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Abstract

Counterfeiting in gods is a fast growing issue affecting both consumers and businesses
worldwide. Consumers might mistake a fake with the original product and traders
threaten to weaken their brands and the sale is lost in favour of the counterfeit gods. In
the long run the expansion of counterfeiting gods might lead to less incentives for
businesses to invest and develop trademarks. From the first of July 2011 there will be a
new law in force in Sweden that regulates trademark infringement. Like the previous law,
the new will have the same regulations concerning the scop of exclusive rights, which
means that it will still be permissible for consumers to buy and use counterfeit gods for
private consumption. Intrusion can only be made where the use is in connection with
commercial activities. In France and Italy, the legislature chose to design the exclusive
right in a stricter way. Unlike Sweden, consumers in France and Italy can commit

trademark infringement in context with their private use.

The essay's main purpose is to critically examine the legislature's motive for the
trademark law of exclusive rights. The study has been carried out with a dogmatic
approach that particularly focused on the legislative history and ulterior motives. Also to
compare the new Trademark Law with other similar legislation, a comparative approach
has been used. The results of the dogmatically method combined with the comparative
approach where that the legislature's motives for not letting the exclusive rights to
trademarks apply to other than to distinguish goods and services was that a further
exclusive right outside of the use in trade would affect the public interest and could limit
the free competition. The essay also recognized that the Swedish trademark law has an
insufficient protection for the trademark holder concerning damage related to goodwill

impairment.






Sammanfattning

Varumirkesforfalskning dr idag ett allmédnt forekommande problem. Utbredningen av
forfalskade varor riskerar att minska incitamenten att investera och bygga upp
varumirken, pd samma sétt som incitamenten att investera i och utveckla likemedel
skulle minska om mdgjligheten till patent forsvagades. Varumérkesforfalskning ar ett
problem for badde konsumenter och néringsidkare. Konsumenterna riskerar att férviaxla en
forfalskad vara med ett original och néringsidkarna riskerar att deras varumérken
forsvagas och att forsdljning gir forlorad till formén for de forfalskade varumirkena.
Varumirkesforfalskningen har ocksd kopplingar till organiserad brottlighet och
terrorverksamhet.

Den forsta juli 2011 blir en ny varumairkeslag géllande i Sverige. Likt den tidigare lagen
innebdr den nya att det forblir tillatet for konsumenter att for privat bruk kdpa och
anvinda forfalskade varor. Varumaérkesintrdng kan siledes endast ske om anvindningen
av det skyddade varumérket sker i samband med ndringsverksamhet. Det innebdr att
konsumentens lagliga inkdp av en forfalskad vara har en motprestation, néringsidkarens
forsaljning, som &dr olaglig. Uppsatsens huvudsakliga syfte &r att kritiskt utreda
lagstiftarens motiv till den varumirkesrattsliga ensamréttens utformning samt att besvara
frgestillningen hur avvigningen mellan begreppen anvindande i naringsverksamhet och
privat utformats i materiell ratt. Det 4r en frdga av vikt eftersom den nuvarande svenska
regleringen inte &dr helt given. I Frankrike och Italien har lagstiftaren ndmligen valt att
utforma ensamriétten pé ett for konsumenterna och de privata intressena, striktare sétt. Till
skillnad fran Sverige kan konsumenter i Frankrike och Italien begé varuméirkesintrang vid
anvindning for privat bruk.

Utredningen &r gjord med en rattsdogmatisk metod dir framforallt forarbeten nyttjats. For
att ocksd jamfora den nya varumérkeslagen med annan lagstiftning har en jamforande
komparativ ansats anvéinds. Resultatet av den réttsdogmatiska metoden kombinerat med
den komparativa ansatsen dr att lagstiftarens motiv till att inte lata ensamrétten for
varumirken gélla for annat dn att sérskilja varor och tjanster var att en vidare ensamratt
utom anvindning i néringsverksamhet skulle inverka till nackdel for de allminna
intressena och riskera att begrénsa den fria konkurrensen. Vidare kan de skillnader som
atgérs mellan den varumaérkesrittsliga och upphovsrittsliga lagstiftningen hérledas till
skillnader mellan Paris- och Bernkonvention. Det noterades dessutom att den svenska
varumadrkeslagstiftningen ger ett bristande skydd mot goodwillskada som uppstar i
samband med att konsumenter nyttjar forfalskade varor.






Forord

Under varterminen 2011 har jag givits mojligheten att forfatta en kandidatuppsats vid
Ekonomihogskolan ~ vid  Lunds  Universitet. =~ Amnet  for  uppsatsen  &r
varumarkesforfalskning och det olovliga utbud av forfalskade varor som drivs av en
lovlig efterfrigan fran konsumenterna. Idén till att undersdka problemet med
varumarkesforfalskning uppstod i samband med en resa till Turkiet dér jag forvinades av
det stora utbudet av varumérkesforfalskade varor. Nér jag initialt granskade lagstiftningen
och fann att det var lagligt att kdpa men inte att sdlja, blev jag dels konfunderad med
framforallt intresserad av att undersoka varfor lagstiftningen var utformad pé det for mig
ganska tvetydiga séttet. Jag vill tacka familj och vénner som har tagit sig tid att ldsa och
kommentera uppsatsen under arbetets géng. Framforallt vill jag rikta ett tack till min
handledare  doktor Jonas Ledendal pd& Handelsrittsliga Institutionen vid
Ekonomihogskolan Lunds Universitet och till professor Marianne Levin pa Juridicum vid

Stockholms Universitet som ideellt bidragit till detta arbete.

Tack och trevlig lasning

Carl Ahlgren

Lund, 2011-05-30






Innehall

1. INIe@dNING....coiirrrnsss s ————————————————— 13
T2 1€ 1 13
1.2 Syfte och problemformulering........cu i ——————— 14
1.3 Metod och material.......cccnss————————— 14
I N 40 11 0D 0 16
1.5 DiSPOSItION ..t e 16

2. KAnneteCKenSTatl. ... sssssssssasas 17
28 B 011 LT 000 17
2.2 Kianneteckensratts utvecKkling .........issssssssssssssnssas 17
2.3 Internationell KinnetecKensratt.......insssssnn. 18
2.4 Svensk Kidnneteckensratt......mnsnesssssssnssn 19

2.4.1 Ensamrattens UPPROMST....oceereeeeree s sesssesessesssssessessessessessesssssessessssssessesss 19
2.4.2 Forvaxlingsbara varuKanneteCKen ... encneeneeneesesseseesessessesessesssssesseses 20
2.4.3 Vilseledande varuKanneteCKen ... erceneensensesresseeseessesseseesessesssessessesssssessesns 21
2.4.3 Vilseledande- och forvaxlingsbara- varukdnnetecken........ncneeneeneenn. 21
B TSI Vo U 10 ) o =) o P 22
2.4 Ny varumirkeslag (SFS 2010:1877) ..cccucimsnmsmsmsmsssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssas 23
2.5 Ndringsverksamhet i svensk immaterialrattslig lagstiftning; en
rattssystematisk jAmMfOrelse ... —————————— 24
2.6 Sammanfattning: KinnetecKenSratt ... 25

3. Analys: varumarkeSintrang ... 27
3.1 Immaterialritten: avvigning mellan ensamritt och fri konkurrens,
mellan privata och allmanna intressen. ... ———————— 27

3.1.1 Ensamrattens Omfattning .....ccooemeoneenmeeneenseenessess s sssssssssssssssssssesssssssssans 27
3.1.2 Varumarkesrattsliga aKtOTrer ..o seseesses e ssessessesssesessesns 29

3.2 Undantag: Italien och FranKkriKe ... 30

R J0 /00 B 1 7 1 U)o O PP 31
3.2.2 FranKIIKe .o secsses s ssesses et sssss st sses s se s s sssses s ssssssssesas 31
3.2.3 Sammanfattning: [talien och FrankriKe......nnecseeseeeneenns 33

3.3 Forhallandet mellan niaringsverksamhet och privat bruk........cccucssererens 34
3.3.1 Fraga om intrang i gemenskapsvarumarke, NJA 2008 s. 1082 .....cc.cccoueunnen. 35

3.4 Lagstiftarens motiv till utformningen av ensamratten .........cocemsnssscnns 37
4. Sammanfattning och avslutande anmarkningar .........ccocunmmnnsesesnsnsnns 43

4.1 FOrfattarens refleRtiONeT ....cciieiierisesissssissssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssnssssssssnnss 44






Forkortningar

ACTA Anti-Counterfeiting Trade Agreement

BRB Brottsbalken

EU Europeiska Unionen

HD Hogsta domstolen

TACC International Anticounterfeiting Coalition

KKL Konsumentkdplagen

MFL Marknadsforingslag (2008:486)

NVML Nya varumérkeslagen (2010:1877)

NJA Nytt juridiskt arkiv

PK Pariskonventionen

URL Lag (1960:729) om upphovsritt till litterdra och konstnirliga verk
RH Hovritten

SOU Statens offentliga utredning

TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
VML Varumérkeslag (1960:644)

WTO World Trade Organisation






1. Inledning

1.1 Bakgrund

Varumérkesintrang genom forfalskning ar ett fenomen som under de senaste aren blivit
allt mer patagligt. Det d4r dock inget nytt fenomen. Redan under antiken foérekom
varumarkesforfalskning nir franska vinodlare forfalskade vinkorkar i ett forsok att
efterlikna de korkar som anvindes av de italienska vinodlarna. Det som under senare tid
blivit alltmer férekommande, dr att den illegala handeln med varumirkesforfalskade
varor har okat. Piratkopiering och varuméarkesforfalskning dr numera betydande problem
for bade niringsidkare och konsumenter och uppskattas utgéra mellan fem och sju
procent av den totala vérldshandeln, vilket motsvarar en forlust om uppskattningsvis 200
000 legala arbetstillfdllen arligen.' Det innebér att den internationella handeln med
varumirkesforfalskade varor uppgick till uppskattningsvis 200 miljoner USD ar 2005°
och inom Europa uppskattades tjugo procent av den totala klddforsdljningen utgoras av
varumirkesforfalskade varor.’ Enligt International Anticounterfeiting Coalition (IACC)
har omfattningen av varumérkesforfalskningen 6kat med over 10 000 procent under de
senaste tva decennierna vilket delvis anses vara ett resultat av konsumenternas okade
efterfragan pa billiga och ddrmed ofta forfalskade varor. Vissa konsumenter lever i tron
att varumérkesforfalskningen &r begrinsad till klockor och handvéskor och inser inte att
det ocksd handlar om potentiellt farliga produkter som likemedel och flygplansdelar.*
Varumirkesforfalskning syftar till att lura konsumenterna till att fatta beslut pa felaktiga
grunder genom att fa dem att tro att kopiorna #r original.” De foretag som utsitts for
forfalskning lider stora ekonomiska forluster men vad som &r dnnu mer allvarligt ar att
varumdrkesforfalskningen ofta har kopplingar till grov organiserad brottslighet och
terrorverksamhet.’

Enligt géllande svensk rétt dr det inte straffbart att kopa forfalskade varor om syftet ar att
anvinda varorna for privat bruk. Det kommer inte heller att bli straffbart att kdpa och
anvinda sddana varor for privat bruk enligt den nya varumérkeslagen, som trader ikraft
den 1 juli 2011. Saledes &r det inte konsumenternas efterfrdgan av forfalskade varor som
ar olovlig utan endast niringsidkarnas forséljning och distribution. Det dr tva sidor av

samma mynt dir den ena sidan- utbudet- dr olovlig samtidigt som den andra sidan av

" Levin, (2009), s. 524

2 Rédets resolution om en vergripande plan for bekdmpning av varumirkesforfalskning och piratkopiering,
EUT(2008/C 253/01)

3 Levin, (2009), s. 524

* Slocum, (2010), Counterfeit Goods: How Did We Get Here and Where Will We Go Next?, s. 6
5 Bernitz, (2009), s. 242-243

6 www.iacc.org himtad 2011-04-10
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myntet- efterfrdgan- ar tilldten. Tidigare debatter om varumérkesforfalskning har framst
varit inriktade mot reaktiva tullatgdrder och ingripanden, foljaktligen vilka mojligheter
det finns att stoppa de forfalskade varorna vid grinserna innan de gors tillgédngliga pa
marknaden, den olovliga sidan av myntet. Detta arbete avser att belysa mer
bakomliggande motiv till lagstiftningens utformning i hopp om att skifta fokus mot
konsumenternas efterfragan av forfalskade varor och mer preventiva &tgérder mot
varumdrkesforfalskning, den dven fortsattningsvis tilldtna sidan av myntet. Frankrike och
Italien har i ett forsok att minska konsumenternas efterfrdgan gjort det straffbart for
konsumenter att inforskaffa och inneha varumérkesforfalskade varor. Det dr dock
undantagsfall emedan majoriteten av den Europeiska unionens medlemsldnder har
regleringar som liknar den svenska, dér det inte &r straffbart att for privat bruk inforskaffa
och inneha varumérkesforfalskade varor. Foljaktligen dr inte varumaérkesritten
fullstindigt harmoniserad inom EU, eftersom synen pad hur problemet med
varumdrkesforfalskning 10ses samt den materiell réttsliga situationen skiljer sig mellan de

europeiska medlemsstaterna.

1.2 Syfte och problemformulering

Syftet med undersdkningen dr att belysa grunden for begrinsningen av varumérkesrétten
till intrdng i ndringsverksamhet i enlighet med den svenska lagstiftningen. Séledes avser
arbetet utreda orsaker till varfor lagstiftaren valt lta ensamrétten for varumérken endast
gélla vid anvéndning i ndringsverksamhet. Jag avser gora en utredning av hur regleringen
betrdffande varumairkesforfalskning &r utformad samt kritiskt analysera lagstiftarens
motiv till kdnneteckensréttens omfattning. Forskningsobjektet for arbetet d4r den svenska

lagstiftningen rorande varumarkesintrang.

Undersokningens huvudsakliga fragestéllning som framstillning dmnar besvara lyder
enligt f6ljande: Hur har avviagningen mellan begreppen anvindande i niringsverksamhet

och privat bruk utformats i materiell ratt?

1.3 Metod och material

Arbetet baseras pd en rittsdogmatisk metod vilket innebér en kritisk och analyserande
tolkning samt undersdkning av géllande rétt i syfte att utreda réttsldget med utgdngspunkt
i etablerade rittskallor som lag, forarbeten, réttspraxis och doktrin.” Syftet med den valda
metoden &r saledes att framstélla kunskap om géllande rétt. Framstéllningen bestir dven

av komparativa metodiska inslag som innebédr en réttssystematisk jaimforelse med syfte

7 Sandgren, (2007), Rdttsvetenskap for uppsatsforfattare, s. 11
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att utrona likheter och skillnader samt bearbetning av de faststéllda likheterna och
skillnaderna genom forklarning av deras uppkomst samt -efterforskning av
rittsordningarnas gemensamma kirna.® Den komparativa delen bestir av en jamforelse av
ensamritten inom det svenska immaterialrittsliga omriddet samt en analys av denna i
forhallande till fransk och italiensk rdtt med tonvikten riktad mot den franska

lagstiftningen.

Arbetet har utgétt fran den nu géllande varumérkeslagen (1960:644) och undersokt hur
lagstiftningen ar utformad rorande varumarkesintrdng och sarskilt
varumdrkesforfalskning. Tonvikten i arbetet, dr dock riktad mot den nya varumérkeslagen
(2010:1877) som trader ikraft den 1 juli 2011. For att utreda lagstiftarens motiv till att
inte lata reglerna om varumaérkesintrdng omfatta anvindning for privat bruk, utreds bade
den idag géllande lagstiftningen samt den som i sommar blir gillande, parallellt.

Vid undersékning av den nu géllande varumirkeslagen (1960:644) har prejudikat
anvinds for att vidare klarldgga lagstiftningens utformning. Det finns dock av forklarliga
skil inga prejudikat att tillgd rorande den nya varumérkeslagen (2010:1877). Utredningen
av gillande rétt, som Aaterfinns i det andra kapitlet, gors utifrdn den idag géllande
varumdrkeslagen frdn 1960. For att vidare utreda lagstiftarens syfte till reglernas

utformning har i stor utstrdckning ocksa férarbeten nyttjats.

Emedan den nya varumirkeslagen (2010:1877) ej trétt i kraft har vissa metodproblem
uppstatt i samband med utredning av den nya lagens konsekvenser. Avsaknaden av
prejudikat har inneburit att det varit problematiskt att utreda den nya lagstiftningens
effekter. Men tack vare stod av expertutlitanden med insyn i lagstiftningsprocessen samt
granskning av forarbeten till den nya lagstiftningen, har en grundlig analys kunnat
genomforas. Problem uppstod ocksa i samband med undersdkningen av den italienska
och i synnerhet den franska rétten, eftersom det endast fanns en begrdnsad mingd
litteratur och vetenskapliga texter forfattade pa engelska. Problemet 16stes dels genom att
tonvikten lades pd den franska rétten dér engelsk litteratur fanns att tillgd samt dels

genom stdd frén handledaren som genom efterforskning lyckades finna ldmpligt material.

Vid nyttjande av materialet ar det av vikt att viga de olika kéllornas trovérdighet mot
varandra. Den litteratur som anvénts tillsammans med artiklar bedoms av forfattaren vara
tillforlitliga. Under arbetets gang har ocksd stod inhdmtats fran Marianne Levin och
eftersom det inte dr ndgra offentliga uttalanden eller publikationer utan utgérs av
mailkonversationer dr de inte lika tillforlitliga som Ovrigt material, varfér dessa

uttalanden endast fungerar som upplysande och vidare klargérande underlag.

¥ Bogdan, (2003), Komparativ réttskunskap, s. 18
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1.4 Avgransning

Arbetet dr avgrinsat till att utreda det svenska forhallandet rérande forvéxlingsbara och
vilseledande varumérken. Séledes utreds huvudsakligen den svenska lagstiftningen. Till
skillnad frdn andra utredningar rérande varumirkesintrdng utreder detta arbete inte
mojligheterna for hindrandet av spridningen av forfalskade varor via tullatgérder utan
istéillet koncentreras det runt regleringen av anvdndandet av forfalskade varor for privat
bruk och hur det paverkar utbredningen samt om den nya varumérkeslagen skiljer sig frdn
den nu gillande varumérkeslagen i det avseendet. Saledes dr arbetet inriktat mot
preventiva atgédrder i stillet for reaktiva atgdrder i form av tullingripanden. Med
preventiva atgdrder menas vad som kan gdras for att minska efterfrigan pé

varumdrkesforfalskade varor i férebyggande syfte.

1.5 Disposition

Arbetet bestar av fyra kapitel. I det forsta kapitlet ges en Oversikt av arbetets inriktning
samt en aktualisering av dmnesvalet. I det andra kapitlet ges en d&mnesorientering med
utredning av gillande rdtt samt en introduktion till den nya varumirkeslagen
(2010:1877). Kapitlet avslutas med en réttsystematisk jamforelse av den svenska
immaterialrdtten. Det tredje kapitlet innehaller en analys av marknadens olika aktorer
samt varumarkets funktioner och hur samspelet mellan dessa paverkat lagstiftningen samt
en rattssystematisk jimforelse av den franska och italienska lagstiftningen. Vidare ges
djupare undersdkning av forhallandet mellan anvéndning i néringsverksamhet och privat
bruk och for att noggrannare analysera forhdllandet mellan anvindning i
nédringsverksamhet och privat ges en analys av ett betydande réttsfall. Det tredje kapitlet
innehéller ocksa en kritisk analyserande utredning av lagstiftarens motiv till ensamréttens
utformning med syfte att besvara arbetets frigestdllning. Arbetet avslutas med en

sammanfattning och avslutande anmérkningar.



2. Kanneteckensratt

2.1 Inledning

I det foljande kapitlet redogdrs for gillande rétt. Inledningsvis ges en kort historisk
beskrivning av den juridiska utvecklingen inom omradet foljt av en presentation av den
internationella varumérkesritten, som i dag har en stor paverkan pa den svenska ritten.
Vidare genomfors en mer detaljerad utredning av den svenska ritten med tonvikt pa
vilseledande och forvéxlingsbara varumirken samt en genomgéng av sanktionssystemet
enligt géllande varumérkeslag. Avslutningsvis ges en rattssystematisk utredning av den

svenska immaterialrittsliga lagstiftningen med betoning pa ensamréttens begrénsning.

2.2 Kanneteckensratts utveckling

Sveriges forsta varuméirkeslag trddde i kraft 1884. Den i skrivande stund géllande
lagstiftningen baseras pa 1960 &rs varumdrkeslag. Lagen har efter dess inforande
genomgétt en rad fordndringar. Lagen har bland annat anpassats till EG:s
harmoniseringsdirektiv’ och anslutits till EG:s-varumirkessystem. Négra av de viktigaste
internationella konventionerna inom varumérkesritten, som Sverige anslutit sig till, r
Pariskonventionen (PK), Nizza-arrangemanget om klassificering av varumaérken, avtalet
om Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS-avtalet) samt
Madridprotokollet."

Det har hiant mycket pad det immaterialréttsliga omradet under de senaste &ren. P4 det
internationella planet har forhandlingarna om Anti Counterfeiting Trade Agreement,
(ACTA-avtalet) gétt in i sitt slutskede. Avtalet, som ska stirka skyddet for
immaterialritten och bekdmpa forfalskningar och piratkopiering av varor som
markeskldder, musik och filmer stods av EU-ldnderna, USA, Japan, Sydkorea, Singapore
och flera andra linder, ddremot inte Kina. P4 nationell nivd gav regeringen genom
direktiv 1997:118"" i uppdrag at varumirkeskommittén'” att géra en Gversyn av den
géllande lagstiftningen och i december 2010 beslutade riksdagen att erséitta den 50 ar

gamla varumérkeslagen med en ny varumaérkeslag, som tréder i kraft den 1 juli 2011.

® Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumaérkeslagar

1% 1 evin, Bonnier, (1998), Praktisk varumdrkesrditt, s. 19-21
' Direktiv: 1997:118 Oversyn av den varumérkesrittsliga lagstiftningen

12 Ordforande; hovrittspresidenten Anna-Karin Lundin, ledaméter; direktéren Birgitta Hermansson,
professorn Marianne Levin och direktor Bertil Stromberg, experter; patent- réttsradet Per Carlson, chefsjurist
Per Holmstrand samt hovrittsassessor Kenneth Nordlander.
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2.3 Internationell kanneteckensratt

I Pariskonventionen regleras de minimistandarder som avser skyddet fér monster, patent
och varumirken. Det dr frdn Pariskonventionen som de internationella regleringarna av
varumadrkesratten hirstammar. Regleringarna 4r en kompromiss mellan konventionens tva
huvudprinciper om territorialitet och ldran om varumirkens universalitet. Enligt artikel
6°* PK ska ett utomlands registrerat varumérke, om det dr vél eller notoriskt ként, ocksé
respekteras hir. Forpliktelsen syftar till att motverka varumairkesstolder pé internationell
niva. Enligt artikel 69" PK ska ett varumirke som &r registrerat i utlandet ocksa kunna
registreras i sin ursprungliga form i Sverige. Principen som bendmns Telle quelle

sterfinns ocksé i 29 § varumirkeslagen (VML)."

I artikel 19 PK uttrycks att varumérkesskyddade varor med vilseledande
ursprungsbeteckning kan beslagtas vid grénsen. Pariskonventionen innehaller dock inte
nigra bestimmelser angéende tvistlosning eller hur regleringarna ska verkstillas.

Bestammelserna i Pariskonventionen dr sdledes av mer reaktiv karaktér.

Med bland annat Pariskonventionen som grund tridde ar 1995 TRIPS-avtalet i kraft.
TRIPS-avtalet utgor en del av WTO-avtalet (World Trade Organisation), vilket innebéar
att medlemmar i WTO 1 stor utstrackning ocksd &r anslutna till TRIPS. TRIPS anger
minimikrav for vad som medlemsstaternas nationella lagstiftning maste uppfylla och
regleringarna om varumairken &terfinns i artikel 15 ff. Sverige d&r medlem av WTO och
har ocksa accepterat TRIPS.

I april 2011 offentliggjordes nista steg i utvecklingen mot en mer internationellt
harmoniserad varumaérkesratt, ACTA-avtalet. Avtalet, som bland annat EU och USA star
bakom, &r en internationell Overenskommelse om hur varumirkesforfalskning och

piratkopiering ska bekimpas."

1 Levin, (2009), s. 369-370
% op.cit. s. 371

1 www.trade.cc.curopa.cu, Anti-Counterfeiting Trade Agreement: European Commission welcomes release
of negotiation documents, hamtad 2011-04-04



Varumérkesforfalskning 19

2.4 Svensk kanneteckensratt

Enligt 1 § VML beskrivs ett varumérke som ett kdnnetecken med funktion att
symbolisera de varor och tjinster som varumirkesinnehavaren tillhandahéller i sin
ndringsverksamhet. Ett varumérke anses ha en sirskiljande funktion genom att det
sdrskiljer varor utifrdn varornas kommersiella ursprung. Beteckningen varumérke
anvinds for sddana typer av tecken som enligt VML kan registreras. For tecken som inte
uppfyller kraven for registrering anvéinds enligt 2 § 2 st VML beteckningen

. 16
varukédnnetecken.

Alla typer av tecken, som kan &terges grafiskt och som kan sérskilja ett foretags varor
eller tjénster fran andras, ska enligt varumérkesforordningen'” och varumirkesdirektivet'®

. . . 19
kunna registreras som varumérken, dock med vissa undantag.

2.4.1 Ensamrittens uppkomst

Enligt svensk ritt finns tva olika sétt att erhalla skydd for varumérken. Skyddet
uppkommer enligt huvudreglerna antingen genom inarbetning eller registrering, (1-2 § §
VML). Vid ett nationellt registreringsforfarande i Sverige undersoks initialt om ansékan
uppfyller de formella foreskrifterna samt om det foreligger nagra absoluta eller relativa
registreringshinder. De absoluta hindren finns i 13 § 1 st. VML samt 14 1 st p 1-3 VML
och de relativa i 14 § 1 st p 4-9 VML. Ett sddant hinder kan exempelvis vara att
varumadrket anses forvaxlingsbart. Ytterligare ett krav for registrering ér att kannetecknet
anses ha sirskiljningsféormaga enligt 13 § VML.” Inarbetning som grund for skydd finns
inte reglerat i varken gemenskapsvaruméirkesférordningen eller varumaérkesdirektivet.
Enligt den svenska rétten anses ett varumérke vara inarbetat om det hér i landet inom en
betydande del av den krets till vilken det riktar sig, omsdttningskretsen, &r ként som
beteckning for de varor som tillhandahalls under kdnnetecknet, 2 § 3 st VML. Saledes
kravs det att varumérket dr kdnt inom en betydande del av omséttningskretsen for att det
ska kunna erhdlla skydd genom inarbetning i enlighet med den svenska ritten.
Lagstiftaren anser att det inte gér att faststdlla en fast procentsats for nér ett kdnnetecken

anses vara inarbetat. Grinsen anses dock utgdéra ungefirligen en tredjedel av

1 Bernitz, (2009), s. 230
17 SFS 1960:648

18 Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumaérkeslagar

19 Bernitz, (2009), s. 232
2 op.cit. s. 238
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omsittningskretsen. Ensamrétten kan sdledes enligt svensk rétt uppstd antingen genom

registrering eller genom inarbetning. *'

11§ VML foreskrivs en kénneteckensritt for ett varumérke som kidnnetecken for varor
som tillhandahélls i néringsverksamhet. Det krdvs dock enligt 1 § 2 st VML att det
foreligger sdrskiljningsformaga. Med sérskiljningsforméga avses att varumarket dr dgnat
att sirskilja innehavarens varor frdn andras. Kravet pd sérskiljningsforméga é&terfinns
ocksd i 13 § 1 st VML som ett krav for registrering. Enligt vigledande praxis ska
sarskiljningsformigan beddmas utifrdn en normalt informerad och skéligen upplyst
genomsnittskonsument. 2 Bedomningen av sirskiljningsformaga ska ocksa enligt
forarbetet ske utifrdn varumaérkets helhetsintryck.23 Kravet pa sérskiljningsforméga &r det
enskilt viktigaste absoluta registreringshindret och &r ocksd ett krav for att ett

. . 24
kannetecken ska anses vara inarbetat.

Ur lagstiftarens perspektiv har varumérkets sarskiljningsféormaga, utdéver den i
ndringsverksamheten viktiga funktionen, en mer samhéllsnyttig funktion. Varumérken
underldttar kommunikation mellan de olika aktérerna pa marknaden vilket skapar en
handel som karakteriseras av en hogre grad av effektivitet.> Varumirkets funktioner och
olika aktdrer analyseras vidare i det tredje kapitlet i ljuset av ensamréttens begrinsning

till anvdndning i néringsverksamhet.

2.4.2 Forvaxlingsbara varukdnnetecken

Vilseledande varukdnnetecken dr inte detsamma som forvéxlingsbara varukénnetecken.
Ett méirke som &r sa likt ett annat varumérke att omséttningskretsen far uppfattningen att
det dr den senare, dr att anses som ett forvixlingsbart varukdnnetecken. Om maérket i
stillet 4r dgnat att framkalla en oriktig uppfattning om den kénnetecknade varans art,
beskaffenhet, anvidndning, ming, ursprungsort eller pris dr det att anses som
vilseledande.”

Skyddet for ett varumérke innebér, enligt 4 § VML, att ingen annan &n innehaven av

varumadrket 1 ndringsverksamhet far anvénda ett mérke som dr forvixlingsbart med det

2! Bernitz, (2009), s. 239-240

2 Mal C-210/96, (Séljfrimjande information som sannolikt kan vilseleda képare)
* 80U 1958:10, 5. 271

* Bernitz, (2009), s. 250

% Melin, (1997) Varumdirket som strategiskt konkurrensmedel — om konsten att bygga upp starka
varumdrken, s. 25

% Bernitz, (2009), s. 250
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skyddade varumairket. Det foreligger alltsd en ensamritt for innehavaren av ett varumérke
som innebdr att han eller hon kan hindra andra i fran att i niringsverksamhet anvénda

e e qe . 2
forvixlingsbara varukinnetecken.”’

Vidare foreskrivs i 6 § 1 st VML att ett kdnnetecken &r att anse som forvixlingsbart
endast om det avser varor av samma eller liknande slag. Det finns emellertid mdjlighet
att fa ett utokat skydd for vél ansedda varumérken mot varor som inte dr av samma eller
liknade slag. Enligt 6 § 2 st VML kan ocksé forvaxlingsbarhet aberopas for vél ansedda
kidnnetecken.  Det finns ytterligare ett sétt att erhdlla skydd utanfér varuslag,
Kodakregeln. Kodakregeln dr en vedertagen internationell princip som medfor ett skydd
utanfor den ordinarie marknaden med undantag for doménnamn. Principen &r enligt
forarbetena till VML ett undantagsstadgande som endast ska tillimpas nir varuméarkena

ar helt identiska eller mycket néra Gverensstimmande.”®

2.4.3 Vilseledande varukdannetecken

Ett mérke som &r dgnat att framkalla en oriktig uppfattning om den kénnetecknade varans
art, beskaffenhet, anvindning, méingd, ursprungsort eller pris anses som vilseledande.”’
Ett varukdnnetecken som &r vilseledande ar ett absolut registreringshinder enligt 14 § 1 st
2 p VML, som stadgar att ett médrke som &r dgnat att vilseleda allménheten inte far
registreras. Med vilseledande avses varans objektiva egenskaper som ar dgnade att
framkalla en felaktig forestillning om varans art, beskaffenhet, méngd, anvandning, pris

eller ursprungsort.3 0

2.4.3 Vilseledande- och forvéaxlingsbara- varukannetecken

Det &r av vikt att gora en gridnsdragning mellan vad som anses vara forvéxlingsbara och
vad som anses vara vilseledande varukénnetecken och enligt forarbetena till den nu
gillande varumaérkeslagen fran 1960 gors en distinkt skillnad. Vid vilseledande
varuké@nnetecken tar man en bredare hinsyn och beaktar ett mer allménréttsligt intresse.
Allménrittsligt intresse innebar att de kdpare som varumérket viander sig till far en annan
och ofta sdmre vara &n vad de genom varuméirket torde ha forutsatt. Sdledes framkallar
varuké@nnetecknet en oriktig association hos konsumenterna. Det &r i dessa fall sjélva
kidnnetecknet som é&r vilseledande med avseende pa varornas egenskaper. Mer preciserat
kan ségas att det dr méirken som dr framtagna for att framkalla en oriktig uppfattning om

7 Bernitz, (2009), s. 255-256

#S0U 1958:10 5. 257 ff.

¥ Bernitz, (2009), s. 250

39 1 evin, Bonnier, (1998), Praktisk varumdrkesrditt, s. 146
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varans art, beskaffenhet, miangd, anvindning eller pris, ursprungsort eller tiden for dess
framstillande.”’ Vid forvixling tas hinsyn till det privatrittsliga intresset genom att man
avser hindra att tvd kéinnetecken &r sa lika att konsumenterna fér en felaktig uppfattning
om varornas kommersiella ursprung. *> Betriffande varumirkesforfalskning ar det

huvudsakligen fraga om forvéxlingsbara varukénnetecken.

2.4.5 Sanktioner

Varumérkesforfalskning utgdr idag en del av den organiserade brottsligheten vilket har
bidragit till att sanktionerna skérpts och sedan ar 1994 anses varumirkesforfalskning
likvirdig med stold.”® Kritik har dock riktats mot det svenska sanktionssystemet dér det
hévdats att sanktionerna inte varit tillrdckligt starka och att det varit svért att & praktiska
resultat. De som blivit utsatta for varumérkesintrdng har i vissa fall undvikit att processa
eftersom det ofta medfort hoga kostnader och forhallandevis sma utdémda ersittningar.”*
Ett fungerande sanktionssystem dr av betydelse for innehavarna av immaterialrattigheter
och eftersom etablerandet av ett varumirke ofta dr forknippat med stora kostnader ar det
sdledes av vikt att innehavarna ocks4 tillforsikras ett fullgott skydd.” I syfte att forstirka
det immaterialrittsliga skyddet antog EU 2004 sanktionsdirektivet (Ipred). *°
Sanktionsdirektivets ursprung kan delvis hdrledas ur den tidigare beskrivna omfattande

varumirkesforfalskningen.”’

Inom det immaterialrittsliga omradet kan intrdng medfora olika sanktioner: forbud, straff,
skadestdnd och sdkerhetsatgédrder. Forbud ska enligt artikel 44.1 TRIPS inkluderas bland
de immaterialrittsliga sanktionerna. Det &r forenligt med svensk ritt som enligt 37 b §
VML stadgar att forbud kan meddelas vid vite. Det finns ingen reglering avseende
vitesbeloppets Ovre grins. Det for att vitet ska kunna séttas sa pass hogt att det fir en
avskrickande effekt. Vidare krdavs det varken uppsdt eller oaktsamhet for att
forbudssanktionen ska aktualiseras.*®

Enligt 37 § VML kan straff utgd ndr intrdng gjorts antingen genom grov oaktsamhet eller
uppsatligen. Rekvisitet grov oaktsamhet innebdr att det kan anses vara straffbart att

3! Levin, Bonnier, (1998), Praktisk varumdrkesriditt, s. 146 ff.

* Ibid

3 Levin, (2009), s. 523

3 op.cit. s. 511-512

3 Bernitz, (2009), Immaterialritt och otillbérlig konkurrens, s. 384

3 Europaparlamentets och ridets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sikerstillande av skyddet for
immateriella réttigheter

*7 Bernitz, (2009), Immaterialritt och otillborlig konkurrens, s. 385
38 Levin, (2009), s. 515-516
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mottaga varor till forsdljning direst omstidndigheterna medfor att mottagaren rimligen
maste ha misstidnkt att det rorde sig ddrest olovligen maérkta eller framstédllda varor.
Péfoljden vid grov oaktsamhet eller uppsat kan utgd med hogst tva ars fiangelse eller
boter. I praktiken forekommer endast boter. Generellt dr straffréttsliga sanktioner
tillimpliga nédr det ror sig om professionell kriminalitet, vilket ofta &r fallet vid

varumirkesforfalskning.*

Skadestand kan utgd vid brott samt vid person- och sakskada och ska é&terstdlla den
skadelidande till samma situation som foreldg innan skadan intrdffade. Den som
uppsatligen eller av oaktsamhet gjort sig skyldig till varuméarkesintrdng skall betala skélig
ersittning for utnyttjandet av kdnnetecknet enligt 38 § VML. Ersittning for utnyttjandet

ska utgd oavsett om det forekommit nigon skada eller ej.*

Sakerhetsdtgiarder innebér att domstol kan tréffa beslut direst lampliga atgérder for att
motverka spridning av olovliga exemplar pd marknaden. Det kan innebéra att de olovliga
exemplaren kan tas i beslag eller forstoras alternativt 1dmnas ut mot 16sen enligt 41 §
VML."

2.4 Ny varumarkeslag (SFS 2010:1877)

I en av regeringen dverldmnad proposition till lagradet foreslds en ny varumérkeslag som
ska ersitta den nu gillande varumirkeslagen (1960:644).*Motivet till utredningen var att
i nordisk anda undersdka hur firma- och varumérkesrdtten bdst harmoniseras och
integreras samt att undersdka behovet av firma som en separat skyddad immaterialréttslig
foreteelse vid sidan av varumirkeslagen.” Den nya varumirkeslagen har antagits och
trader alltsé i kraft den 1 juli 2011. Propositionen innehéller forslag till férenklingar som
ska ge en modernare lagstiftning. I huvudsak innehéller forslaget en forenklad
ansdkningsprocess for registrering av varumairken, en storre grad av harmonisering till
EU-rétten, att Sverige ansluter sig till Singaporekonventionen samt att det ska bli enklare

att hiva varumérken nir innehavaren inte lingre har nigot intresse av varumirket.*

¥ Levin, (2009),, s. 520-524

“ Bernitz, (2009), Immaterialritt och otillborlig konkurrens, s. 250

I Levin, (2009), s. 538-539

“2 Prop. 2009/10:255

* Levin, Ny varumdrkeslag och dndringar i firmalagen, Ny Juridik, 1:10 s. 7-20
* www.sweden.gov.se hamtad 2010-10-14
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Propositionen foljer samma principer avseende forhéllandet mellan anvidndning av
kidnnetecken i ndringsverksamhet eller for privat bruk och den nya varumirkeslagen
innebdr inte ndgra stdrre materiella fordndringar. Skyddet mot varumirkesforfalskning for
innehavaren av kinnetecken &r inte géllande mot privatpersoner som for eget bruk kdper
och anvénder forfalskade varor i Sverige. I den nya varumérkeslagen uttrycks i1 § 1 st att
forslaget avser varukinnetecken som tillhandahalls i niringsverksamhet.” Det innebir att
ensamrétten inte omfattas av anvindning for annat dn att sérskilja varor och tjénster i
nédringsverksamhet. Sdledes medfor inte den nya varumérkeslagen att det blir straffbart att

i Sverige kdpa och inneha varumirkesforfalskade varor for privat bruk.*

En vidare utredning av forarbetet till den nya varumérkeslagen aterfinns i nésta kapitel
diar frégestdllningen om hur avvédgningen mellan begreppen anvindande i

nédringsverksamhet och privat bruk utformats i materiell rétt besvaras.

2.5 Naringsverksamhet i svensk immaterialrattslig lagstiftning;
en rattssystematisk jamforelse

Den svenska immaterialrdttsliga lagstiftningen har avseende upphovsritt, marknadsratt
och varumérkesrdtt en ensamritt vars omfattning skiljer sig mellan de olika
skyddsobjekten. I det folande stycket ges en redogorelse av skillnaderna inom den
immaterialréttsliga  lagsstiftningen  betriffande  ensamrittens begrdnsning  till

nédringsverksamhet.

Det upphovsrittsliga skyddet skiljer sig fran det varumaérkesriéttsliga skyddet pa ett antal
punkter. Det varumérkesréttsliga skyddet saknar bland annat krav pé originalitet for att
skydd ska erhallas. Detta eftersom en av varumérkesrittens frimsta funktioner &r en till
mottagaren riktad ursprungsangivelse. Varumirkesskyddet innehéller dock en begrésning
som det upphovsrittsliga inte gér. Som framstéllningen tidigare redogjort for i kapitlet ar
det varumarkesrittsliga skyddet i viss mén begrénsat till produktklasser. Anledningen till
denna begrinsning i det varumdérkesréttsliga skyddet ar att generellt anses olika
produktslag minska risken for forvixling ur konsumenternas perspektiv. Det
varumadrkesréttsliga skyddet innehaller som tidigare ndmnts undantag fran begransningen
av skydd till produktklasser for vil kéinda mérken, det utdkade skyddet."’

* Prop. 2009/10:255, s. 10
* Levin, Ny varumdrkeslag och dndringar i firmalagen, Ny Juridik, 1:10 s. 7-20
4T Wessman, (2002), s. 25 ff.
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Ensamritten for ett kdnnetecken omfattar endast anvindning i ndringsverksambhet.
Ensamritten for upphovsrittens skyddsobjekt litterdra- och konstnérliga verk &ar
emellertid annorlunda utformad. Enligt den svenska upphovsrittsliga lagstiftningen
omfattar ensamrétten ocksd ett skydd utanfér anvindning i ndringsverksamhet. Det
framgér av 2 § 1 st URL och innebér att man i privat bruk kan begé upphovsrittsligt
intrdng. Det foljer av Bernkonventionen art 9 (2) att upphovsmannen ska ha erséttning for
sédant som dr av ekonomisk betydelse. Det har med den moderna tekniken gjort patagliga
ingrepp i vad som tidigare var fritt i den privata sfiaren vilket kan jimforas med

undantagen andra kapitlet upphovsrittslagen.

Marknadsritten dr ett skydd som é&r lite olikt de andra immaterialrittsliga skydden.
Marknadsritten ger inget objektsskydd, utan det &r ett skydd som istéillet uppnés &r i en
specifik situation mot en viss otillborlig marknadsforingsétgdrd. Den marknadsréttsliga
lagstiftningen ger ett skydd for innehavaren mot otillborlig konkurrens. Skyddet omfattar
enligt 2 § MFL néringsidkares marknadsforing eller efterfrigan pé& produkter i
ndringsverksamhet. Saledes har varumérkesrdtten och marknadsritten en liknande

begransning avseende anviandningen i niringsverksamhet.

Sammanfattningsvis konstateras att den privata sfirens mojlighet att fritt utnyttja
immaterialréttigheter 1 stort karakteriseras av frihet. Det finns dock vissa
undantagsbestdmmelser i upphovsrittslagen som foljer av Bernkonventionen, dér det
stadgas att upphovsmannen &ar berittigad till ersdttning for anvindning som &r av
ekonomisk betydelse. Varumirkesrétten som istillet har sina rotter i Pariskonventionen
har en ensamritt som endast dr begrinsad till anvindning inom néringsverksamhet.
Saledes gér det att spéra skillnader mellan den svenska varumérkeslagen och den svenska
upphovsrittslagen avseende skyddets utformning till skillnader i Paris- respektive

Bernkonventionen.

2.6 Sammanfattning: kanneteckensratt

Varumérkesforfalskningen och dess medfoljande problem har dkat och 6kar fortfarande.
Den svenska varumérkesritten vilar pd en ensamritt for innehavaren av ett varumérke att
forhindra andra fran att i nédringsverksamhet anvénda ett med innehavens kdnnetecken
forvaxlingsbart mérke. Det innebdr att innehavaren av ett varumérke som antingen dr
registrerat eller inarbetat och erhdller skydd mot att andra i ndringsverksamhet anvander
ett tecken som dr forvaxlingsbart med dennes. Saledes &r det fritt for konsumenter att for
privat bruk kopa och anvidnda skyddade varumérken, &ven om mairkena utgor
varumdrkesforfalskningar. Det kommer inte heller att innebéra ndgot materiell férdndring

avseende ensamritten i och med att den nya varumarkeslagen triader i kraft. Generellt
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kan intrdngsgdrande mérken vara antigen vilseledande eller forvixlande. I samband med

varumdrkesforfalskning dr det frimst frdga om forvaxlingsbara mérken.

Inom den svenska immaterialritten &r ensamrittens omfattning utformad pa varierande
sitt. Allmant géiller att den immaterialréttsliga ensamritten, likt varumérkesrétten, ar
begrdnsad till anvdndning i ndringsverksamhet. Emellertid 4r den upphovsrittsliga
ensamritten utformad pad en avvikande sétt. Upphovsritten som héarstammar frén
Bernkonventionen stadgar att upphovsmannen ar beréttigad till erséttning for sddant som
ar av ekonomisk betydelse. Det innebdr att den skillnad som &tgérs mellan
varumadrkesrdtten, som hérstammar frdn Pariskonventionen, och upphovsritten gar att

hérleda till skillnader mellan Paris- och Bernkonventionen.



3. Analys: varumarkesintrang

Det foljande kapitlet kommer inledningsvis analysera varumaérkets olika funktioner samt
marknadens olika aktorer och hur samspelet mellan dessa har paverkat lagstiftarens
avvagning mellan begreppen anvdndande i niringsverksamhet och privat bruk i samband
med utformningen i materiell rétt. Vidare behandlas forhéllandet mellan
nédringsverksamhet och privat bruk genom en réttsfalsanalys samt en undersékning av

Frankrikes och Italiens avvikande lagstiftning.

3.1 Immaterialratten: avvagning mellan ensamratt och fri
konkurrens, mellan privata och allmanna intressen.

I det kommande stycket presenteras en analys av de faktorer som enligt forfattarens
mening varit av signifikant betydelse for lagstiftaren vid utformningen av den
varumadrkesrattsliga ensamritten. En betydande omsténdighet vid all lagstiftning &r att
inte lata lagstiftningen fa en for stor inverkan pd den privata sfarens frihet. Den f6ljande
analysen tar sin utgéngspunkt i just den balansen mellan den privata sfdrens frihet och
innehavarens behov av ensamritt. Det eftersom forhallandet mellan den privata sfirens
frihet och innehavarens behov av ensamritt har pétagliga kopplingar till lagstiftarens

begransning av ensamritten vid anvandning i ndringsverksamhet.

3.1.1 Ensamriattens omfattning

Ett varukdnnetecken har tvd grundliggande funktioner. Dels fungerar det som ett
individualiseringsmedel som innehavaren kan anvidnda for att urskilja sig fr&n andra
niringsidkare och dels som en funktion for konsumenterna att skilja p4 och undvika
forvixling av olika varor och tjinster.* Kanneteckensritten har alltsi dels en for
konsumenterna betydande funktion att garantera varans ursprung och dels en for
innehavaren viktigt funktion i form av ett investeringsskydd for de innehavare som
investerar i och bygger upp ett varumérke. Trenden fOr ensamrétten &r att
investeringsskyddet utvidgas i takt med att investeringarna 6kar. EU-domstolen har ocksa
vid dterkommande uttalanden uttryckt att vid en helhetsbedomning av kdnnetecknets
sérskiljningsformaga ska hénsyn tas till hur stora investeringar som gjorts i samband med
forsédljningen, marknadsforingen och uppbyggnaden av varumérket.” Kommittén skriver

vidare i forarbetena till den nya varumirkeslagen att ett grundliggande krav for

* Prop. 2009/10:225, s. 119-122
4 SOU 2001:26, s. 148
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varumadrkesrattsligt skydd dr att kdnnetecknet har siddana kdrnegenskaper att det har
forutséttning att kunna fungera som individualiseringsmedel for de varor eller tjénster

50
som det avser.

De immaterialrittsliga regleringarna handlar om en balans mellan ensamréittens
omfattning och den fria konkurrensen.”' For mycket privat minskar utrymmet for andras
skapande och for mycket allmint riskerar att minska inspirationen och
beléningsméjligheterna for den som tillfor samhillet nagot nytt.>> Siledes maéste
lagstiftaren vid utformningen av ensamrittens omfattning for varumérken véga

innehavarens behov av investeringsskydd mot den enskildes privata utrymme.

Kénneteckensritten kan i vissa fall f4 en konkurrensbegriansande effekt. Ett varumérke
kan vixa sig sa starkt att det intar en monopolistisk stéllning pa marknaden, mycket pa
grund av att ensamrdtten for kénnetecken é&r ett legalmonopol som fOljer av
lagstiftningen. 1 forarbetena till den nya varumérkeslagen uttrycks en oro for att
varumdrken kan bli sa starka att en varumérkesforsedd vara av konsumenterna uppfattas
som béttre och mer vérdefull &n en identisk vara utan varumérket. Det i sin tur innebér att
de varor som ir forsedda med det starka varumirket framstir som icke substituerbara.™
En avvégning gors mellan foretagens intresse av ensamritt och investeringsskydd i
forhéllande till samhéllets intresse av en marknad som karakteriseras av effektiv
konkurrens. Vidare skriver kommittén att det &r varumirkets ekonomiska viarde som é&r
skyddsvirt varfor det, till skillnad frdn andra immaterialrdttigheter, inte finns négot
nyhetskrav for skydd.>* Saledes kan kinneteckensskyddet ge upphov till en indirekt

konkurrensbegrénsning, vilket kan vara ett motiv till att inte vidare utvidga ensamritten.

0 op.cit. s. 159

3! Maikorrespondens, Marianne Levin, 2011-04-10
52 www.juridicum.su.se, himtad 2011-04-11

> S0U 2001:26, s. 154

% op.cit. s. 159
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Figur 3.1.1: Faktorer vid utformningen av lagstiftningen

3.1.2 Varumarkesrattsliga aktorer

Utdver varumérkets tva grundldggande funktioner dr varumérket av intresse for fyra olika
aktorer p&4 marknaden, lagstiftaren, méirkesinnehavaren, konsumenten och konkurrenten.
De tvd huvudaktorerna pd den varuméirkesrdttsliga marknaden &r innehavaren och
konsumenten didr innehavaren genom att tillfredsstélla ett specifikt behov hos
konsumenten forsoker uppnd méirkeslojalitet. Konkurrenten forsoker inta innehavarens
plats for att Gverta relationen med konsumenten.” Det 4r enligt forfattarens mening
forhéllandet mellan dessa fyra aktorer som partiellt varit avgorande for utformningen av

ensamratten.

Ur lagstiftarens perspektiv dr varumaérkets individualiserande och identifierande funktion
av nytta for samhéllet. Varumérket underldttar kommunikation mellan marknadens
aktorer vilket i sin tur leder till en effektivare marknad.®

For mérkesinnehavaren fungerar varuméirket som informationsbirare, identitetsbérare,
positioneringsinstrument och konkurrensmedel. Ensamritten ger innehavaren mdojlighet
och incitament att bygga upp en exklusiv mirkesidentitet.”’ Ur mairkesinnehavarens
perspektiv kan sdledes ensamrdtten ha en funktion som kan liknas med det skydd som
erhalls genom patent. Utan ensamritten skulle det enligt forfattarens mening innebéra att

55 Melin, (1997), Varumdrket som strategiskt konkurrensmedel — om konsten att bygga upp starka
varumdrken, s. 26 ff.

> Tbid

57 op.cit. s. 26-27
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incitamentet fOr att investera och bygga upp varumérken utarmas pd samma sétt som om
incitamenten for att utveckla till exempel nya likemedel skulle minska om det inte fanns
nagon mojlighet att erhalla ett patentrittsligt skydd. >

Varumirkets kanske viktigaste funktion ur innehavarens perspektiv dr den som
konkurrensmedel. De innehavare som byggt upp starka varumérken har ocksd ofta
utvecklat en bred bas av mérkeslojala kunder som fungerar som ett konkurrensmedel i
forhallande till andra varumirken. Starka varumirken kan ocksd ge innehavaren en
konkurrensfordel i distributionskedjan, diar forhandlingar med aterforséljare kan ske

utifrén en styrkeposition.*

Ur konsumentens perspektiv anses varumarket fungera mer som en informationskélla om
pris, kvalitet och funktion. Det kan ocksa fungera som en garanti for att produkten héller
en jimn, men inte nddvéandigtvis hog, och konsistent kvalitet. For manga konsumenter ar
vissa varumérken imagebdrare och i synnerhet géller det mer exklusiva mirkesprodukter,

som dessutom ofta ir utsatta for forfalskning.®

Ur de ovan beskrivna perspektiven framgar att bdde innehavaren och konsumenten har ett
intresse 1 att varumaérken skyddas och att forfalskade varor inte cirkulerar pd marknaden.
Vid en forsta studie kan det initialt uppfattas att ett starkare skydd for varumérken ar
ndgot som skulle gynna bada parter. Syftet med framstéllningen har varit att utreda
lagstiftarens motiv till att inte utdka ensamrétten for varumérken och pa s sétt skapa ett
starkare skydd. Lagstiftaren valde i den nya varuméirkeslagen att inte utdka ensamrétten.
For att utreda lagstiftarens motiv méste frigan om ensamréttens omfattning behandlas ur
ytterligare ett perspektiv. Enligt det tidigare resonemanget i kapitlet bor gridnsen for
ensamréttens omfattning dras efter en avvigning mellan de allménréttsliga och

privatrittsliga intressena som skiljer sig mellan de olika aktorerna p&d marknaden.

3.2 Undantag: Italien och Frankrike

Till skillnad fran Sverige och &vriga europeiska medlemsldnder har Frankrike och Italien
en hardare syn pé samt reglering av varumairkesforfalskade varor och tjanster. Det faktum

att regleringen inom EU inte dr fullstdndigt harmoniserad indikerar att det finns skilda

8 Melin, (1997), Varumdrket som strategiskt konkurrensmedel — om konsten att bygga upp starka
varumdrken, s. 26 ff.

9 op.cit. s. 27
80 op.cit. s. 26 ff.
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asikter om hur varumirkesforfalskningen pa bésta sdtt hindras vilken i sin tur kan

motivera en kritisk granskning av den svenska lagstiftningen.

3.2.1 Italien

Italien har en stringare ritt i forhallande till 6vriga medlemsldnder dér lagstiftningen
sedan 2005 forbjuder kop av piratkopierade varor oavsett om kdparen &r i god tro eller e;j.
Konsumenter kan foljaktligen bli straffade for varumérkesintrang i privat bruk. En dansk
kvinna som i Italien kopte ett par forfalskade Dior-glasdgon fick bota ndrmare 100 000
SEK. En svensk medborgare har ocksa i ett liknande fall blivit domd till béter for kop av
varumirkesforfalskade varor i Italien.®' Kritik har emellertid riktats mot boternas storlek
av bland annat den italienska polisen som foresprékar att mindre summor bér utdomas.”
Regleringen syftar framst till att skydda designprodukter och i synnerhet "Made in Italy”.
Den italienska staten har utfardat en sd kallad ”Decreto sulla competivita (dekret om
konkurrensforordning). Det dr ett straffsystem som har utvecklats for att skydda den
italienska marknaden fran forfalskade produkter genom att botfdlla kdpare, importdrer

. . . 63
samt distributorer av dessa varor.

3.2.2 Frankrike

I Frankrike strider inte enbart import av forfalskade varor mot géllande ritt, utan sedan
2005 ar det ocksa straffbart att inneha och sprida forfalskade varor for privat bruk. Med
fangelse upp till fem &r och boéter upp till € 500 000 &r de franska pafdljderna striktare i
forhallande svensk- och EU-ritt.* Den franska ritten innehaller ocksd, i forhallande till
den svenska, for innehavaren mer gynnsamma alternativ att berdkna skador orsakade av
varumdrkesintrdng. For att en konsument ska kunna domas for varumérkesintrang i
Frankrike, foljt av straffrittsliga sanktioner, krévs det att konsumenten varit i ond tro. Det
innebér att konsumenten maste ha haft vetskap om att varan var forfalskad. Det dr
kiranden som har bevisbordan for svarandens onda tro.”” En betydande anledning till att
Frankrike infort denna stringa lagstiftning &r patryckningar frdn de stora tillverkarna av

lyxartiklar.*

I Frankrike innebér ensamrétten till ett varumaérke ett forbud for andra att, utan samtycke,

pad ndrmare angivet sdtt anvinda ett identiskt méarke for identiska varor samt att pa

ol www.privataaffarer.se Falsk Prada ger dig storbéter, himtad 2011-04-10

82 Slocum, (2010), Counterfeit Goods: How Did We Get Here and Where Will We Go Next?, s. 27
83 www.konsumenteuropa.se, Varierande regler inom EU, himtad 2011-05-02

# www.mondaq.com, France: A Guide to French Anti-Counterfeiting Law, himtad 2011-05-17

8 Slocum, (2010), Counterfeit Goods: How Did We Get Here and Where Will We Go Next?, s. 22
8 op.cit. s.21
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nirmare angivet sitt anvinda ett identiskt méirke for liknande varor och ett liknande
mirke for identiska eller liknande varor, om det finns en risk for forvéixling hos
allminheten. Ensamritten till ett varumérke i Frankrike innebdr vidare ett forbud for
andra att anvdnda maérket for varor av annat slag, om anvéndningen ar till skada for

innehavaren av market eller innebir ett otillborligt utnyttjande av mérket.”’

Om den vara som det forfalskade varumérket anvénds for bedoms som identisk med den
ursprungliga varan far innehavaren, oberoende om det fOreligger négon risk for
forvaxling eller ej, hindra annan frén att anvénda varumairket. Om det istillet ror sig om
ett forfalskat varumérke som anvénds for varor eller tjinster av liknande slag, méste det
foreligga sannolikhet for forvixling mellan varumirken bland allménheten.®

Artikel L 713-2 IP Code (las fransk varumairkeslagstiftning) listar vad som enligt den
franska rdtten anses utgdra intrdng i innehavarens ensamritt. Skydd ges mot
reproduktion, anvdndning, montering av varumdrke, anvindning av ett reproducerat
varumirke for produkter och tjénster identiska till de registrerade samt modifikation av
lovligen monterade varumirken. Dessa fem handlingar dr oberoende av om det foreligger
risk for forvéixlings hos allminheten eller ej, intrdngsgdérande. Emellertid erhalls skydd
endast inom de varuklasser som varumirket ir registrerat inom. ® Grénsen for vad som
anses vara lovlig anvindning av ett varumérke dr om det anvédnds enligt vanligt
handelsbruk. Det innebédr att det inte dr en intrdngsgdérande handling att anvdnda
varumadrket i informationssyfte vid till exempel jamférande reklam eller forséljning av
reservdelar.”’ Montering innebir att man placerar varumérket pa en produkt som inte &r
original. Det finns ocksd mojlighet att erhélla skydd utom de varuklasser som maérket ar
registrerat for. Om det foreligger risk for forvixling hos allménheten kan ocksd

. . . . . o . 1
anvindning, montering, reproduktion utom varuklasser anses vara intrangsgorande.’

Det dr emellertid inte den franska ensamritten som omfattar den privata sfiaren, utan det
ar sanktionsbestimmelserna mot piratkopiering som &r utvidgade pé ett sadant sétt att de
ar tillampliga mot privat anvéndning. I ett forsok att motverka konsumenternas inkdp av

forfalskade varor.”

7'SOU 2001:26 5. 262

8 M. Poisson-Schodermeier, (1992), Changes in French trade mark law: the 1991 Act, European Intellectual
Property Review

% Bouche, (2010), Part IV Trademarks, International Encyclopaedia for Intellectual Property, s. 202
0 op.cit. s. 205

" op.cit. s. 206

2 Maikorrespondens, Marianne Levin, 2011-04-10
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Enligt den franska lagstiftningen erhalls skydd genom registrering. Mdjligheten att likt
den svenska ritten erhalla skydd genom inarbetning ges ej enligt den franska eller
italienska varumérkesritten. Det finns emellertid ett undantagsstadgande i den franska
ritten som innebadr att vél kidnda varumérken erhaller skydd utan krav pa registrering. For
att ett varumérke ska kunna registreras och erhélla skydd enligt den franska regleringen
kravs att méarket dar lagligt, sérskiljande och tillgdngligt. Att kénnetecknet ska ha

sarskiljningsforméga 4r ocksi ett krav for registrering enligt den svenska ritten.”

Ett exempel pé den i forhéllande till den svenska rétten stringa franska rétten &r tre fall
dir eBay domts for varumérkesintrang. eBay stimdes for att det sdldes
varumdrkesforfalskade varor p&d eBays auktionssajt och i samtliga tre fallen fick
malsdgande rétt. Den franska domstolen ansag inte att eBay endast agerade som vird for
aktionerna utan snarare att eBay intog rollen som méklare och férmedlare for de varor
som séldes pd aktionssajten. eBay é&lades bland annat att betala skadestind om 61,3
miljoner USD samt ytterligare en avgift om 1500 USD for varje forfalskad vara som
lades upp till forsiljning i annonser pa webbplatsen.” Domstolen menade att eBay inte
vidtagit tillréckliga atgirder for att forhindra att forfalskningar saldes via webbplatsen.”
Synen pa eBays roll och dess ansvar ar dock inte samstimmig inom den europeiska
gemenskapen. [ ett liknande fall i Belgien ansdg domstolen att eBay endast vara att anse
som vird varfor det heller inte kunde aldggas nagra skyldigheter for att motverka
forsiljningen av forfalskade varor. ° Rittsfallet exemplifierar ytterligare hur string den

franska rétten rérande varumaérkesintrang &r i férhallande till svensk- och EU-rétt.

3.2.3 Sammanfattning: Italien och Frankrike

Sammanfattningsvis &r till skillnad frdn i Sverige, badda sidorna av myntet olovliga i
Frankrike och Italien. Vidare har ldnderna vidtagit mer preventiva atgérder i syfte att
hindra varuméarkesforfalskningen till skillnad frdn den svenska lagstiftningen som &r av
reaktiv karaktér. I stort Overensstimmer kraven for registrering av varumaérken enligt den
franska och italiensk ritten med den svenska ritten, vilket & en naturlig foljd av
landernas medlemskap i den europeiska unionen och att lagstiftningen harstammar

gemensamt frin Pariskonventionen.

¥ C. Le Stanc, (1994), The enforcement of trade mark rights in France, European Intellectual Property
Review

™ Slocum, (2010), Counterfeit Goods: How Did We Get Here and Where Will We Go Next?, s. 23
> www.brandnews.se, Dags for eBay att limna Frankrike?, hdmtad 2011-04-18

7 A. Cheung, K.Pun, (2009), Comparative study on the liability for trade mark infringement of online
auction providers, European Intellectual Property Review
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Det dr ofta mycket svart att identifiera kéllan och tillverkaren av de forfalskade
produkterna och sd lidnge det finns en efterfrigan kommer det ocksa finnas ett utbud.
Genom att begrinsa efterfragan med hjalp av lagstiftning hoppas Frankrike och Italien att
ocksd utbudet ska komma att begridnsas. Effekten av detta oprovade sitt att forsdka
komma till ritta med varumirkesforfalskning fa tiden utvisa. Eftersom lagstiftningen i
bade Frankrike och Italien &r relativt ny finns inga sékra siffror p4 om den varit

framgéangsrik i att begrénsa varumirkesforfalskningen.”’

3.3 Forhallandet mellan naringsverksamhet och privat bruk

Ett varukdnnetecken anses som tidigare beskrivet ha tvd grundliggande funktioner. (1)
Dels att sdrskilja olika varor och tjénster frdn varandra. Varukdnnetecknet fungerar som
ett individualiseringsmedel som innehavaren kan anvénda for att skilja sig fran andra
niringsidkare. (2) Dels har varukdnnetecknet en funktion for konsumenterna.
Konsumenterna kan med hjélp av varumirken undvika att forvaxla olika varor och
tjidnster. Det finns ocksd olika typer av skydd i den nya varumairkeslagen, ett
grundldggande samt ett utdkat. Det grundliggande skyddet avser skydd mot identiska
eller liknande mérken som anvinds for identiska eller liknande varor och tjdnster. Ett
utokat skydd innebér att ensamritten stricker sig utanfor varuslagsgrinserna. Det utdkade
skyddet saknar alltsd till skillnad fran det grundliggande skyddet krav pé
varuslagslikhet.”®

Enligt svensk rétt har innehavaren av ett varumaérke enligt 4 § 1 st VML réttigheten till
varumdrket vilket innebdr att ingen annan 4n innehavaren, far i néringsverksamhet
anvénda ett kidnnetecken som &r forviaxlingsbart med innehavarens kénnetecken for sina
varor. Den nya varumérkeslagen har en liknande regel i 10 § vars innebdrd &dr forenlig
med 4 § 1 st VML, séledes att ensamritten endast géller for anvindning i
nédringsverksamhet. Vidare stadgas i 10 § p 3 NVML vad som anses utgoéra anvindande,
upprikning 4r enligt forarbetet dock ej uttommande.” Det innebir att innehavaren endast
kan rikta ansprdk om varumérkesintrdng mot niringsidkare och inte mot privatpersoner
pad grund av att ensamritten endast omfattar anvidndning i ndringsverksamhet. Det &r
ocksa forenligt med radets forordning om gemenskapsvarumirken
(varumirkesforordningen) artikel 9.1.* Innehavaren har enligt varumérkesforordningen
ritt att forhindra tredje man frn att i niringsverksamhet anvénda ett forvaxlingsbart
kédnnetecken for sina varor. Rekvisitet ndringsverksamhet syftar till att undanta

ensamrétten frdn tredje mans strikt privata anvidndande av kénnetecknet. Har dock

7 Slocum, (2010), Counterfiet Goods: How Did We Get Here and Where Will We Go Next?, s. 25
8 Prop. 2009/10:225, s. 119-122

™ op.cit. s. 129

80 Radets forordning 40/94 20.12.1993 om gemenskapsvarumérken
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anvindning skett i samband med affarsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst,
ar det enligt praxis att anse som niringsverksamhet.®' Siledes 4r bade det grundliggande
skyddet och det utokade skyddet begrénsat till anvindning inom néringsverksamhet.

3.3.1 Fraga om intrang i gemenskapsvarumarke, NJA 2008 s. 1082

I NJA 2008 s. 1082 rorde det sig om import av varumérkesforfalskade kldader fran Kina
till Sverige. Fallet gdllde en man som pd uppdrag av sin dotter importerat
varumdrkesforfalskade varor. Mannen som genomfdrde importen bedrev sjélv inte ndgon
ndringsverksamhet utan den berdrda néringsverksamheten bedrevs av hans dotter.
Svaranden som var i Kina pé tjdnsteresa hade hjilp sin dotter med importen av varorna.
Nér mannen senare skulle hiimta ut varorna, som importerats i hans namn, konstaterades
att varorna var forfalskade varfor tullen beslutade att kvarhélla dessa. Réttsfallet dr en av
de f4 varumaérkesrattsliga tvister som natt hogsta instans och det ger en bra bild dver
rekvisitet ndringsverksamhet och vad som anses vara anvdndning i niringsverksambhet.
De centrala frdgorna i rdttsfallet handlade om mannen skulle anses ha genomfort
importen och om den ansdgs ha skett i naringsverksamhet. Forst behovde domstolen
séledes utreda om mannen var importdren och att han inte bara hade hjéilp till med
inférandet av varorna. Det var av vikt eftersom det var mannen och inte dottern som var
svarande i maélet. Vidare foljer det av 37 b och 38 § § VML att forbud vid vite och
ersittningsskyldighet endast kan drabba den som begétt den intrangsgdrande handlingen.
Det finns inte heller ndgon motsvarighet i VML till det som stadgas i 4 § BRB dir
mojligheten att domas for medverkandebrott foreligger. Domstolen hade ocksa att avgdra

om den eventuella importen anségs ha ett samband med néringsverksamhet.

Mairkesinnehavaren yrkade att varorna skulle forstoras samt att svarande skulle forbjudas
vid vite att i ndringsverksamhet anvdnda kénnetecken som &r forvixlingsbara med
innehavarens varumérke. Vidare skulle svarande betala erséttning for det kostnader som
uppstétt i samband med forvaring av det forfalskade varorna. Innehavaren yrkade vidare
att svaranden skulle forpliktigas att betala erséttning for utnyttjande av varumérkena samt
ersittning for ytterligare skada som uppstatt i samband med det olovliga utnyttjandet.
Svaranden bestred yrkandena och menade att han endast varit behjélplig vid importen och
att han sjélv inte bedrev ndgon niringsverksamhet och saledes inte kunnat bega intrang.

Dottern som bestéllt importen bedrev ndringsverksamhet i form av ridskola. Hennes
verksamhet var dock begridnsad och gick inte med vinst. Det var frdga om 42

pirattillverkade plagg varav hélften skulle anvénds som presenter till familjen och den

81 NJA 2008 s. 1082, Frdga om intréng i gemenskapsvarumdrke



36 Varumérkesforfalskning

andra hilften skulle anvénds som presenter till personer som hjilpt till i stallet inom
ramen for ndringsverksamheten. Att klddesplaggen var pirattillverkade och ansags utgora
varumdrkesforfalskning var inte tvistigt i mélet. Det som var tvistigt handlade om vem
som ansags ha genomfort importen och om den skett i samband naringsverksamhet eller
ej. Domstolen skriver vidare att ensamrittens koppling till en ndringsverksamhet syftar
till att frdn ensamrétten undanta tredje mans rent privata anvandning av kdnnetecken. Har
anvindningen samband med en affdrsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst,
anses den ske 1 nédringsverksamhet. Nagot krav pa att svaranden sjilv driver
affarsverksamheten har inte stéllts upp. Det innebdr den person som begir den
intrdngsgérande handlingen inte sjdlv behdver bedriva nédringsverksamhet utan det ar
tillrackligt att handlingen har ett samband med néringsverksamhet. Att omfattningen av
verksamheten var begrinsad och inte genererade vinst saknade betydelse vid
beddmningen om den utgjorde néringsverksamhet. Ensamritten medfor vidare att
innehavaren kan forhindra tredje man att i naringsverksamhet anvénda ett forvixlingsbart
kidnnetecken for sina varor. Som exempel pd vad som anses utgéra anvindning gavs

bland annat import eller export av varor under kénnetecknet.

HD ansag att svaranden hade importerat varorna och att importen hade ett samband med
dotterns ndringsverksamhet och foljaktligen att intrang i innehavarens kénneteckensrétt
skett. For att import skall anses ha forekommit &r det tillrdckligt att varorna forts in i
landet med avsikt att anvindas nédringsverksamhet. Varumirkesanvindning ansigs
dédrmed ha skett som ett led i en néringsverksamhet. Domstolen ansdg dock att de kldder
som skulle ha anvinds till presenter inom familjen inte utgjorde intrdng. De kldder som
skulle distribueras inom ridskolan ansdgs emellertid utgéra anvindning i
ndringsverksamhet varfor det ocksd ansdgs vara en intrdngsgorande handling att
importera dessa. ** HD forbjod svaranden vid vite om 100 000 SEK att i
nédringsverksamhet utan tillstdnd av mérkesinnehavaren, féra in varor som olovligen var
mairkta med innehavarens varumérke. Svaranden alades vidare att betala skadestind om
10 000 SEK jidmte rénta samt att betala det kostnader som uppstatt i samband med
forvaringen om 45 282 SEK. Kéirandens yrkande om att kldderna skulle forstéras hade

redan vunnit laga kraft i samband med tingsréttsférhandlingen.

For att det ska bli aktuellt med varumérkesintrang kréavs séledes att kénnetecknet anvénds
av ndgon annan an innehavaren i ndringsverksamhet. Anvindning av kdnnetecken for
privata andamal paverkar enligt HD inte kdnnetecknets grundldggande funktion att f6r en
konsument sirskilja det egna foretagets varor fran andra foretags varor. Motiven till att
HD fann bifall for kdrandes yrkanden trots att svaranden som ansvarat och genomfort
importen inte sjdlv bedrev ndgon niringsverksamhet var att anvéindningen och importen

endast maste ha ett samband med niringsverksamhet. Rekvisitet samband ansdgs i fallet

82 NJA 2008 s. 1082, Friga om intréng i gemenskapsvarumdrke
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uppfyllas av det faktum att mannen varit sin dotter behjélplig vid importen av de

forfalskade varorna varav hélften skulle anvindas i ndringsverksamhet.

Till skillnad frén Svea Hovritt och Hogsta Domstolen ansdg Tingsrétten inte att importen
skett i samband med néringsverksamhet. Enligt hovritten och HD maéste bestimmelserna
tolkas sa att det ger innehavaren réitt att hindra tredje man fran att importera forfalskade
varor om syftet med importen &r att sldppa varorna pad den gemensamma marknaden for
att dir anvéndas i ndringsverksamhet. Tingsritten skrev i domskélen att det saknades stod
for att svaranden handlat inom ramen for ndgon egen ndringsverksamhet. Tingsrétten
utredde vidare mojligheten att ddma svarande for medverkandebrott men fann att stod
saknades i varumérkeslagen. HD anforde att det inte finns ndgot krav att svaranden sjalv
ska bedriva néringsverksamhet utan att det endast maéste finnas ett samband med
niringsverksamhet. Séledes ansdg Svea Hovrétt och Hogsta Domstolen att det i detta fall

inte kunde vara fridga om anvéndning for privata andamal.

Troskeln for vad som i detta fall anses vara nédringsverksamhet &r om anvdndningen har
ett samband med affirsverksamhet som syftar till att generera ekonomisk vinst. Det
innebér att kraven &r ldgre for vad som anses vara ndringsverksamhet enligt VML i
forhallande till 1 § 2 st KKL dir kravet &r att verksamheten ska bedrivas med

yrkesmissig karaktar.

For att ytterligare exemplifiera inneborden av rekvisitet niringsverksamhet hénvisas till
ett avgorande fran Stockholms tingsrdtt dir en privatperson importerade forfalskade
rakblad och salde via internet. Det ansdgs utgdra néringsverksamhet eftersom avsikten
var att generera ekonomisk vinst. Rakbladen som stoppades i tullen var forfalskningar av
varumirket GILLETTE och mannen démdes till vitesforbud mot fortsatt verksamhet

samt dlades att betala ersittning for olovligt utnyttjande.*

3.4 Lagstiftarens motiv till utformningen av ensamratten

Ensamritten for innehavaren av ett kinnetecken kommer inte att utvidgas till att omfatta
anvindning i nédringsverksamhet i och med att den nya varumérkeslagen tréder i kraft.
Det hade déiremot varit mojligt for Sverige att i enlighet med artikel 5.5 i
varumdrkesdirektivet utvidga ensamritten och infora ett skydd for kénnetecken mot
anvandning for annat &n att sérskilja varor och tjanster. I artikel 5.5 stadgas det att varje
medlemsland sjdlvstindigt far besluta om att lata skyddet omfatta anvéndning av

8 M&I T 19139-09
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kénnetecken for annat &n att sdrskilja varor och tjdnster om anvindningen utan skélig
anledning skulle dra otillborlig fordel eller vara till forfing for varumaérkets
sarskiljningsforméaga eller renommé.* Det innebdr ocksd att Frankrikes och Italiens
lagstiftning ar forenlig med EU-rdtten. I det foljande stycket presenteras en analys av
forarbetena till den nya varumairkeslagen och hur ensamrittens omfattning har behandlats
och varfor den svenska lagstiftaren valt att inte utnyttja mdjligheten till en strédngare

lagstiftning i enlighet med artikel 5.5 varumirkesdirektivet.

Inférandet av ett skydd mot obehorig anvindning av kénnetecken utom
ndringsverksamhet i enlighet med artikel 5.5 i varumaérkesdirektivet undersoktes av
kommittén i samband med utredningen om forslag till ny varumérkeslag och &ndringar i
firmalagen.® T utredningen fastslog kommittén att det inte fanns nigon anledning att lata
ensamritten omfatta anvdndning for andra dndamél 4n for att sérskilja varor och
tjénster. % Att ensamritten till ett varukéinnetecken ska ge skydd mot otillborlig
anviandning i endast ndringsverksamhet ansdgs av kommittén vara en given
utgéngspunkt.®” Vidare skriver kommittén att ensamrittens syfte ar att skydda det
ekonomiska vdrde som kénnetecknet representerar och dérigenom frdmja en effektiv
konkurrens.® Det torde enligt forfattarens mening innebéra att kommittén bedomde att
skydd av varukdnneteckens ekonomiska viarde utom néringsverksamhet skulle innebéra
en for stor begrinsning av den fria konkurrensen och allmédnhetens intressen. Vidare
skriver kommittén att séttet som ensamrétten avgransas pa i varumirkesdirektivet (lds
niringsverksamhet) motsvarar det skydd som sedan linge funnits i den svenska ritten.”
Foljaktligen gjorde kommittén bedomningen att balansen mellan de tidigare beskrivna
aktorerna och deras intressen pd marknaden i dagsldget var tillfredsstidllande och att en
justering av balansen mot en mer l&ngtgdende ensamritt i favor for innehavarna skulle
stora balansen till nackdel for konsumenterna, konkurrenterna och samhéllet (de 6vriga
tre aktorerna). Lagstiftningens huvudsakliga syfte dr enligt forarbeten att skydda
varumdrkets ekonomiska virde och eftersom ett skydd utom néringsverksamhet av
kommittén inte beddmdes som nddvindigt torde det innebédra att majoriteten av ett
varumdrkes ekonomiska védrde av kommittén anses aterfinnas vid anvéndning i samband
med nidringsverksamhet. Angdende det utdkade skyddet uttrycker kommittén att
utvecklingen talar for att allt fler kdnnetecken kommer att behdva ett utokat skydd mot

otillborligt utnyttjande.”

84 Réadets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumaérkeslagar

% S0U 2001:26 5. 263
86 op.cit. s. 269

87 op.cit. s. 263-264

88 op.cit. s. 262

% op.cit. s. 265
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Propositionen foljer samma linje avseende ensamréttens omfattning som utredningen.
Regeringen skriver vidare i propositionen att kommittén vickte frdgan om att lata
ensamrétten omfatta skydd mot annat &n for att sdrskilja varor och tjdnster men att det
beddmdes som inte nddvédndigt. Ingen av remissinsatserna har heller uttryckt nagra
synpunkter angdende ensamrittens utformning. Sildes konstaterar Regeringen att nagra
bestammelser om skydd for varukénnetecken for andra &ndamaél &n att sérskilja varor och
tjdnster inte bor inkluderas i den nya varumirkeslagen.” Niringsutskottets betidnkande

foreslér likt remissinstanserna att riksdagen bifaller propositionen.92

Att varumirkesritten inte omfattar anvindning annat dn néringsverksamhet &r enligt
Marianne Levin som var medlem i den kommitt¢é som arbetade fram den nya
varumarkeslagen, en klassisk princip. Begransningen &r enligt Levin att anse som bade
praktisk och rittvis. Praktisk eftersom en ensamritt som omfattar anvéndning i privat
bruk skulle vara svér att upprétthélla. Réttvis eftersom det handlar om en balans mellan

ensamritt och fri konkurrens.”

Vid en analys av forarbetena till den nya varumirkeslagen framgér det att det torde
forefalla skiligen orimligt att Sverige inom en Overskadlig framtid kommer inféra en
lagstiftning likt Frankrike och Italien. Dels eftersom bdde kommittén och regeringen
uppfattar den nuvarande utformningen av lagstiftningen som en klassisk princip med en
balans som tillfredsstiller de olika aktdrernas intressen. Inte heller ges det nagra andra
asikter om ensamrittens utformning frdn remissinstanserna. Att remissinstanserna,
sérskilt de som representerar mérkesinnehavarnas intressen, inte gér ndgot ansprak om en
utvidgning av ensamrétten torde enligt forfattaren tyda pé att principen ocksa anses som
accepterad bland mérkesinnehavarna, som annars 4r de som torde vara de initiala

foresprakarna for en ensamréitt som omfattar anvindning utom néiringsverksamhet.94

Ett problem med varumérkesforfalskning &r att det i stor utstrickning inte anses utgdra
ndgot brott och med en lagstiftning som tilldter inférskaffandet av dessa forfalskade varor
forstairks den felaktiga och tvetydiga bilden ytterligare. For att f& kontroll over
varumdrkesforfalskningen riacker det inte med att endast begridnsa utbudet eftersom sa
lange som det finns en efterfrgan kommer det ocksa att finnas ett utbud. Den nuvarande
lagstiftningen som endast fokuserar pd utbudssidan &r inte tillrdckligt for att minska
varumdrkesforfalskningen. Det kan ddrfér finnas anledning att ifrdgasdtta den i

utredningen omskrivna klassiska och allmént vedertagna principen eftersom sa linge den

°! Prop. 2009/10:225 s. 129

%2 Niringsutskottets betinkande 2010/11: NU6

% Maikorrespondens, Marianne Levin, 2011-04-10
 Prop. 2009/10:225 s. 129
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varumadrkesréttsliga ensamrétten vilar pad denna princip kommer forfalskningen inte
kunna stoppas.®” Det kan finnas ytterligare skil att ifrigasitta den klassiska principen
eftersom varumérkeslagens syfte, att ge ett ekonomiskt skydd for registrerade
varumdrken, i vissa fall inte helt uppfylls pd grund av ensamrittens utformning. Ett
exempel péd detta dr det tidigare refererade réttsfallet om import av kldder fran Kina till
Sverige, dir halften av kldderna ansigs utgdra varumaérkesintrdng samtidigt som den
andra hélften inte ansdgs gora intrdng. Ur maérkesinnehavarens perspektiv torde de
kladesplagg som var avsedda som presenter till familjen utgdra en lika stor ekonomisk
och varumérkesméssig goodwillskada som de klddesplagg som var avsedda som givor
till personalen i ridskolan. Det torde inte vara det faktum att plaggen kommer anvindas i
samband med néringsverksamhet som &r avgdrande till den ekonomiska och
varumirkesméssiga goodwillskadan som innehavaren lider. Utan det &r snarare det
faktum att forfalskade exemplar av deras registrerade varumérke fritt cirkulerar pé
marknaden och skapar en oriktig uppfattning om varumirkets prisbild och kvalitet
eftersom de forfalskade varorna ofta har ett lagre pris och en sdmre kvalitet i forhdllande
till originalen. De forfalskade varorna medfor séledes en degenerering av varumaérkets
viarde. Med hinvisning till forarbetena till den nya varumairkeslagen som foreskriver att
det dr innehavarens och varuméirkets ekonomiska intresse som dr skyddsvirt borde det
foljaktligen finnas skél att ifrdgasétta den klassiska principen betrédffande ensamréttens
begrinsning.”® Det finns enligt forfattarens mening ett ekonomiskt skyddsvirt intresse
for innehavaren som stricker sig utom anvidndning i ndringsverksamhet som den

varumadrkesréttsliga lagstiftningen inte tillgodoser.

Den goodwill associerad med starka varumérken och som é&r resultat av betydande
investeringar i bdde tid och kapital utsétts for en lika stor skada om en néringsidkare bar
ett forfalskat klddesplagg som om en konsument gor det samma. Det dr faktumet att
forfalskade varor cirkulerar pd marknaden som riskerar att minska varumaérkets vérde och
ge upphov till ekonomisk skada. Enligt den svenska varumérkeslagen ges inget direkt
skydd for den goodwill som varumaérket ar barare av. Det skydd som ges innebér att andra
nédringsidkare inte ska kunna utnyttja de investeringar som innehavaren har gjort i syfte
att generera ekonomisk vinst. Om inte de kopierade varorna skulle vara associerade med
nagot sorts virde skulle inte heller forfalskningen existera.”” Forfalskningar tillverkas for
att imitera och assimilera originalen i syfte att olovligen kapitalisera frdn den status och
goodwill som de registrerade varumarkena byggt upp.”® Om en stérre del av till exempel
alla designervéskor som cirkulerar pd marknaden skulle utgoras av forfalskningar innebar
det att de konsumenter som kdper originalen i syfte att erhélla dess virde skulle se virdet

minska. Det i sin tur innebér att farre skulle kdpa originalen eftersom produktens vérde

% www.wipo.int, Targeting Buyers of Counterfeit Goods, himtad 2011-05-16
%S0U 2001:26 5. 159
°7 Slocum, (2010), Counterfeit Goods: How Did We Get Here and Where Will We Go Next?, s. 1
98 .
op.cit.s. 3
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minskat och séledes inte anses vara lika eftertraktad. Det eftersom konsumenter som
koper till exempel lyxartiklar till stor del gor det for att erhélla den status och det virde
som &r forknippat med varumérket. Den svenska lagstiftningen hindrar andra frén att
kapitalisera pd det virde som varumirkesinnehavaren har byggt upp. Men det brister i att
skydda varumérkesinnehavaren frdn den skada som uppstdr i och med att forfalskade

varor anviands av konsumenter.

Saledes ges enligt den svenska lagstiftningen ett bristande skydd, som f6ljer av
ensamréttens begransning, mot en av de huvudsakliga orsakerna till utbredningen av
varumdrkesforfalskningen, ndmligen att forfalskningarna existerar pa grund av det virde

som varumadrket representerar.

Motiven till att upphovsritten, till skillnad frdn varumaérkesratten, har ett skydd som
stracker sig utom néringsverksamhet torde enligt forfattarens mening bero pa att skyddet
ar utformat for att ge upphovsmén, kreatdrer och innovatdrer en balanserad rétt som kan
rendera dem en rimlig inkomst for sitt arbete. Varumérken anses i princip inte anvénds
utanfor naringsverksamhet pé ett séitt som skulle generera avkastning till rittshavarna, sa
dér anses det foljaktligen inget behdvas skydd. Upphovsrittsliga objekt har en omfattande
anvindning i den privata sektorn, som saledes bdr utgdra bas for att de ska kunna f&
pengar for sitt arbete. Ddremot har enskildas privata kopiering undantagits av verk som
upphovsmannen sjilv har offentliggjort, bland annat eftersom den privata kopieringen &r
svér att kontrollera.” Enligt forarbetena till den nya varumérkeslagen 4r det varumirkets

. . . = 100
ekonomiska vérde som &r skyddsviért.

Foljaktligen kan ensamrittens begrisning delvis
forklaras, med hénvisning till de skillnader som gors mellan den svenska upphovs- och
kidnneteckensritten som 1 sin tur hiarstammar fran Paris- och Bernkonventionen, att det
inte anses finnas nagot ekonomiskt skyddsvirt intresse for varumérkesinnehavaren
utanfor niringsverksamhet. Kommittén skriver vidare i utredningen att den goodwill som
ar forknippad med varumdirket traditionellt inte anses som skyddad enligt den svenska

varumirkesritten. Utan det som skyddas ér det virde som ligger i varumarket.'”'

% Maikorrespondens, Marianne Levin, 2011-05-09
'%'30U 2001:26 5. 159
1 6p.cit. s. 153






4. Sammanfattning och avslutande anmarkningar

Arbetets syfte har genomgaende varit att kritiskt utreda och klargdra varfor den svenska
lagstiftningen for varumdirkesintrdng ar utformad sa att intrdng ej kan ske vid privat
anvindning av forfalskade varumérken. Det har visat sig svart att fullstindigt utreda hur
avvagningen mellan begreppen utnyttjande i naringsverksamhet och privat har gatt till i
samband med lagstiftningen. Det kan tyckas anméirkningsvért att tvd sidor av samma
mynt inte f6ljer samma reglering. Det ar konsumentens efterfrdgan pé billiga och ddrmed
forfalskade varor som driver néringsidkarnas utbud av de forfalskade varorna. Séledes
innebdr det av konsumenten lagliga inkdpet av en forfalskad vara, att det sker en olaglig
handling av néringsidkaren som sédljer varan. Alltsd dr den ena sidan av myntet olaglig
samtidigt som den andra sidan av samma mynt dr laglig. Det &r ett olovligt utbud som
drivs av en lovlig efterfrdgan pa olovliga varor. Det har ocksd under arbetes géng
konstaterats att den svenska varumirkeslagen ger ett bristande goodwillskydd for
innehavaren av varumérken utsatta for forfalskning. Motiven till lagstiftarens utformning
av den varumarkesréttsliga ensamrétten aterfinns i balansen mellan innehavarens intresse
av ensamritt och den privata sfiarens frihet. Balans finns ocksd konkretiserad i
utformningen av Paris- och Bernkonventionen. Varumérkeslagens huvudsakliga syfte &r
att ge ett ekonomiskt skydd for registrerade varumérken och eftersom ett varumirke som
anvinds utom néringsverksamhet i princip inte anses genera avkastning fann kommittén
ingen anledning att inskrdnka den privata sfdrens frihet genom att utvidga den

. . . . 102
varumadrkesrattsliga ensamrétten.

Enligt tidigare givet rittsfallsreferat som handlande om import av forfalskade klddesplagg
frén Kina var den avgorande faktorn i vilket syfte kldderna skulle nyttjas. Hélften av
plaggen var avsedda som gévor till familjemedlemmar och den andra hilften som gavor
till personer som arbetat inom ramen for verksamheten. Det var endast gdvorna inom
ndringsverksamhet som ansdgs vara intrdngsgérande samtidigt som gévorna till familjen
inte ansags utgdra intrdng i innehavarens ensamritt. Detta trots att oavsett i vilket
sammanhang jackorna skulle anvindas torde det innebédra en likvérdig goodwillskada for

innehavaren av det registrerade varumarket.

Generellt konstateras att det finns badde allminna och privata intressen som maste tas
hénsyn till vid utformningen av ensamritten. Det finns ocksd fyra aktérer pd den
varumadrkesrattsliga marknaden vars koppling till ensamrétten &r stark. Genom en analys
av de forarbeten som legat till grund for utformningen av den nya varumérkeslagen

192 Hanvisar till tidigare presenterad redogdrelse av skillnaderna mellan upphovs- och kiinneteckensritten

som &terfinns i den avlutande delen av kapitel 3.
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utvecklade forfattaren en tes att balansen mellan de privata och allmédnna intressena samt
balansen mellan de fyra aktorerna skulle rubbas om lagstiftaren utvidgat ensamritten till
att omfatta anvindning i privat bruk. Forfattaren anser vidare att bada sidor av myntet
maste goras olovliga for att varumdrkesforfalskningen ska kunna stoppas. Det
exemplifierar den komplexa situation som lagstiftaren stdlldes infér i samband med
utformningen av ensamrétten. Det besvarar ocksd den inledande frdgesittningen med att,
hur avvigningen mellan begreppen anvéndande i ndringsverksamhet och privat utformats
i materiell rétt i den nya varumérkeslagen dr genom balansen mellan de allménna och
privata intressena i forhdllande till de fyra varumérkesrittsliga aktorerna. Det kan
emellertid finnas sjél att ifrdgasétta den lagstiftningen och undersdka om det inte vore en
alternativ 16sning att lata delar av problemet med varumérkesforfalskning béras av
konsumenterna. Enligt den svenska varumirkeslagen ges inget skydd for den skada som
varumdrkesinnehavarna lider i samband med att konsumenter anvinder forfalskade varor.
Saledes kan det ocksd finnas sk&l att ifrdgasitta om syften med den svenska
varumarkeslagstiftningen, att ge ett ekonomiskt skydd for registrerade varumérken, kan
uppfyllas pa ett mer effektivt sitt.

4.1 Forfattarens reflektioner

Att kopa en forfalskad mérkesklocka och ett par jeans kan forefalla vara en harmlos
handling. Om klockan gar sonder eller om jeansen missfargas kan man avskriva inkdpen
utan allt for stora ekonomiska konsekvenser. Men tink om man istillet insjuknar och
behdver medicin. Du uppsoker nidrmaste apotek och koper ett lakemedel i hopp om att det
ska sénka din feber. Men istéllet visar det sig att ldkemedlet i sjidlva verket &r en kopia av
det ldkemedel du trodde dig inforskaffat. Som en f6ljd av den forfalskade medicinen far
du en allergisk reaktion och behdver omedelbart sjukvird. P4 vdg i helikoptern till
sjukhuset borjar motorn att rassla och svart rok tringer in i kabinen. Tva minuter senare
stortar helikoptern och samtliga passagerare forolyckas. Det visar sig senare vid
haveriundersokningen att det var en vital del i motorn som en underleverantér kopt,
medveten om att det var en forfalskning av den riktiga delen, som orsakade olyckan.
Varumirkesforfalskning handlar om s& mycket mer dn bara forfalskade lyxartiklar. I USA
uppskattas 10 procent av alla likemedel vara forfalskade och 2 procent av alla
flygplansreservdelar.'” Konsumenter efterfrigar forfalskade handviskor och héanvisar till
sin frihet samtidigt som man utgdr frdn att likemedel och flygplansreservdelar ar
kontrollerade och testade.

193 Slocum, (2010), Counterfeit Goods: How Did We Get Here and Where Will We Go Next?, s. 8
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=552

hidmtad 2011-04-04

International anticounterfeiting coalition
http://www.iacc.org/about-counterfeiting/the-truth-about-counterfeiting.php

hidmtad 2011-04-10

Juridicum, Juridiska faciliteten Stockholms Universitet

http://www juridicum.su.se/jurweb/forskning/civilratt/forskning page.asp?lang=swe&f
orskid=10

hidmtad 2011-04-11

Konsument Europa

http://www.konsumenteuropa.se/Bedragerier/Piratkopierade-produkter/Varierande-

regler-inom-EU/
Varierande regler inom EU

hidmtad 2011-05-02






Privata Afféarer
Falsk Prada ger dig storbéter
http://www .privataaffarer.se/nyheter/200805/falsk-gucci-ger-dig-storbo/

hidmtad 2011-04-10

Sveriges Regering
http://www.sweden.gov.se/sb/d/12512/a/138748

hidmtad 2011-04-05






Rittsfallsregister

Svensk ratt

Rittsfall frdn Hogsta domstolen
NJA 2008 5.1082
Rittsfall frdn Tingsrétten

Stockholms Tingsritt, avdelning 5, Mal T 19139-09, meddelad 2010-03-12, Stockholm
Europeisk ratt

Mal C-210/96 - Begédran om tolkningen av artikel 3a.1 a-c i direktiv 84/450/EEG om

vilseledande och jimforande reklam






Appendix 1 — Mailkorrespondens mellan

forfattaren och Marianne Levin

Skickat 2011-04-10

Hej Mitt namn &r Carl Ahlgren och jag dr student vid Lunds Universitet. Jag har en
fundering kring den nya varumérkeslagen som du kanske skulle kunna hjidlpa mig att
besvara. Jag héller pd och utreder ensamrittens omfattning géllande varumérken och
varfor den dr begransad till anvdndning i niringsverksamhet. Jag har studerat bdde SOU:n
samt propositionen utan att riktigt lyckats sdtta fingret pd varfor kommittén inte valt att
lata ensamrétten striacka sig utanfor anvindning av varukénnetecken i niringsverksamhet.
Jag ar lite nyfiken pd att veta om frdgan om att 1ta ensamritten ocksd omfatta
anvandande i privat bruk likt t.ex. Frankrike eller om detta var en fraga som Ni inte ansag

vara relevant?

Jag vore mycket tacksam for svar.

Vinligen Carl Ahlgren

Mottaget 2011-04-10
Hej Carl,

Att  varumirkesrdtten och andra immaterialrdtter inte omfattar annat &n
nédringsverksamhet, och i varje fall inte privat bruk, &r en klassisk princip. Detsamma
géller patentritt, upphovsritt. Begrdnsningen kan anses vara bade praktisk och rittvis.
Praktisk, eftersom det dr svart att kontrollera det privata bruket; rittvis, eftersom det alltid
handlar om en balans mellan ensamritt och fri konkurrens, och det privata bruket normalt
inte tar bort ndgot ekonomiskt beaktansvért fran rittshavaren. Det Du syftar pa tror jag ar
inte att fransk (eller italiensk eller schweizisk) ritt har en annan omfattning, eftersom
ndringsverksamhetsbegransningen ocksd foljer av varumirkesdirektivet — utan att det
finns en sanktionsavgift om konsumenter beslds med att ha counterfeits. Innehavet av
olivligt framstdllda produkter &r otillatet. Det samma géller att det inte &r tilldtet att
privatkopiera muik eller annat som inte ar lovligt tillkommet, &ven om privatkopiering

som sadan ar tillaten.






Sammanfattningsvis fanns eller finns det genom tradition och direktivets utformning
ingen anledning att &ndra pad varumairkesréttens omfattning. Betrdffande sanktionerna har
det i Sverige inte heller ansetts lampligt att utvidga bestimmelserna i immaterialrétten till
den privata sfidren, dven om det handlar om piratkopierade varor (utom betréffande
mojligheterna att begéira ett informationsforeliggande som exempelvis kan avse en
enskild persons nerladdning av olovligt material eller andra uppgifter som kan leda till att
viktig information om allvarliga piratbrott). Det 4r inte den franska varumaérkeslagen som
omfattar den privata sfaren, utan det ar sanktionsbestimmelser mot piratkopiering som ar
utvidgade pé ett sddant sétt for att forsoka motverka att konsumenterna koper forfalskade

varor.

Varma hélsningar

Marianne

Skickat 2011-04-13
Hej

Ater igen, ett stor tack for ditt svar. Det dok upp ytterligare en liten fundering till f6ljd av
ditt svar. Det upphovsrittsliga skyddet innefattar en ensamritt for innehavaren som
stricker sig utom anvéndande i niringsverksamhet. Vad har du for tankar kring varfor att
ensamrétten inom det immaterialréttsliga omradet inte dr utformat pa ett lika sétt. Mer
precis s& undrar jag varfor man valt att 1ata ensamritten enligt URL omfatta privat
anvdndande men inte enligt VML (NVML) ?

Vinligen

Carl Ahlgren

Mottaget 2011-04-14

Bra frdga, men det foljer av artikel 9(2) Bernkonventionen att upphovsmannen ska ha
ersittning for sddant som spelar ekonomisk roll. Det har med den moderna tekniken gjort
patagliga ingrepp i det som tidigare var fritt i den privata sfaren. Jfr i 6vrigt undantagen i
2 kap. URL:






Article 9 Right of Reproduction: I. Generally; 2. Possible exceptions; 3. Sound and

visual recordings

(1) Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall have the

exclusive right of authorizing the reproduction of these works, in any manner or form.

(2) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the
reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does
not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice

the legitimate interests of the author.

(3) Any sound or visual recording shall be considered as a reproduction for the purposes
of this Convention.

Skickat 2011-05-03
Hej

Jag undrar lite vilka du tror motiven &r till att Bernkonventionen medfor att
upphovsmannen dr berittigad till erséttning for sddan som dr av ekonomisk betydelse?
Den regleringen torde ju kunna innebir att den upphovsrittsliga ensamrétten stracker sig
utom néringsverksamhet. Den varumaérkesréttsliga ensamritten géller ju enbart for att
anvindning i néringsverksamhet vilket foljer av Pariskonventionen. Jag undrar allts4;
Varfor tror du att den skillnad gjorde mellan Pariskonventionen och Bernkonventionen

betrdffande ensamritten for innehavaren/upphovsmannen?

Vinligen

Carl Ahlgren






Mottaget 2011-05-08
Hej Carl,

Att  varumirkesrdtten och andra immaterialrdtter inte omfattar annat &n
nédringsverksamhet, och i varje fall inte privat bruk, &r en klassisk princip. Detsamma
géller patentritt, upphovsritt. Begrdnsningen kan anses vara bade praktisk och rittvis.
Praktisk, eftersom det &r svart att kontrollera det privata bruket; rittvis, eftersom det alltid
handlar om en balans mellan ensamritt och fri konkurrens, och det privata bruket normalt
inte tar bort ndgot ekonomiskt beaktansvirt fran rattshavaren. Det Du syftar pa tror jag dr
inte att fransk (eller italiensk eller schweizisk) ritt har en annan omfattning, eftersom
nédringsverksamhetsbegransningen ocksd foljer av varumirkesdirektivet — utan att det
finns en sanktionsavgift om konsumenter beslds med att ha counterfeits. Innehavet av
olivligt framstéllda produkter &r otilldtet. Det samma géller att det inte &r tillatet att
privatkopiera muik eller annat som inte ar lovligt tillkommet, &ven om privatkopiering

som sadan ar tillaten.

Sammanfattningsvis fanns eller finns det genom tradition och direktivets utformning
ingen anledning att &ndra pad varumairkesréttens omfattning. Betrdffande sanktionerna har
det i Sverige inte heller ansetts lampligt att utvidga bestimmelserna i immaterialritten till
den privata sfiren, dven om det handlar om piratkopierade varor (utom betriffande
mojligheterna att begéira ett informationsforeldiggande som exempelvis kan avse en
enskild persons nerladdning av olovligt material eller andra uppgifter som kan leda till att
viktig information om allvarliga piratbrott). Det dr inte den franska varumérkeslagen som
omfattar den privata sfaren, utan det ar sanktionsbestimmelser mot piratkopiering som ar
utvidgade pé ett sddant sétt for att forsoka motverka att konsumenterna kdper forfalskade

varor.

Varma hélsningar

Marianne



