som anvantsi Benelux har
missuppfattatstill viss del. Det & ingen nddvandig forutséttning att det skall
anses foreligga forvaxlingsrisk utan associationsrisken skall ses som ett
savstandigt rekvisit."** Anledningen till att risk for association har fétt en
sastor betydelsei varuméarkesratten torde vara att det inte finns nagot
Kriterium for risk for férvaxling och darmed har risk for association
utvecklats till ett gavstandigt kriterium.

Aven varumérken avseende varor av olika art skyddades i Benelux om
varumérkena var liknande. Skyddet motiverades med att varuméarken har en
goodwill-karaktar i form av att varumarket kannsigen av képaren som féar
en Onskan att kdpa just den varan. Om en vara av annat slag men med
liknande varumarke dyker upp medfor det att det forst registrerade namnda
varumérket mister den positiva association som det tidigare haft eftersom
det finnsfler varor av sammavarumérke. Varumérkesrétten skall darfor
skydda varumarken som goodwill-barare.**?

Begreppet associationsrisk har utvecklats efter hand i praxis. Innebdrden
blev att en forvaxlingsrisk var ovasentlig i forhallande till bedémandet av
om ett liknande varuméarke skulle tillatas. Varuméarken ges ett brett skydd
genom att de férknippas intimt med en viss vara.**® Det har sagts att det i
varumarkesrétten utvecklats att &ven en undermedveten association mellan
tva varumarken kan orsaka skada for det aldre varumarket och darmed anses
utgora varumarkesintréng.*

108 Annand/Norman s. 154 f.
19 Cohen Jehoram s. 315.
119 Gjelen: Benelux s. 200.
111 Gjelen: Benelux s. 200.
112 Cohen Jehoram s. 315.
13 \Wagner s. 128.

114 Carboni, s. 108.

27



Sa lange réttighetsinnehavaren till ett valkant varuméarke har kunnat
Overtyga domstolarna att det existerat en risk for skada har varumérket i
fraga skyddats emot anvandandet av liknande marken, &ven nér det galler
varor och tjanster av annat slag an det ddre varumérket. | och med
varumérkesdirektivet &r ett valkant varumarke endast skyddat mot varor av
annat slag om varumarket i det aktuellafallet har god renommé i
Beneluxlanderna och anvandandet av det nyare varuméarket ar till forfang for
det adre varumarkets sarskiljningsformaga '

| och med anpassningen av Benelux Trade Mark Act till
varumérkesdirektivet andrades artikel 13 A (2) i lagen. Artikeln kom att
uttryckligen féreskriva att om det finns risk for att allmanheten associerar ett
kannetecken med ett visst varumérke kan innehavaren av varumarket
motsatta sig anvandandet av kannetecknet i fraga. Det har ifragasatts om
varumarkesdirektivets artikel 5.1 b har inforlivats pariktigt sétt eftersom det
stadgasi direktivet att forvaxlingsrisk inkluderar en associationsrisk.
Anledningen till att man inférlivade texten med den lydelsen var att man i
Benelux ansag att den uttryckta associ ationsrisken var en implementering av
den praxis som utvecklatsi tillampningen av Beneluxlandernas
varuméarkesratt. 1

Vid avgorandet av Pumamalet, till vilket jag aterkommer i kapitel 4.1,
gjordesinvandningar av Beneluxlandernas regeringar om hur risk for
forvaxling och risk for association skulle tolkas eftersom de menade att
associationsbegreppet infortsi direktivet pa deras begédran. De menade att
risk for association existerar i tre olikatypfall. For det forsta safinns det risk
for direkt forvaxling nér allmanheten forvaxlar tecknet och varumérket i
fraga. For det andra finns det indirekt risk for forvaxling eller association
nar allmanheten forknippar innehavaren av tecknet med innehavaren av
varumarket. FOr det tredje och sista sa finns det risk for egentlig association
som uppstar da allmanheten ser ett samband mellan tecknet och varumarket
eftersom tecknet framkallar en minnesbild av varumérket, dock utan att
forvaxladem.™’

118

3.7.1 Monopolymalet

| Monopolymalet faststéllde Dutch Supreme Court att en forvaxlingsrisk
inte & nagon nodvandig forutsattning for att ett varumarke skall skyddas.
Det valkanda spelet och varuméarket MONOPOLY skyddades mot det
antikapitalistiska spelet ANTI-MONOPOLY eftersom det, trots att namnet
tydliggor att det inte ror ssig om samma varumérke, gav associationer till det
forstnamnda varumérket.

115 Gjelen: Benelux 198.

118 Gjelen: Benelux s. 203.

7 Se Pumamalet punkt 14-17.
18 NJ 1978, 83, BIE 1978.
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3.7.2 Claerynmalet'*

Ett av de ma frén Benelux Court of Justice som &r ett tydligt exempel pa
associ ationskriteriet och valkanda varuméarkens skydd ar Claerynmalet.
Varuméarket CLAERY N var registrerat som varumérke for den holléndska
gindrycken genever. Svaranden salde ett rengdringsmedel under namnet
KLAREIN, vilket uttalas pa samma sétt som Claeryn pa hollandska. Clagryn
stamde Klarein fér varumarkesintrang. Claeryn menade att anvandning av
ett likljudande namn for ett rengoringsmedel gjorde att varumarket
CLAERY N urvattnades. Aven om konsumenterna inte skulle forvaxla
varornaoch tro att varornavar av samma ursprung skulle associationen med
ett rengdringsmedel dnda medfdra en icke dnskvard association till
genevern.

Klarein asin sidaanforde att de hade en giltig anledning att anvanda ordet
eftersom dess hollandska betydel se & " rent” och passar darfor pa ett
rengoringsmedel. Argumentet fann inget stod hos domstolen som menade att
en giltig anledning att anvéanda ett visst varumarke endast kan godtas som
skdl da det finns ett absolut behov av att anvanda ett sérskilt kannetecken.

Benelux Court of Justice tydliggjorde i malet att anvandandet av varumérket
maste ha en ogynnsam effekt pa det ddre varumarket i form av att det
forlorar sin attraktionskraft och att varumérkets formaga att framkalla
koplust forsvinner. Forvaxlingsrisken kan paverka men det &r inte
nodvandigt. Domstolen beddmde att associationen var tillracklig for att
varumarkesintrang skulle foreligga &ven om ingen risk for forvaxling
existerade. Varuméarket i fraga behover inte varakant eller val kant men
huruvida det ar det eller inte paverkar beddmningen av den eventuella
skadan som skett pa grund av det otillborliga anvandandet.

| fallet kan skonjas en ny syn pavarumarkets funktion. Domen i
Claerynmadlet visade att &ven varuméarket som goodwill-barare skulle
skyddas. Varumérkesratten skulle saledes dven skydda varumarket fran
urvattning och degradering.'®

19 Benelux Court of Justice case A82/5, 20 May 1984, 72.
120 Cohen Jehoram s. 316.
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4 EG-Praxis

Sedan harmoniseringen av varumarkesrétten har ett antal réttsfall avgjorts av
EG-domstolen som klargjort innebdrden av den harmoniserade rétten. Det
gar nu att foljavilket spar som varuméarkesratten kommer att tai fragaom
varumarkens skyddsomfang vid varumérkesintrang med betoning parisk for
forvaxling.

4.1 Pumamalet!?

Avgorandet torde vara ett av de mest efterlangtade rérande tolkning av den
harmoni serade varumérkesrétten och har darfor kommenteratsi stor
omfattning i doktrinen. Malet rérde tolkningen av artikel 4.1 b i
varumérkesdirektivet, det vill sdgavad direktivets stadgande att
forvaxlingsrisk inkluderar en associationsrisk innebér. | det aktuellafallet
rérde det sig visserligen om registrering av ett varumarke men eftersom det
ar samma kriterier betréffande associationsrisk och férvaxlingsrisk som
skall tolkas vid varumérkesintrang &r utgangen i malet stor betydel se dven
vid beddmningen av de situationerna.

Bakgrunden till fallet var att Sabel BV, ett nederlandskt bolag, sokte
registrering i Tyskland for ett figurmérkei form av ett kattdjur pa sprang och
texten SABEL. Puma AG invande mot registreringen och menade att
markeslikhet forel &g eftersom deras varumarke PUMA, ocksdi skepnad av
ett kattdjur pa sprang, hade foretrade eftersom bolaget tidigare hade
registrerat varuméarke for i stort sett samma varuklasser. Den tyska
patentmyndigheten (Deutsches Patentamt) ogillade invandningen med
motiveringen att det ansags att Gverensstammelse mellan detva
varumérkena saknades i varumérkesréattslig mening.

Puma véackte talan vid Bundespatentgericht. Domstolen biféll Pumas
yrkande sétillvida som att domstolen fann att det foreldg Gverensstammelse
mellan varumérkena for tva varuklasser. Sabel fullfoljde sin talan till
Bundesgerichtshof som begérde forhandsavgorande fran EG-domstolen om
deni artikel 4.1 b stadgade forvaxlingsrisken innefattar en associationsrisk.
Domstolen fragade dven om det &r tillrackligt att en del av varumérket liknar
det andra varumarket for att forvaxlingsrisk skall anses foreligga.

Generaladvokat Jacobs fordlag till dom liknar i resonemanget det som fors
av Justice Laddie i Wagamamama@let.** Forslaget &r av intresse att granska
eftersom det ingdende behandlar olika aspekter att ta hansyn till vid
tolkningen av stadgandet. Likt Justice Laddie borjade generaladvokat Jacobs
med att hanvisatill tidigare réttsfall dar domstolen berért varumérkens

121 M8l 251/95 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ECR 1997, p. 6191.
122 Se ovan kapitel 3.6.1.
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funktion. De olikamélen i fréga™® hade visserligen behandlats av domstolen
fore harmoniseringen av varumérkesrétten men i domarna uttal ades tydligt
att, med hanvisning till bland annat Deutsche Renault-malet***, syftet med
varumérkesrétten &r att skydda varumérkesinnehavare mot en
forvaxlingsrisk med andra varumérken som utnyttjar det &dre varumérkets
goda rykte'?. Hur begreppet forvaxlingsrisk skulle tolkas kunde vid
tidpunkten for domarnai fragainte avgoras av gemenskapsratten men i
vilket fall som helst fick det inte ske genom en indirekt inskrénkning av den
friarorligheten.

De belgiska, luxemburgska och nederlandska regeringarna invande att
begreppet associationsrisk infortsi direktivet efter deras inradan.
Beneluxlandernaville fa provat huruvida artikel 4.1 b kunde tillampas nar
det inte foreldg ndgon risk for forvaxling men en risk for egentlig
association foreldg. Denna tolkning tillbakavisades emellertid av béde
kommissionen och den brittiska regeringen.®

Generaladvokat Jacobs behandlade denna invéndning genom att refereratill
rétsfall fran Beneluxlanderna och utreda associ ationsbegreppets innebord i
landernai fraga. Han menade att risk for association i Beneluxlandernas
varumarkesrétt innebar att &ven om det inte fanns nagon risk for att
konsumenter skulle tro att det fanns ndgon ekonomisk forbindelse mellan de
b&da varumarkena kunde andd en association foreligga’®’

Fore inforlivandet av varuméarkesdirektivet i de nationella réttssystemen var
det bara Benel uxlanderna som skyddade varuméarken mot associationer som
inte rér varumarkets ursprung. Om konceptet med icke-
ursrungsassociationer hade inkluderats i gemenskapsrétten hade det
inneburit en stor forandring av den da gallande varumérkesrétten.
Generaladvokaten menade darfor att det inte kan ha avsetts att ingai den
gemensamma ratten. Om sa hade varit fallet hade det medfért en stor
forandring fran tidigare praxis inom den gemensamma varuméarkesrétten.
Ytterligare stod for denna uppfattning fann generaladvokaten i det tionde
Overvagandet till direktivet som talar for att en association till ett &ldre
varumérke &r att se som ett faktum att ta hansyn till vid beddmande av
huruvida en forvéxlingsrisk féreligger, inte som ett gavstandigt
kriterium.'?®

Generaladvokaten menade att associationsbegreppet, sa som det anvantsi
Beneluxlanderna, inte kunde anvandas i gemenskapsrétten. De sa kallade
Joint Statements, som kommenterats ovan, var enligt generaladvokaten inte

128 Bland annat Deutsche Renault-malet, Hoffman-La Roche-mélet och Centrafarm-méalet.
124 M & 317/91 Deutsche Renault mot AUDI AG, REG 1993, s. 0439.

125 Deutsche Renault punkt 30.

126 Domen punkt 16-17.

127 Generaladvokat Jacobs punkt 41.

128 Generaladvokat Jacobs punkt 45-46.
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av ndgon betydelse vid tolkningen av direktivet.**® Likt Justice Laddiei
Wagamamamal et instamde generaladvokaten i att det vore ett méarkligt
sprakbruk om det sprakligt snavare begreppet forvaxlingsrisk skulle komma
att inkludera det vidare begreppet associationsrisk.*°

Trots att general advokaten inte ansag att enbart en associationsrisk var
tillrackligt for att ett nyare varumarke skulle kunna stoppas pa marknaden
menade han att stadgandet om risk for association andainte var obehovligt
att hai direktivs- och forordningstexterna. Snarare fyllde det en funktion vid
definiering av forvaxlingsbegreppet, vilket domstolen ocksa faststélldei sin
dom (se nedan). Det endafallet dar férvaxling inte var ett nédvandigt
rekvisit att uppfylla for att varumarkesintrang eller registreringshinder skulle
foreliggavar nér varorna eller tjansterna var av samma slag och det ldre
varumérket var kant."*

Generaladvokaten gjorde dartill en jamforel se mellan direktivets och
varumarkesforordningens innehdll och menade att de borde tillampas lika.
Ett gemenskapsvarumarke kan endast registreras om det kan bli giltigt i hela
EU. Om varumérkens skydd skulle grundas pa associationsrisken med andra
varumérken skulle det medféra ett alltfor omfattande skydd och darmed
forsvaramajligheterna for manga méarken att kunna registreras som
gemenskapsvarumarken vilket talar mot en annan tolkning an den
foreslagna'®

Vidare diskuterade general advokaten de internationella &aganden som EU
och medlemsstaterna har tilltrétt. VVarken Pariskonventionen, vilken det
uttryckligen sagsi direktivets sista dvervagande att direktivet skall
overensstamma med, eller TRIPs-avtalet namner associ ationsrisk som nagot
Kriterium att ta hansyn till. Det som bendmns i dessa dokument &r
forvaxlingsrisk vilket s8lunda dverensstammer med direktivets text.*®
Med hansyn till direktivets sprak, syfte och sammanhang ansdg
generaladvokaten slutligen att en &kta och bevisad sannolikhet for
forvaxling i fraga om varans eller tjanstens ursprung maste foreligga for att
en registrering skall kunna nekas. Associationsrisken var endast ett faktum
att ta hansyn till vid bedémningen och inte en grund for att neka ett
varumérke registrering om det finnsrisk for att allmanheten kommer att
associeratill ett &ldre varumarke utan att férvaxla de bada.***

Domstolen gick pa general advokatens linje och fastslog att en risk for
association inte & detsamma som en risk for forvaxling utan begreppet

129 Generaladvokat Jacobs punkt 42-43.

130 Generaladvokat Jacobs punkt 44.

3! Generaladvokat Jacobs punkt 47-48.

132 Generaladvokat Jacobs punkt 52.

133 Generaladvokat Jacobs punkt 53-54.

134 Generaladvokat Jacobs punkt 55-56 och 64.1.

32



snarare syftar till att precisera forvaxlingsriskens rackvidd.**> Domstolen

fortydligade &ven att den aktuella domen inte andrade forhallanden for
vakanda varumérken déar ingen forvaxlingsrisk krévs for att innehavaren av
varumarket i fraga skall kunna hindra tredje man fran att anvanda ett
identiskt eller liknande varumérke, &veni fall av olika produkter eller
tjanster. Det som krévsi dessafall &r att tredje mans anvandning &r till
forfang eller drar otillborlig fordel av varumérkets sarskiljningsforméaga eller

renommé.**

Domstolens svar pa Bundesgerichtshofs fraga blev siledes att en
forvaxlingsrisk innefattar en associationsrisk med ett @dre varumarke.
Endast en association mellan tva varumarken ar inte tillréckligt for att anse
att en forvaxlingsrisk &r for handen. Domstolen fann liksom
generaladvokaten stod for sin uppfattning i direktivets tionde 6vervégande
dér det stadgas att forvaxlingsrisk & en grundforutséttning for varumarkes
skydd.*¥

Ovrigt som &r vart att noterai domen ar att granskningen av varumérkenas i
fragalikhet skall ske genom en bedémning av varumarkenas helhet och med
hansyn till samtliga vasentligafaktai fallet. Helhetsbeddmningen skall ske
med utgangspunkt i hur en genomsnittlig konsument av den aktuella varan
eller tjansten uppfattar varumarket eftersom konsumenter i allmanhet
uppfattar varumarke som en helhet och inte dess olika detaljer. Domstolen
poangterade dven att desto storre sarskiljningsformaga det adre varumérket
har av naturen eller pa grund av den allmanna kdnnedomen som finns om
varumarket, desto storre &r darmed risken for forvaxling.*®

Beslutet i Pumamélet méttes av blandade reaktioner i doktrinen.**® Gielen
hade tidigare havdat att associationsrisken blivit implementerad i den
europeiska varumarkesrdtten med sammaroll som den haft i Benelux och att
tillampandet av principen i fragainnebér stora fordelar som uppfyller dagens
krav pa ett varumérkes skydd. Utgangen i malet mottogs dock inte sa
negativt som kan tros.**° Aven om domen medfér att associationskriteriet
inte langre kan anvandas menar Gielen att domen anda ger goda
forutsiattningar for ett omfattande skydd for varumarken. Utgangen i malet
maste enligt Gielen sesi forhallande till det faktum att PUMA av den tyska
domstolen inte ansags vara sarskilt valkant varumarke for allmanheten och
inte heller sarskilt fantasifullt mérke. Vad som fastslogs var snarare att
enbart en association, som &r ett resultat av tvavarumarken liknar varandra
rent konceptuellt, inte per seinnebér varuméarkesintrang. Eftersom
domstolen inte tog stéllning till om det var fraga om direkt eller indirekt
forvaxling anser Gielen att domstolen lamnar utrymme for en vid tolkning

135 Se punkt 18 i mélet.

136 Se punkt 20-21 i mélet.

37 Se punkt 19.

138 Se punkt 22-24.

13 Jfr bl a Carboni och Gieleni EIPR 1998.
140 Gjelen: Likelihood of association s. 20 ff.
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av forvaxlingsbegreppet som kan ge ett vittomfattande skydd for ansedda
varuméarken.**!

Wessman anser att Benel uxl8ndernas associationskriterium i och med
Pumamdl et fatt ge vika for det tyska forvaxlingskriteriet. Den av
Beneluxlanderna utvecklade varumérkesrétten har dock har slagit igenom
vid skydd av val ansedda varuméarken vilkas reklamfunktion skyddas.**

4.2 Canonmalet'*®

Pumamdl et har kritiserats for att endast ge férvaxlingsbegreppet en negativ
betydel se och ingen tydlig forklaring av vad som avses med
forvaxlingsrisk.*** | Canonmélet restes p& nytt frégan om hur man skulle

tolka forvaxlingsrisk vid tillampning av artikel 4.1 b i varumérkesdirektivet.

Bakgrunden var foljande. Det amerikanska bolaget M etro-Goldwyn-Mayer
Inc (MGM) ansokte om registrering av varumarket CANNON for
videofilmer, produktion, uthyrning och visning av filmer for biografer och
TV-bolag. Det japanska bolaget Canon Kabushiki Kaisha (Canon) motsatte
sig registreringen eftersom det menade att varumarket skulle goraintrang i
bolagets registrering i Tyskland av varumérket CANON. De varugrupper
som registrerats under varumarket CANON var bland annat kameror, TV,
projektorer och dylikt. Frégan rorde sal edes varuslagslikheten.

Maélet nadde Bundesgerichtshof som begérde forhandsavgorande fran EG-
domstolen med frégan om det & nodvandigt att ta hansyn till
sarskiljningsformaga och sarskilt hur kant det ddre varuméarket &r vid en
bedoémning av likheten mellan de tva varumarkena.

- Skall det anses foreligga en forvaxlingsrisk dven da allménheten anser att
ifrégavarande varor eller tjanster har olika ursprungsorter?

- Skall det ddre varumarkets sérskiljningsformaga och det faktum att det &r
kant beaktas vid likhetsbeddomningen huruvida en férvaxlingsrisk
foreligger?'*

Bundesgerichtshof ndmnde &ven vissa fakta av betydel se for tolkningen.
Bland annat sa uttalades de tva varumarkenas namn pa samma satt. CANON
ar ett kant varumérke. Allmanheten anser att videofilmer och
videobandspelare kommer fran olikatillverkare. Bundesgerichtshof ansag
att fanns anledning att tolka direktivets artikel 4.1 b att det faktum att det
ddre varumérket ar kant inte enbart starker dess sarskiljningsformaga utan
aven medfor att likhetsbeddmningen av varorna eller tjansterna som

1 Gielen: A Benelux Perspective s. 109 ff.

142 \Wessman: EG-domstolens gradering s. 639.

143 M &l 39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc., ECR 1998, p.
5507.

1% Se Gielen: A Benelux Perspective s. 110, Wagner s. 127 och Wilrtenberger s. 509.
1% Se punkt 11 och 12 i mélet.



omfattas av varumarket inte skall beakta allméanhetens uppfattning om
varans eller tjanstens ursprungsort.

Domstolen poangterade dterigen att en helhetsbedémning skall goras
eftersom det tyder pa ett samspel mellan de olika faktorer som beaktas. Om
varornaeller tjansternai fragainte & sarskilt lika, menar domstolen, att
detta kan kompenseras av varumarken som i hoég grad liknar varandra eller
vice versa. Domstolen hanvisade till det tionde 6vervagandet i direktivet
som talar om att likhetsbegreppet skall tolkas mot bakgrund av
forvaxlingsrisken som i sin tur skall bedémas med hansyn till likhetsgraden
mellan kénnetecknet och de varor eller tjanster som kannetecknet avser och i
vilken grad som mérket & kant p& marknaden.'*

Forvaxlingsrisken okar i forhadlandetill det dldre varumarkets
sarskiljningsformaga. Enligt direktivets artikel 4.1 b skall skyddet bero pa
forekomsten av en forvaxlingsrisk. Detta medfor att ett varumarke som ar
kant pd marknaden eller har en hog sarskiljningsformaga har ett mer
omfattande skydd &n vad ett varumarke med |agre sarskiljningsformaga har.
Ett varumarke kan darfor végras registrering om det dldre varuméarket har
hog sarskiljningsformaga och & kant aven om det inte finns sa stor likhet
mellan varorna eller tjansterna som tacks av varumarkena.**’

Domstolen fastslog att artikel 4.1 b skall tolkas sa att ett & dre varumarkes
sarskiljningsformaga, och sarskilt den omstandigheten att det & kant, skall
iakttas vid bedémningen av varuslagslikheten mellan de varor och tjanster
som skyddas av det aktuella varumarket for att en forvaxlingsrisk skall
uppkomma.**

Det kan finnas risk for forvaxling om allménheten antar att det finns
ekonomiska band mellan foretagen eller att varorna eller tjansterna kommer
fran samma foretag. En sadan risk kvarstar aven om allméanheten anser att
varornaller tjansternai fraga har olika framstalIningsorter. Nagon
forvaxlingsrisk kan dock inte foreligga om det inte finns risk for att
allméanheten tror att varorna eller tjansterna kommer fran samma foretag
eller féretag med ekonomiska band.**

4.3 Lloydmalet**®

Den ursprungliga tvisten uppstod mellan den tyska skotillverkaren Lloyd,
som &r ett registrerat varuméarke for skor i Tyskland, och det nederlandska
bolaget Klijsen som saluférde skor under namnet Loint’si Nederlanderna

196 Se punkt 17 | mélet.

7 Se punkt 18-19 i mélet.

148 Se punkt 24.

19 Se punkt 29-30 i mélet.

150 M8l 342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV, ECR 1999,
p. 3819.
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och sedermerai Tyskland. Loint’s registrerades som ord- och figurmérke i
Beneluxlanderna. Registreringen utvidgadestill att &ven omfatta skydd i
Tyskland. Lloyd yrkade att Loint’s skulle forbjudas att anvanda sig av
tecknet Loint’sinom sin néringsverksamhet i Tyskland da det utgjorde
varumarkesintrang av den orsaken att varumarket Loint’s kunde forvaxlas
med Lloyd. For det forsta sa anvandes varumérket for identiska produkter,
for det andra sd var varumérkena likljudande och for det tredje sa hade
Lloyd forvarvat en hog sarskiljningsformaga.

Landgericht i Miinchen ansdg att en risk for forvaxling kunde vara for
handen enligt foreliggande tysk réttspraxis men att det var tveksamt om
réttspraxis var forenlig med direktivet. Darfor bad Landgericht EG-
domstolen om svar pafragor rérande tolkningen av varumarkesdirektivets
artikel 5.1 b.

Forst ville den tyska domstolen veta enligt vilka kriterier som
forvaxlingsrisken som stadgasi artikel 5.1 b skulle bedémas nér det forelég
identitet mellan varorna som tacktes av varumérket och tecknet nér
varumarket och tecknet i fraga endast bestod av en stavelse. Domstolen ville
&ven ha svar pa vilken betydelse som ordalydelsen i direktivet, som stadgar
att en risk for forvaxling innefattar en risk for association med det ddre
varumérket, skulle tillmétasi det aktuellafallet. Dessutom ville Landgericht
veta om det faktum att ett varumérke forvarvat hog sarskiljningsformaga
kunde medfdra en utvidgning av ett varumarkes skyddsomfang vid
bedémningen av risken for forvaxling.

EG-domstolen menade att den praxis som faststalltsi Pumamalet och
Canonmalet klargor att risk for forvaxling enligt artikel 5.1 b foreligger om
det finns risk for att allmanheten kan tro att varorna eller tjansternai fréga
kommer frén samma foretag eller foretag med ekonomiska band. Aterigen
betonade domstolen att associationsrisken syftar till att precisera
forvaxlingsbegreppets réckvidd, inte for att vara ett alternativ till det
samma.

Vid den helhetsbedémning som skall goras av varumarket och kannetecknet
skall konsumentperspektivet vagain. Det intryck genomsnittskonsumenten
av en varaeller en tjanst, som forutsétts vara en relativt uppmarksam och
upplyst, far av det aktuella varumérket &r av betydelse for

hel hetsbeddmningen av forvaxlingsrisken. Principen om den bleknande
minneshilden och olika uppméarksamhet beroende pa varans eller tjanstens
kategori skall ocksd beaktas.*?

EG-domstolen fastslog saledes att det & den nationella domstolen som skall
avgoralikhetsgraden av bild, ljud eller ord. En forvaxlingsrisk enligt
artikel 5.1 b kan inte uteslutas i de fall tva varumérken &r likljudande.

151 Se punkt. 17 i malet.
152 Se punkt 25-26 | mélet.
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Beroende pa vilken sérskiljningsformaga som det ddre varuméarket har och
ju hégre grad av varuslagslikhet som féreligger desto stérre risk finns for
forvaxling. En helhetsbedémning skall avgora huruvida ett varumaérke &r
lampligt som kannetecken for varor eller tjanster fran ett visst foretag och
den medfdljande sarskiljbarheten gentemot andra producenters varor eller
tjanster.>®

4.4 Chiemseemalet™™*

Bakgrunden till malet var att en tysk tillverkare av sportklader kallade sina
klader for Chiemsee, som & namnet paen 56 i Bayern. Tillverkaren
kombinerade namnet med olika grafiska symboler som registrerats som
figurmérke. Tvisten uppkom nér tva andratillverkare av sportklader
anvande sig av namnet Chiemsee som beteckning pa varorna.

Aven om frégan huvudsakligen rorde geografiska ursprungsbeteckningar
tvingades domstolen att utveckla sitt resonemang om sarskiljningsférmaga.
Den tyska domstolen som begérde forhandsbesked ville ha svar pavilka
krav som stélls for att ett varumérke skall anses ha forvéarvat
sarskiljningsformagatill foljd av bruk enligt direktivets artikel 3.3 forsta
meningen. Den nationella domstolen ville &en hafortydligat om kraven for
forvarvad sarskiljningsformaga kan variera efter behovet att utesluta
ensamratt. ™

EG-domstolen faststéllde att det & bruket av ett kdnnetecken som gor att ett
varumarke forvarvar den sarskiljningsformaga som utgor ett
registreringsvillkor enligt artikel 3.3 i direktivet.** Domstolen betonade att
det skall ske en samlad beddmning av de uppgifter som kan visa om ett
varumarke lampar sig som kannetecken. Genom att da fast att det skall
kunna faststéllas att varan kommer fran ett visst foretag och att varan kan
sarskiljas fran andra foretags varor utvecklade EG-domstolen begreppet
sarskiljningsférmaga. ™’

Ett antal olika faktorer att bedéma stélldes upp av domstolen for att kunna

avgora huruvida sarskiljningsformaga har forvarvats:

- den marknadsandel som varumérket innehar,

- hur ofta, hur lange och pa hur stort geografiskt omrade som varumérket
har brukats,

- hur storainvesteringar som har gjorts pa marknadsféring och

153 Se punkt 27-28 i mélet.

1 M8 108-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mot
Boots- und Segelzubehdr Walter Huber (108/97) och Franz Attenberger (109/97), ECR
1999, p. 2779.

1% Se punkt 38 i mélet.

1% Se punkt 44 i mélet.

157 Se punkt 49 | mélet.

37



- hur stor andel av omséttningskretsen som pagrund av varumarket kan
ange varans ursprung fran ett visst foretag;
Aven yttranden frén handel skammare och andra liknande sammansl utningar
kan liggatill grund for bedomningen. Med stéd av uppskattningen av
ovanstaende omstandigheter skall sedan den behdriga myndigheten avgora
om det kan anses att en betydande del av omséttningskretsen kan ange att
varan kommer fran ett visst foretag och om registreringskravet i artikel 3.3 i
direktivet darmed uppfylls.'>®

Domstolen menade att enbart det faktum att varumarket & ként av en viss
andel av den relevanta marknaden inte &r tillrackligt for att avgbraom
varumarket har en stark sarskiljningsformaga. Malet visar darfor tydligt
vilkakriterier som paverkar graderingen av varumarkens
sarskiljningsformaga.

4.5 Chevymalet*™®

Chevymalet behandlade utvidgningen av val ansedda varuméarkens skydd.
Den bakomliggande tvisten var mellan General Motors (GM) och ett foretag
vid namn Y plon. GM hade registrerat varumarket CHEV'Y |
Beneluxlanderna sérskilt for motorfordon. Y plon hadei sin tur registrerat
CHEVY som varumérke i Benelux och ett flertal andra medlemsstater for
bland annat tvéttmedel och olika rengdringsmedel.

GM véckte talan mot Y plon och yrkade att Y plon skulle férbjudas att
anvanda CHEVY som varumérke. Bolaget menade att Y plons anvandande
av varumarket forsvagade sarskiljningsformagan hos GM:s eget varumérke
vilket fick till foljd att reklamvéardet skadas. GM ansag att CHEV'Y var ett
varumarke som foll in under den gemensamma varumérkeslagens for
Beneluxlanderna artikel 13 A 1 ¢ motsvarande artikel 5.2 i
varumérkesdirektivet och darmed skulle ha ett vidare skydd utanfor
varuslagsgranserna eftersom det var kant. Y rkandet bestreds av Y plon som
menade att GM inte bevisat att varumérket CHEV'Y var kant i den mening
som asyftasi lagen.

Den belgiska domstolen begérde ett forhandsavgorande fran EG-domstolen
for att fa svar pavad uttrycket " ar kant” i artikel 5.2 innebar. Domstolen
ville dven ha svar pa huruvida villkoret skulle vara uppfyllt i hela
Beneluxomrédet eller om endast en del av Benelux var tillrackligt.

EG-domstolen borjade med att jdmfora de olika 6verséttningarna av
uttrycket " & kant”**. Domstolen menade att de olika sprakens

158 Se punkt 50-52 i mélet.

19 M &l 375/97 General Motors Corporation mot Y plon SA, ECR 1999, p. 5421.

1% Jfr med engelskans " has a reputation”, tyskans " bekannt ist” och franskans ”jouir d ‘une
renommee’.
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nyansskillnader synes visa att varumérket maste varakéant i en viss
omfattning.'®*

Nasta knackfraga for domstolen var att tydliggorai hur stort omrade som ett
varumarke maste vara val kant for artikel 5.1 skulle kunna tillampas.
Domstolen menade att det aldrig gér att faststélla en procentsats eller
liknande for att kunna avgora om ett varumarke uppfyller kravet. En
bedémning skall goras av samtliga relevanta omsténdigheter. Villkoret att
det & val kant innebar inte att det kan krévas att det & kant i hela
medlemsstaten. Om varumarket &r kant i en vasentlig del av medlemsstaten
ar det tillrackligt.*®

| defall dér den nationella domstolen anser att varumérket & kant och
darmed uppfyller villkoret kvarstér en beddmning om anvandningen av det
aktuella varumérket &r till nackdel for det 8ldre varumérket. EG-domstolen
poangterade att desto storre sarskiljningsformaga eller renommé det ddre
varumérket besitter, desto |attare & det att anse att anvandningen av det
nyare kannetecknet & till forfang.**

| malet fastslogs saledes att ett varumarkes skyddsomfang uttkas om
varumarket besitter stor sarskiljningsformaga. En liknande formulering star
att finnai Canonmalet dar det fastslogs att risken for forvaxling okar i takt
med varumérkets sérskiljningsférmaga.*** Skyddsomfanget kan pa det viset
graderas utifran dess sarskiljningsformaga, aven utanfor nér varuslagen
ifrdga & av olika slag."® Gransdragningen mellan vad som utgor ett kant
varumarke eller inte & darfor en fraga som far avgoras utifran en
helhetsbeddémning av samtliga omstandigheter.

4.6 Adidasmalet'®®

Det senaste i raden av avgoranden fran EG-domstolen rérande tolkningen av
varumérkens skyddsomfang var Adidasmélet. Nederlandernas Hoge Raad
begarde ett forhandsavgorande fran EG-domstolen i ett ma mellan Adidas
och MarcaMode, salufdrare av en sportkollektion. Adidas hade registrerat
ett varumérke hos varuméarkesmyndigheten i Benelux i form av tre paralella
streck. Marca Mode borjade sédlja sportklader forsedda med tva eller tre
paralellastreck och stamdes da av Adidas for varumérkesintrang. Adidas
yrkande bifélls for sju av kladesplaggen i tvainstanser.

Nér frgan nddde Hoge Raad der Nederlanden®’ gjorde Marca Mode
gdllande att den gemensamma varumérkeslagen i Benelux hade tillampats

161 Se punkt 20-22 i mélet.

162 Se punkt 28 i mélet.

163 Se punkt 29 i mélet.

164 Se punkt 18 i Canonmélet.

1% Se Wessman: EG-domstolens gradering s. 46.

166 M8l 425/98 Marca Mode CV mot Adidas AG, Adidas Benelux BV, ECR 2000, p. 4861.

39



pa

ett felaktigt sétt. De tidigare besluten hade grundats pa att man ansdg att det
forel ag en associationsrisk for allménheten, vilket enligt Marca Mode var
felaktigt i enlighet med domstolens beslut i Pumamalet. Det som borde ha
konstaterats av domstolen for att varuméarkesintrang enligt artikel 5.1 bi
varumarkesdirektivet skulle foreligga var att risk for forvaxling forel&g.*%®

For att avgora hur artikel 5.1 b skulle tolkasii forhallande till direktivets
bestdammel ser bad Hoge Raad om ett férhandsavgorande fran EG-
domstolen. Den tolkningsfraga som domstolen ville ha svar pavar hur
artikel 5.1 b skulle tolkas nér tredje man utan samtycke anvande identiska
eller liknande varor eller tjanster som ett varumérke med speciell
sarskiljningsformaga. Ges réttsinnehavaren majlighet att hindra tredje man
fran anvandningen om varumérkets sérskiljningsformagan ar av sadan
karaktér att det inte kan uteslutas att den association som allménheten far
kan ledatill férvaxling?*®

EG-domstolen fastslog att endast i de fall dar likheten mellan varumérkena
och de tjanster eller varor som de omfattar kan ledatill férvaxling hos
allménheten ar direktivets artikel 5.1 b tilldmplig. | den forvaxlingsrisken &r
associ ationsrisken mellan tecknet och varumérket innefattat. Domstolen
poangterade pa nytt att associ ationsbegreppet finns for att precisera
forvaxlingsriskens rackvidd. For att ett skydd mot varumarkesintrang skall
aktualiseras kravs sdledes en forvaxlingsrisk vilket fastslagitsi Pumamalet
och Canonmalet samt gér att utlasai direktivets tionde dvervagande.*™

En sadan tolkning av artikel 5.1 b strider inte mot artikel 5.2 dar skydd for
val ansedda varumarken ges utan ett krav paforvaxlingsrisk. Den
bestdmmel sen finns for att skydda ett valkant varumérke mot
renommesnyltning eller nér en tredje man drar otillborlig fordel av
varuméarket.!"*

Pa nytt betonade domstolen att en helhetsbedémning skall goras for att
avgora huruvida en risk for forvaxling foreligger. De olika faktorerna
samspelar saledes vilket har betydelse for den samlade bedomningen. Ett
kant varuméarke innebdr ingen presumtion per automatik for en risk for
forvaxling av den orsaken att det finns en associationsrisk i dess strikta
betydelse.'"

EG-domstolen besvarade foljaktligen Hoge Raads tolkningsfraga med att
innehavaren av ett varuméarke som &r val kant, eller har en speciell
sarskiljningsformaga, enligt direktivets artikel 5.1 b inte kan hindra tredje

187 Hogsta domsinstans i Nederlanderna.
1%8 Se punkt 10-14 i mélet.

19 Se punkt 18 i mélet.

170 Se punkt 34 i mélet.

1 Se punkt 36 i mélet.

172 Se punkt 40-41 i mélet.
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man att anvanda kannetecknet om varumarkets sarskiljningsférmagainte
omajliggor en association som i sin tur kan ledatill forvaxling.
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5 Sammanfattning och
avslutning

| deinternationella avta som behandlatsi uppsatsen talas om skydd framst
for valkénda och notoriskt kénda varumérken. Anledningen till detta & inte
saforvanande med tanke pa att avtalen ar utformade i form av minimiregler
som allaandutna stater skall félja och vilkas funktion &r att skydda de
varumérken som &r objekt for en omfattande handel véarlden 6ver snarare én
att detaljreglera de nationella spelreglerna.

Vart att notera betraffande avtalen &r att samtligatalar om ett starkt skydd
for valkénda varumérken. Det som ett kant varumérke skall skyddas mot &r
att andra kannetecken drar nytta av dess inarbetning och dérmed forvaxlas.
Varumarkets goodwill stér sledesi fokus for skyddet och inte varans

ursprung.

Forvaxling, eller snarare confusion i originaltexterna, & det ord som
anvands i de internationella texterna om varuméarkens skydd, inte
association. TRIPs-avtalets bestammelser ligger i linje med det skydd som
gesi EG-rétten och innebar sdledesingen forandring av skyddet inom
gemenskapen av varumarken som inte kan anses val ansedda.

Det kan utan problem konstateras att det vid tiden for varumarkesdirektivets
inforlivandei de nationella rattssystemen existerade ett 1angt ifrén homogent
skydd for varumérken i de olika mediemsstaterna. | Beneluxlanderna var ett
varumarkes goodwill och reklamfunktion i fokus medan det brittiska
varumérkesskyddet i stort sett endast omfattade de klassiska
intréngssituationerna dar varans ursprung kunde vara foremal for forvaxling.
| svensk rétt har férvaxlingsbegreppet inte varit sarskilt valdefinierat i
lagtexten utan [Gsningen har snarare varit att finnai tolkning av férarbeten
och sedermerai varuméarkesdirektivets tolkning.

Varumarkesdirektivet och forordningen sdgs hainspirerats i hog grad av den
varuméarkesrétt som vuxit fram i Benelux betréffande skyddet for val
ansedda varuméarken.® Innan domstolen kom med klargérande for hur
begreppen foérvaxlingsrisk och associationsrisk skulle tolkas var
uppfattningen i mangafall att ett varumérkesskydd med fokus pa
reklamfunktion och goodwill likt det i Beneluxlanderna skulle vara det
gdlande.*™

Nu far det anses klarlagt att endast en association som allménheten gor
mellan tva varumérken inte per seinnebéar att en forvaxlingsrisk foreligger i
den mening som asyftasi direktivet. Bedomandet om det foreligger

13 \Wessman: Forvaxlingslaran s. 495.
17 Annand & Norman s. 255 och Gielen: Benelux s. 198.
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associationsrisk & endast en del av beddmningen av om det foreligger risk
for forvaxling. Avgorandet om det finns risk for forvaxling skall ske med
den normal upplysta konsumenten som utgangspunkt. En helhetsbedémning
skall ske dar hansyn skall tastill samtligarelevantafaktai fallet. Den
juridiska bedémningen skall ske av varuslagslikhet, mérkeslikhet och det
adre markets sarskiljningsformaga. Dessa faktorer skall samspelavid
beddmningen.*’

| Canonmalet fastslog domstolen kravet pa varuslagslikhet stélls lagre om
det &dre varuméarket har en stark stéllning pa marknaden. | de fall dér stor
grad av markeslikhet & for handen stélls kravet pa varusagslikhet inte lika
hogt. Det bor dock anmérkas att i de fall som varorna ér av helt skilda slag
ar det som bekant andraregler som géller, det vill ségareglernaom vé
ansedda varumarken.!"

Enligt de tolkningar som gjorts av EG-domstolen skall fler situationer an
enbart den klassiska forvaxlingssituationen omfattas. Saval direkt
forvaxling, som uppkommer ndr konsumenterna forvaxlar kéannetecknen,
som indirekt forvaxling, som uppstar nér konsumenterna pa grund av
likheterna mellan kdnnetecknenatror att varorna eller tjansterna visserligen
har sitt ursprung fran olika foretag men att det finns ekonomiska band
mellan foretagen, kan orsaka varumarkesintrang.*”’

Klart & att EG-domstolen tydligt pekar ut vilken vag som EG-rétten skall ta
betraffande varumarkens skyddsomfang. Relationen mellan forvaxlingsrisk
och sérskiljningsformaga ar enligt domstolen att ett varumérkes
skyddsomfang okar i takt med dess sarskiljningsférmaga. | forlangningen
innebar det att ju mer som laggs ned pa marknadsféring och liknande som
stérker en varas sarskiljningsformaga kommer att avspeglasi form av ett
okat skyddsomfang.

Levin menar att det enligt domstolens tolkningar kan anses finnas tva skilda
former av skydd koppladetill ett varumérke. Det ena &r ett objektsskydd
som &r géavaensamrétten. Det andra & ett konkurrensréttsligt skydd mot
illojala utnyttjanden av varumérken. Skyddet mot illojalt anvandande ar
frikopplat frén ursprungsforvaxling och &r endast tillamplig pa va ansedda
varuméarken. Objektsskyddet daremot galler endast mot forvaxling dar
skyddsomfanget begransas av markets ursprungliga eller forvéarvade
sarskiljningsférmaga.l”®

Dennateori om tva olika skyddsformer kan ifragaséttas. Visserligen géller
olika skydd for varumarken beroende pa om de kan anses valkandaeller
inte, men det kan ifragasittas om det gar att draen satydlig skiljelinje
mellan dessa typer av varumarke som Levin anser. Adidasmalet visar att

175 pumamélet punkt 22-23 och LIoydmalet punkt 19-21.

176 Canonmélet punkt 17, 19 och 24 och artikel 5.2 varumérkesdirektivet.

177 Se Pumamélet punkt 26 och Canonmélet punkt 29-30.

178 |_evin: Om forvaxlingsbara och icke férvéxlingsbara varumérken s. 432 ff.
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enbart det faktum att ett varumérke & kéant inte automati sk medfor en
forvaxlingsrisk. Gransdragningen maste goras fran fall till fall. Det ar ju inte
altid som en stark sarskiljningsférmaga ar forknippat med att varumarket ar
valkant. Graderingen sker stegldst och &r beroende pa olika faktorers
samverkan.

Vad svensk rétt anbelangar bér EG-domstolens domar ge vagledning till hur
bedomningen av forvaxlingsrisk skall ske da det inte med 6nskvard tydlighet
framgdr av den svenska varuméarkeslagen.'”® | férslaget pa ny lydelse har
varumarkeskommittén tagit fasta pa direktivtexten rérande forvaxling.
Betréffande ensamréttens omfang lyder forslaget att ”ingen annan &n
innehavaren i naringsverksamhet far anvanda ett tecken som &r identi skt
med eller liknar varukannetecknet for varor av sammaeller liknande slag,
om det finns en risk for forvaxling, inbegripet risken for att anvandningen av
tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som
anvander tecknet och innehavaren av varukannetecknet” **

Néagot markligt i sammanhanget ar att varumarkeskommittén i och med det
sistaledet i formuleringen ovan anser sig ha infort associationsrisken som
ett kriterium vid bedémning av en eventuell férvaxlingsrisk.*®* Enligt min
mening innebar den valda formuleringen inte risk for association utan
snarare en risk for forvaxling om man skall betrakta ordalydel sen utifran
EG-domstolens avgérande i Canonmalet.*®* Forslaget till lydelsen av den
nya varumarkeslagens 4 8 synes dock liggai linje med den praxis som
domstolen skapat genom avgdrandenai Pumamalet och Canonmalet.*®

Skyddet for valkanda varumérken i det nya forslaget omfattar i likhet med
direktivet ett varuméarke som &r " kant inom en betydande del
omséttningskretsen” fran att annan &n varumarkesinnehavaren anvander
kannetecken som &r liknande. Ensamrétten innebér enligt 3 § dessutom att
ingen annan an innehavaren far i néringsverksamhet utan skalig anledning
anvanda ett tecken som &r identiskt med eller liknar varukannetecknet for
varor av annat slag, om han dérigenom skulle dra otillborlig fordel av eller
orsaka forfang for varukannetecknets sarskiljningsformaga eller anseende.
Till skillnad frén den nu géllande lagen skyddar alltsa det nya forslaget
varuméarken som ar kénda inom en betydande del av omséttningskretsen,
vilket &r att jamféra med den nu géllande lydelsen dér ett varumérke skyddas
om det &r "val ansett hér i landet” enligt 6 § 2 varuméarkesagen.

Nér det galler texten 6verensstammer den brittiska Trade Mark Act 1994 vél
overens med direktivet. Det tydligaste exemplet pa hur direktivet
uppfattadesi Storbritannien & det ovan beskrivna Wagamamamalet.
Bedomningen i malet liknar till stor del den bedémning som gjordes av EG-

19 \Wessman: Forvaxlingslaran s. 486 ff.

180 4 § 1 st. 2 meningen SOU 2001:26 s. 51.

181 SOU 2001:26 s. 265.

182 Se Canonmalet punkt 29-30.

183 Se Canonmalet punkt 28-30 och Pumamélet punkt 15-18.
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domstolen i Pumamalet. Det kan dock ifragasattas om slutsatserna som dras
i malet stammer helt Gverens med den praxis som efter hand kommit fran
EG-domstolen. Justice Laddie anfor i Wagamamamalet att
varumarkesintrang &r begransat till de situationer dér det foreligger
forvaxling i forhallande till varans eller tjanstens ursprung, det som han
kallar for klassiskt varumarkesintrdng*®*. | Canonmalet fastslogs att
forvaxlingsbegreppet skall tolkas som ett vidstrackt begrepp.

Klart och tydligt & att Beneluxlanderna maste &ndra sin gemensamma
varumérkeslag dér det stadgasi artikel 13 A att det kan utgora
varumarkesintrang om det finns risk for att allmanheten associerar ett
likadant eller liknande k&nnetecken med ett varumérke fér ssmmaeller
liknande varor €eller tjanster. Enbart en risk for association utgér, som
konstaterats av EG-domstolen ett flertal ganger, inte tillréckliga grunder for
att varumarkesintrang skall foreligga.

Fragan & dock om de avgoranden som kommit frén EG-domstolen andrar s&
mycket i Beneluxlandernas varumarkesrétt som forst befarades frén vissa
héll efter domen i Wagamamamalet.*®® Naturligtvis kan inte
associationskriteriet anvandas pa samma vis som man gjort forut. Risk for
forvaxling har emellertid inte tolkats sa snavt av EG-domstolen som
befarades'®® eftersom &ven indirekt forvaxling har godtagits av domstolen.

Sett till praxisi Beneluxlanderna sa har ingen storre férandring skett. Det
kan med viss modifikation sagas att i brist paforvaxlingskriterium har
associ ationskriteriet anvants, dock med viss skillnad i resultatet av
bedomningen. Emellertid kvarstar det faktum att anseendeskyddet som
fannsi Beneluxlanderna for val ansedda varumarken dterfinnsi skyddet for
va ansedda varumérken.

Beslutet i Pumamadlet drog gransen snévare mellan skyddet for varumarken
som & va ansedda och 6vriga kénnetecken vilkas skydd inte kan varalika
langtgéende. De varumérken som annu inte natt upp till den niva att de kan
anses vara val ansedda maste anda fa ett adekvat skyddsomfang i relation till
deras sérskiljningsférmaga.

Risk for forvaxling kan ses som ett tdmligen omfattande uttryck enligt
domstolens tolkningar.'®” Det & tydligt att domstolen tolkat forvaxling i
forhalandetill varans eller tjanstens ursprung i de fall som avgjorts hittills.
Det krévsi vart fall att den genomsnittlige konsumenten, som domstolen
refererar till, skall tro att det finns ett ekonomiskt samband mellan féretagen
bakom varumérkena. Varumarket skall vara en symbol for ett ursprung eller
kvalitet. Framtida avgoranden fran domstolen |ar komma att avgora om det

184» Classic infringement”.

185 Se exempelvis Kamperman Sanders och Prescotts stundtals haftiga debatt i EIPR 1996.
186 Se Gielen: A Benelux Perspective.

187 Se Carboni s. 109.
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finns ytterligare nagon legal grund for skydd mot forvaxling som exempelvis
det kommunikativa vérdet och den kommersiella aspekten.

De tre varuméarkessystem som undersokts har alla kommit att andrasi storre
eller mindre utstrackning i och med EG-domstolens praxis. EG-domstolens
avgoranden har dock inte varit sa revolutionerande som syntes vid forsta
anblicken. N&gra nya situationer som innebér varumarkesintrang har inte
utkristalliseratsi de hittills avgjorda malen. Ett varumarkes skyddsomfang &
i och med de behandlade avgorandena fran EG-domstolen alt klarare. Det
maste altid hdllasi atanke att varje bedomning maste ske utifran de
speciellaforhadlanden som réder i varjefall.

Det faktum att det anses vara létt att kunna registrera ett EG-varumérke hos
OHIM kommer enligt min mening att paverka de framtida
intréngssituationerna. Ju | agre sarskiljningsformaga som kravs for
registrering desto mer kommer att krévas for att forvaxlingsrisk skall anses
foreligga vid varumérkesintrang. Utvecklingen skulle bli ndgot marklig om
varumarken med relativt |8g sarskiljningsformaga anda skulle komma att fa
ett vittomfattande skydd i intréngssituationer. Regeln om att desto hogre
sarskiljningsformaga desto storre skydd maste fortsatta att galla. Graden av
sarskiljningsformaga, ursprunglig eller forvarvad, maste st paritet med
skyddsomfanget.

EG-domstolen har i och med sinatolkningar visserligen f6ljt den
utvecklingslinje som lange kunnat skénjasi och med Pariskonventionen och
WIPO:s rekommendationer. Det kan dock ifrégasttas om inte det skydd
som gavsi Beneluxlanderna fére harmoniseringen av varumarkesrétten
innebar ett mer modernt synsétt pa varumarkens roll. Varumérken har ofta
stort ekonomiskt varde och avsevarda summor satsas arligen pa
marknadsforing av varumarken. En framgangsrik positionering och
inarbetning av ett varuméarke maste speglasi det juridiska skydd som
samhallet kan erbjuda. Det skulle dock vara ndgot markligt om en
associationsrisk skulle komma att bli det avgorande kriteriet.

| de internationella konventionerna som finns pa omradet uttrycks tydligt att
det méaste foreligga en forvaxlingsrisk. Ett varumérke skyddas i dagens
samhaélle inte enbart som en ren ursprungsbeteckning. Jag ser inget hinder
att skydda dven varumarkets reklamfunktion och att anda fortsatta behalla
forvaxlingsrisken som kriterium for att ett varumarkesintrang skall foreligga
- dock med reservation for att varumérket har en erforderlig
sarskiljningsformaga.
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