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Summary

There are several ways to protect a personal name against exploitation in
commercial contexts. Swedish law provides, through Act (1978:800) on
Names and Images in Advertising (“the Names Act”) fundamental
protection against tradesmen’s use of another person’s name in marketing.
Nevertheless, some people choose to protect their names as trademarks, in
accordance with regulations found in the Swedish Trademark Act
(2010:1877), henceforth titled VML. This essay will discuss how trademark
protection found in VML differs from protection derived from the Names
Act. It will be portrayed, through this comparison, whether or not an
individual, from a strict protection point of view, in fact gains anything from
having his name protected as a trademark.

The Names Act prohibits tradesmen to use another person’s name within
their marketing. The marketing concept derived from the Names Act covers
all commercial advertising messages, regardless of medium and including
information on packages and labels. However, the Names Act is only
applicable when a certain person can be identified as a result of the use of
the name. Thus, it is primarily the usage of uncommon names, and names of
widely recognized persons, that are legally covered through prohibition by
the Names Act.

A name that is subject to trademark protection grants exclusive rights to the
proprietor and prevents all third parties from unauthorized use of the name,
or any sign confusingly similar with that name, within the course of trade.
A difference thus exists in comparison with the Names Act, whose scope of
protection is limited to exploitation in marketing. Due to the fact that the
marketing concept is given an extensive meaning, the Names Act can be
applied on most types of trademark use as well. The two acts are therefore
applicable in many corresponding situations.

A more important distinction between VML and the Names Act is that
VML protects the name itself, without requiring that a specific person can
be identified through the usage of the name. Consequently, it is primarily
individuals whose names commonly occur in Sweden that might require
trademark protection for their names, since these persons often do not enjoy
protection in accordance with the Names Act. However, the need for
trademark protection may vary, inter alia depending on whether or not the
person in question is widely recognized.

Moreover the essay discusses the origin of each type of protection,
respectively. While the protection in the Names Act emerges automatically,
there are a number of criteria that must be fulfilled in order to obtain
trademark protection. One fundamental issue is that the name must be
distinctive. Like all signs, a name can acquire distinctive character through
use. Furthermore, the EU court has, in a judgment from 2004, established



that a surname can possess original distinctiveness, despite being a common
surname within the state of registration. A reasonable interpretation of the
ruling is however, that uncommon names, to a larger extent than common

names, have prerequisites to gain protection as trademarks, without previous
use.



Sammanfattning

Ett personnamn kan pa olika satt skyddas mot utnyttjande i kommersiella
sammanhang. | svensk ratt finns, genom lagen om namn och bild i reklam,
ett grundldggande skydd mot att naringsidkare utnyttjar annans personnamn
i marknadsféring. Anda valjer somliga att dessutom varumarkesskydda sitt
namn enligt reglerna i varumarkeslagen, hadanefter benamnd VML. | denna
uppsats redogors for hur varumarkesskyddet skiljer sig fran skyddet i lagen
om namn och bild i reklam. Utifrdn denna jamforelse behandlas fragan
huruvida en person, ur ren skyddssynpunkt, egentligen har nagot att vinna
pa att fa sitt namn varumarkesskyddat.

Lagen om namn och bild i reklam férbjuder naringsidkare att utan samtycke
utnyttja annans namn i sin marknadsforing. Lagens marknadsforingsbegrepp
omfattar alla kommersiella reklammeddelanden, oavsett medium och
inbegripet uppgifter pad forpackningar och etiketter. For att lagens
forbudsregler ska bli tillampliga krévs dock att en viss person pekas ut
genom anvandningen av namnet. Saledes ar det i forsta hand anvandning av
ovanliga namn, och namn pa allmant kanda personer, som omfattas av
lagens forbud.

Att ett namn ar varumarkesskyddat innebar som utgangspunkt att ingen
annan an rattighetsinnehavaren i naringsverksamhet far anvanda ett
kannetecken som ar forvéaxlingsbart med namnet. Skyddet omfattar alltsa
anvandning av namnet i naringsverksamhet. Har foreligger en skillnad mot
lagen om namn och bild i reklam, som endast skyddar mot utnyttjande i
marknadsforing. Eftersom marknadsforingsbegreppet ges en vidstrackt
inneb6rd, ar lagen dock tillamplig aven vid de flesta formerna av
varumarkesanvandning. En i sammanhanget viktigare skillnad mellan VML
och lagen om namn och bild i reklam ar att VML skyddar namnet i sig, och
inte staller nagot krav pa att en viss person kan identifieras genom
anvandningen. Foljaktligen ar det i forsta hand personer vars namn ar
frekvent forekommande i Sverige, som ur skyddssynpunkt har nagra storre
vinster att gora pa att varumarkesskydda sina namn, eftersom dessa personer
i manga fall ar oskyddade enligt lagen om namn och bild i reklam. Behovet
av ett varumarkesskydd kan dock variera, bl.a. beroende pa om personen
ifrdga ar allméant kand eller inte.

Uppsatsen tar ocksa upp fragor betraffande uppkomsten av respektive
skydd. Medan skyddet i lagen om namn och bild i reklam uppstar
automatiskt, finns det i VML ett antal kriterier som maste vara uppfyllda for
att en person ska kunna erhalla varumarkesskydd for sitt namn. Ett centralt
problem ar kravet pa att namnet ska ha sarskiljningsférmaga for de varor
eller tjanster som det anvéands for. Att ett namn, precis som vilket
kannetecken som helst, kan forvarva sarskiljningsformaga genom
inarbetning star klart. EUD har dessutom i ett avgorande fran 2004 fastslagit
att ett efternamn kan ha ursprunglig sarskiljningsférmaga, aven om det ror



sig om ett frekvent férekommande namn i registreringslandet. En rimlig
tolkning av avgoOrandet ar dock att ovanliga namn, i storre utstrdckning an
vanligt forekommande namn, har forutsattningar att bli skyddade som
varumarken utan foregaende inarbetning.



Forord

Jag heter Jakob Losell. Det &r ett namn som i skrivande stund har ett hogst
begransat kommersiellt vérde, och i det avseendet lar ingenting forandras
inom en dverskadlig framtid. Att jag anda véljer att avsluta 4,5 ars studier
med ett arbete om utnyttjande av personnamn i kommersiella sammanhang,
ar till stor del Carolina Klufts fel, eller fortjanst. Iden till amnet fick jag
namligen efter att ha l&st en tidningsnotis om varumarkesregistreringen av
hennes namn. Carolina finns ocksa med som exempel pa flera stallen i
uppsatsen. Jag hoppas och tror att hon forlater mig detta.

Jag vill ta tillfallet i akt att tacka min familj for all support under hela
juristutbildningen. Vidare vill jag tacka min handledare UIf Maunsbach som
fungerat som bollplank och kommit med uppmuntrande kommentarer och
konstruktiv kritik under skrivandets gang. Ett sarskilt tack fortjanar dven
Lovisa Losell, Erik Svensson och Marie Svensson, som alla tagit sig tid att
korrekturldsa olika delar av uppsatsen. Slutligen vill jag rikta ett varmt tack
till middagsforeningen FoF, som forgyllt manga av mina kvallar i Lund,
samt Lunds Studentsangare, som larde mig att hjartats nyckel heter sang.*

Klosters, Schweiz, i december 2012

Jakob Losell

’

”A sign of celebrity is that his name is often worth more than his services.’

Daniel J. Boorstin

! Uttrycket &r hamtat frdn Johan Jolins svenska text till Students&ng, komponerad 1830 av
Joseph Hartmann Stuntz.
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1 Inledning

1.1 Introduktion

Att registrera ett personnamn som varumarke dr ganska vanligt bland
personer vars namn anvands i officiella sammanhang. Ofta ror det sig om
celebriteter vars kandisskap och renommé &r sadant att kommersiella aktorer
vill anvénda sig av det i sin naringsverksamhet.? Exempel fran det svenska
varumarkesregistret & namn som Carolina KIluft, Charlotte Perrelli och
Zlatan Ibrahimovic.

Det finns dock anledning att fraga sig varfor nagon skulle behdva det skydd
for ett namn som varumérkesratten kan erbjuda. 1 lag (1978:800) om namn
och bild i reklam finns ju redan personlighetsrattsliga bestammelser som
skyddar alla, saval kanda som icke kanda personer, mot obehorig
anvandning av namn i marknadsforing. Finns det da, ur ren skyddssynpunkt,
nagra skal att lagga tid och pengar pa att dessutom varumarkesskydda
namnet? Om den fragan ska besvaras jakande, blir en naturlig foljdfraga vad
som krdvs for att ett personnamn ska kunna innehas med varumarkesrattslig
ensamratt.

1.2 Syfte och fragestallning

Denna uppsats syftar till att identifiera skillnaderna mellan det skydd for ett
namn som uppstar genom att namnet varumarkesskyddas, och det
namnskydd som i svensk ratt tillerk&nns var och en enligt lagen om namn
och bild i reklam. Den fragestallning, i vilken jamforelsen tar sin
utgangspunkt, ar huruvida en person, som avser att exploatera sitt namn i
kommersiella sammanhang, ur skyddssynpunkt har nagot att vinna pa att fa
namnet varumérkesskyddat. | anslutning hértill syftar arbetet &ven till att
klarligga vilka forutsattningar som galler for att ett personnamn
Overhuvudtaget ska kunna skyddas som varumarke.

1.3 Metod och material

I likhet med vad som &r brukligt i juridiska uppsatser, har jag under arbetets
gang anvant mig av en klassisk rattsdogmatisk metod. Detta innebér att jag
har sokt svar pa fragestéllningarna i uppsatsen genom att studera lagtext,
forarbeten, praxis samt doktrin betraffande de aktuella @mnena.

Utgangspunkten for diskussionen i uppsatsen ar att en person vill anvanda
sitt eget namn kommersiellt, och darfor ocksa skydda namnet mot obehorig
anvandning i kommersiella sammanhang. Jag har dock valt att inte behandla

2 Jfr Tonell/Sparring s. 8.



problematiken ur nagot sarskilt partsperspektiv, for att istallet klarlagga det
faktiska rattslaget betraffande de olika skydden for personnamn. Genom att
jamfdra respektive skydds uppkomstsatt, innebérd och varaktighet, har jag
forsokt ge en helhetsbild av de egentliga skillnaderna mellan skyddet i lagen
om namn och bild i reklam, och det skydd som kan erhallas genom reglerna
i VML.

Fragor rérande personnamnets skydd i kommersiella sasmmanhang har inte
varit foremal for nagon omfattande diskussion i svensk doktrin. Vad galler
lagen om namn och bild i reklam, &r det sarskilt tunnsatt med litteratur. De
delar av uppsatsen som behandlar denna lag refererar darfor i stor
utstrackning till lagens forarbeten. Motsvarande galler for det avsnitt som
beror skyddet i NamnL. En god introduktion till de namnréttsliga reglerna
har dock kunnat erhallas genom den kommentar till NamnL som Olle
Hoglund forfattat.

Vid arbetet med de varumarkesrattsliga fragorna har Marianne Levins
”Lérobok 1 immaterialratt” varit till stor hjalp, liksom ”Immaterialratt och
otillborlig konkurrens” av Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson och
Claes Sandgren. Detsamma ska sdgas om Lars Holmgqvists ”Varumérkens
sdrskiljningsforméga”, vilket ar det verk i litteraturlistan som innehaller den
mest ingaende behandlingen av just personnamnets stallning inom
varumarkesratten.

1.4 Avgransningar

NamnL skiljer mellan tre olika former av personnamn, namligen férnamn,
mellannamn och efternamn.® Nar begreppet personnamn anvands i denna
uppsats menas dock ett efternamn jamte fornamn och eventuella
mellannamn.* Det gors heller ingen skillnad mellan begreppen efternamn”
och sldktnamn”. Traditionellt har visserligen slaktnamn varit den term som
anvants inom kénneteckensratten, for att markera dess funktion att ange
tillhorigheten till en viss slakt.” Genom 2009 &rs andring av VML har lagens
sldktnamnsbegrepp dock bytts ut mot andra termer, déribland efternamn,
varfor det inte langre tycks finnas nagra skal att halla isér de bada uttrycken.

Att diskussionen inskrénker sig till skydden for personnamn, innebér att de
olika skydd som i svensk ratt finns for t.ex. artistnamn, pseudonymer eller
signaturer, inte behandlas. Uppsatsen ber6r heller inte den aspekten att ett
namn kan vara upphovsréttsligt skyddat.

Vidare ska det papekas att uppsatsens fragestallning utgar fran en person
som har namnréttslig behorighet till det namn som ska skyddas. Foljaktligen

¥ Se Hoglund s. 34.
* Jfr Holmqvist s. 327.
® Holmqvist s. 330.



behandlas inte de regler i NamnL som t.ex. ror forvérv, byte eller forlust av
namn.

Det ska ocksa uppmarksammas att jamforelsen i denna uppsats inskranker
sig till fragor om respektive skydds uppkomst, innebord och omfang. Dessa
aspekter &r naturligtvis inte de enda att ta hansyn till vid avvagningen om ett
namn bor varumarkesskyddas eller inte. Rent kommersiella fragor, sasom
vilket skydd som utgor den bésta grunden for olika typer av avtalsrelationer,
ldmnas dock utanfor diskussionen i uppsatsen. Inte heller den intressanta
fragan om vilka av respektive regelverks skadestandshestaimmelser som &r
generdsast mot namnbdraren, kommer berdras.

Betraffande lagen om namn och bild i reklam inskranker sig redogérelsen
till forbudet mot att utan samtycke anvanda annans namn. Utanfor
diskussionen hamnar darfor den i litteraturen betydligt oftare behandlade
frdgan om utnyttjande av annans bild.

Ett namn som ska varumérkesskyddas kan naturligtvis kombineras med
andra ord, utformas med sarskilda typsnitt, eller kombineras med nagon
form av figur. Behandlingen i denna uppsats av varumarkesskyddets
uppkomst och innebérd begransar sig dock till rena ordméarken, som endast
utgors av ett personnamn.

1.5 Disposition

| kapitel 2 ges en samlad Overblick av olika regelverk som kompletterar de
lagar som star i centrum for denna uppsats.

Kapitel 3 berér NamnL:s skydd mot obehorig anvéndning av egenartade
efternamn i néaringsverksamhet. Redogdrelsen kretsar huvudsakligen kring
den aktuella forbudsregelns omfattning, dess forvaxlingskriterium samt
fragan om vilka namn som ska betraktas som egenartade i lagens mening.

Dérefter foljer kapitel 4 i vilket skyddsreglerna i lagen om namn och bild i
reklam behandlas. | kapitlet bertrs framforallt lagens rackvidd och skyddets
innebord.

| kapitel 5 behandlas det skydd for ett personnamn som kan erhallas genom
att namnet varumarkesskyddas. | framstéllningen gors I6pande jamforelser
med skyddsreglerna i lagen om namn och bild i reklam. Kapitlet innehaller
till att borja med en presentation av olika satt att uppna ett
varumarkesrattsligt skydd, och vilka krav som darvid maste vara uppfyllda.
Darefter ges en redogorelse for varumarkesskyddets innehall, féljt av en
beskrivning av relevanta inskrankningar i skyddet. Slutligen redogors for
varumarkesskyddets varaktighet och upphérande.

Kapitel 6 innehaller en sammanfattande analys i vilken de véasentliga
skillnaderna mellan det varumarkesrattsliga och det personlighetsréattsliga



skyddet diskuteras. | kapitlet behandlas ocksa frdgan om hur dessa
skillnader paverkar behovet av varuméarkesskydd for olika kategorier av
namn.
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2 Skyddet for namn 1 svensk
ratt — en dversikt

2.1 De centrala skyddsreglerna

Ett av de centrala skydden mot utnyttjande av personnamn i kommersiella
sammanhang ges i lagen om namn och bild i reklam, h&danefter bendmnd
reklamlagen. Enligt reklamlagen ar det forbjudet for naringsidkare att vid
marknadsfoéring anvanda annans namn eller bild, utan dennes samtycke.
Vidare finns i NamnL ett skydd som innebar att ingen far anvanda en firma,
ett varumadrke eller ett annat kdnnetecken som latt kan forvéxlas med annans
egenartade efternamn, om anvandningen &r till nackdel for
namninnehavaren. Hartill kommer mojligheten att erhalla varumarkes-
rattslig ensamrétt till ett personnamn enligt VML. Skyddet ger
rattsinnehavaren en ratt att motsatta sig att annan i néringsverksamhet
anvander ett kannetecken som d&r forvéaxlingsbart med det skyddade
varukéannetecknet.

De tre nu namnda regelverken stdr i centrum for diskussionen i denna
uppsats. Det finns emellertid ytterligare lagstiftning som kan aktualiseras
nar ett namn har blivit utnyttjat i kommersiella sammanhang. For att ge en
helhetshbild av namnskyddets landskap i svensk ratt, bor dven dessa
kompletterande regelverk ndmnas.

2.2 Ovrigaregler till skydd for
personnamn

I FL finns ett skydd for néringsidkare som anvander sitt namn som firma.
Firma ar den benamning som en néringsidkare driver sin verksamhet under,
se 1 § 1 st. FL. Saledes ar firman ett individualiseringsmedel och ett
kannetecken for den verksamhet som bedrivs. Firman anvands ofta ocksa
som varumarke, och skyddsregleringen for firma har manga likheter med
varumarkesskyddet. Dessutom fungerar skyddet mellan firma och
varumarke korsvist. Enligt 1 kap. 8 § VML har den som innehar en firma
eller ett annat naringskénnetecken ensamrétt till k&nnetecknet som
varukénnetecken, och enligt 2 a § FL har den som innehar ett varumarke
eller annat varukannetecken ensamrétt till k&nnetecknet som
naringskannetecken, d.v.s. firma.®

Nar ett namn anvénds i marknadsforing aktualiseras, forutom reklamlagen,
aven MFL. Lagen ar tillamplig pa all reklam och andra atgarder i
naringsverksamhet som &r dgnade att framja avsattningen av och tillgangen

® Levin 2011 s. 488 1.
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till produkter. Till skillnad fran de lagar som star i fokus for denna uppsats
sa ger MFL namnhavaren inga réattigheter, utan lagen innehaller istallet
viktiga forbudsbestammelser riktade mot bl.a. vilseledande marknadsféring.
Huvudregeln betraffande vilseledande marknadsforing aterfinns i 10 §,
enligt vilken en néringsidkare vid marknadsforing inte far anvanda sig av
felaktiga pastaenden eller andra framstallningar som é&r vilseledande ifraga
om naringsidkarens egen eller ndgon annans naringsverksamhet.
Exempelvis ar det otillatet att lamna vilseledande uppgifter om
naringsidkarens varumérken, eller produkters kommersiella ursprung. Det
kan bl.a. handla om anvédndning av beteckningar som oriktigt antyder en
kommersiell koppling till en konkurrent, eller att konsumenterna vilseleds
om vem som verkligen st&r bakom en viss naringsverksamhet.” Aven
framstallningar dar t.ex. kanda personers namn utnyttjas for att sprida glans
Over en produkt kan anses vilseledande, om marknadsforingen felaktigt ger
intryck av att den aberopade personen anvander eller har godkant varan
ifriga.® Foljaktligen kan det vara otillitet att anvanda en annan
naringsidkares namn i marknadsforing, dven om namnet inte ar skyddat
enligt 6vriga lagar som behandlas i denna uppsats.

Vidare har anvandning av namn i kommersiella sammanhang en koppling
till ratten till integritet. En ratt till respekt for privatlivet finns uttryckt i 1
kap. 2 8§ 4 st. RF, art. 8.1 EKMR samt art. 7 i EU:s stadga om de
grundléaggande rattigheterna. | svensk ratt ar visserligen integritetsskyddet
av tradition underordnat den grundlagsskyddade yttrandefriheten enligt TF
och YGL. Anvéndning av ett namn kan dock vara straffbart, t.ex. som
arekrankning om den namngivna personen genom fortal framstar som
brottslig eller klandervérd i sitt levnadssétt, eller om uppgift [amnas som é&r
agnad att utsatta personen ifraga for andras missaktning, se 5 kap. 1 § BrB,
7 kap. 4 § p. 14 TF samt 5 kap. 1 § YGL.® Gransdragningen mellan tryck-
och yttrandefriheten och forbudet i reklamlagen behandlas nedan i avsnitt
4.3.

" Nordell 2010s. 74 f.
8 Bernitz m.fl. s. 139.
® Levin 2006 s. 329 ff.
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3 Namnlagens skydd

NamnL innehaller en del sarskilda skyddsbestammelser for s.k. egenartade
efternamn. Enligt 20 § 2 st. dr det forbjudet att obehdrigen, till nackdel for
den som har forvérvat ett egenartat efternamn, i naringsverksamhet anvanda
en firma, ett varumarke eller ett annat k&nnetecken som latt kan forvaxlas
med namnet. Med firma likstalls beteckning for stiftelse, ideell forening
eller darmed jamforlig sammanslutning. Begreppet naringsverksamhet ska
tolkas p& motsvarande satt som i VML, se mer harom i avsnitt 5.4.1.

Skyddet géller mot den faktiska anvandningen av ké&nnetecknet. Mot
registreringen av kannetecknet kan talan foras endast enligt VML eller FL.
Vidare galler skyddet endast mot anvandning som dar obehdrig. Om
innehavaren av kannetecknet kan aberopa t.ex. en varuméarkesratt, vars
uppkomst i tiden gar fére namnforvarvet, kan ingripande mot anvandningen
inte ske.'’ NamnL kompletterar siledes det skydd som namn har enligt
annan lagstiftning pa kanneteckensrattens omrade.*?

Forbudet galler endast mot anvandning av ett k&nnetecken som latt kan
forvaxlas med namnet. Avgorande ar huruvida forvéxling i det praktiska
livet kan befaras. Forvéaxlingsbedomningen ska avse bade namnets stavning
och de uttalsmojligheter som kan komma ifraga. Hinder mot nyttjandet
foreligger om forvaxling latt kan ske. Det har darigenom betonats att
forvaxlingsrisken ska ligga nara till hands, och férvéxlingen ska kunna ske
omedelbart vid en jamforelse mellan de skrivna eller uttalade namnen.
Enligt forarbetena ar t.ex. namnet Wilén forvaxlingsbart med Willén, medan
namnen Almark och Olmark inte anses forvaxlingsbara, da séval uttal som
stavning skiljer dem &t.*® Det gar emellertid knappast att ange en fast regel
for nar forvaxlingsrisk i NamnL:s mening ska anses foreligga, utan
bedémningen maste goras fran fall till fall.**

For att anvandningen ska omfattas av lagens forbud, maste den dessutom
vara till nackdel fér namnhavaren. Vid bedémningen av huruvida nackdel
har uppstatt ska hansyn tas till vitt skilda forhallanden. Kan namnhavaren
visa, att forvaxling mellan denne och innehavaren av kdnnetecknet har skett,
kan detta redan i och for sig vara ett tecken pa att anvandningen ar till
namnhavarens nackdel. Hans argumentering vinner dock i styrka om han
kan visa att forvaxlingen lett till besvar eller rentav forlust for honom. Aven
olagenhet av annan natur maste beaktas. Rent ideella intressen bor ocksa
tillgodoses.™

¥S0oU 1960:5's. 172 .

1'SOU 1960:5 5. 213 f.

2 Hoglund s. 250.

¥'SOU 1960:5 s. 164 ff.

Y Ericsson's. 141.

15 Se Ericsson s. 171 och SOU 1960:5 s. 204. Diskussionen i férarbetena galler dock det
dldre begreppet “men” istdllet for det nyare “nackdel”.

13



Ett av fa avgoranden fran HD pa omradet ar NJA 1985 s. 563. HD hade bl.a.
att bedéma huruvida anvéndningen av kénnetecknet Gullmarstrand for en
turistanlaggning utgjorde intrang i ratten till det egenartade efternamnet
Gullmarstrand. HD fann att “nackdel” i 20 § 2 st. NamnL anvands som
rekvisit vid sidan av forvaxlingsrisken. Detta fick, for att rekvisitet skulle fa
nagon sjalvstandig betydelse, som regel antas innebara atminstone sa
mycket att den obehdriga anvandningen medférde olagenhet av nagon
praktisk betydelse for den som gjorde gallande intrang. Att denne ville vara
ensam om namnet kunde i allmédnhet inte anses tillrckligt. Det sagda hade
stod i forarbetena till motsvarande bestammelse i den aldre namnlagen.*®

| enlighet med det anférda kunde redan den omstandigheten att ett
kannetecken som anvéndes i naringsverksamhet var forvéxlingsbart med ett
egenartat efternamn, inte utan vidare innebéra tillracklig nackdel for att
talan om férbud mot en fortsatt anvéndning av kannetecknet skulle bifallas.
Betraffande tillgodoseendet av ideella intressen, framgick det av de angivna
motivuttalandena att sadan talan kunde bifallas &ven utan att nagon
forvaxling faktiskt &gt rum, om namnhavaren ofta sattes i relation till
naringsidkaren eller dennes verksamhet och dérav led psykiskt obehag. Med
beaktande av bl.a. arten, omfattningen och inriktningen av den verksamhet
som bedrevs, kunde det knappast antas, att bararen av efternamnet
Gullmarstrand sattes i sadant samband med turistanlaggningen att han dérav
led beaktansvart psykiskt obehag. Anvéndningen av Gullmarstrand som
kdnnetecken ansdgs sammanfattningsvis inte vara till nackdel for
namnhavaren.

Skyddet ifraga galler som sagt for egenartade efternamn. Enligt 20 § tredje
stycket NamnL ska ett efternamn anses vara egenartat om det ar &gnat att
utmarka tillhorigheten till en viss slakt. Skyddet hanger samman med
namnets formaga att verka individualiserande, och ett namns
individualiseringsformaga sammanhanger i sin tur med namnets frekvens. |
forarbetena uttalades att den enskildes intresse av att fa sitt efternamn
skyddat mot intrdng far anses vara storst nar namnet bars av endast en slakt,
men att ett sadant intresse ocksa foreligger nar namnet ger association till
endast ett begransat antal slakter, och darigenom varje gang det forekommer
véicker forestallning om en viss slakttillhrighet.” Som exempel pa
egenarltgde efternamn kan ndmnas samtliga nybildade efternamn samt adliga
namn.

Vid beddmningen av om ett namn ar att anse som egenartat, ska hansyn
aven tas till namnets sprakliga strukturtyp, de sprakliga bestandsdelarnas
form och betydelse samt det satt pa vilket de sammanfogas till ett namn.*
Ett illustrativt rattsfall &r NJA 1992 s. 491, som handlade om ratten till
efternamnet Ell. HD konstaterade att namnet visserligen bars endast av en

16 5e SOU 1960:5 s. 204 och 214.
750U 1960:5 s. 78.

'8 Bogdan s. 30.

50U 1960:5 s. 78.
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slakt i Sverige. P& grund av dess enkla ordbildningstyp — den ljudenliga
utskriften av bokstaven L i svenska spraket — kunde namnet emellertid inte
atnjuta det sarskilda skydd som genom NamnL bereds egenartade
efternamn.

Skyddet for ett egenartat efternamn kan delvis forloras genom
namnhavarens passivitet. Har ett kdnnetecken blivit inarbetat trots att det latt
kan forvaxlas med ett &ldre egenartat efternamn, kan det anvandas utan
hinder av 20 § om den namnberattigade inte inom rimlig tid inskridit mot
anvandningen, se 21 8.
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4 Lagen om namn och bild |
reklam

4.1 Allmant

Reklamlagen forbjuder néringsidkare att vid marknadsforing av vara, tjanst
eller annan nyttighet anvanda framstéllning, i vilken annans namn eller bild
utnyttjas utan denna persons samtycke, se 1 8. Lagens huvudsyfte &r att
skydda integriteten genom att lata den enskilda individen sjalv bestimma
om den vill bli utnyttjad i reklamsammanhang.”

Reglerna ar dock inte bara av personlighetsskyddande karaktar, utan far i
vissa sammanhang ocksa en klar ekonomisk betydelse. FOr personer som
inte har nagot emot att medverka i reklam, och som samtidigt har en
identitet som kan utnyttjas kommersiellt (exempelvis idrottsstjarnor och
artister), medfor lagen en ensamratt att bestamma om och pa vilka villkor ett
utnyttjande ska fa &ga rum. Skyddsreglerna har alltsd ett markerat
immaterialrattsligt inslag.?

Bland lagens sanktioner marks bl.a. regeln om skadestand i 3 §, vilken
foreskriver ett strikt betalningsansvar som omfattar skaligt vederlag. En
person som utnyttjas i reklam har alltsa under alla omstandigheter ratt till
ersattning for uteblivet arvode pd grund av sin medverkan.?? Beloppets
storlek far bestammas med hansyn till praxis i reklambranschen. Nar
overtradelsen sker uppsatligen eller av oaktsamhet ska ersattning ocksa utga
for annan skada, s&som personligt lidande och obehag. %

Av forarbetena till reklamlagen framgar att lagens rackvidd utformades i
enlighet med davarande MFL (1975:1418). Som en foljd av detta ar det
endast naringsidkares reklamatgéarder som omfattas av lagen, och det maste
dessutom vara frdga om avsattningsframjande reklam.”* Dessa begrepp
behandlas var for sig i foljande avsnitt.

4.2 Begreppet naringsidkare

Néaringsidkarbegreppet ska tolkas i vidstrdckt mening. Alla fysiska och
juridiska personer som yrkesmassigt bedriver verksamhet av ekonomisk art

2 Bernitz m.fl. s. 136 f.

2 Prop. 1978/79:2 s. 50.

22 Malmsten s. 165.

% Prop. 1978/79:2 s. 61 och 63.
%4 Prop. 1978/79:2 s. 60.
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ar att betrakta som naringsidkare. En beddmning maste emellertid goras av
omsténdigheterna i varje enskilt fall. Den ekonomiska verksamhetens
omfattning har i princip inte nagon betydelse vid prévningen av om den
fysiska eller juridiska personen &r att betrakta som naringsidkare. Det ska
ocksa uppmarksammas att naringsverksamhet kan bedémas foreligga aven
om verksamheten bedrivs utan vinstsyfte. Saledes kan en ideell forening
som bedriver ekonomisk verksamhet betraktas som naringsidkare.

Forutom naringsidkaren sjalv omfattar lagen &ven anstéllda hos
naringsidkaren, samt annan som handlar for néringsidkarens rékning, se 1 §
2 st. Med sistndmnda uttryck avses den som fullgér uppdrag for
naringsidkaren, exempelvis en reklambyrd som bedriver marknadsféring.®

Emellanat kan det vara oklart vilken naringsidkare som foretar en viss
reklamatgard. Om t.ex. en tillverkare, importor eller grossist framstaller
reklammaterial i form av broschyrer, skyltar eller dylikt, som detaljister ska
anvanda vid sin marknadsféring av de aktuella produkterna, torde férbudet
omfatta saval tillverkaren etc. som detaljisten. Motsvarande anses galla om
reklamen forekommer pé varuférpackningar.?®

4.3 Begreppet reklam

Det ar svart att faststalla reklambegreppets definitiva innebdrd. Lagmotiven
refererar till Internationella handelskammarens grundregler for reklam?’,
enligt vilka uttrycket reklam har den vidaste innebdrd och omfattar varje
yttring av reklam for varor, tjanster och andra nyttigheter, oavsett medium.
Samtidigt anges i forarbetena att missbruk av annans namn i praktiken torde
vara vanligast i samband med annonsering, filmreklam, trafik- och annan
utomhusreklam, trycksaker och direktreklam, massor, utstéllningar,
demonstrationer, varuprov, gavor, presentreklam, promotions (saljframjande
atgarder som kampanjer m.m.) och motsvarande. Reklambegreppet avser
dock inte endast meddelanden som sprids via massmedia och saledes ar
riktade till grupper av mottagare. Ocksa reklam som vander sig till endast en
eller ett fatal personer omfattas av lagens skydd, aven om sadan reklam i
praktiken torde vara svar att upptacka.”®

For att tacka in hela det svardverblickbara tillampningsomradet beslutade
lagstiftaren att lata ordet reklam” std kvar i lagrubriken, men i sjélva
lagtexten anvanda MFL:s uttryck "framstéillning”.?® Malmsten har anfort att
uttrycket har en vidstrackt inneb6rd och omfattar varje form av meddelande
till andra, oavsett om det sker i skrift eller tal, genom bild eller annan
sarskild anordning.®® Alla slags medier inkluderas séledes i tillampnings-

2> Bgkmark/Svensson s. 15 ff.

% prop. 1978/79:2 s. 74.

2" |CC International Code of Advertising Practice.
%8 prop. 1978/79:2 5. 58 f.

2 prop. 1978/79:2 s. 73.

% Malmsten s. 158.

17



omradet, och det gors heller inget undantag for reklam som riktar sig till
andra an konsumenter.**

Lagen ar tillamplig pa reklam eller marknadsféring som huvudsakligen
vander sig till en svensk publik. Huruvida sa &r fallet far avgoras med
anknytningsfakta fran fall till fall.** Vidare kan endast kommersiell reklam,
till skillnad fran s.k. ideell reklam, bli féremal for ingripande enligt
lagstiftningen. Det ska saledes vara fraga om atgarder som vidtas i
kommersiell verksamhet och i kommersiellt syfte, och det krdvs att
framstaliningarna har rent kommersiella férhallanden till foremal.*® | for-
arbetena uttrycks det ocksa som att lagens tillampningsomrade ar begransat
till avsattningsframjande reklam.®*

Ideell reklam kan t.ex. utgdras av information och propaganda fran politiska
partier eller fran religiésa eller andra ideella sammanslutningar. | motiven
till reklamlagen framholls att den enskilde i vissa fall kan uppleva ungeféar
samma obehag av att ofrivilligt behdva medverka i ideell reklam som i
kommersiell reklam. Ett integritetsskydd som omfattar aven ideell reklam
skulle dock i vissa fall leda till en i det ndrmaste ol6slig intresseavvégning
mot TF och YGL.* Féljaktligen kan ideell reklam endast angripas med stéd
av TF:s och YGL:s sarskilda ansvarssystem, oavsett om informationen
&terfinns i en sarskilt markerad annons eller pa annat s4tt.*® Bedémningen
av om en framstéllning ar av rent kommersiell natur eller inte kan vara
forenad med vissa svarigheter. En grans kan endast dras i varje enskilt fall.
Vad galler reklammaterial som ingar i tryckt skrift har det ansetts vara bast
forenligt med TF:s grundsatser att inte meddela forbud enligt reklamlagen,
sa lange framstallningen knyter an till och har tackning i skriftens innehall.
Materialet kan da sagas vara redaktionellt snarare an kommersiellt. Enligt
Levin far motsvarande anses gélla i forhallande till YGL for en webbsida
med en registrerad utgivare.*’

Ett exempel pa ovanstaende gransdragning i praxis ar NJA 1999 s. 749, som
géllde reklamlagens regler om anvandning av annans bild utan samtycke.
Herrtidningen Aktuell Rapport, som delvis inneh6ll pornografiskt material,
anvande en bild av den valkande skadespelaren Robert Gustafsson pa
baksidan av ett av tidningens nummer. P& bilden studerade Gustafsson
mittuppslaget i ett nummer av tidningen. Bilden kombinerades med texten
”Bittre 4n Bjornes Magasin”. Nédgot samtycke hade inte inhdmtats frén
Gustafsson.

En av de fragor som HD hade att ta stéllning till var huruvida bilden var en
framstéllning av rent kommersiell natur, eller om den utgjorde

%! Prop. 1978/79:2 5. 59 f.

%2 Levin 2006 s. 334 f.

% Prop. 1978/79:2 5. 72.

% Prop. 1978/79:2 s. 60.

% Prop. 1978/79:2 s. 59 och Malmsten s. 159.
% |evin 2006 s. 338.

37 Levin 2006 s. 344 ff.
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tryckfrihetsrattsligt skyddat innehall. HD anforde att sidan kunde uppfattas
vara utformad som en traditionell annons for det kommande numret av
tidningen. Texten och bilden av Gustafsson hade forsetts med uppgifter om
tidningens pris och att den utkommer varje vecka, vilket ytterligare
framhavde att det var fraga om en framstallning av utpraglat kommersiell
natur. Bilden ansags utgora en marknadsforingsatgard for sjalva tidsskriften.
HD fann att reklamlagen var tillamplig, och Gustafsson tilldémdes
ersattning for uteblivet arvode om 75 000 kr.

4.4 Namnskyddet

Reklamlagen skyddar personer av alla kategorier, d.v.s. bade celebriteter
och personer som &r okanda for en storre allméanhet.®® Det finns inte heller
ndgra begransningar rérande medborgarskap eller bosattning i Sverige.*
Lagens skydd omfattar dock endast personer som &r i livet néar reklamen i
fraga publiceras. Risken for missbruk av avlidna personers namn i reklam
har i forarbetena beddmts som obetydlig.*°

For att reklamlagen ska vara tillamplig betrdffande namn krdvs att en
bestdmd person kan identifieras genom namnanvandningen. Namn som har
sadana sarskiljande egenskaper ar foretradesvis ovanliga slaktnamn eller
vanliga sadana i forening med ett ovanligt fornamn. En sarskiljande effekt
kan &ven uppnas genom att 6vrig reklamtext antyder vem det &r fraga om.*

Emellertid kan &ven vanligare namn ibland leda tanken till en viss person.
Som exempel frén politiken har anforts namn som Géran Persson.** Aven
inom andra personkretsar (skadespelare, idrottsman etc.) gar det att finna
namn, som visserligen ar vanliga, men anda kan anses asyfta en viss person,
nar namnet anvands i reklam.*

Skyddet omfattar inte bara personnamn, utan d&ven konstnarsnamn och
likartade namn, som &r allmént kanda. Till kategorin “likartade namn” hor
t.ex. pseudonymer, signaturer och namn varunder artister, idrottsman och
andra personer har gjort sig kanda.** Aven titlar som tveklést identifierar
den avsedda personen, t.ex. ’statsministern”, liksom andra titlar 1 forening
med efternamn, faller under lagens namnbegrepp nar de ger en fullgod
identifiering. Lagen omfattar dessutom beteckningar som identifierar en
person genom att ange dennes slédktskap med en namngiven person eller
forhallande till en viss fastighet.”> Aven audiell namnstold torde ingd i
reklamlagens tillampningsomrade. For att det ska vara tillatet att i en

% Prop. 1978/79:2 s. 57.
% Malmsten s. 160.

0 Prop. 1978/79:2 5. 57 f.
* Prop. 1978/79:2 s. 55.
2 Malmsten s. 160.

*3 Prop. 1978/79:2 s. 55.
* SOU 1960:5 s. 168.

** Prop. 1978/79:2 5. 73.
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radioreklam aberopa eller hanvisa till en viss identifierbar person, kravs
sdledes samtycke frén personen ifraga.*°

I uttrycket “utnyttja” ligger att forbudet riktar in sig pa referenser som
innefattar snyltning pa enskilda personers renommé, trovardighet eller
liknande. Det maste alltsa finnas en avsikt hos naringsidkaren att i
reklammeddelandet framhalla just den person, vars namn brukas. Kan en
sadan avsikt visas, ar forfarandet otillatet &ven om den namngivna personen
intar en blygsam plats i den aktuella framstallningen.*’

4.5 Samtycke

Reklamlagen syftar till en ordning som innebar att naringsidkarna fragar om
lov innan de utnyttjar annans namn i sin marknadsforing. Det ar den
namngivne sjélv eller hans lagliga stéllforetradare som ska l&mna samtycke.
Om det inte finns ndgon som kan ge samtycke, t.ex. darfor att den
namngivne ar avliden, star det naringsidkaren i princip fritt att foreta
reklamatgarden, med de begransningar som i forekommande fall kan folja
av bl.a. brottsbalkens bestammelser om fértal av avliden.

Samtycke ska avse utng/ttjandet av namnet i reklamsammanhang och inte
reklamen som s&dan.”® | anslutning hartill bor det framhallas att ett
samtycke givetvis kan vara begréansat till vissa reklamsammanhang eller
villkorat av att reklamen ges viss utformning.*°

6 Malmsten s. 161.

" Prop. 1978/79:2 s. 56 och 62.
“8 Prop. 1978/79:2 s. 62.

* Prop. 1978/79:2 s. 75.
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5 Personnamnet som
varumarke

5.1 Allmant

VML erkénner sérskiljande namn som varukannetecken. En person kan
saledes erhalla varumarkesrattslig ensamratt till sitt namn, och sedan basera
den kommersiella exploateringen av namnet pa denna ensamrétt.>® Den som
inte vill driva egen naringsverksamhet kan som huvudregel &verlata
varumarket, antingen genom fullstandig overlatelse eller licensiering, se 6
kap. 1 och 4 88 VML.

Vid intrang i en varumarkesratt har markesinnehavaren bl.a. ratt till skélig
ersattning for utnyttjandet, liksom ersattning for den ytterligare skada som
intranget har medfort, se 8 kap. 4 § 1 st. VML. Principen om att skélig
ersattning for utnyttjandet ska utga innebér att beloppet i vart fall ska uppga
till den royalty eller licensavgift som intrangsgoéraren hade haft att betala om
han hade begért tillstdnd att nyttja varumarkesratten ifraga.”* N&r intranget
skett utan uppsat eller oaktsamhet ska erséttning dock endast utga om och i
den man det ar skaligt, se 8 kap. 4 § 2 st. VML.

VML speglar den gemenskapsrattsliga varumarkesratten genom att
varumarkesdirektivet®® ar implementerat i lagen. Saledes ar avgéranden fran
EUD viktiga att beakta vid en utredning av gallande svensk varumarkesrétt.

Fullt likvardig varumaérkesratt forvarvas genom registrering enligt 1 kap. 6 §
VML, genom inarbetning enligt 1 kap. 7 § och genom néringsidkarens
anvandning av sitt namn sdsom naturligt varukannetecken enligt 1 kap. 8 8.
Dessa tre vagar till ensamrétt behandlas var for sig i féljande avsnitt.

5.2 Skyddets uppkomst

5.2.1 Namn som naturligt kAnnetecken

I 1 kap. 8 8 2 st. VML regleras ratten till namn som s.k. naturligt
varukannetecken. Enligt denna bestdmmelse har den som anvénder sitt
namn som varukannetecken ensamrdtt till kdnnetecknet, forutsatt att namnet
har sérskiljningsformaga for de varor eller tjanster som det anvands for. Det
ror sig saledes om ett skydd som uppstar genom sjalva ibruktagandet av

0 Tonell/Sparring s. 11.

°! Bernitz m.fl. s. 416.

52 Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar.
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kannetecknet, oberoende av registrering och inarbetning. Skyddet &r
begrénsat till den del av landet dar namnet anvénds som varukannetecken.

Fore 2009 ars andring av VML atnjot en naringsidkare skydd for sitt namn
som naturligt ka&nnetecken, oavsett om namnet faktiskt anvéndes som
varumarke. Tanken var att namnet var ett potentiellt varukannetecken till
vilket naringsidkaren hade ett behov av skydd, eftersom annans anvéndning
av namnet kunde leda till forvaxling.®® 1 motiven till 2010 &rs
varumarkeslag anfordes dock att en néringsidkare i manga fall
dverhuvudtaget inte anvander sitt namn kommersiellt, och att det da inte
foreligger nagot behov av att skydda namnet som naturligt kannetecken.**
Foljaktligen omfattar skyddet numera bara namn som nagon anvander som
varukénnetecken. Dessutom har det tidigare begreppet slaktnamn” bytts ut

mot ”’sitt namn”.>

En forutsattning for att ett namn ska vara skyddat som naturligt
varukannetecken ar att den bakomliggande ratten till namnet bestar.>® Detta
innebdr dven att rétten till ett namn som naturligt varuk&nnetecken inte kan
overlatas. For att erhdlla skydd enligt 1 kap. 8 § VML krévs vidare att
namnet har sarskiljningsférmaga som varukannetecken. Fragan om ett
naturligt varukannetecken har sarskiljningsformaga bor prévas pa samma
satt som for andra varukannetecken.”® Se mer om denna bedémning nedan i
avsnitten 5.2.2.1-5.2.2.2.

5.2.2 Skyddets uppkomst genom registrering

Genom 1992 ars andring av VML forsvann det gamla registreringsforbudet
for personnamn. Sedan dess kan alla tecken som kan aterges grafiskt,
daribland personnamn, utgdra varumarken, se 1 kap. 4 § VML.

Registrering har stora praktiska fordelar framfor inarbetning och anvandning
av. namn som naturligt kannetecken. Genom registrering definieras
foremalet for skyddet, dess innehavare, tiden for skyddets uppkomst, samt
vilka varor och tjanster som ensamratten omfattar. Dessutom kan
ensamratten enkelt styrkas genom ett registreringsbevis.>

For att ett namn ska vara registrerbarhet krdvs det att namnet har
sarskiljningsformaga, att det kan aterges grafiskt (vilket far betraktas som
sjalvklart vad galler namn) samt att inget registreringshinder i 2 kap. VML
foreligger.

>3 SOU 2001:26 s. 239.

> Prop. 2009/10:225 s. 113.
> Prop. 2009/10:225 s. 111 f.
% Prop. 2009/10:225 s. 112.
7 SOU 2001:26 s. 465.

%8 Prop. 2009/10:225 s. 112.
% Ugglass. 97.
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5.2.2.1 Kravet pa sarskiljningsformaga

En grundlaggande forutsattning for varumarkesratt, vare sig ratten grundas
pa registrering, inarbetning eller anvandning som naturligt varukannetecken,
ar att kannetecknet dger sarskiljningsformaga eller, med ett annat ord,
distinktivitet. Att sarskiljningsférmaga ar ett allméant krav for registrerbarhet
foljer av 2 kap. 5 8 VML. Marken som inte har nagon ursprunglig
sarskiljningsformaga kan forvarva sadan féormaga genom inarbetning, se 1
kap. 5 § 3 st. VML och avsnitt 5.2.4 i denna uppsats.

Enligt 1 kap. 5 § innebar kravet pa sarskiljningsférmaga att kannetecknet
kan skilja varor eller tjanster som tillhandahalls i en naringsverksamhet fran
dem som tillhandahalls i en annan. Varumarket ska alltsd vara agnat att
uppfattas som ett individualiseringsmedel.® Det kan ocks& beskrivas som
att varumarket maste ha ett — inneboende eller forvarvat — sardrag. ®

Kravet pa sarskiljningsformaga har ocksa motiverats med att det inte anses
lampligt att en enskild naringsidkare ska kunna fa ensamrétt att anvanda
t.ex. ett ord som anger varans art eller beskaffenhet, eftersom aven andra
foretagare behdver kunna anvinda sddana begrepp.®’ Séledes kan
sarskiljningsformagan brista om ett varukannetecken endast bestar av tecken
eller bendgmningar som i handeln visar varans eller tjanstens art, kvalitet,
kvantitet, avsedda anvéndning, varde, geografiska ursprung eller andra
egenskaper eller tidpunkten for nar varan eller tjinsten ar framstalld”, se 1
kap 5 § p. 1. Enligt p. 2 i samma bestammelse kan sarskiljningsformagan
brista ocksd om kannetecknet i dagligt sprakbruk eller enligt branschens
vedertagna handelsbruk kommit att bli en vanlig beteckning for varan eller
tjansten”. Ett personnamn som beskriver den vara for vilket det anvénds
som varukéannetecken, s.k. beskrivande namn (t.ex. Lax som beteckning for
lax), torde alltsé brista i sarskiljningsformaga.®®

Det & den relevanta malgruppens uppfattning som é&r avgorande vid
bedémningen av om ett varumarke uppfyller kravet pa sarskiljningsformaga.
Né&r k&nnetecknet avser varor eller tjanster som ar avsedda for konsumenter
i allmanhet ska malgruppen utgdras av en normalt informerad samt skaligen
uppméarksam och upplyst genomsnittskonsument.** Om varumarket véander
sig till flera olika omsattningskretsar, maste market ha sarskiljningsformaga
i alla dessa.”

5.2.2.2 Namns ursprungliga sarskiljningsférmaga

Det &r inte alldeles latt att besvara fragan om, och i sa fall under vilka
forutsattningar, ett personnamn kan ha ursprunglig distinktivitet som
varukannetecken. | forarbetena till 1960 ars VML framholls att ett stort antal

%0 SOU 1958:10 s. 269.

®! Levin 2011 s. 419.

%2 50U 1958:10 s. 269.

63 S0U 2001:26 5. 427.

% Se EUD i mal C-329/02 P (Sat 1 SatellitenFernsehen v. OHIM).
% Se EUD i mal C-553/08 P (Powerserv Personalservice v. OHIM).
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slaktnamn fick anses ha foga eller ingen sarskiljningsformaga. Detta
beddmdes inte bara galla vanliga ”son-namn”, utan &ven ett antal namn, som
enligt den davarande namnratten kunde anses som egenartade men likval var
allmant forekommande, sasom Lindberg, Lindstrom, Lindkvist och
Lindgren. A andra sidan anfordes det att namn, som inte var att betrakta som
egenartade, sasom Landtmansson eller Wagnsson, val kunde ha
varumarkesrattslig ~ sarskiljningsformaga. Genom sammansittning av
slaktnamn utan sarpragel med ovanligare féornamn ansags namnet som
helhet kunna bli distinktivt, t.ex. Amandus Gustafsson.® | motiven till 2010
ars VML konstaterades endast att det har varit omdiskuterat huruvida ett
sldkthnamn, som inte &  beskrivande, kan ha ursprunglig
sarskiljningsformaga.®”’

Vad galler praxis pa omradet sa finns det visserligen gott om avgdranden
fran Patentbesvarsratten (PBR), i vilka ratten har funnit att slaktnamn,
ibland &ven i1 kombination med ett fornamn, har haft tillracklig
sarskiljningsformaga for att vara registrerbart.’® Dessa avgoranden ger
emellertid foga hjalp med att utreda om personnamn kan ha ursprunglig
sarskiljningsformaga, eftersom det av de i regel kortfattade domskélen inte
framgar huruvida den sarskiljningsformaga som diskuteras ar ursprunglig
eller forvarvad.

| mal C-404/02 (Nichols v. Registrar of Trade Marks) har EUD dock gjort
vissa klargoranden betréffande distinktivitetsbeddmningen av ett varumarke
som endast utgdrs av ett efternamn, och som inte har forvarvat
sarskiljningsformaga genom anvandning. EUD hade bl.a. att ta stallning till
huruvida en ansokan om registrering av ett varumarke kan avslds, om
market utgdrs av ett efternamn som d&r vanligt forekommande i den
medlemsstat dar ansokan om registrering gjorts, eller i en eller flera andra
medlemsstater. Domstolen framholl att grunderna for bedémningen av
sarskiljningsformagan hos varumarken som utgérs av personnamn ar
desamma som for alla andra slags varumarken. Strangare
bedomningskriterier, till exempel att ett namn anses sakna
sarskiljningsformaga om fler an ett i forvag faststallt antal personer bar
samma namn, ska inte tillimpas pa sadana varumarken. Detsamma géller
kriterier baserade pa att anvandningen av efternamn &r vanligt
forekommande i den aktuella varu- eller tjanstesektorn.

Vidare fann EUD att ett vanligt férekommande efternamn, pa samma sétt
som ett begrepp i det dagliga spraket, kan fylla ett varumarkes funktion att
ange ursprunget och darmed ha sarskiljningsformaga med avseende pa de
aktuella varorna eller tjansterna. Domstolen anforde dock att malgruppens
uppfattning inte med nédvandighet & densamma betraffande alla slags
kannetecken, och att det darfor kan vara svarare att faststalla att vissa slags
varumarken har sarskiljningsformaga an att andra typer av varumarken har

®SOU 1958:10's. 231,

®"'SOU 2001:26 s. 427.

%8 Se t.ex. PBR mél 94-409 (Rena Lange) och PBR mal 95-425 (Johnson). For ytterligare
exempel, se Holmgvist s. 360 ff.
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det. Att den konkreta bedémningen av vissa varumarkens
sarskiljningsformaga i forekommande fall ar svarare gor det emellertid inte
befogat att anta att dessa marken a priori saknar sarskiljningsformaga.

Sammanfattningsvis fastslog EUD att bedémningen av om ett efternamn har
sarskiljningsformaga som varumarke ska goras konkret, i enlighet med de
kriterier som ar tillampliga pa alla typer av varumarken, med beaktande av
dels de wvaror eller tjanster som registreringsansokan avser, dels
uppfattningen hos malgruppen. Detta galler aven i de fall da efternamnet ar
vanligt forekommande.

| svensk doktrin har asikterna om personnamns ursprungliga
sarskiljningsformaga spretat nagot. Enligt Maunsbach/Wennersten skulle
registreringen av uppgifter som uteslutande utgoérs av ett namn vara omojlig
utan inarbetning, eftersom registrering krédver att market har
sarskiljningsformaga.®® Forfattarna forefaller alltsé mena att personnamn
generellt saknar ursprunglig sarskiljningsformaga.

Levin har, i samband med en diskussion kring inarbetningen av
KARLSSONS KLISTER, anfort att Karlsson ar ett efternamn utan varje
sarskiljningsformaga. Hennes uppfattning ar att mycket vanliga slaktnamn,
sasom son-namn, saknar ursprunglig sarskiljningsformaga, medan andra
slakt- och personnamn kan vara distinktiva utan foregdende inarbetning.”

Holmqvist ar den forfattare som har fort den mest utforliga diskussionen
kring ursprunglig sarskiljningsférmaga hos personnamn, varfér hans teori
fortjanar ett extra utrymme i denna uppsats. Visserligen kretsar hans
diskussion kring slaktnamn, men samma resonemang ska enligt honom gélla
betraffande personnamn som helhet.”*

Kravet pa att ett ord ska vara &gnat att uppfattas som ett
individualiseringsmedel innebér enligt Holmqvist att ordet ifraga kan
uppfattas som ett egennamn, d.v.s. som motsatsen till ett
artnamn/amnesnamn (appellativ).’? Ett slaktnamn &r ett egennamn i sig, som
typiskt sett inte ’betyder” nagonting, det endast bendmner utan att utséga
nagonting om det benamnda. Ordmarken som utgors av ett slaktnamn ger
saledes i de allra flesta fall inte nagon association alls till varan ifraga.
Sadan associationsfrinet medfor enligt Holmqvist den hogsta graden av
distinktivitet, och den paverkas inte av hur manga personer som bar
slaktnamnet. Att det finns manga béarare av vissa slaktnamn innebar att
namnet banaliseras ur namnrattslig synpunkt, men darigenom utplanas inte
namnets varumarkesrattsliga distinktivitet. Exempelvis menar Holmgvist att
ANDERSSON som ordmérke har en associationsfri distinktivitet i
forhallande till charkuterivaror som varuslag. Foljaktligen uppfyller méarket
bada distinktivitetskriterierna, eftersom det dels ar &gnat att uppfattas som

% Maunsbach/Wennersten s. 127.
0 evin 2011 s. 424.
™t Holmqvist s. 331.
2 Holmqvist s. 109.
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ett individualiseringsmedel, dels kan innehas med ensamratt som varumarke
utan att hindra andra naringsidkare fran att beskriva eller gora reklam for
sina varor.”

For att illustrera sin standpunkt anvander Holmaqvist bl.a. ett beslut fran
Patentverket’® i vilket slaktnamnet GARRARD nekades registrering som
ordmarke.  Ansokan avslogs eftersom namnet pastods sakna
sarskiljningsformaga som varumarke, med hansyn till att det har i landet
fanns andra bérare av namnet d&n sokanden. Att ett namn saknar”
sarskiljningsformaga maste enligt Holmqvist innebéra att det har forvandlats
till ett appellativ som betecknar ett begrepp, t.ex. en viss typ av manniska
med egenskaper som ar giltiga for alla manniskor som bar namnet ifraga.
“En Garrard” skulle alltsd kunna anvandas som generisk beteckning, pa
samma sétt som “’en Krdsus” eller ”en Quisling”.

Om Patentverket egentligen menade att namnet hade otillracklig
distinktivitet, innebar detta enligt Holmqvist att namnet ansags vara
deskriptivt. Ordmarket GARRARD soktes registrerat i flera varuklasser. En
av dessa varuklasser omfattade bordsbestick. Holmqvist fragar sig om
GARRARD ér en generisk beteckning for bordsbestick, eller om det kanske
ar deskriptivt for varuslaget? Anger det beskaffenheten av bordsbestick eller
deras anvandning, mangd, 0.s.v.?

Resultatet av resonemanget blir enligt Holmqvist att ordet GARRARD
varken saknar eller brister i sarskiljningsférmaga betraffande de varuslag
som registreringsansékan omfattade.”® Patentverkets beslut dverklagades till
PBR, som fann att namnet fick anses ha tillracklig sarskiljningsformaga for
att vara registrerbart som varumarke.”® Liksom i 6vriga avgoranden fran
PBR sa framgar det tyvarr inte om den sarskiljningsformaga som tillskrevs
namnet var ursprunglig eller inarbetad. Dessutom ar Garrard att anse som ett
egenartat efternamn’’, varfor det inte ar sakert att Holmqvists teori om att
slaktnamn i de flesta fall har sarskiljningsformaga kan anses bekraftad
genom avgorandet.

Sammanfattningsvis tycks det alltsa rada en viss tveksamhet betraffande hur
fragan om personnamns ursprungliga sarskiljningsformaga ska angripas.
Enligt EUD ska visserligen namn behandlas pa samma sétt som andra
varukannetecken vid distinktivitetsbeddmningen. Samtidigt har domstolen
framhallit att malgruppens uppfattning, som ar avgérande vid bedémningen
av om ett mérke har det nddvandiga sardraget, kan vara olika betraffande
olika typer av varumarken, vilket gor att det ar svarare att faststélla att vissa
marken har sarskiljningsformaga an att andra har det. Detta ar ett problem
for den som vill fa ett vanligt forekommande namn registrerat, utan
foregaende inarbetning. Ett rimligt antagande ar darfor att de allra vanligaste

® Holmaquist s. 346 ff.

" Motsvarigheten till nuvarande PRV.
> Holmaqvist s. 351 ff.

" PBR mal 93-550 (Garrard).

" Holmqvist s. 353.
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efternamnen kraver inarbetning for att uppna sarskiljningsformaga, vilket
formodligen géller &ven né&r de kombineras med ett vanligt férnamn.
Ovanliga namn torde ha stdrre utsikter att kunna bli registrerade, dven utan
foregaende inarbetning. Detta antagande tycks ocksa vara i enlighet med
forarbetena till 1960 ars VML samt Levins standpunkt, medan det t.ex.
skiljer sig fran Holmqvists mer generdsa instéllning.

5.2.3 Registreringshinder

5.2.3.1 Annans forvaxlingsbara k&dnnetecken m.m.

Utover det grundlaggande kravet pa sarskiljningsférmaga ska ett varuméarke
ocksa uppfylla dvriga forutsattningar i 2 kap. VML for att registrering ska
kunna ske. | 2 kap. 7 § 1 st. aterfinns de absoluta registreringshindren, d.v.s.
s&dana hinder som inte kan avhjalpas.” De absoluta registreringshindren &r
motiverade av hansyn till allmanna intressen’®, och de bor sallan utgora
nagot problem for den som vill registrera sitt personnamn som varumarke.

De relativa hindren &r sadana hinder som ar motiverade av att det sokta
varumarket inte ska st i konflikt med en tidigare ensamratt.2’ Det handlar i
forsta hand om annans forvaxlingsbara kannetecken, se 2 kap. 8 8 1 st. p. 1—
3 VML. Sadana registreringshinder faller bort om den som innehar
rattigheten medger att registrering far ske, se 2 kap. 11 § VML.®! Sjalva
forvaxlingsbedémningen behandlas nedan i avsnitten 5.3.1-5.3.5.

Forutom registrerade varukannetecken utgér &ven é&ldre inarbetade
kannetecken registreringshinder. Detta forutsatter dock att skyddet géller
inom en vasentlig del av landet, se 2 kap. 8 § 2 st. p. 3. Motsvarande krav
finns i 2 kap. 9 § VML for att ett namn som &r skyddat som naturligt
varukannetecken ska utgora registreringshinder. Fragan om vad som i
lagens mening ar en vasentlig del av landet maste bedémas i det enskilda
fallet. En forhallandevis stor geografisk del av landet maste forstas anses
utgora en vasentlig del av landet, men &ven ett geografiskt sett mindre
omrade bor kunna betraktas som en vasentlig del av landet, om denna del
inrymmer en stor del av befolkningen.®

2 kap. 8 8 1 st. avslutas i p. 4 med den s.k. ond trosbestdmmelsen, vilken
innebér att det sokta market inte far registreras om det kan forvaxlas med ett
kannetecken som anvandes har i landet eller i utlandet av ndgon annan vid
tidpunkten for ansokan och som fortfarande anvénds, om sokanden var
medveten om detta (dvs. var i ond tro) vid tidpunkten for ansokan. Principen
har inte sarskilt ofta kommit till anvandning i praxis.®

® Levin 2011 s. 457.

® Prop. 2009/10:225 s. 84.
% prop. 2009/10:225 s. 85.
81 | evin 2011 s. 457.

8 prop. 2009/10:225 s. 416.
8 Levin 2011 s. 427.
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5.2.3.2 Sarskilt om det s.k. namnhindret

| 2 kap. 10 § VML aterfinns en regel som bl.a. hindrar registrering av ett
varumarke som innehaller eller bestar av nagot som &r agnat att uppfattas
som annans egenartade efternamn, om anvéndningen av market skulle
medféra en nackdel fér béraren av namnet och namnet uppenbarligen inte
asyftar nagon sedan lange avliden. Detta s.k. namnhinder hor till de relativa
hindren, och kan alltsa avhjalpas. For att registrering ska kunna ske maste
dock samtliga barare av namnet, som &r folkbokforda i Sverige, lamna sitt
medgivande till registreringen.®*

Tidigare har hela 20 procent av avslagsarendena hos PRV rort
namnhindret.®> Regelns tillampningsomrade har dock begransats i 2010 &rs
VML genom att begreppet “annans sliktnamn” har ersatts med “annans
egenartade efternamn”. Innebdrden av begreppet egenartat efternamn far
tolkas pa samma satt som enligt NamnL, se kapitel 3 i denna uppsats.
Bestammelsen har dven anpassats till NamnL pa sa satt att den endast &r
tillamplig nér registreringen av varumarket ar till nackdel for
namnbéraren.

Namnhindret avser i regel namnet i oférandrat skick eller med obetydliga
tillagg eller forandringar.®” Vidare galler namnhindret enbart betraffande
annans namn. Har varuméarkessokanden en egen réatt till efternamnet ar
denne behorig att f& namnet registrerat som varumarke, om inga andra
registeringshinder foreligger.®® Allts& kan en ansbkan om registrering av ett
varumarke som utgors av ett efternamn inte avslas for att t.ex. undvika att
den som forst ansoker om registrering beviljas en fordel gentemot andra
barare av namnet.®* Om sokanden ar ett foretag, kravs det att foretagets
firma innehaller efternamnet samt att namnet antingen bérs eller bars av
bolagets grundare, eller att det bars av styrelseordféranden eller ndgon
annan person med en framskjuten stéllning i foretaget.*

Eftersom temat for denna uppsats ar en persons mojligheter att anvanda och
skydda sitt eget namn, vilket alltsd innebér att denne &r behorig att fa
namnet registrerat, gérs ingen ingaende analys av namnhindret har. Hindret
galler dessutom endast till skydd for sddana namnbarare som inte utnyttjar
namnet kommersiellt. Gor de det, aktualiseras istéllet registreringshindren
till skydd for aldre forvaxlingsbara kannetecken.®® Det ska dock
uppmarksammas att det finns ord som visserligen anvénds hér i landet som
efternamn, men som inte anses ha nagon utpraglad namnkaraktéar och darfor

* SOU 2001:26 s. 319.

% Levin 2011 s. 428.

8 Prop. 2009/10:225 s. 196.

¥'SOU 1958:10 s. 285.

% Holmqvist s. 329.

% Se EUD i mal C-404/02 (Nichols v. Registrar of Trade Marks).

% Holmaqvist s. 332, som dock berdr de gamla reglerna, enligt vilka 4ven icke egenartade
slaktnamn kunde utgora registreringshinder.

% Uggla's. 98.
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inte &r dgnade att uppfattas som annans egenartade efternamn. Det kan réra
sig om betydelsebarande ord, tex. Runner®® eller ord som primart ar
fornamn och kanns igen som sadana. Andra ord som inte anses dgnade att
uppfattas som efternamn & mytologiska gudanamn sasom Jupiter, och
bibliska namn som Goliat. Detsamma galler ord som primért ar geografiska
namn, t.ex. Berlin. Det kan aven handla om namn som till sin form starkt
avviker fran vanliga typer av efternamn, eller som bara har enstaka barare
har i landet. Eftersom de flesta méanniskor kanske aldrig kommer i kontakt
med nagon som bér ett sddant namn, anses namnet inte agnat att uppfattas
som ett efternamn.*

5.2.4 Skyddets uppkomst genom inarbetning

Av 1 kap. 7 8 VML foljer att en ensamratt till ett varuk&nnetecken
forvarvas, oberoende av registrering, om ké&nnetecknet blivit inarbetat. Det
inarbetade skyddet har en stor praktisk betydelse for varumarken som inte
har nagon ursprunglig sarskiljningsformaga. Dessa marken kan genom
inarbetning forvarva distinktivitet.**

Ett namn kan erhalla varumarkesskydd genom inarbetning enligt vanliga
kriterier.* Det inarbetningskrav som stélls p4 namnet &r att det har i landet
ska vara ként av en betydande del av den krets till vilken det riktar sig som
beteckning for de varor eller tjanster som tillhandahalls under namnet, se 1
kap. 7 § VML.

For att en giltig varumarkesratt ska uppkomma genom inarbetning kravs
alltsa for det forsta att market ar kant har i landet. Om market ar inarbetat
endast inom en del av landet, géller ensamratten endast inom det omradet.,
se 1 kap. 7 § 2 st. Det finns inget krav pa att market ska ha anvants har i
landet, utan det racker att det &r ként, t.ex. genom reklam innan varan forts
ut pa marknaden. Undantagsvis kan det racka att market har forekommit sa
intensivt i reklam utomlands att det kan anses kant ocksa har.

Vidare ska market vara kant inom den krets till vilken det riktar sig, den s.k.
omsattningskretsen. Omséattningskretsens sammansattning far bedémas fran
fall till fall, beroende pa det varuslag som bar kannetecknet. For dyrbara och
specialtillverkade produkter kan omsattningskretsen vara forhallandevis
sndv, medan varumarken som anvands for dagligvaror riktar sig till en storre
del av allméanheten. Vanligtvis bestar omséttningskretsen av saval
konsumenter som dem som i nagot skede av distributionen tar befattning
med varor av samma slag, t.ex. generalagenter, importorer, grossister,
detaljhandlare och expediter.*®

% PBR mal 91-577 (Runner).

% Holmaqvist s. 329 ff.

% Maunsbach/Wennersten s. 127.
% Ds 1993:97 s. 50.

% 50U 1958:10s. 221 f.
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Kénnetecknet ska dessutom vara kant i en betydande del av
omsattningskretsen. Bedémningen av vad som utgor en betydande del maste
grundas pa omstandigheterna i det enskilda fallet. Av betydelse ar bl.a. om
det & manga personer som uppfattar kénnetecknet som en beskrivande
beteckning, snarare 4n som ett varumarke.”’ I praxis brukar en riktlinje vara
att ett kannetecken anses ha forvarvat sarskiljningsférmaga om cirka en
tredjedel av omsattningskretsen uppfattar tecknet som ett varumérke for de
produkter som bar market.®® Darmed aktualiseras det sista kravet vid
inarbetning, namligen att kannetecknet &r kant just som en beteckning for de
varor eller tjanster som tillhandahalls under detsamma. Kannetecknet maste
salunda uppfattas som ett individualiseringsmedel som anvands av en
bestamd naringsidkare i syfte att sarskilja hans varor fran andra foretags
produkter inom samma varu- eller tjanstesortiment.®® Detta innefattar aven
ett 1Ig)av pa kannedom om vilken typ av produkt kannetecknet anvands
for.

Vid bestammandet av om ett marke har forvarvat sarskiljningsformaga ska
en samlad bedémning goras av de uppgifter som kan visa att varumaérket
lampar sig som identifikationsmedel for ett foretags varor. Hansyn ska tas
till kannetecknets inneboende egenskaper, marknadsandel, hur ofta, hur
lange och inom vilket geografiskt omrade market har anvénts, hur stora
investeringar som har gjorts i market samt hur stor andel av
omséattningskretsen som kanner till market. Aven eventuella yttranden fran
handelskammare och andra yrkessammanslutningar ska végas in.'*

5.2.5 Sammanfattande analys av skyddets
uppkomst

Som framgatt foreligger en stor skillnad mellan reklamlagen och VML, vad
géller uppkomsten av respektive skydd. Medan den enskilde inte behdver
gora nagonting alls for att erhalla reklamlagens skydd, kan véagen till ett
varumarkesskydd vara tamligen svarforcerad nar det galler personnamn. Vid
en forsta anblick kan visserligen anvdndning av det egna namnet som
naturligt varukénnetecken forefalla vara en smidig vég till ensamratt.
Liksom vid registrering och inarbetning kan dock kravet pa
sarskiljningsformaga utgora ett svart hinder. | sjalva verket tycks det lange
ha varit omtvistat huruvida ett namn 6verhuvudtaget kan ha ursprunglig
sarskiljningsformaga eller om sadan férmaga maste forvarvas genom
inarbetning. Genom Nichols-fallet har EUD dock fastslagit att ett efternamn
kan ha ursprunglig distinktivitet som varumarke.

% Prop. 1994/95:59 s. 45.

% Farrahi s. 453.

% SOU 1958:10's. 223,

190 Bernitz m.fl. s. 256.

101 5e EUD i de forenade mélen C-108/97 och C-109/97 (Windsurfing Chiemsee v. Boots-
und Segelszubehor).
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Registreringens fordelar, inte minst i bevishanseende, har berérts ovan i
avsnitt 5.2.2. En sarskild svaghet med saval inarbetning som anvéandning
enligt 1 kap. 8 § VML dr att namnet inte nodvandigtvis &r skyddat i hela
landet, utan skyddet kan vara lokalt. Det innebdr i sin tur att en annan
namnbarare kan komma att fd namnet registrerat, eftersom inarbetade
varumarken och naturliga kdnnetecken endast utgor registreringshinder om
skydden avser en vésentlig del av landet, se 2 kap. 8 § 2 st. p. 3.

Om namnhavaren &r utlamnad till inarbetningsalternativet, ar detta en vég
till ensamratt som kan krdva ett hart arbete och dessutom ta lang tid,
eftersom skyddets uppkomst blir beroende av aspekter som marknadsandel
och hur lange market har brukats. Det ska hallas i minnet att det inte racker
att namnet i sig ar valkant héar i landet. FoOr att omfattas av
varumarkesskyddet maste namnet dessutom vara kant som kannetecken for
de varor som tillhandahalls under namnet. Saledes har d&ven mycket kanda
personer, som tidigare inte har anvant namnet som varumarke, en viss
inarbetningsperiod att vénta sig innan namnet har férvarvat den for
varumarkesskyddet sa avgorande sarskiljningsformagan.

Ett namn behdver dock inte vara helt oskyddat under inarbetningstiden. For
egenartade efternamn finns behorighetskravet till skydd mot att annan
registrerar namnet som varumérke, se 2 kap. 10 § VML. For 6vriga typer av
namn &r situationen mer vansklig, eftersom aldre varumérken inte utgor ett
registreringshinder om de inte &r registrerade eller inarbetade inom en
véasentlig del av landet, 2 kap. 8 8 2 st. Visserligen kan ond
trosbestdammelsen i 2 kap. 8 § 1 st. p. 4 ge ett visst skydd mot att annan
registrerar namnet. Denna regel har dock sallan aberopats med framgang i
praxis, eftersom det normalt ar svart att bevisa ond tro hos den som ansoker
om registrering.'%?

Det bor uppmarksammas att det numera kan vara tillatet att anvanda annans
personnamn i naringsverksamhet, nar namnet ifraga inte omfattas av nagon
ensamrétt enligt VML. NamnL skyddar ndmligen endast egenartade
efternamn mot obehdrig anvandning som kannetecken. Ovriga namn kan
fritt anvandas i nadringsverksamhet, forutsatt att reklamlagens regler om
identifierad person i marknadsforing inte blir tillampliga. Aven MFL:s
regler om vilseledande marknadsforing maste beaktas.

5.3 Varumarkesskyddets innebdrd

5.3.1 Forvaxlingsbarhet

Ett varumarkesskydd innebdr att ingen annan &n réttsinnehavaren i
naringsverksamhet far anvanda ett med det skyddade méarket forvaxlingsbart
sadant, se 1 kap. 10 8§ VML. Vad galler foretradet mellan forvéaxlingsbara
kdnnetecken sa bygger varuméarkesratten pa en prioritetsprincip. Det

102) evin 2011 s. 427.
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kénnetecken som forst uppnatt skydd, d.v.s. som har tidigaste rattsgrund, har
foretrade, se 1 kap 13 § VML.*®®

Forvaxlingsbarhet enligt VML framkommer forst och framst som en
produkt av méarkeslikhet och varuslagslikhet. Med forvéxlingsbarhet menas
foljaktligen en kombination av likhet mellan kdnnetecken och likhet mellan
de varor som dessa avser.!® N&r annan an rattsinnehavaren anvander ett
tecken som &r identiskt med varukénnetecknet for varor eller tjanster av
samma slag, foreligger alltid forvaxlingsbarhet, se 1 kap. 10 § 1 st. p.1.
Emellertid innebar ensamréatten ocksa att ingen annan an rattshinnehavaren
far anvanda ett tecken som &r identiskt med eller liknar varukannetecknet
for varor eller tjanster av samma eller liknande slag, om det finns en risk for
forvéaxling, inbegripet risken for att anvandningen av tecknet leder till en
uppfattning om samband mellan den som anvander tecknet och innehavaren
av varukannetecknet. For att sadan anvandning ska kunna hindras maste det
dock goras en narmare vardering av huruvida forvéaxlingsbarhet verkligen
foreligger.'®

Forvaxlingsbedomningen i VML skiljer sig fran den i NamnL satillvida att
det i VML inte finns nagot krav pa att forvaxling latt kan ske. Vid
beddmningen av forvaxlingsbarhet i VML:s mening, tas ofta hjalp av den
s.k. produktregeln, vilken gar ut pa att kravet pa skillnad i produktnamn hojs
i takt med att produktlikheten 6kar. Om produkterna ar av samma eller
liknande slag maste saledes de varuméarken som anvéands vara tydligt
atskiljbara, medan varumarkena kan vara likalydande i de fall da varuslagen
latt kan skiljas fran varandra. Exempelvis har market ALWAYS anvénts
som varubeteckning i samband med saval resor som laskedrycker och
sanitetsprodukter, utan att det férelegat ndgon risk for forvéaxling.**

Det bor uppmarksammas att varumarkesskydd kan ha olika omfattning.
Vissa kannetecken har mycket begransade skydd, medan skyddet for andra
varumarken kan vara tdmligen omfattande. Avgorande for ensamrattens
omfattning ar vilken ursprunglig och férvéarvad sarskiljningsférmaga som
kannetecknet har.'%” Ju stérre sarskiljningsformaga det aldre varumarket har,
desto storre &r risken for forvaxling.*®

Vidare anges i ingressen till varumarkesdirektivet ett antal faktorer att
beakta vid beddmningen av forvaxlingsrisken. Utdéver maérkes- och
varuslagslikhet ska det sérskilt tas hansyn till i hur hog grad det &ldre mérket
ar kant pa marknaden och de associationer de bada markena framkallar.
Starkt inarbetade varumarken ar saledes skyddade inte bara i de fall da det
foreligger en konkret forvaxlingsrisk, utan ocksa nar den intrangsgorande

193 Bernitz m.fl. s. 271 f.

104 50U 1958:10 s. 252.

195 evin 2011 s. 434.

196 Maunsbach/Wennersten s. 130.

07 50U 2001:26 5. 262 f.

108 Se EUD i mal C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik v. Klijsen Handel).
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varumarkesanvandningen skapar associationer till det valkanda market.’®

Ett illustrativt svensk rattsfall &r NJA 2003 s. 163, i vilket nyintroduktionen
av spritdrycken Jagarbrannvin ansdgs utgora intrang i det vélkanda
varumarket JAGERMEISTER. HD framholl att JAGERMEISTER besatt en
betydande forvarvad sarskiljningsformaga och darfor atnjot ett omfattande
skydd.

Aven om intrangsfragan saledes ska avgoras genom en helhetsbedémning
av samtliga forekommande omstandigheter, ar anda markeslikhet och
varuslagslikhet de viktigaste faktorerna®™®, varfor de fortjanar att beréras var
for sig i foljande avsnitt.

5.3.2 Markeslikhet

Bedomningen av markeslikhet ska i princip grundas pa hur markena upplevs
i den dagliga varuomsittningen.’™* Avgoérande &r det intryck som
varumarkena goér pa en genomsnittskonsument av den aktuella typen av
vara. Utgangspunkten ar att denna genomsnittskonsument ar normalt
informerad samt ské&ligen upplyst och uppmaérksam. Det ska dock beaktas att
en genomsnittskonsument vanligtvis uppfattar ett varumérke som en helhet
och inte agnar sig at att undersoka dess olika detaljer. Normalt har en sadan
konsument inte heller mdjlighet att jamféra de bada markena samtidigt.**?
Saledes kan tva varumarken vara forvaxlingsbara aven om de &r sa olika
varandra att de vid en omedelbar jamforelse tamligen l4tt kan hallas isar.**
Det ska ocksa héllas i minnet att forvéaxlingsrisk kan foreligga trots att
genomsnittskonsumenten faktiskt kan skilja markena fran varandra, om
markeslikheten leder till uppfattningen att varorna ifraga kommer fran
samma foretag, eller fran foretag med nagon form av kommersiella band
mellan sig."** Vidare kan det finnas en risk for forvaxling aven om det vid
marknadsforing av en vara tydligt anges att det inte ar originalen som séljs,
utan efterbildningar. Forvaxlingsbedémningen ar alltsa inte beroende av om
konsumenterna "luras”.**®

Varans art kan ha en betydelse vid bedémningen av markeslikhet.**°
Genomsnittskonsumenten &r normalt betydligt mer uppméarksam nér det ror
sig om kop av dyrbara konsumentkapitalvaror, t.ex. bilar, &n nar det ror sig
om vardagliga, mindre inkop, se Picasso-fallet nedan. Aven koparkretsens
egenskaper kan spela en roll i bedémningen. Ar koparna experter eller
sarskilt erfarna snavas likhetsbedémningen in.**’

199 Maunsbach/Wennersten s. 131.

110 evin 2011 s. 453.

11 evin 2011 s. 459.

112 56 EUD i mal C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik v. Klijsen Handel).
13 50U 1958:10 s. 252.

114 Wessman s. 24.

115 evin 2011 s. 436.

16 5o EUD i mal C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik v. Klijsen Handel).
17) evin 2011 s. 460.
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Savitt galler forvaxlingar mellan ordmérken, sasom namn, tas framfor allt
hansyn till ordens stavning, uttal och betydelse."*® Fér att forvaxlingsrisk
ska foreligga kréavs inte likhet i alla dessa avseenden. Tva ord, som uttalas
mycket lika men d&r skillnaderna i stavning ar betydande, kan vara
forvaxlingsbara.™™® Nar enbart betydelselikhet foreligger anses markena
dock endast undantagsvis vara forvéaxlingsbara. | forarbetena till 1960 ars
VML anfordes att forvéaxlingsrisk mojligen kunde anses foreligga mellan
orden Varg och Ulv.'?

Det ar helhetshilden av varumarket som ska bedémas. En viss bestandsdel i
market kan dock ha sa stark sarskiljningsformaga att den dominerar
helhetsbilden.’”* Vid likhetsbeddmningen laggs d& huvudvikten vid den
dominerande bestandsdelen.*”? Exempelvis har EUD i mal C-51/09 P
(Barbara Becker v. Harman Industries och OHIM) diskuterat huruvida ett
efternamn ska anses ha starkare sarskiljningsformaga an ett fornamn. Fragan
i malet var huruvida varumarket BARBARA BECKER, som stod i begrepp
att bli registrerat som gemenskapsvarumarke, var forvaxlingsbart med det
aldre varumarket BECKER. Barbara Becker var en k&nd person i Tyskland,
sasom designer, fotomodell, skadespelerska samt f.d. hustru till
tennisspelaren Boris Becker. Det var ostridigt att de bada markena avsag
varor av samma eller liknande slag.

Forstainstansratten fann att det inte kan uteslutas att ett &ldre varumérke,
som anvands av tredje man i ett sammansatt kannetecken, behaller en
sjalvstandig kannetecknande stéllning i det sammansatta kannetecknet, utan
att det for den skull utgér en dominerande bestandsdel. Under sadana
omstandigheter kan helhetsintrycket av det sammansatta kannetecknet leda
allmanheten till att tro att varorna eller tjansterna i fraga harror fran foretag
som atminstone har ekonomiska band. Sa ansags vara fallet har, och réatten
fann att de bada markena var forvaxlingsbara.

EUD kom dock till en annan slutsats. Domstolen konstaterade att ett
efternamn, i en del av EU, i allmanhet anses ha hogre sérskiljningsformaga
an ett fornamn. De sarskilda omstandigheterna i det enskilda fallet maste
emellertid beaktas, i synnerhet att det aktuella efternamnet &r ovanligt eller
tvartom allmént utbrett, eftersom denna omstandighet kan paverka
sarskiljningsformagan. Att den som ansoker om att fa sitt for- och efternamn
gemensamt registrerade som varumérke eventuellt ar beromd, ska ocksa
beaktas. Denna omstandighet kan, nar allt kommer omkring, paverka hur
omsattningskretsen uppfattar varumarket. Vidare papekade domstolen att ett
efternamn, i ett sammansatt varumarke, inte i varje enskilt fall behaller en
sjalvstandig k&nnetecknande stéllning enbart till foljd av att det uppfattas
som ett efternamn. For att en sadan stillning ska anses foreligga maste

18 50U 1958:10 s. 253.
119 Bernitz m.fl. s. 274.
120 5Oy 1958:10 s. 253.
21 \Wessman s. 28.

122) evin 2011 s. 462.
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namligen en helhetsbedémning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer
I det enskilda fallet ha gjorts.

EUD konstaterade att en tillampning av forstainstansréattens resonemang
skulle leda till att alla efternamn som utgor ett &ldre varumarke skulle kunna
utgora hinder for registrering av ett sammansatt varumarke som bestar av ett
fornamn och detta efternamn. Detta skulle da dven galla till exempel nar
efternamnet ar vanligt forekommande eller nér tillagget av ett férnamn
paverkar hur omséattningskretsen, i begreppsmassigt hanseende, uppfattar
det sammansatta varumarket. Domstolen fann saledes att férstainstansratten
inte hade uppfyllt kravet pa att géra en helhetsbedémning mot bakgrund av
samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Forstainstansrattens dom
upphavdes darfor, och malet aterforvisades till tribunalen. Nagot ytterligare
avgorande har dock, mig veterligen, inte kommit till stdnd i denna tvist.

| svensk praxis aterfinns ett fall, RA 1970 H 24, dir det istillet var
anvandningen av ett fornamn som stod i centrum. Fragan i malet var
huruvida ELISABETH OF SWEDEN var forvaxlingsbart med det aldre
varumarket ELISABETH ARDEN. | RegR:s kortfattade domskal anfordes
att de bada markena, oaktat att de avsag varor av samma slag, inte kunde
anses ha sadana likheter att de som helhet var forvéaxlingsbara.

Forvaxlingsbedomningen kan paverkas av att ett namn &r starkt forknippat
med nagot helt annat &n de varor for vilka namnet anvands som
kannetecken. Denna princip antyddes av EUD redan i Barbara Becker-fallet,
och har understrukits i mal C-361/04 P (Picasso v. OHIM och Daimler
Chrysler). En biltillverkare ansokte om att fa varumarket PICARO
registrerat. DOdsboet efter den berdmda konstndren Picasso invénde att
PICARO var forvéxlingsbart med market PICASSO, som redan var
registrerat i den varuklass som omfattar bilar.

Forstainstansratten anforde att ordmarket PICASSO pa ett begreppsméssigt
plan var synnerligen val kant av malgruppen, som namnet pa den berémde
konstnaren Pablo Picasso, medan PICARO for majoriteten av malgruppen
saknade semantiskt innehall. Salunda liknade kannetecknen inte varandra pa
ett begreppsmassigt plan. Med hénsyn till vidden av konstndren Pablo
Picassos berdmmelse ansags det inte rimligt att anta att
genomsnittskonsumenten skulle kunna uppfatta k&nnetecknet PICASSO, i
egenskap av varumarke for fordon, pa ett satt som fick foretrade framfor
konstnarens namn och som skulle innebéra att konsumenten, nar denne kom
i kontakt med ké&nnetecknet PICASSO i kombination med de berdrda
varorna, inte langre skulle uppfatta kdnnetecknet som namnet pa en konstnar
utan huvudsakligen som ett bilmérke bland andra.

Ratten slog fast att nar innebdrden av ett av de tva kannetecknen pa detta
séatt &r klar och bestdmd for omséattningskretsen, kan de begreppsmassiga
skillnaderna forta verkan av de visuella och fonetiska likheter som
forekommer kannetecknen emellan. Eftersom den begreppsmaéssiga
skillnaden har var sarskilt tydlig och pataglig, ansdgs markena inte visa
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sadana likheter med varandra att forvaxlingsrisk forelag. Det beaktades
ocksa att graden av uppmarksamhet hos omséttningskretsen ar sérskilt hog
vad betréaffar sadana varor som bilar. Domen 6verklagades till EUD, som
dock inte fann anledning att bifalla 6verklagandet.

5.3.3 Varuslagslikhet

Ytterligare ett av forvaxlingslarans huvudkriterier &r att mérkena ska avse
varor av samma eller liknande slag, 1 kap. 10 8 1 st. Vid en
likhetsbedomning spelar rent tekniska likheter mellan varor sannolikt
mindre roll an sadana faktorer som distributionssatt, andamal, gemensam
anvandning, prisniva 0.s.v. Det handlar om att gora en helhetsbedémning.'?®

I motiven till 1960 ars VML aberopades en promemoria om varuslagslikhet
som  upprattats 1949 inom PRV, i samrad med vissa
naringslivsorganisationer. Aven om principerna i promemorian inte &r
rattsligt bindande sa har de haft stor betydelse for bedémningen av
varuslagslikhet i svensk ratt*** och de kan fortfarande anses ha ett visst
végledande varde for den administrativa likhetsbeddmningen.'?

Enligt promemorian foreligger varuslagslikhet forst och framst vid likhet i
varornas sammansattning, anvandningsomrade eller andamal. Hansyn maste
aven tas till sattet for varornas tillhandahallande. Det &r inte nodvéandigt att
varorna som sadana kan forvéxlas. | sista hand maste frdgan stéllas, om
sadan berdring mellan varuslagen foreligger att omsattningskretsen — nar det
galler identiska eller annars forvaxlingsbara varumarken — kan antas fa
uppfattningen att varorna harstammar fran ett och samma foretag.*?® Som
exempel kan ndmnas att alla varor som é&r att beteckna som livsmedel anses
vara sinsemellan likartade, p.g.a. likhet i anvandningsomrade och
andamal.*’

Den befintliga domstolspraxisen betraffande fragan om varuslagslikhet &r
emellertid begrénsad. I NJA 2003 s. 555 fann HD att en tjanst som gick ut
pa att tillhandahalla borsinformation och finansiella nyheter inte var av
liknande slag som konsulttjanster inom foretagsledning samt drift och
skotsel av ett foretags olika funktioner. Vad galler praxis fran EUD kan det
namnas att damvéskor inte har ansetts vara av liknande slag som damskor,
se mal C-214/05 (Sergio Rossi v. OHIM och Sissi Rossi).

123 evin 2011 s. 466.
124 Nordell 2004 s. 282.
125 | evin 2011 s. 467.
126 50U 1958:10 s. 255.
27 Bernitz m.fl. s. 277.
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5.3.4 Det utdkade skyddet for etablerade
kannetecken

Kravet pad varuslagslikhet i VML innebar att lagen ger
varumarkesinnehavaren begransade maojligheter att hindra
renommésnyltande varuméarkesanvandning, nar anvandningen sker for varor
eller tjanster som tydligt skiljer sig fran dem som réattighetsinnehavaren
anvander varumérket for. I VML finns det endast stod for ett
renommeéskydd i samband med anvéndning av varumarken som ar starkt
inarbetade, d.v.s. kdnda inom en betydande del av omsattningskretsen, se 1
kap. 10 § 1 st. p. 3 VML. Innehavaren av ett sadant vélkant kannetecken kan
hindra annan anvéndning som drar fordel av det skyddade varumarkets
renommé, utan krav pa att det ska rora sig om produkter av samma eller
liknande slag.'®® Det uttrycks i bestammelsen som att annans bruk av ett
liknande kénnetecken “drar otillborlig fordel av eller utan skélig anledning
ar till skada for varuk&nnetecknets sérskiljningsformaga eller anseende”.

Det ar dock inte frdga om ett generellt skydd for varje varumarke som kan
anses vara inarbetat eller k&nt, utan utvidgningen blir beroende av
omstandigheterna i det enskilda fallet.*** EUD har i mal C-375/97 (General
Motors Corporation v. Yplon SA) uttalat att alla relevanta omstéandigheter
ska beaktas, och sdarskilt det aldre markets marknadsandel, i hur stor
omfattning, i vilket geografiskt omrade och hur lange varumarket har
anvants samt hur stora investeringar som har gjorts for att marknadsfora
varumarket. Betraffande kravet pa geografisk tackning ska varumérket vara
kant i en vasentlig del av medlemsstaten, men det kan inte krdvas att
varumarket ar kant i medlemsstaten i dess helhet.

| praktiken maste ett varumarke ha en mycket stark stallning pa marknaden
for att omfattas av det utokade skyddet. Som exempel har i litteraturen
angivits marken som VOLVO och NOKIA.*® Vad galler varumarken som
utgdrs av personnamn torde exempelvis RALPH LAUREN omfattas av
skyddet.

Den skada for det inarbetade market som lagtexten talar om kan bl.a. uppsta
genom ett forringande, t.ex. att en parfymtillverkares varumarke anvénds
som kannetecken for rattgift. Skada kan ocksa bestd i en forsvagning av
kannetecknets goodwill, eller genom att det uppstar en risk att allmanheten
vilseleds betraffande varans kommersiella ursprung.***

128 Maunsbach/Wennersten s. 131.
129 | evin 2011 s. 469.

130 Maunsbach/Wennersten s. 131.
131 prop. 1960:167 s. 77.
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5.3.5 Sammanfattande analys av skyddets
innebord

Det kan konstateras att skyddsobjektet inom varumérkesratten ar ett annat
an det i reklamlagen. Av syftet med reklamlagen foljer att namnet ska avse
en viss person. Det ar dennes identitet som lagen ska skydda mot obehérigt
utnyttjande. | praktiken torde reklamlagens namnskyddsregler endast bli
tillampliga nar det ror sig om namnet pa en allmant kand person eller nar
framstallningen innehaller kompletterande uppgifter som klart ger vid
handen att en viss person asyftas. Det skydd som ges for namn i VML, och
aven i 20 § 2 st. NamnL, ar daremot inriktat pa namnet som sadant. For att
ett egenartat efternamn ska utgdra registreringshinder enligt VML kravs
endast att det ar ett faktiskt forekommande namn, inte att tanken leds till
ndgon viss barare av namnet.** Motsvarande resonemang torde kunna foras
betraffande anvdndning som innebdr forvaxlingsrisk. VML ger
rattighetsinnehavaren ett skydd mot att annan i naringsverksamhet anvéander
ett varukannetecken som ar forvaxlingsbart med det skyddade namnet. Det
ar alltsa namnet sasom varumarke som ar skyddat, och inte personen bakom
namnet. Det i sin tur innebdr att VML kan ge ett skydd for mycket vanliga
namn, &ven nar namnhavaren ar en person som inte ar allméant kand.

Ett eventuellt kandisskap kan dock vara en av de manga faktorer som far
betydelse vid faststallandet av varumarkesskyddets omfattning. Av Barbara
Becker-fallet framgar att genomsnittskonsumentens sétt att uppfatta
varumarket kan paverkas av att namnet refererar till en berémd person,
vilket i sin tur kan paverka beddémningen av forvaxlingsrisken. Vidare
framgar det av Picasso-fallet att det faktum att ett varumarke utgors av ett
namn som har upplatits fér anvandning inom ett helt annat omrade an det
dar det blev beromt, kan innebara att market far ett for malgruppen klart och
bestamt semantiskt innehall. De begreppsmassiga skillnaderna mellan
market och ett annat kannetecken kan da forta verkan av markenas visuella
och fonetiska likheter. Detta kan bade vara till for- och nackdel for
namnhavaren. | det refererade rattsfallet innebar det att innehavaren av
market PICASSO fick godta registreringen av ett marke som liknade
namnet rent visuellt. A andra sidan torde resonemanget innebédra att ett
valkant namn kan ha sérskilt goda mojligheter att bli registrerat, dven om
namnet visuellt och fonetiskt skulle ha likheter med ett redan existerande,
skyddat varumarke.

En ensamrétt till ett namn enligt VML ger skydd inte bara mot annans
anvandning av ett identiskt namn, utan &ven mot anvédndning av
k&nnetecken som &r forvéaxlingsbara med det skyddade namnet. Vad géller
reklamlagen dr det mera oklart vad som galler ndr en néringsidkare i sin
marknadsforing anvénder ett namn, som visserligen for tankarna till en viss
person, men som samtidigt avviker frdn denna persons namn i nagot
hénseende. For att ta ett exempel skulle skyddet enligt VML for varuméarket
CAROLINA KLUFT hindra anvandning avn KAROLINA CLUFT i

132 prop. 1978/79:2 5. 73 1.
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naringsverksamhet, eftersom markena &r snarlika till stavningen, och
identiska till uttalet. Daremot ger varken reklamlagen i sig eller dess
forarbeten nagot omedelbart svar pa om en sadan anvandning ska omfattas
av lagens forbud. Det framgar a andra sidan inte heller att det namn som
anvands i marknadsféringen maste vara helt likalydande med namnet pa den
person som kan identifieras genom reklamen. Dessutom ger lagen ett brett
skydd satillvida att den med namn jamstéller t.ex. beteckningar som
identifierar en person genom att ange dennes slédktskap med en namngiven
person. Med tanke pa att lagens huvudsakliga syfte ar att skydda den
enskildes integritet, vore det markligt om dess skydd var tillampligt pa
angivelser av typen ”Carola Haggkvists dotter”, men inte pa anvéndning av
namnet Karolina Cluft. En rimlig slutsats &r darfor att &ven anvéndning av
“felstavade” namn ska kunna beivras med hjélp av reklamlagens regler.

En begransning med ensamrétten enligt VML &r att den som utgangspunkt
inte ger nagot skydd dver varuslagsgranserna. Det ska dock hallas i minnet
att namnhavaren, utéver varumarkesskyddet, har ytterligare nagra
skyddsnat. Om det ror sig om ett egenartat efternamn, skyddar 20 § NamnL
mot obehdrig anvandning av namnet som kénnetecken, om anvandningen &r
till nackdel for namnhavaren. | de fall namnet refererar till en viss person,
kan dessutom reklamlagens foérbudsregler bli tillampliga. Dartill kan
reglerna om vilseledande marknadsféring i MFL aktualiseras.

5.4 Inskrankningar

5.4.1 Anvandning i naringsverksamhet

De inskrankningar i varumarkesskyddet som finns reglerade i VML galler
for saval inarbetade och registrerade varumarken som for naturliga
kannetecken som ar skyddade enligt 1 kap. 8 8.

En viktig begransning &r att ensamratten till ett varukénnetecken endast
géller for anvandning i naringsverksamhet, se 1 kap. 1 § VML. Begreppet
naringsverksamhet ska tolkas relativt vitt inom kanneteckensratten. All
anvandning av ett kdnnetecken i avsattningsframjande syfte ar att anse som
anvandning i naringsverksamhet i varumarkesrattslig forstaelse.'*

| 1 kap. 10 § 2 st. VML ges nagra exempel pa vad som kan utgora
anvandning i naringsverksamhet. Det anges att det bl.a. kan handla om att
anvanda tecknet pa varor eller forpackningar, nar varor eller tjanster bjuds
ut, marknadsfors, importeras eller exporteras eller pa affarshandlingar och
reklam. Upprékningen &r inte uttbmmande, utan &ven andra former av
nyttjande ryms, och det galler sival muntlig som elektronisk anvandning.***
Huruvida ett visst forfogande ska anses tillatet kan bara bedomas i den

133 Nordell 2003 s. 410.
134 prop. 2009/10:225 s. 129.
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enskilda situationen.®®> Den praxis som finns p& omréadet ar dock inte
omfattande.'*®

Rent privat bruk av ett varumarke utgor saledes inte intrangsgdrande
anvandning. Det ar t.ex. fullt tillatet att anvanda ndgon annans varumarke
som logotyp pa en T-troja, medan det daremot utgor varumarkesintrang att
salja sadana trojor.”*" | den sistnamnda situationen spelar det ingen roll att
anvandningen eventuellt kan uppfattas som ett bevis pa stod for, eller
lojalitet med, varumarkesinnehavaren.'*®

Vidare omfattar ensamrétten enligt VML bara kannetecknets anvandning
som medel for att sarskilja varor eller tjanster. Det ar saledes tillatet att ge ut
bocker om varumarkesrattens utveckling och avbilda en rad varumarken,
eftersom varumarkena da inte anvands som sarskiljande kannetecken i
naringsverksamhet.***

En fraga for sig ar huruvida det varumarkesréttsliga skyddet for ett namn
hindrar att annan anvander samma namn som firma. | mal C-17/06 (Céline
v. Céline) hade bolaget Céline SA sedan manga ar innehaft det registrerade
ordmérket CELINE for bl.a. klader och fotbeklddnader, nir en annan
naringsidkare registrerade bolaget Céline SARL i det franska
bolagsregistret. EUD hade bl.a. att ta stallning till huruvida det &r fraga om
sadan anvandning i naringsverksamhet som varuméarkesinnehavaren har ratt
att forhindra med stod av sin ensamrétt, nar tredje man utan tillstand
anvander ett registrerat ordmarke som firma, naringskannetecken eller
beteckning inom ramen for ndringsverksamhet som avser salufoéring av
identiska varor.

Domstolen anférde att den anvandning som kan hindras med stéd av art. 5.1
och 5.2 i varumarkesdirektivet (som motsvaras av 1 kap. 10 § VML) ska ha
till andamal att sarskilja varor eller tjanster. Syftet med en firma é&r
emellertid inte att sarskilja varor och tjanster, utan att identifiera bolaget.
Enligt EUD kan anvandningen dock hindras med stdd av den namnda
bestammelsen, nér tredje man anbringar tecknet som utgdr hans firma pa de
varor som han salufér. Detsamma galler nér tredje man, utan att anbringa
tecknet, anvander det pa ett satt som ger intryck av att ett samband
foreligger mellan det tecken som utgor hans firma och de varor som han
salufor eller de tjanster som han tillhandahaller.

Att den varumérkesréattsliga ensamrétten ar begransad till anvéndning i
naringsverksamhet innebar ocksa att det, liksom for reklamlagen, finns en
grans mot tryck- och yttrandefriheten. Det ar alltsa tillatet att anvanda
annans kénnetecken i redaktionellt syfte, jfr resonemanget i avsnitt 4.3.

135 |_evin 2011 s. 435.

136 Nordell 2004 s. 398.

137 Maunsbach/Wennersten s. 129.

138 5e EUD i mal C-206/01 (Arsenal Football Club v. Matthew Reed).
139 evin 2011 s. 472.
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5.4.2 Ovriga inskrankningar

Utover att ensamrétten dr inskrénkt till anvandning i ndringsverksamhet,
géller ytterligare ett antal begréansningar, som anges i 1 kap. 11 § 2 st. VML.
Dessa inskrankningar utgar ifran att tredje man anvander varumarket i
enlighet med god afférssed, se avsnitt 5.4.3.

For det forsta kan innehavaren av ett varumarke i princip inte forbjuda andra
att i naringsverksamhet anvanda sin firma, sitt namn eller sin adress. Detta
ar naturligtvis en inskrankning som far stor betydelse betraffande
varumarkesskyddade personnamn. Oavsett hur skyddet har uppstatt sa
hindrar inte ensamratten att en annan person, som bér samma namn som
rattighetsinnehavaren, ocksa anvander namnet som varukannetecken i sin
naringsverksamhet. Det ska dock hallas i minnet att anvandningen, forutom
att den maste vara i enlighet med god affarssed, ocksa kan komma i strid
med reglerna i MFL.

Vidare kan innehavaren av ett varumarke inte forbjuda andra att anvénda
uppgifter om varans eller tjnstens art, beskaffenhet, varde, geografiska
ursprung m.m. Sadana angivelser kan ingad som en bestandsdel i ett
varumarke eller ha blivit inarbetade.’*® Om ett varumarkesskyddat namn
utgor en generisk beteckning, t.ex. Stal, kan andra naringsidkare alltsa inte
hindras fran att i enlighet med god affarssed anvanda ordet i
naringsverksamhet for att beskriva sina produkters art, kvalitet etc.

Av 1 kap. 11 § p. 3 foljer att en varumérkesinnehavare inte kan hindra tredje
man fran att anvanda innehavarens varumarke om det ar nodvandigt for att
ange en varas eller tjansts avsedda andamal, sarskilt nar det ror sig om
tillboenor eller reservdelar. Denna inskrankning har tillkommit av
konkurrenshansyn. Exempelvis skulle en tillverkare av reservdelar till ett
visst bilmarke inte kunna konkurrera med producenten av bilen om
tillverkaren inte fick ange till vilket bilmérke reservdelen var avsedd.'*

Utover de uttryckliga begréansningarna i 1 kap. 11 § VML finns det vissa
mojligheter att anvénda annans varumarke i samband med jamforande
reklam.**? Anvandningen av jamforande reklam &r reglerad i ett sarskilt EU-
direktiv'*®, och i 18 § MFL, som nara ansluter till direktivet.

Slutligen ska det uppmarksammas att en varumarkesrétt, precis som ovriga
immaterialrétter, kan konsumeras. Enligt 1 kap. 12 § VML konsumeras
ratten till ett varumarke nar innehavaren, eller ndgon som har dennes
tillstdnd, har dverlatit en vara som bar kannetecknet ifrga.'** Detta galler i
de fall da varan fors ut pa marknaden inom EES. Att varumarkesratten ar
konsumerad betraffande de varor som har 6verlatits, innebar att alla far gora

10| evin 2011 s. 475.

141 Bernitz m.fl. s. 281 f.

12| evin 2011 s. 479.

3 Direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jamforande reklam.
144 Bernitz m.fl. s. 283.
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vad de vill med varorna, t.ex. silja vidare, lana ut eller i 6vrigt anvanda dem
i ndringsverksamhet.** Detta forutsatter dock att varorna inte forandras eller
forsamras efter det att de forts ut pa marknaden, se 1 kap. 12 § 2 st.

5.4.3 God affarssed

Samtliga begrénsningar av ensamrétten som anges i 1 kap. 11 8§ forutsatter
att tredje mans anvandning av varumarket sker i enlighet med god afféarssed.
Den for varumérkesskyddade personnamn viktigaste inskrankningen ar att
varumarkesinnehavaren inte kan hindra annan fran att i naringsverksamhet
anvanda sitt eget namn. Det &r svart att forutse i vilka fall en sadan
anvandning skulle anses strida mot god affarssed.

EUD har anfort att kravet pa god affarssed i huvudsak innebar en
lojalitetsplikt gentemot varumarkesinnehavarens berattigade intressen.'*
Beddmningen av vad som utgor lojal anvandning och god affarssed kan bara
goras av domstolen i det enskilda fallet. I mal C-228/03 (Gillette v LA-
Laboratories) har EUD dock gett nagra exempel pa nar anvandning inte ar i
enlighet med god affarssed. Det ror sig om fall da:

- varumarket anvands pa ett sadant satt att det kan ge intryck av att det
foreligger ett affarsmassigt samband mellan tredje man och
varumaérkesinnehavaren,

- anvandningen paverkar varumarkets varde genom att otillborlig fordel
dras av varumarkets sarskiljningsformaga eller renommeé,

- varumarket misskrediteras eller anvands pa ett nedsattande satt, eller

- tredje man framstéller sin vara som en imitation eller ersattning for den
vara som bar varumarket.

Nar ett namn &r starkt inarbetat som varumarke kan det saledes tankas att
annans  anvandning drar  otillborlig  fordel av  varumérkets
sarskiljningsformaga eller renommé. Ett tankbart exempel ar att en
naringsidkare som bar namnet Bjorn Borg véljer att, med hanvisning till 1
kap. 11 8, anvanda sitt namn for att marknadsféra olika produkter, och pa
det séttet utnyttjar det renommé som tillkommer det valkanda varumarket
BJORN BORG.

5.4.4 Sammanfattande analys av
inskrankningarna i skyddet

Efter en genomgang av inskrankningarna i varumarkesskyddet kan det
konstateras att VML:s tillampningsomrade skiljer sig fran reklamlagens.
Reklamlagens namnskyddsregler blir bara tillampliga nér ett namn har
anvants i en naringsidkares marknadsforing. Aven om begreppet

145 | evin 2011 s. 445.
146 e EUD mal C-63/97 (BMW v. Deenik).

42



marknadsforing ar svart att definiera, sa star det klart att VML:s
tillampningsomrade ar mer vidstrackt, eftersom ett varumarkesskydd
innebdr en ensamratt att anvanda kannetecknet i naringsverksamhet. Som
anforts ovan innefattar begreppet naringsverksamhet dels marknadsforing,
dels en rad andra atgarder fran en naringsidkares sida. Exempelvis ar VML
tillamplig vid inforsel av varor till Sverige, vilket reklamlagen inte ar,
eftersom det inte & frdga om sadan marknadsforing som omfattas av
lagen.'”” Sdledes ges ett bredare skydd foér den som lyckas erhdlla ett
varumarkesskydd for sitt personnamn an for den som litar till det
personlighetsrattsliga skyddet i reklamlagen.

En bestdmmelse som ar central for diskussionen i denna uppsats &r att en
person som utgangspunkt har ratt att anvanda sitt namn i naringsverksamhet,
dven nar nagon annan har varumarkesrattslig ensamratt till namnet. Detta
forutsatter dock att god affarssed iakttas. Som patalats tidigare ar det inte
alldeles uppenbart var gransen for god affarssed gar. Om varumarket endast
utgdrs av ett namn, bor det i alla fall ligga néra till hands att en annan
naringsidkares anvandning av samma namn och pa samma satt, ger intryck
av att det foreligger ett affarsméssigt samband mellan denne och
varumarkesinnehavaren, och att anvéndningen ddarmed ska anses strida mot
god affarssed. Foreligger dessutom varuslagslikhet borde gransen for god
affarssed definitivt vara passerad.

En fraga for sig ar hur samspelet mellan reklamlagen och VML fungerar,
nar en naringsidkare delar namn med en person som é&r allméant kénd i
Sverige. Anta att en person vid namn Mats Sundin vill anvanda sitt namn
som varumarke. Ponera vidare att namnet inte omfattas av nagon aldre
varumarkesratt. Oavsett om Mats lyckas erhalla nagot varumarkesskydd for
namnet, sa har han enligt 1 kap. 11 § VML ratt att anvanda sitt eget namn i
naringsverksamhet. Problemet ar att manga svenskar associerar namnet
Mats Sundin till en berdmd ishockeyspelare. | de fall da anvandningen av
namnet utgér marknadsforing och samtidigt en viss person pekas ut, sétter
reklamlagens regler upp ett hinder for den néringsidkare som vill utnyttja
namnet ifrdga. Emellertid géller detta bara anviindning av “annans” namn. I
det hé&r exemplet har ndringsidkaren faktiskt anvént sitt eget namn, och
reklamlagen torde da inte vara tillamplig. Anvandningen tycks heller inte
strida mot god affarssed enligt 1 kap. 11 §, eftersom det inte finns nagon
aldre varumarkesinnehavare att ta hansyn till. En annan sak &r att
forfarandet mojligen kan utgora vilseledande marknadsféring och darfor
vara otillatet enligt MFL.

5.5 Varaktighet

En varumarkesratt kan i princip vara for evigt. Nar ensamratten uppkommit
genom registrering, galler den fran ansokningsdagen och i tio ar fran

147 prop. 2009/10:225 s. 197.
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registreringsdagen. Darefter kan registreringen fornyas ett obegransat antal
ganger for tio ar i taget, se 2 kap. 32—33 §§ VML.*®

For inarbetade kannetecken galler att varumarkesratten bestar sa lange
market ar inarbetat, d.v.s. sa lange det inom omséttningskretsen ar allmant
kdnt som beteckning for innehavarens varor.!*® Detta innebér att
inarbetningsskyddet vanligtvis upphor en kortare tid efter det att
kannetecknet slutat att anvandas. FOr mérken som varit starkt inarbetade kan
dock varumérkesskyddet besta ett avsevart antal ar trots att market inte
anvands.

Manga marken ar skyddade bade genom registrering och genom
inarbetning. Inarbetningsskyddet kan da kvarsta dven om registreringen
upphor.**°

Registreringen av ett varumarke kan hévas, helt eller delvis. Orsaken till
havningen kan vara b&de ursprungliga brister och senare omstandigheter.**
Det galler inga tidsfrister for att anhdngiggora en havningstalan, men ratten
kan anda forloras pa grund av passivitet, se 1 kap. 14-15 §§ VML.'*?

5.5.1 Havning vid ursprungliga brister

Enligt 3 kap. 1 8 p. 1-3 kan registreringen av ett varumérke havas om
market har registrerats i strid med lagens forutsattningar, jfr
registreringshindren i 2 kap. 5 § och 2 kap. 7-10 88. Det kan t.ex. handla
om att kdnnetecknet har registrerats trots att det varit (och fortfarande ar)
forvéaxlingsbart med ett aldre varumarke. Eftersom havningsmojligheten har
kopplats till registreringshindren utgér endast sadana inarbetade
varukannetecken som har skydd inom en vésentlig del av landet grund for
havning av en varumarkesregistrering. Detsamma galler for namn som
anvands som naturliga kannetecken, se 2 kap. 9 § p. 2.

5.5.2 Havning pagrund av senare
omstandigheter

Aven senare omstandigheter kan leda till att ratten upphor och att
registreringen kan hévas i domstol. De senare omstandigheter som kan ha
sadan rattsverkan &r bristande anvandning, degeneration, vilseledande samt
att market strider mot lag eller annan forfattning eller mot goda seder.

148 | evin 2011 s. 480.

%9 prop. 2009/10:225 5. 105 f.
10 Bernitz m.fl. s. 291.

151 ) evin 2011 s. 480.

152 evin 2011 s. 405.

153 ) evin 2011 s. 481.
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5.5.2.1 Anvéandningstvang

| 3 kap. 2 § VML finns en regel om anvéandningstvang for registrerade
varumarken. Om innehavaren inom fem ar fran det att
registreringsforfarandet avslutats inte gjort verkligt bruk av market har i
landet med avseende pa de varor och tjanster som det registrerats for, far
registreringen havas. Detsamma galler ett varumarke, som en gang har varit
i bruk, men som inte har anvénts pa fem ar.

Kravet pa verkligt bruk innebar att market ska ha anvants i syfte att skapa
eller bibehalla marknadsandelar. Det racker alltsa inte att market anvands pa
ett fiktivt satt, enbart for att registreringskyddet ska kunna uppratthallas.
Bedomningen av huruvida kravet pa verkligt bruk av varumarket ar uppfyllt
ska goras pa grundval av vilka varor och tjanster det ar fraga om och hur
omfattande anvandning som kravs for att skapa eller vidmakthalla andelar
pd marknaden.® Av 3 kap. 2 § 2 st. p 2 framgdr att anvandning av
varumarket for endast export likstélls med verkligt bruk. Detsamma galler
en licenstagares anvandning, se 3 st. i samma bestammelse. Det ar saledes
inte bara rattshavarens egen anvandning som &r relevant.*>

5.5.2.2 Degeneration

Degeneration som havningsgrund torde séllan bli aktuell for personnamn.
Reglerna om degeneration aterfinns i 3 kap. 1 § 2 st. och tar sikte pa de fall
da ett kannetecken har forlorat sin sarskiljningsformaga for de varor det en
gang varit skyddat for.*>® VVarumarket har alltsa 6vergatt fran att vara just ett
varumarke till att beteckna en sarskild typ av varor. Ett exempel &r ordet
termos, som tidigare var ett varumérke men som numera betecknar en viss
typ av isolerande karl.*’

5.5.2.3 Vilseledande, goda seder m.m.

Av 3 kap. 1 8 2 st. p. 3 foljer att en registrering far havas, om varumarket till
foljd av anvandningen blivit dgnat att vilseleda allménheten i fraga om
varans eller tjanstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller nagon annan
omstandighet. Anvandningsomradet for bestimmelsen ar begransat, och
havning pa grund av vilseledande bér tillampas med stor forsiktighet.'*®

Slutligen ska det ndmnas att det i 3 kap. 1 § 2 st. p. 2 finns en bestdmmelse
om att registreringen av ett varumarke kan havas, om market kommit att
strida mot lag, forfattning, god sed eller mot allmén ordning.

1% Bernitz m.fl. s. 291 samt EUD i mal C-40/01 (Ansul v. Ajax).
15| evin 2011 s. 483.

156 | evin 2011 s. 484.

37 Bernitz m.fl. s. 294 f.

%8 SOU 1958:10 s. 306.
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5.5.3 Sammanfattande analys av skyddets
varaktighet

For att uppratthalla ett varumarkesskydd kravs en viss arbetsinsats, vare sig
ensamratten grundas pa registrering, inarbetning eller skyddet for naturliga
kannetecken. Skyddet for ett inarbetat namn upphér nar det inte langre inom
omséttningskretsen ar allmént kant som beteckning for innehavarens varor.
Saledes kravs det att namnet anvands som varumarke, for att skyddet ska
bestd. Detsamma géller naturliga kannetecken, eftersom dessa bara anses
skyddsvarda sa lange de anvands i naringsverksamhet. FoOr registrerade
varumarken finns kravet pa att fornya registreringen vart tionde ar.
Dessutom utgor anvandningstvanget en borda pa rattsinnehavarens axlar.
Till detta kommer ett sarskilt osakerhetsmoment for registrerade
kannetecken, namligen det faktum att en registrering som utgangspunkt kan
havas vid vilken tidpunkt som helst. Detta ska jamforas med reklamlagen,
som ger var och en ett namnskydd som varar hela livet, och inte staller
nagra som helst krav pa att ett namn ska ha anvénts i kommersiella
sammanhang tidigare.
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6 Analys

Tillampningsomradena for reklamlagen respektive VML ér till stora delar
overlappande. Den forstnamnda lagen ger ett skydd mot att namnet utnyttjas
I marknadsforing, medan skyddet enligt VML hindrar att annan anvénder
namnet i  néringsverksamhet.  Visserligen  omfattar  begreppet
naringsverksamhet mer &n vad begreppet marknadsféring gér. Med den
forhallandevis breda definition av marknadsforing och reklam som ges i
reklamlagens forarbeten, inkluderas dock de vanligaste formerna av
varumarkesanvandning, t.ex. anvandning av market pa varuforpackningar, i
lagens tillampningsomrade.

Vid en jamfoérelse mellan de skydd for ett namn som ges i de bada lagarna
sa star det klart att behovet av att varumarkesskydda ett namn maste
bedomas fran fall till fall. Fér personer som inte ar berdmda och dessutom
har nagorlunda vanliga namn, &ar det naturligtvis mycket viktigt att kunna
varumaérkesskydda namnet, eftersom reklamlagens skydd endast omfattar de
situationer d& en viss person kan identifieras genom framstallningen. Ar
namnet ifrdga inte egenartat, erbjuder inte heller NamnL nagot skydd.
Saledes blir den varumarkesrattsliga ensamratten en nyckel till att hindra att
annan utnyttjar namnet i kommersiella sammanhang. Denna grupp av
personer far dock leva med att andra barare av samma namn som
utgangspunkt har en ratt att anvanda namnet i naringsverksamhet, och att
varumarkesskyddet enligt huvudregeln bara omfattar anvandning for varor
och tjanster av samma eller liknande slag som namnet &r registrerat eller i
ovrigt skyddat for.

Betraffande s.k. kandisar ar utgangslaget ett annat. De erhaller i regel ett
visst skydd genom reklamlagens bestammelser, &ven om de bar vanligt
forekommande namn, och kan darfor styra over vilka marknadsforings-
sammanhang de vill medverka i. Behovet av att dessutom skydda namnet
varumarkesrattsligt ar darfor inte lika uppenbart som fér mindre kénda
personer. Skyddet ar visserligen begransat till anvandning i marknadsforing,
men med tanke pa den vidstrackta tolkningen av begreppet marknadsforing
blir det svart for en néaringsidkare att utnyttja namnet i sin
naringsverksamhet utan att reklamlagen blir tillamplig pa forfarandet. Det
innebéar ocksa att det blir meningslost for naringsidkaren ifraga att forsoka fa
namnet varumarkesskyddat, eftersom anvandningen av namnet &nda
kommer att vara otillaten enligt reklamlagen.

Det finns dock nackdelar med att helt forlita sig pa reklamlagens regler. For
det forsta géaller lagens skydd bara nédr ndringsidkaren utnyttjar annans
namn. Skulle en né&ringsidkare dela namn med en celebritet torde
reklamlagens regler alltsd inte utgéra nagot hinder mot naringsidkarens
anvandning av namnet i kommersiella sammanhang. Som anforts pa annat
hall i denna uppsats kan en sadan anvandning dock komma i strid med
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reglerna i MFL. Vidare innebéar reklamlagens krav pa identifiering ett
osakerhetsmoment for de celebriteter som bér verkligt vanliga namn. Om
namnet inte kompletteras med en bild eller ytterligare uppgifter om
namnbéraren, kan det tdnkas att framstallningen inte anses fora tankarna till
nagon speciell person. Forutom namnets frekvens bor dven graden av
kandisskap spela en viss roll i sammanhanget. For att forsakra sig om ett
skydd mot annans utnyttjande av namnet ifraga, kan det darfor finnas
anledning for denna kategori av ka&nda personer att varumarkesskydda
namnet. Mig veterligen finns det dock ingen domstolspraxis som berdr en
situation dar namnet pa en allmant kand person utnyttjats i
reklamsammanhang utan att framstallningen ocksa har innehallit en bild pa
personen ifraga.

Det kan konstateras att det basta grundlaggande namnskyddet tillerkanns de
personer som bér egenartade efternamn. Dessa namn sérbehandlas i svensk
ratt, genom att NamnL ger ett automatiskt skydd mot obehdrig anvandning
av dem som kannetecken. Dessutom kravs namnrattslig behorighet for att ett
egenartat efternamn ska kunna registreras som varumarke. Visserligen ar
skydden, sdvédl i NamnL som i VML, beroende av att den obehériga
anvandningen eller registreringen ar till nackdel fér namnbdraren, vilket kan
betraktas som nagot av ett osiakerhetsmoment. Som redogjorts for i kapitel 3
tycks det dock inte kravas sérskilt mycket for att detta rekvisit ska anses
vara uppfyllt. Det racker att namnhavaren ofta satts i relation till
naringsidkaren eller dennes verksamhet och dérav lider psykiskt obehag.

Gemensamt for VML och reklamlagen &r att de som utgangspunkt
tillerkdnner den enskilde en r&tt att anvanda sitt eget namn i
naringsverksamhet respektive marknadsforing. | VML ar réatten dock
begransad satillvida att anvandningen maste ske i enlighet med god
affarssed. Saledes kan det finnas skal att varumarkesskydda ett namn,
eftersom varumarkesskyddet inskrénker nyttjanderétten for andra bérare av
samma namn till sédan anvandning som ar i enlighet med god affarssed. Det
ar visserligen inte alldeles uppenbart vad denna begransning konkret
innebar. Av EUD:s praxis foljer dock att regeln ar avsedd att hindra bade
renommeésnyltning och anvandning som ger intryck av att det foreligger ett
affarsméssigt samband mellan tredje man och varumarkesinnehavaren. Det
stalls saledes ganska stranga krav pa lojalitet mot den som innehar den
varumarkesrattsliga ensamratten till namnet.

Mojligheterna att erhalla ensamrétt till ett namn enligt VML varierar
beroende pa namnet i sig. Ett stort hinder ar kravet pa sarskiljningsférmaga.
Mycket tyder pa att namn som forekommer frekvent i Sverige inte har
nagon ursprunglig  sarskiljningsférmaga.  Visserligen ska sjdlva
bedomningen av ett namns sarskiljningsformaga goras pa samma grunder
som for andra varumarken. EUD har i Nichols-fallet dock latit forsta att
namn utgor en speciell typ av varumarken vars sarskiljningsformaga kan
vara sarskilt svar att faststalla. |1 Barbara Becker-fallet har det dessutom
framhallits att fragan huruvida ett efternamn &r ovanligt eller allmant utbrett,
kan paverka sarskiljningsférmagan. Det troligaste ar darfor att de vanligaste

48



efternamnen, &ven i kombination med ett fornamn, endast kan forvérva
sarskiljningsformaga genom inarbetning. Mer ovanliga namn har desto
storre chanser att erhalla varumarkesskydd utan foregaende inarbetning. Ett
illustrativt exempel ar varumarket CAROLINA KLUFT. Fridrottaren
bakom namnet blev kand for stora delar av svenska befolkningen i augusti
2002, da hon vann EM-guld i sjukamp. Ansokan om registrering av
varumirket CAROLINA KLUFT inkom till PRV redan manaden darpa, och
nér maérket registrerades den 28 november 2003 var Carolina Kluft ett
verkligt stort namn i svensk idrott. Vad galler forvarvad sarskiljnings-
formaga kan det konstateras att det inte ar till nagon hjalp att vara en
berémd person, om inte namnet forknippas med en sarskild typ av vara eller
tjanst. Inarbetning forutsatter nadmligen att namnet ar k&nt inom en
betydande del av omséttningskretsen som beteckning for de varor eller
tjanster som tillhandahalls under kannetecknet. Det ar knappast troligt att
CAROLINA KLUFT redan vid tiden for registreringen ansdgs vara
inarbetat betraffande t.ex. den varuklass som omfattar bordsvatten. Att
market dnda beviljades registrering i denna klass maste rimligen innebara att
namnet ifraga ansags ha ursprunglig sarskiljningsformaga som varumarke.
Detta exempel tycks saledes bekrafta teorin att atminstone vissa namn kan
aga ursprunglig sarskiljningsformaga. Namnet hor inte till de frekvent
férekommande hdr i landet.

Det ar inte helt klarlagt huruvida ett namns ursprungliga
sarskiljningsformaga paverkas av att namnbararen ar en berémd person. |
Barbara Becker-fallet har EUD visserligen anfort att en namnbdrares
kandisskap kan paverka hur omsattningskretsen uppfattar varumarket. Den
diskussionen  gallde  emellertid  beddmningen av  varumadrkens
forvaxlingsbarhet, och inte frdgan om ett personnamns ursprungliga
sarskiljningsformaga.

Ett eventuellt kéandisskap kan dock paverka skyddsomfanget for det
varumarkesskyddade namnet. Picasso-fallet har visat att ett kdnt namn kan
ha ett sa pass klart och bestamt semantiskt innehall for omsattningskretsen
att forvaxlingsrisk inte foreligger mellan namnet och andra marken, aven
om det skulle finnas likheter i stavning och uttal mérkena emellan. Den
begreppsmassiga skillnaden mellan namnet och andra mérken blir i dessa
fall sa stor, att skyddsomfanget snavas in. | gengald bér namnet pa en kand
person ofta kunna bli registrerat som varumarke, trots att namnet har vissa
likheter med ett redan befintligt, skyddat k&nnetecken. Dessa principer torde
dock i huvudsak galla nar namnet ifraga upplats for anvandning inom ett
annat omrade an det dar det blev beromt. | det aktuella avgorandet
betonades att en genomsnittskonsument i forsta hand associerar namnet
Picasso till en konstnér, och inte till ett varumérke for bilar.

Férutom Carolina KIift, ndmndes i introduktionen till denna uppsats
namnen Charlotte Perrelli och Zlatan Ibrahimovic. Samtliga tre namn bérs
av personer som dr allmént kénda i Sverige, och inget av namnen hor till de
vanligast forekommande. Med hansyn till vad som anforts i denna uppsats
ar det darfor inte forvanande att namnen har beviljats registrering som
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varumarken. Desto svarare ar det att ur ren skyddssynpunkt motivera varfor
dessa personer skulle behdva varumérkesskydda sina namn. Sannolikt &r det
istallet andra kommersiella aspekter som har legat till grund for deras beslut
att ansoka om varumarkesregistrering.

50



Kall- och litteraturforteckning

Offentligt tryck
Prop. 1960:167 med forslag till varumarkeslag m.m.

Prop. 1978/79:2 med forslag till lag om namn och bild i reklam.

Prop. 1994/95:59 Oversyn av varumarkeslagen m.m. Madridsystemet.
Prop. 2009/10:225 Ny varumérkeslag och andringar i firmalagen.
SOU 1958:10 Forslag till varumérkeslag.

SOU 1960:5 Fdorslag till namnlag.

SOU 2001:26 Ny varumarkeslag och &ndringar i firmalagen.

Ds 1993:97 Oversyn av varumarkeslagen m.m. Madridsystemet.

Litteratur

Bernitz, UIf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes,
Immaterialratt och otillb6rlig konkurrens: [upphovsratt, patent, monster,
varumarken, namn, firma, otillb6rlig konkurrens], 12:e uppl., Jure,
Stockholm 2011.

Bogdan, Michael, Namnratt, 3:e uppl., Juristforl., Lund 1991.

Bokmark, Jan, Svensson, Bo, Lagen om namn och bild i reklam: en
kommentar med praktikfall och lagtext, 1:a uppl., Tholin/Larsson-gruppen,
Goteborg 1979.

Ericsson, Brit-Marie, Namnlagen: namnskick och namnratt med
lagkommentarer, LiberFoérlag, Stockholm 1983.

Farrahi, Nina, Marknadsundersokningar inom varumarkesratten, NIR 2006
S. 436-462.

Holmaqvist, Lars, Varumarkens sarskiljningsformaga, 1:a uppl., Norstedts
juridik, Stockholm 1999.

Hoglund, Olle, Namnlagen: en kommentar, 2:a uppl., Norstedts juridik,
Stockholm 1998.

51



Levin, Marianne, Egen bild och integritetsskydd — har Caroline av Monaco
gett en ny rattsgrundsats?, ur Festskrift till Peter Seipel, s. 329-352,
Norstedts juridik, Stockholm 2006.

Levin, Marianne, Larobok i immaterialratt: upphovsratt, patentrétt,
monsterratt, kanneteckensratt i Sverige, EU och internationellt, 10:e uppl.,
Norstedts juridik, Stockholm 2011.

Malmsten, Krister, Idrottsutévares namn och bild i reklam, Idrottsjuridisk
skriftserie nr 6, Artikelsamling 2001 s. 156-166.

Maunsbach, UIf, Wennersten, Ulrika, Grundlaggande immaterialratt, 2:a
uppl., Gleerup, Malmd 2011.

Nordell, Per Jonas, Varuméarkesanvandning och yttrandefrihet. Kommentar
till NJA 2003 s. 25 (Tre Kronor), NIR 2003 s. 408-414.

Nordell, Per Jonas, Varumarkesrattens skyddsobjekt: om ordkannetecknets
mening och referens, Mercurius, Stockholm 2004.

Nordell, Per Jonas, Marknadsratten, 5:e uppl., Norstedts juridik, Stockholm
2010.

Tonell, Magnus, Sparring, Kristoffer, Exploatering av kandisars namn och
ansikten, BrandNews, 2011:2 s. 7-15.

Uggla, Claés, Slaktnamnshindret i Vml bor fa en rimligare tillampning, NIR
1994 s. 97-100.

Wessman,  Richard, = Varumarkeskonflikter:  forvaxlingsrisk  och

anseendeskydd i varumarkesratten, 1:a uppl., Norstedts juridik, Diss.
Stockholm: Univ., 2002, Stockholm 2002.

52



Rattsfallsforteckning

Hogsta domstolen

NJA 1985 s. 563

NJA 1992 s. 491

NJA 1999 s. 749

NJA 2003 s. 163

NJA 2003 s. 555

Gullmarstrand
Ell

Gustafsson
Jagarbrénnvin

Checkpoint

Regeringsratten/Hdgsta forvaltningsdomstolen

RA 1970 H 24

Patentbesvarsratten

91-577

93-550
94-409

95-425

EU-domstolen
C-63/97

C-108/97, C-109/97

C-342/97
C-375/97
C-40/01

C-206/01

Elisabeth of Sweden

Runner

Garrard
Rena Lange

Johnson

BMW v. Deenik

Windsurfing Chiemsee v. Boots- und
Segelszubehor

Lloyd Schuhfabrik v. Klijsen Handel
General Motors Corporation v. Yplon SA
Ansul v. Ajax

Arsenal Football Club v. Matthew Reed

53



C-329/02 P

C-404/02

C-228/03

C-361/04 P

C-214/05

C-17/06

C-553/08 P

C-51/09 P

Sat 1 SatellitenFernsehen v. OHIM
Nichols v. Registrar of Trade Marks
Gillette v. LA-Laboratories

Picasso v. OHIM och Daimler Chrysler
Sergio Rossi v. OHIM och Sissi Rossi
Céline v. Céline

Powerserv Personalservice v. OHIM

Barbara Becker v. Harman Industries och OHIM

54



