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Summary

The primary function of a trade mark changed as a result of the
industrialisation period. As time passed the importance moved to regard the
relationship between consumers and companies. The technical revolution
and globalisation has led to a business culture where local and national
vendors have been replaced by giant chains with sales opportunities across

the world.

The outcome of the modifications is a market where companies find it
necessary to clearly distinguish their business from competitors when
communicating with consumers. This is where trade marks play a
significant role. The legislator and arbitrator are forced to progress in step
with the growing importance of a strong trade mark. This thesis will
investigate how the possibilities to register geographic names as trade marks
have evolved and if the development is in conformity with fair trade mark
policy. The survey is limited to address the possibility to receive exclusive
rights through direct registration without the requirement of distinctiveness

acquired through use.

Geographic names as trade marks has been allowed registration to a very
restricted extent in Swedish legal tradition. The approach to geographic
name as a trade mark has changed significantly mainly through case law.
The decision of The Court of Justice of the European Communities around
the turn of the millennium in the Chiemsee judgement is considered to be
the beginning of the changes later resulting in an altered view for the

Swedish arbitrator through the judgement in the case Nacka Forum.

The change has resulted in a less restrictive handling of geographic names
as trade marks in the registration process on both national and community
level. The assessment to determine whether a geographic name should be

considered to fulfil its functions as a trade mark and not compose a bar to



the public free right in using such a name should take basis in the

circumstances of the specific situation.

The impact of the new less restrictive ruling considering geographic names
as trade marks has been scarcely studied. Therefore | have a hesitant
approach to whether the grounds set out in the assessment in terms of
determining how the permissive attitude on geographic trade marks affects
the market will be sufficient. Furthermore, the fair use defence system isn’t
particularly elaborated which | believe to be a necessary measure to avoid
the owners from monopolising the geographic name. It is to soon to prove
the outcome of the reformation and therefore we lack research on the
effects. The future will show if the grounds for assessment and overall

system will prove to be sufficient.



Sammanfattning

Som ett resultat av industrialiseringen &ndrades varumarkets priméra
funktion efterhand till att galla mer i relationen mellan konsumenter och
foretag. Vidare ledde den tekniska utvecklingen och globaliseringen till en
foretagskultur dar lokala handlare med lokal och i viss man nationell
kundkrets ersattes av stora kedjor med vérldsomspannande
forsaljningsmajligheter.

Forandringarna har resulterat i ett storre behov for foretag att tydligt
sarskilja sig fran sina konkurrenter i sin kommunikation med
konsumenterna och en stor del i detta &r just varumarken. | takt med att
vikten av att ha ett starkt varuméarke 6kar har lagstiftaren och
rattstillamparen tvingats félja med i utvecklingen. | denna framstallning
undersoks hur registreringsmojligheterna géllande geografiska varumarken
utvecklats och om denna utveckling 6verensstimmer med god
varumarkespolicy. Undersokningen begransas till att behandla méjligheten

till att erhalla ensamratt genom direkt registrering utan krav pa inarbetning.

Geografiska namn som varumérke har enligt den svenska rattstraditionen
tillatits registrering i valdigt begransad utstrackning. Det ar framst genom
rattspraxis som instéallningen till geografiska namn som varumarke
genomgatt en forandring. Startskottet far anses vara EU-domstolens
avgorande i Chiemsee-malet vid millennieskiftet och som senare resulterade
I en for&ndrad uppfattning &ven hos den svenska rattstillamparen genom
PBR:s avgorande i Nacka Forum. Forandringen har fatt till foljd att
hanteringen av geografiska namn som varumarke blivit mindre restriktiv i
det nationella och gemenskapsréttsliga registreringsforfarandet.
Bedomningen ska idag utga fran det enskilda fallet for att avgéra om det
geografiska namnet fyller sin funktion som varumarke samt inte utgora

foremal for ett frihallningsbehov.



Effekten av den mindre restriktiva instéllningen till geografiska namn som
varumarke har inte studerats i nagon namnvard utstrackning. Jag stéller mig
tveksam till om de bedémningsgrunder som stallts upp i praxis ar
tillrackliga for att avgora hur marknaden kommer att paverkas genom
tillatande av flera geografiska namn som varumérken. Vidare ar systemet
for hanteringen av hur konkurrerande verksamheter ska tillatas anvanda
namnet i enlighet med god affarssed inte speciellt genomarbetat, vilket jag
tror ar nédvandigt for att undvika monopolisering av de geografiska
namnen. Det ar for tidigt att pavisa resultatet av utvecklingen pa omradet
och darmed saknas dven utredningar om dess paverkan. Framtiden far utvisa

om dagens beddmningsgrunder och system ér tillrackliga eller inte.



Forkortningar

OHIM Byran for harmonisering inom den inre

marknaden (harmoniseringsbyran)

PBR Patentbesvarsratten

PRV Patent- och registreringsverket

EUD Europeiska unionens domstol

VmL Varumarkeslag (2010:1877)

AvmL Aldre varumarkeslagen (1960:644)
VMD Europaparlamentets och Radets direktiv

2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillndrmningen av medlemsstaternas
varumérkeslagar
VMF Radets forordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om gemenskapsvarumarken
SOou Statens offentliga utredningar

Prop. Proposition



1 Inledning

1.1 Bakgrund

Ett omrade inom varumarkesratten som genomgatt forandring &r
registreringen av geografiska namn som varumarke.! Konsumenternas
uppfattning och ett val inarbetat varumarke ar idag manga ganger nyckeln
till framgang for foretagen och det framsta konkurrensmedlet. | Sverige har
installningen till geografiska namn som varuméarke under lang tid varit
tydligt restriktiv. Rent principiellt kunde geografiska varumarken inte
meddelas registrering p.g.a. att de ansags sakna sarskiljningsférmaga.
Genom ett avgdrande i Europeiska unionens domstol (EUD) skedde en
tydlig forandring och for nagot ar sedan slog forandringen igenom ordentligt
pa nationell niva genom en dom i Patentbesvarsratten (PBR). Det ar den
forandringen jag vill undersdka i min uppsats eftersom immaterialrétt och
framst varumarkesratten ar ett av de juridiska omraden som intresserar mig
mest. Geografiska namn som varumaérke ar ett aktuellt &mne som jag kande
att jag ville satta tanderna i och pa den vagen bestamde jag mig for att géra

en resa fran Mont Blanc till Nacka Forum.

1.2 Syfte och fragestallningar

Jag har valt att undersdka hur bestdimmelserna om registrering av varumérke
utformats med fokus pa geografiska platser, men framforallt hur
bestammelserna kommit att utvecklas och tillampas i europeisk och svensk
rattspraxis. Det primdra syftet med framstallningen &r att undersdka och
kritiskt granska den rattsliga mojligheten att registrera geografiska platser
som varumarke. Granskningens forsta del kommer framst ta sikte pa hur de
andringarna som skett pa omradet motiverats, konstruerats och tillampats
rattsligt. Den avslutande delen kommer fokusera pa varumarkets effekt,
specifikt geografiska varumérken, och om de kan anses dverensstimma med

god varumarkespolicy med utgangspunkt i frihallningsbehovet.

! Benamns som geografiska varumarken i min framstalining.



1.3 Avgransningar

Geografiska namn som varumarke ar ett for uppsatsens omfang for
omfattande omrade och jag har tvingats gora begransningar i min
undersokning for att kunna behandla huvudfragan tillrackligt djupgaende.
Framstallningen ska endast fokusera pa méjligheten att erhalla ensamratt till
ett geografiskt namn genom registrering utan krav pa inarbetning pa
marknaden. Da syftar jag inte pa varumarkesnamn som Champagne eller
Husqvarna, eftersom det férstnamnda utgor ett exempel pa en geografisk
ursprungsbeteckning och det senare &r ett exempel pa ett inarbetat
varumarke. Framstallningen ska inte behandla geografiska
ursprungsbeteckningar som alla inom det aktuella geografiska omradet har
ratt att anvénda for att beteckna en viss vara eller tjanst med. Arbetet ska
inte heller omfatta geografiska namn som erhallit ensamratt genom

inarbetning pa marknaden.

Huvudfokus kommer vara den svenska regleringen och med hénsyn till den
hoga harmonseringsgrad som rader pa varumarkesrattens omrade inom EU
blir gemenskapsratten viktig. Ovriga internationella dokument kommer

alltsa lamnas utanfor framstallningen.

1.4 Metod, teori och material

| framstéllningen har jag huvudsakligen anvant mig av traditionell
rattsdogmatisk metod med utgangspunkt i rattskallelaran for att undersoka
den varumarkesrattsliga mojligheten att registrera geografiska namn som
varumarke. Den forsta fragestallningen kommer granska geografiska
varumarken ur ett rattsutvecklingsperspektiv och se hur den utvecklats éver
tid. Den andra fragestallning har ett andamalsbaserat kritiskt perspektiv dar
uppsatsens samtliga delar bidrar till granskningen av om geografiska
varumarken kan anses 6verensstimma med god varumarkespolicy.
Materialet bestar av litteratur som &r tankt att bidra till en évergripande
kunskap och forstaelse inom varumarkesratten i allmanhet och geografiska

namn i synnerhet och dven av relevanta rattsfall fran bl.a. EUD och PBR.



Vidare har information ur speciallitteratur och artiklar inhamtats for att fa en
mer djupgaende bild av geografiska namn som varumérken och dess effekt
pa marknaden, i vissa fall skrivna av utlandska forfattare med huvudsakliga
kunskaper inom ett annat omrade &n varumarkesrétt. | den meningen har
avsteg gjorts fran sedvanlig rattsvetenskaplig metodik genom att dessa
utlatanden inte alltid kan tillmatas samma varde med hénsyn till vem som
forfattat artiklarna och kan inte antas ge uttryck for géallande réatt. 1 évrigt har
lagtext och forarbeten studerats. | de fall aldre doktrin anvénts har det gjorts
noga 6vervéaganden av vilken information som fortfarande kan anses aktuell

inom dagens varumarkesratt, oberoende av de forandringar som skett.

1.5 Forskningslage

Inom rattsvetenskapen har forskning gallande min specifika fraga bedrivits i
valdigt begransad omfattning. Det kan vara ett resultat av att
rattsutvecklingen pa omradet, framforallt i Sverige, ar forhallandevis ny och
mojligheten att registrera geografiska namn som varumarke trots allt &r en
véldigt detaljerad del av varuméarkesrattens stora spannvid. Forsta
fragestallningen begransas i forskningsvag till att beskriva den
rattsutveckling som i viss man skett i lagstiftningen, men framférallt hos
domstolarna och hur den beskrivits i doktrin. Géllande den andra
fragestallningen har specialiserad forskning sparsamt bedrivits, men det gar
att dra generella paralleller till mitt specifika omrade. De utredningar som
finns ar skrivna av valrenommerade juris doktorer med lang erfarenhet inom
immaterialratten och synnerligen varumarkesratten omrade — Levin,

Holmaqvist och Nordell for att namna nagra.

1.6 Disposition

Framstéllningen kommer inledas med en tillbakablick i den svenska och
europeiska varumarkesratten med fokus pa geografiska varumarken for att
sedan beskriva dagens varumérke och dess funktioner. Nastkommande

avsnitt redogor for gallande rattspraxis. Avslutningsvis kommer



utvecklingens resultat och effekten det far for foretagen, konsumenterna och
samhallet behandlas, innan det &r dags for analys.



2 Vagen till dagens varumarke

2.1 Utvecklingen av svensk och europeisk
varumarkesratt

Genom hela den kommersiella historien har varumarkets grundlaggande
funktion varit att garantera ursprunget hos en vara eller tjanst, som tacks av
varumarket, sa att konsumenten utan risk for forvaxling kan identifiera och
sarskilja varan eller tjansten fran andra med ett annat ursprung, vilket dven
EUD vid flertalet tillfallen framhallit.? Fére industrialiseringen var den
typen av markning framst betydelsefull som en kvalitetskontroll for de
nationella myndigheterna, men genom industrialiseringen och
liberaliseringen av marknaden fick varumarken en férandrad funktion.
Varumarkena gick fran att vara ett statens kontrollinstrument till ett

kommunikationsmedel mellan producenter och konsumenter.

Konsekvensen av det 6kade intresset for varumérken blev framvéxten av
nationella varumarkesrattsliga regleringar, bland annat i Sverige. Med den
aldsta svenska varumarkeslagen fran 1884, har den svenska
varumarkesregleringen av forklarliga skal en langre historia an den
gemenskapsrattsliga.* Innehavarens ensamrtt vid registrering enligt 1884
&rs varumarkeslag, omfattade alla varuslag.” Det var en féljd av att det vid
den tiden ansags att varumarken fanns i det narmaste granslos utstrackning
och faran for tvister mellan varumérke uppskattades vara av ringa betydelse

— en bedémning som senare visat sig vara helt felaktig.”

2.1.1 Geografiska varumarken i Europa

Efter artionden av fruktlosa diskussioner vaxte till slut de forsta

gemenskapsrattsliga regleringarna pa varumarkesrattens omrade fram. Det

2 Se t.ex. M3l C-206/01.

3 Kur och Dreier 2013, s. 157.
* Eberstein 1940, s. 51.

5 SOU 2001:26, s. 247.

® Pehrson 1981, s. 123ff.
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var helt enkelt ppningen av den inre marknaden i EU som klargjorde
behovet av en gemensam reglering av varumarke. | skélen till direktivet
utpekades olikheterna mellan medlemsstaternas varumérkesregleringar som
ett potentiellt hinder for den fria rérligheten for varor och tjanster, men &ven
risken for att konkurrensen pa den gemensamma marknaden skulle
snedvridas framhélls.” Resultatet blev det aldre varumérkesdirektivet
89/104/EEG med syfte att harmonisera medlemslédndernas
varumarkeslagstiftning. Fem ar senare kom den aldre
varumaérkesforordningen (EG) 40/94 dar gemenskapsvarumarket
introducerades, som ett mer omfattande alternativ till den nationella

registreringen.®

Ar 2008 antogs det nu gallande varumérkesdirektiv 2008/95/EG (VMD) och
2009 antogs den nu géllande varumérkesforordning (EG) 207/2009 (VMF)
som ar kodifierade versioner av de aldre regleringarna. Formuleringen av
regeln om absoluta hinder mot registrering enligt art 3(1) VMD och art 7(1)
i VMF motsvarar de tva éldre regleringarnas formuleringar och tecken som
anger geografiskt ursprung regleras i Art 3(1)(c) VMD och Art 7(1)(c)
VMF. Geografiskt ursprung utgor fortfarande ett deskriptivt tecken i
lagstiftningens mening. Deskriptiva tecken anses endast vara av beskrivande
karaktar och saknar sérskiljningsformaga, vilket i sin tur utgor absolut
hinder for registrering. Ett deskriptivt eller beskrivande tecken innebar ett
varumarke som endast bestar av tecken eller upplysningar som kan
anvandas for att visa egenskaperna hos en kategori varor eller tjanster. | de
fall dar varumarket genom anvandning inarbetats pa marknaden, och pa séa
satt forvarvat sarskiljningsformaga, ska registrering tillatas enligt art 3(3)
VMD och art 7(3) VMF. Art 6 (1) VMD och art 12 VMF anger de
begrénsningar som ett varumarkes rattsverkan har. Ensamratten ger inte
mojlighet for innehavaren att hindra tredje man fran att i sin verksamhet
anvanda sig av uppgifter om varornas eller tjansternas geografiska ursprung,

forutsatt att denne agerar i enlighet med god afféarssed. Den tidigare

7 Se skalen till aldre varumarkesdirektivet 89/104/EEG.
& Annand och Norman 1998, s. 6ff.
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hanteringen av geografiska ord som varumérke inom gemenskapratten, &r
som namnt, sparsamt kommenterad. Exakt vad kravet pa
sarskiljningsformaga innebéar kan inte utlasas ur gemenskapsrattsliga
varumarkesregleringarna. Kravets narmare betydelse har framkommit
genom den pratiska tillampningen hos myndigheter och domstolar.® Genom
forhandsavgorandet i det s.k. Chiemsee-malet kom tydligare besked och det
skedde en pataglig forandring i tolkningen av vilka geografiska ord, vilka
endast kan anses uppfattas som deskriptiva och darmed sakna

sarskiljningsformaga.™

2.1.2 Geografiska varumarken i Sverige

Historiskt sett har det rent principiellt inte varit mojligt att erhalla ensamrétt
till varumérke som ansetts ange det geografiska ursprunget for en vara eller
tjanst med hanvisning till att de geografiska namnen saknar
sarskiljningsformaga. PRV har foljaktligen under lang tid varit restriktiva
med att tillata registrering av geografiska ord som lander, stader och
distrikt.™ Daremot var det redan i varuméarkeslagen fran 1884 och aven
fortsattningsvis i aldre varumarkeslagen (1960:644) (AvmL) mojligt att
registrera floder, sjdar och berg som exempelvis MONT BLANC' och
BAIKAL.™ Anledningen till den mildare installningen till just sjoar och
berg har sin relativt uppenbara forklaring i att varor eller tjanster séllan eller
aldrig har sitt ursprung fran ett féretag forlagt pa ett berg eller i en sjo.
Tolkningsvis innebar det i sin tur lag risk for missuppfattningar om varans
geografiska ursprung. Samtidigt var det naturligt att registrering inte kunde
tillatas i de fall dar varorna pa nagot sétt kunde associeras till berget eller
sjon eller om rdmaterialet kunde utvinnas fran detsamma.** | férarbetena till
AvmL fordes det fram en méjlighet att registrera namn p& mindre betydande

orter utomlands, som inte var kanda i samband med tillverkning eller handel

% Wessman 2002, s 16f.

19 Kur och Dreier 2013, s. 174f.

11 Alm och Starell 1998, s. 115.

2 MONT BLANC (reg. nr 161 784).
3 Holmquist 1999, s. 313ff.

14 Alm och Starell 1998, s. 115.
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av den aktuella varan.®> PRV har accepterat ansékningar gallande
geografiska namn, som CHANTILLY*® och DEEP SOUTH", med
motiveringen att namn som anses obekanta for storre delen av svenska
allménheten 16per marginell risk att uppfattas som en geografisk

ursprungsbeteckning och tjénar pa s& satt sin funktion som varumarke.*®

Trots EUD:s tydliga riktlinjer om en mindre restriktiv beddmning av
mojligheten att registrera geografiska namn som varumarke i Chiemsee-
domen lat sig forandringarna vanta i svensk ratt. | forarbetena till dagens
varumarkeslag (2010:1877) (VmL) ndmns knappt Chiemsee-avgorandet.
For att ett tecken ska fa registreras som varumarke maste det ga att aterge
grafiskt och kunna sarskilja naringsidkarens varor eller tjanster fran andra
verksamheter, enligt VmL 1 kap 48, dar sarskiljningsformagan definieras
narmare i VmL 1 kap 58. Lagstiftningen asyftar dels tecknets referens, dels
tecknets innebdrd eller mening. Till foljd av det ska det forst och framst inte
vara majligt att erhalla registrerad ensamrétt till ett tecken som snarare
refererar till en geografisk plats &n till det kommersiella ursprunget. For det
andra ska geografiska ord vars innebdrd inte har grund i néringsidkarens
verksambhet, utan lyfter fram kvalitet eller andra egenskaper hos varan eller
tjansten till foljd av det geografiska namnet, inte registreras och erhalla
ensamratt.’® Geografiska namn har, i lagstiftning, ansetts sakna formagan att
som varumarke agera referens for en vara eller tjanst och att indikera att en
vara eller tjanst tillhor en viss naringsidkare och ingen annan.?® Det
foreligger séledes ett lagstadgat registreringshinder for kannetecken som
anses sakna sarskiljningsformaga, daribland varumérke som endast anger
varan eller tjanstens geografiska ursprung, enligt VmL 1 kap 58 2st 1p.
Dock har varukannetecken som utgdr beskrivande ord (exempelvis
geografiska namn) och som generellt saknar sérskiljningsformaga mojlighet

att erhalla detta genom inarbetning pa marknaden enligt VmL 1 kap 78. | de

15 50U 1958:10 s. 272f.

¥ RA 1971 H 61.

" DEEP SOUTH (reg. nr 316 083)
'8 Holmqvist 1999, s. 316f.

% Nordell 2004, s. 238.

2 Eorrest 2013, s. 149f.
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fall ett geografiskt namn tillats registrering begransas ensamratten genom att
andra verksamheter tilldts anvanda namnet for att ange ett geografiskt
ursprung for sina varor, forutsatt att det sker i enlighet med god afférssed,
vilket stadgas i VmL 1 kap 118.

14



3 Dagens varumarke

3.1 Definition, funktioner och
frihallningsbehov

EUD har vid flertalet tillfallen papekat att den grundlaggande funktionen
hos ett varumarke &r att garantera ursprunget hos en vara eller tjanst som
tacks av varumarket, sa att konsumenten eller slutanvandaren utan risk for
forvaxling kan sarskilja varan eller tjansten fran andra med ett annat
ursprung. % | doktrin och rattspraxis har det diskuterats en hel uppsjo
funktioner ett varumarke kan anses fylla. Det ar pa sin plats med en karnfull
redogorelse for varuméarkets huvudsakliga funktioner, dar jag valt att lagga
fokus pa de som diskuteras i doktrinen. Det ska tillaggas att funktionerna

éverlappar och manga ganger ar svara att urskilja fran varandra.

3.1.1 Definition

Begreppet varumarke &r internationellt sett standardiserat i hog grad, men
eftersom min framstallning fokuserar pa den svenska och europeiska ratten
ar det den formuleringen jag kommer att anvédnda mig av. De krav som
stalls upp for att nagot ska kunna utgora ett varumarke ar att tecknet kan
aterges grafiskt och att det har sarskiljningsférmaga, vilket innebar att det
kan skilja varor eller tjanster som tillhandahalls i en naringsverksamhet fran

dem som tillhandahalls i en annan.??

3.1.2 Funktioner

Symbol-, sérskiljnings- och individualiseringsfunktionen kan sdagas vara
olika sidor av samma mynt. Symbolfunktionen representerar kannetecknets
semantiska egenskaper, medan sarskiljningsfunktionen tar sikte pa

varumarkets férméga att kunna verka som ett varumarke i juridisk mening.?

21 Mal C-206/01, p. 48-50.
22VmL 1 kap. 48; Art 2 VMD; Art 4 VMF.
% Nordell 2004, s. 72f.

15



Individualiseringsfunktionen reglerar relationen mellan
rattighetsinnehavaren och omséttningskretsen, den kommunikativa sidan av
varumarket. Varumarkets symbolfunktion innebér att kdnnetecknet riktar
konsumentens uppmarksamhet mot en viss naringsidkares vara eller tjanst
utan att for den sakens skull vara den produkten eller ens dess
produktkategori. Varumarket symboliserar alltsa nagot annat &n sig sjalv

och tillfor produkten eller tjansten mer &n vad den rent faktiskt ar. **

Varumarkets sarskiljningsférmaga utgors av bade det faktum att varumarket
pekar ut nagot (symbolfunktionen) och att utpekandet i sig leder till en
association hos konsumenten med en viss kategori produkter eller tjanster
tillhorande innehavaren (sarskiljningsfunktionen).?® Ett kanneteckens
sarskiljningsfunktion och individualiseringsfunktion har lange varit
svaratskiljda och varumérkets allt mer komplexa roll pa marknaden har
resulterat i att de vavts samman &n mer. Individualiseringsfunktion innebér
en kommunicering och individualisering av varan eller tjansten gentemot
konsumenten. Sarskiljningsfunktionen reglerar som namnts ovan de rattsliga
karaktarsdragen. Den syftar alltsa enbart till sjalva sarskiljningen av
varumarket till skillnad fran individualiseringen, som dven kan sagas verka
till en kvalitativ urskiljning av varumarket. Ursprungsangivelsefunktionen
kan dven den vara svar att atskilja fran symbol-, sarskiljnings- och
individualiseringsfunktionen. Dess primara funktion avser relationen mellan
innehavaren och omsattningskretsen genom att varumarket skapar en
forbindelse mellan produkten och innehavaren och i sin tur konsumenterna.
Medan symbol-, sarskiljnings- och individualiseringsfunktionen reglerar
forhallandet mellan varumarke och vara eller tjanst, indikerar
ursprungsangivelsefunktionen med utgangspunkt i objektet, samt med hjalp
av varumarket en viss harkomst (frdimst kommersiell, men &ven det faktiska
geografiska ursprunget). Pa sa satt ar tanken att varumarket formedlar ett

gemensamt ursprung for alla produkter och tjanster som bér kannetecknet.?

24 Nordell 2004, s. 74ff.
% pehrson 1981, s. 31.
2 Nordell 2004, s. 74ff.
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Garantifunktionen dverlappar tydligt ursprungsangivelsefunktionens
abstrakta sida. Ett varuméarke som hanvisar till ett visst kommersiellt
ursprung ar samtidigt tankt att fungera som en garanti for kundkretsen att
varan eller tjansten har vissa bestamda egenskaper och en konstant

garanterad kvalitet.”’

Det ar varumarkets grundldggande egenskaper (symbol-, sérskiljnings- och
individualiseringsfunktionen) som mojliggor konkurrensférdelar pa
marknaden under férutsattningen att innehavaren forvaltar det pa ratt satt.
Konkurrensfunktionen ar saledes verkningslds om varumarket misslyckas
med att fylla sina grundlaggande funktioner genom sarskiljning fran andra
varumarken. Har spelar reklamfunktionen en viktig roll genom dess syfte att
skapa en dialog med konsumenten via marknadsforing. En dialog som ska
mynna ut i ett varumarke som utvecklat ett egenvérde. Kannetecknet har
uppnatt en reklamfunktion om det istéllet for att agera ombud for specifika
varor eller tjanster pa egen hand kan vécka positiva forknippningar som i
varje fall till viss del ar fristaende fran den aktuella varan eller tjansten. Den
marknadsstyrande funktionen handlar i huvudsak om att féretagen innehar
kunskap om utformning av varumarke, samt hur reklamkampanjer ska fa
onskvard effekt pd marknaden. Genom ett effektivt utnyttjande av
varumarket ges verksamheten storre mojlighet att positionera sig i en

onskvard stallning och paverka marknaden i formanlig riktning.”®

3.1.3 Frihallningsbehov med fokus pa
geografiska namn

Det grundlaggande kravet pa sérskiljningsformaga maste betraktas mot
bakgrund av det konkurrensrelaterade kravet pa frihallning. Frihallning i den
meningen att generiska beteckningar (t.ex. tval, juice, bat osv.) och andra
deskriptiva tecken (t.ex. geografiska namn) inte ska omfattas av ensamratten
eftersom de ska vara allmant tillgangliga.?® Vid en bedémning om ett tecken

ska anses deskriptivt ger en narmare undersokning av frihallningsbehovet i

2" Nordell 2004, s. 84.
28 pehrson 1981, s. 27ff; Nordell 2004, 5.92-98.
2 Nordell 2004, s. 205.
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det sarskilda fallet tydligare vagledning. Det rader dock en ovisshet och
inkonsekvens i registreringspraxis. Det &r ett resultat av att skillnaden
mellan det dkta och absoluta frihallningsbehovet som galler for generiska
tecken (t.ex. tval, juice, bat) gentemot det oékta och relativa
frihdliningsbehovet for deskriptiva kannetecken (som geografiska namn)
inte belysts.*® Deskriptiva marken, som geografiska namn, anses som
huvudregel sakna symbolfunktion. De refererar inte till sjalva varan, utan
uteslutande eller nastintill endast till det geografiska ursprunget och anger
egenskaperna hos varan, istallet for att agera agent for produkten i frga.*
De deskriptiva tecknen ar alltsa relativt registrerbara, eftersom de tillats
registrering i de fall det har pavisats att nagot frihallningsbehov inte ar for
handen. Normalt undanréjs osékerheten genom att markena rent faktiskt har

etablerats som varumarken och uppnatt forhojd distinktivitet.

| 6vrigt belyses skillnaden mellan en generisk beteckning och ett deskriptivt
tecken enklast genom en forklaring av begreppet degeneration. Ett
registrerat varumarke kan genom anvandning eller utebliven sadan
forvandlas till en generisk beteckning och darmed forlora sin distinktivitet.
Tecknet uppfyller inte langre sin funktion som varumarke, utan blir istéllet
en generisk beteckning for en viss slags produkt med sérskilda
gemensamma egenskaper oberoende av kommersiellt ursprung. 3 Ett
beskrivande varumarke med relativ registreringsmojlighet riskerar att
degenereras till en generisk beteckning och forlora sin sarskiljningsformaga

och darmed vara foremal for ett absolut frihdlIningsbehov.

%0 Holmqvist 1992, s. 10ff.
3! Nordell 2004, s. 211.
%2 Holmqvist 1999, s. 118f.
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4 Rattspraxis

4.1 Europeisk och svensk praxis géllande
geografiska varumarken

Lagtexten ger forhallandevis knapp véagledningen om behandlingen av
geografiska tecken vid nationella eller gemenskapsréttsliga
registreringsforfarande. Genom rattspraxis har mer ingaende riktlinjer
dragits upp och Chiemsee-avgorandet vid millennieskiftet blev startskottet
for utvecklingen. Forst vid arsskiftet 2011/2012 skedde en ordentlig
praxisandring i Sverige genom PBR:s dom i Nacka Forum.

4.1.1 Windsurfing Chiemsee*®

De forenade malen gallde en i Tyskland uppkommen varumarkestvist
mellan tre foretagare, med inriktning pa forsaljning av sportklader, som alla
anvande sig av kannetecknet CHIEMSEE i sina grafiska utformningar. Sjon
Chiemsee och kringomradet, dar alla de aktuella féretagen var belagna, ar
kant som en betydelsefull turist- och sportattraktion. Bolaget Windsurfing
Chiemsee hade tillatits registrera beteckningen CHIEMSEE som figurmarke
i Tyskland, men registreringsmyndigheterna ansag inte att CHIEMSEE var
skyddat som tyskt varumarke. Windsurfing Chiemsee havdade att de tva
andra foretagen inte skulle tillatas anvanda beteckningen i sin
marknadsforing. En av huvudfragorna rérde maojligheten registrera tecken
som uteslutande &r av beskrivande karaktér, i detta fall angivande av

geografiskt ursprung, som varumarke. (p. 9-17)

Inledningsvis papekade EUD att forbudet i Art 3(1)(c) VMD uppstallts i
syfte att skydda det allménintresse som finns i att beskrivande tecken och
upplysningar ska kunna anvéndas fritt av alla. Betraffande tecken och
upplysningar som brukas i ett beskrivande andamal for varu- eller

tjanstekategorins geografiska ursprung, framférallt vad galler geografiska

% M4l C108/97 och C-109/97.
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namn, ansag EUD att det foreligger ett sadant allmanintresse att undvika
medgivande av ett enskilt foretags monopolstélining. Det motiveras med att
det ar tdnkbart att geografiska namn influerar konsumenterna genom att
varans eller tjanstens geografiska ursprung kan ge upphov till associationer
med kvalitet och andra egenskaper. Som exempel framholls att
konsumenterna forknippar produkten eller tjansten med en geografisk plats
som kan vacka positiva kénslor. EUD poéngterade att Art 3(1)(c) VMD
innebdr ett forbud mot registrering av geografiska namn som varumérke i de
fall dar platsen, vid tidpunkten for ansokan, ar omtalad eller kand for den
aktuella varans berdrda omsattningskrets. Det innebar att den i handeln
genomsnittliga konsumenten associerar produktkategorin med det
geografiska namnet. Ordalydelsen ger for handen att férbudet dven ska
tillampas i de fall dar det ar troligt att ett samband mellan produkten och det
geografiska namnet kan komma uppsta i framtiden och det kan tankas att de
berorda foretagen eventuellt kommer anvanda namnet som en geografisk

ursprungsbeteckning for den aktuella kategorin varor. (p. 25-30)

Déaremot skulle det geografiska namnet, om det for ndrvarande inte
uppfattades ha nagot samband med den aktuella kategorin varor enligt den
berdrda kundkretsen, i princip inte utg6ra ndgot hinder for registreringen.
EUD pépekade dock att det inte kan uteslutas att kundkretsen uppfattar en
sjo eller ett berg som angivande av varans geografiska ursprung i enlighet
med Art 3(1)(c) VMD, eftersom namnet kan uppfattas inbegripa
sjostranderna och narliggande omgivning. Det ska vara upp till den
nationella registreringsmyndigheten att bedéma rimligheten i om platsen i
framtiden kan komma att anvéndas som en geografisk ursprungsbeteckning
for den relevanta kategorin varor och pa sa satt utgora hinder for foretag att
erhalla ensamrétt till det geografiska namnet. | bedomningen ska sarskilt
beaktas i vilken utstrackning den berdrda kundkretsen har vetskap om det
geografiska namnet ifraga i forhallande till de utméarkande egenskaperna for
platsen, samt den berdrda kategorin varor. Det ar inte heller nddvandigt att
sambandet mellan den relevanta kategorin varor och den geografiska platsen

maste bero pa om produkten tillverkats pa den specifika platsen. (p. 31-36)
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Kommentar

| fallet tillats forvisso registrering av Chiemsee till foljd av inarbetning, men
EUD fastslog samtidigt installningen till hur geografiska namn ska
behandlas i allmé@nhet inom varumarkesratten och maéjligheten till
registrering utan bevis pa inarbetning. EUD framforde en mojlighet att
registrera geografiska namn som varumarke i de fall valet av namn kan
anses godtyckligt pa sa satt att det geografiska namnet inte associeras med
en specifik plats, utan i férsta hand med ett foretags produkt. EUD stéllde
till skillnad frn Generaladvokaten inte allmanintresset &t sidan.>* De
poangterar istéllet vikten av att beddma de legitima intressen som andra
verksamheter kan ha i forhallande till tecknet i fraga innan det beslutas att
ge ensamrétt till ett tecken som saknar faktiska bevis pa att ha uppnatt

sarskiljningsformaga.

4.1.2 Cloppenburg®

Fallet Cloppenburg gallde ett dverklagande av ett avslag pa ansokan om
registrering av det geografiska namnet Cloppenburg som varumarke.
Harmoniseringsbyran (OHIM) hade nekat registrering och anférde argument
infor Tribunalen®, som de ansdg, talade mot att CLOPPENBURG skulle
anses ha tillracklig sérskiljningsformaga och kunna registreras utan bevis pa
inarbetning. Tribunalen fastslog de principerna som avgodrandet i Chiemsee
gett for handen och granskade OHIM:s argument utifran den bedémning
som faststalldes i Chiemsee. Tribunalen framhéll genom en analog tolkning
av EUD:s avgorande i Chiemsee-malet att art 7(1)(c) VMF att bedémningen
om varumarket ska anses vara av deskriptiv art endast kan avgéras med
utgangspunkt i den aktuella kategorin varor eller tjanster och den relevanta

kundkretsens uppfattning om varumarket. (p. 33-37)

Tribunalen konstaterade att OHIM inte tillracklig utstrackning styrkt att
CLOPPENBURG saknade sarskiljningsformaga till foljd av att

% Generaladvokatens forslag p. 49-50.
% Mal T-379/03.
% Tribunalen benamndes vid tillfallet for domen som Forstainstansratten.
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genomsnittskonsumenten kanner till kdnnetecknet som en geografisk plats.
En &ndelse som ofta motsvarar en geografisk plats, i detta fall ”burg”, kan
inte ensamt anses tillrackligt for att fastsla att konsumenten uppfattar
Cloppenburg som benamningen pa en viss stad. Andelsens forekomst i
sldaktnamn och fantasinamn talade ytterligare emot OHIM:s inledande
argument. OHIM:s nédstkommande argument att stader i Cloppenburgs
storlek regelbundet forekommer i nationella véderleks- och trafikrapporter,
samt pa motorvagsskyltar ansags inte hallbart i Tribunalens mening. Det var
framforallt storre stader, samt berg och floder som var centrala for
véderleksrapporteringen och stdder som Cloppenburg férekom bara
undantagsvis. Cloppenburg angavs vidare bara pa vagskyltar och
trafikrapporteringar i den narliggande omgivningen som framst riktade sig
till de som dnskade bege sig till regionen eller staden. Tribunalen papekade
att OHIM inte framfort nagra ytterligare grunder som sevardheter eller
ekonomiska verksamheter for vilken Cloppenburg var nationellt allmant
kant, varfor Tribunalen drog slutsatsen att kunskapen om Cloppenburg
bland genomsnittskonsumenterna var I1ag eller i basta fall medelmattig.
OHIM hade inte heller styrkt att det fanns ett uppfattat samband mellan den
aktuella kategorin tjanster och staden eller regionen Cloppenburg eller att
det rimligen kunde anses utgdra en beteckning for de aktuella tjansternas
geografiska ursprung av den relevanta malgruppen. Tribunalen papekade att
det inte foljde per automatik att varumarket kunde anvéandas i handeln for att
visa geografiskt ursprung bara for att staden Cloppenburg ar kénd i
kundkretsen. For att avgora om det foreligger ett registreringshinder enligt
villkoren i art 7(1)(c) maste alla relevanta omstandigheter beaktas. Det
innefattar varornas eller tjansternas art, aktuellt geografiskt ursprung och
vilken grad av kdnnedom kundkretsen kan anses ha om detta samt sedvéanjor
i branschen och renommé. Aven i vilken utstrackning vetskapen om en vara
eller tjansts geografiska ursprung har relevans for uppfattningen om kvalitet

eller andra egenskaper hos den berdrda malgruppen omfattas. (p. 41-49)
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Kommentar

Chiemsee-avgorandet ledde foga forvanande till fler ansokningar om
registrering av geografiska namn som varumérke, bade nationellt och som
gemenskapsvarumérke. Som fortydligande ska tillaggas att VMF anvénds
som reglering vid registreringsansokningar gallande gemenskapsvarumarke
hos OHIM och VMD géller for de nationella forfarandena. Manga
bestammelser ar direkt motsvarande i de bada akterna, vilket innebar att
utlatande fran EUD gallande den ena akten indirekt blir vagledande aven for
tillampningen av den andra. | jamforelse med Chiemsee-malet blev det i
Cloppenburg en mer distinkt och tydligt applicerad redogorelse av hur

bedémningen géllande geografiska namns sérskiljningsformaga ska ga till.

4.1.3 Nacka Forum®’

I Nacka Forum-avgorandet vid arsskiftet 2010/2011 provade
Patentbesvarsratten (PBR) om tecknet NACKA FORUM kunde registreras
som varumarke. Patent- och registreringsverket (PRV) hade avslagit
ans6kan med aberopade av bristande sarskiljningsformaga, eftersom
NACKA FORUM innehdll ett geografiskt namn och ett ord av beskrivande
karaktar. Nacka Forum ér ett kopcenter belaget i kommunen Nacka i

Stockholmsregionen och ar att se som en geografisk plats.

Med hanvisning till punkterna 26 och 30 i Chiemsee-avgorandet papekade
PBR att det finns ett allmént intresse i att geografiska namn ska kunna
brukas som geografiska ursprungsbeteckningar, eftersom de har mojlighet
att formedla kvalitet eller andra egenskaper hos en vara eller tjanst. Daremot
innebar intresset av att halla geografiska namn fria for alla inte att sddana
varumarkesansékningar automatiskt ska avslas enbart med hanvisning till
att en vara eller tjanst har sitt ursprung eller tillhandahalls pa den plats
k&nnetecknet anger. PBR anforde istéllet att det avgorande i beddmningen
ar om den berérda kundkretsen vid tillfallet uppfattar ett samband mellan
varorna eller tjansternas kvalitet eller andra egenskaper vid angivande av ett

geografiskt namn och den geografiska platsen eller om det rimligen kan

8" PBR mal 10-292.
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uppsta ett samband i framtiden. Med det underlaget fastslog PBR att det inte
framkommit information som talade for att NACKA ger upphov till ett
samband med en viss kvalitet eller egenskap hos en vara eller tjanst hos
genomsnittskonsumenten. Darmed skulle NACKA FORUM tillatas
registrering som varumarke och drendet aterforvisades till PRV for fortsatt
handlaggning.

Kommentar

Omkring 10 ar efter Chiemsee-domen, slog praxisandringen igenom i
Sverige pa riktigt nar registreringen av NACKA FORUM tillats efter manga
avslag och 6verklaganden. PRV:s avslag lag vid tiden for beslutet helt i linje
med den tidigare svenska rattstraditionen pa omradet. Genom att PRB langt
om lange tog fasta pa EUD:s avgdrande blev det nu uppenbart att dven
Sveriges tillampning av varumarkesregistrering géllande geografiska namn
skulle vara mindre restriktiv. Férandringen syns tydligt genom exempelvis
registreringarna av MORBY CENTRUM?® och DANDERYD
CENTRUM®,

4.1.4 Marstrandsjullen®

Med bakgrund av de férandrade riktlinjerna som framkommit, géallande
geografiska namn som varumarke, tillampade PBR principerna pa ett
Overklagat avslagsbeslut om registrering av varumaérket
MARSTRANDSJULLEN. PBR konstaterande inledningsvis i beddmningen
att Marstrand, som var en tétort belagen pa Marstrandson, forvisso
associeras med marin verksamhet. Trots det ansag PBR inte att
informationen gav for handen att orten hos den berérda malgruppen
forknippas med battillverkning. Kundkretsen ansags inte omedelbart
associera varorna med ett ursprung fran Marstrand till foljd av dess
egenskaper. Fortsattningsvis papekade PBR att det inte heller kunde anses
antagligt att ett sadant samband kan uppsta i framtiden. Som ett resultat
skulle MARSTRANDSJULLEN i sin helhet inte anses vara av deskriptiv

% PBR mal 11-078.
% PBR mal 11-031.
‘0 PBR mal 12-144.
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karaktar med hansyn till de for registreringen sokta varorna. Det innebar i
sin tur att varumarket i PBR:s mening skulle anses ha erforderlig

sarskiljningsformaga for att erhalla registrering som varumarke.

Kommentar
| denna dom far vi ett mer beskrivande exempel pa hur andringen i

rattpraxis tillampas praktiskt i nationell domstol. Marstrandsjullen som
namnts ovan ar bara ett exempel i méngden bland de geografiska
varumarken som tillkommit efter det att Sveriges restriktiva rattstradition pa

omradet tog sitt sista andetag.
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5 Utvecklingens effekt

5.1 Utvecklingens resultat

Ett effektivt varumarkesskydd kraver en balans mellan ensamratten och
frihdliningsbehovet.*! Det relativa frihdlIningsbehovet gér att det alltjamt
rader tamligen stor aterhallsamhet i att tillata registrering av geografiska
varumarken i svensk och europeisk réatt aven om den strikt restriktiva

instéliningen luckrats upp.

Intresset av att halla geografiska ursprungsangivelser fria for alla, ska inte

hindra att kdnnetecken, som i realiteten fyller sin funktion som varumarke,
inte ska skyddas pa ett skaligt satt. Rattighetsinnehavaren har en begréansad
rétt till det geografiska namnet och det finns darmed viss tillgéanglighet for

alla.*?

5.1.1 Inverkan pa konkurrenter och
konsumenter

Trots rattighetsinnehavarnas och omséattningskretsens tidvis motstaende
intressen, kan intressena pa ett évergripande plan anses dverensstamma.
Bada sidor vinner pa att det finns en stark, saker och vélbalanserad

varumarkesratt.*®

Varumarkesratten bor for néringsidkarnas del framja avsattningsintresset
genom en effektiv och rattvis tilldelning av ensamrétter, vilkas omfang ska
gynna konkurrensen pa marknaden.* Valmajligheten av kannetecken &r i
det ndrmaste oandlig, undantaget begrénsningar i lagstiftningen, och det &r
framst andra faktorer som spelar in nér naringsidkaren skapar sitt
varumarke. Né&ringsidkaren dvervéger vilket varumérke som tros leda till

storst vinst. Motsatsvis investerar néringsidkaren endast i varumarket givet

“1 Nordell 2004, s. 566f.
2 evin 2011, s. 417ff. och s. 475.
3 Nordell 2004, s. 575.
4 Griffiths 2008, s. 242.

26



att det genererar en fordel pa marknaden gentemot konsumenter och
konkurrenter. ** Detta leder till ett tydligt incitament for naringsidkarna att
investera i sitt varumarke for att bibehalla och vinstmaximera sin
verksamhet.*® VVarumarkets betydelse vaxer genom samhallsutvecklingen
och kurvan ser ut att fortsatta uppat i takt med att marknaden blir mer och
mer global. En storre marknad ger automatiskt ett storre behov for

naringsidkarna att kunna sérskilja sig i kampen om konsumenterna.*’

Genom effektiv marknadsforing reduceras transaktions- och
efterforskningskostnaderna som belastar konsumentpriset. Naringsidkarnas
har saledes ett intresse av att formedla information till konsumenterna pa ett
effektivt satt.*® Generellt har omsattningskretsen, sett ur objektiv synvinkel,
ett intresse av att den information som varumarket férmedlar ar
|4ttillganglig, effektiv, allsidig, detaljerad, begriplig och lattoversiktlig.*
Det kravs omfattande marknadsforing vid etablerande av ett nytt varumarke,
i syfte att formedla omsattningskretsen tillracklig kunskap om den aktuella
varan eller tjansten, for att fa dem att forst prova den och sedan férvandla
dem till trogna kunder. Malsattningen fér markesinnehavaren ar att sarskilja
varan genom att erbjuda ett unikt mervarde som skapar méarkeslojalitet bland
konsumenterna.®® Har spelar garantifunktionen onekligen en viktig roll for
konsumenten i dennes beslutsprocess vid inkép och indirekt &ven essentiell
for varumarkesinnehavarens éverlevnad. Det stélls hogre krav pa
varumarkesinnehavaren att producera produkter av konstant kvalitet for att
uppna markeslojalitet. Det innebér att konsumenten associerar varor ikladda
deras kannetecken med god kvalitet, efterfrdgade egenskaper och positiva
erfarenheter.>! Det i sig 4r ett grundlaggande krav for att uppna tillrackliga
volymer for att beréttiga investeringar i produktions-, forsaljnings- och

distributionsledet.>?

5 pehrson 1981, s. 27ff; Nordell 2004, s. 92ff.
6 spderlund 2001, s. 9f; Nordell 2004, s. 568f.
" Prop. 2009/10:225 s. 511f.

8 Griffiths 2008, s. 245ff.

49 Albinsson 1969, s. 150ff.

% Melin 1997, s. 57f.

5 Levin 2011, s. 410f.

230U 2001:26 s. 142.
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Forskare inom konsumentbeteende argumenterar for att varumarken, som
uppnatt ett inneboende varde, fungerar som omvandlingsverktyg, vilket
mojliggor motstaende begrepp sasom verklighet och fantasi eller nutid och
datid att ssmmanfalla.>® Ett varumérke som uppnatt hog markeslojalitet
mojliggor exploatering genom utnyttjande av de positiva associationer
varumarket ger upphov till. Det positiva egenvérdet dverfors till samma
eller liknande varor an det som varumarket registrerats for, vilket fortare
resulterar i hogre avkastning for de nya varorna genom att anvanda

varumérket pa dessa varor.>

Manga foretag har insett vérdet av att ha ett varumarke som bade kan
beskriva ett ursprung och indirekt formedla inneboende egenskaper som
kunden relaterar till den plats som utgor foretagets varumarke.>® Den
egenskapen har definitivt geografiska varumarke, i de fall da konsumenterna
forknippar produkten eller tjansten med en geografisk plats, som kan vacka
positiva kanslor och associeras med viss kvalitet eller egenskaper.®® Det blir
darmed en ytterligare konkurrensfordel att inneha ett geografiskt varumarke
som i sig, utan hjalp av varan eller tjansten, kan formedla budskap om

varumarkesinnehavarens verksamhet och varor eller tjanster.

5.1.2 Inverkan pa samhaéllet i stort

Ett val inarbetat varumarke ar pa dagens marknad en av de viktigaste
tillgangarna for en naringsidkare. Etablerade varumarken uppnar
markeslojalitet hos en stor del av omséttningskretsen, som tjanar till att 6ka
innehavarens intdkter, men fungerar &ven som en intrddesbarriar gentemot
eventuella konkurrenter.”” Det féljer av att varuméarket har en
marknadsstyrande funktion och fungerar som ett positioneringsinstrument

pa marknaden. Den varumarkesrattsliga ensamratten som uppstar vid

%3 Schroder 2008, s. 174.

% | evin 1990, s. 221f.

% Prop. 2009/10:225, 5.167.
% MAl C108/97 och C-109/97.
5 Melin 1997, s. 56.
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registrering fungerar som en form av rattsligt monopol. Val inarbetade
varumarken riskerar att medfora en monopolliknande stallning, vilket
mdojliggor missbruk av innehavarens rattigheter som leder till ett faktiskt
monopol pa marknaden. Monopolstéllningen innebér att konsumenten ser
markesvaran som enda alternativet trots konkurrerande varor av
motsvarande kvalitet till ett lagre pris.”® Balansen mellan ensamrétt och
frihallningsbehov &r darfor nodvandig for att skapa generella forutsattningar
for en valfungerande varumarkesréatt och i sin tur en valfungerande
marknadskonkurrens. Utgangspunkten &r att deskriptiva tecken som
geografiska namn bor hallas tillgangliga for alla pa marknaden och frihallas

fran ensamratten for att inte bli foremal for monopolisering.®

Varumarkesanvéandandet ger positiv paverkan pa marknadens utformning,
eftersom det i en vélfungerande marknadsekonomi, resulterar i en effektiv
konkurrens och mer konsumentvanliga priser. Lyckas ett foretag dra till sig
mer kdpkraft och 6ka sin marknadsandel mister generellt satt konkurrerande
foretag marknadsandelar. Konsekvensen i en marknadsekonomi blir en

konkurrenskraftig och dynamisk marknad. ®

Praxis har visat vanskligheten i att forespraka absoluta och generella krav pa
frihalining, speciellt eftersom de specifika och aktuella férutséttningarna,
tillsammans med annan information om varumarket, kan skapa bade
referens och mening at en vara i kommersiell bemérkelse. Istéllet maste det i
varje enskilt fall ske en bedémning om det geografiska ordets priméra

association resulterar i en innebord av kommersiell art.®*

Den réttsliga utvecklingen av registreringsmojligheten, av geografiska namn
pa nationell och europeisk niva, far verkningar langt utanfor dess faktiska
granser. Erhaller en naringsidkare ensamrétt till ett geografiskt varumérke
pa nationell niva har innehavaren en tydlig fordel nar det galler fa

rattigheterna 6verforda och utvidgade genom erhallande av ett

%8 Nordell 2004, s. 98 och s. 212.

%9 SOU 2001:26 s. 159; Prop. 2009/10:225 s. 163.
% Nordell 2004, s. 96ff.

61 M4l C108/97 och C-109/97.
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toppdoméannamn, enligt domannamnsystemet. Genom registreringen pa
nationell niva ges innehavaren alltsa dven en fordelaktig méjlighet att
erhalla det geografiska namnet som en toppdomén pa internet och aven pa
den virtuella marknaden hindra andra verksamheter fran att anvanda det

geografiska namnet.®

82 Eorrest 2013, s. 157.
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6 Analys

6.1 Finns mdjlighet att registrera
geografiska namn som varumarke?

Undersokning har askadliggjort den lagliga méjligheten att registrera
geografiska namn som varumérke utan krav pa inarbetning. Majlighetens
existens har lang historia, men har utgjort undantagsfall med mycket
specifika forutsattningar. Frihaliningsbehovet vager fortfarande tungt och
det rader relativt stor aterhallsamhet i att tilldta registrering av geografiska
varumarken i svensk och europeisk rétt. Men den tidigare strikt restriktiva
installningen har luckrats upp och det relativa frihaliningsbehovet som varit
gallande, i den mening att deskriptiva ordmarken bara tillatits registrering
nar forhojd sarskiljningsformaga pavisats genom inarbetning, har delvis
suddats ut. Genom en bedémning i det enskilda fallet kan ett geografiskt
namn anses ha tillracklig séarskiljningsformaga for att fylla sin funktion som
varumarke, samt inte vara foremal for ett frinallningsbehov och darmed

tillatas direkt registrering.

6.2 Harmoniserar geografiska varumarken
med god varumarkespolicy?

Det finns bade fordelar och nackdelar med att tillata registrering av
geografiska namn. Levin papekar att, samtidigt som intresset av att halla
geografiska ursprungsangivelser fria for alla och inte forbehallas en enskild
naringsidkare, borde frihallningsbehovet inte utgdra ett hinder for att
k&nnetecken som i realiteten fyller sin funktion som varumarke ska skyddas
pa ett skaligt satt. Det ar inte ett eftertraktat scenario att en alltfor bokstavlig
tolkning av frihallningsbehovet medfor att geografiska namn nekas sin
mojlighet att agera symbol. Ett geografiskt namn, som fyller sin funktion
som varumarke, bor skyddas om ett frihaliningsbehov inte kan motiveras

eftersom regleringen maste vara konsekvent.
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Daremot stalls hogre krav pa rattstillamparen i bedomningen av vilka
geografiska namn som uppfyller sin funktion som varumérke och i vilken
utstrackning namnet ska vara allmént tillgangligt. Bedomningsgrunder togs
fram i Chiemsee-avgorandet, men dar fordes ingen diskussion om
betydelsen av verksamhetens marknadsposition eller potential i samband
med direkt registrering. Den aspekten inkorporerades mer vad géller
inarbetning. Jag staller mig tveksam till om rattstillamparen har lagt fram
tillrackliga bedémningsgrunder for att kunna avgora hur ett enskilt
geografiskt varumarke kommer att fungera och paverka marknaden,
framforallt ur ett langsiktigt perspektiv.

En anledning till min skepsis & om det finns tillracklig kunskap om hur en
marknad med en stOrre andel geografiska varumarken kommer fungera.
Forskningen pa geografiska varumarkens paverkan ar i stort sett obefintlig.
Déremot far det anses klarlagt att geografiska namn kan ha inneboende
egenskaper utéver de som uppnatts genom varumarkesanvandningen. De &r
deskriptiva tecken med potential att skapa egna associationer till kvalitet och
positiva egenskaper som majliggor en konkurrensfordel pa marknaden.
Kanske inte inledningsvis, eftersom rattstillamparen bara ska tillata
registrering av de geografiska varumarken som ar av kommersiell natur.
Men rattighetsinnehavarna kan efterhand utnyttja och anvénda den
geografiska platsens egenskaper i marknadsforingssyfte, for att bygga upp
eller starka positiva associationer till varumarket och i sin tur varan eller
tjansten. Rattighetsinnehavaren skulle strategiskt kunna valja en okénd
geografisk plats och erhalla registrering, for att i efterhand utnyttja och
marknadsfora den geografiska platsens egenskaper till omsattningskretsen.
Pa sa satt tillfor eller skapar namnet positiva inneboende vérden hos
varumarket och varorna eller tjansterna. En marknadsféringsmajlighet som
konkurrenterna skulle sakna. Konkurrensfordelar okar, enligt Nordell, i sin
tur risken for att rattighetsinnehavaren etablerar ett faktiskt monopol pa

marknaden, vilket paverkar marknaden negativt.
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Samtidigt motverkar lagstiftningen monopolisering av geografiska
varumarken. Andra néringsidkare har ratt att anvénda ortangivelsen i sin
verksamhet, om det gors i enlighet med god affarssed, vilket talar for att
geografiska namn ska tillatas som varumarke och inte begransas av
frinaliningsbehovet. Rattighetsinnehavaren har som Levin poangterat en
begransad ratt till det geografiska namnet och det finns i viss man
tillgangligt for alla. Andra naringsidkare kan rent faktiskt ocksa utnyttja den
geografiska platsens fordelaktiga egenskaper i marknadsféringen av sitt
varumarke, vilket talar for att risken for en negativ paverkan inte ar sa
langtgaende. Dessutom ar det inte svart for en konsument att hitta
recensioner om ett varumarke och dess produkter. Det staller hogre krav pa
foretagen att prestera och varna om sitt varumarke, vilket leder till en

konsumentvanlig marknad med réttvis konkurrens.

Vidare synes de renommerade foretagen ofta utveckla en uppsjo av
produkter och tjanster i sin portfélj, nar de val uppnatt markeslojalitet. Det
bidrar ytterligare till att varuméarket gar fran att std som representant for en
viss vara eller tjanst till att i sig sjalv representera god kvalitet och attraktiva
egenskaper, oavsett vilken produkt kunden efterfragar. Detta minskar risken
for att geografiska varumarken uppfattas som ett angivande av
produktionsorten och istdllet som en hanvisning till det kommersiella
ursprunget tillhérande en viss verksamhet. Det geografiska namnet forlorar i
betydelse och det primara marknadsféringsmedlet blir det geografiska

namnet i kommersiell mening.

Precis som den felaktiga uppfattningen att varumaérken fanns i oandlig
utstrackning vid inférandet av 1884 ars varumarkeslag, fragar jag mig om
dagens bedémning av geografiska varumarke inte bortser fran den pagaende
globaliseringen, inte minst pa varumarkesrattens omrade. Historiskt sett har
det varit enklare att erhalla registrering till mindre okénda utlandska orters
namn an inhemska. Analyseras dagens rattstillampning férefaller
installningen alltjamt vara gallande, eftersom en viktig bedémningsgrund ar

omsattningskretsens uppfattning och de har ansetts ha battre kunskap om en
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inhemsk ort &n en utl&ndsk. Marknaden blir mer och mer global och
marknadsforingen sker inte langre huvudsakligen bara pa det nationella
planet i tidningar, pa reklamskyltar och pa TV. Internet har skapat stora
mojligheter att expandera verksamheten pa det globala planet genom
exempelvis hemsidor och social medier. Sett till att registrerade geografiska
varumarke samtidigt, som Forrest papekar, har lattare att erhalla samma
namn som ett toppdomannamn, blir det uppenbart hur denna férdel snabbt
kan gynna verksamheten langt utanfor de nationella granserna i
marknadsforingssyfte och konkurrenssyfte. Med tanke pa att utlandska
geografiska namn historiskt sett haft lattare att erhalla registrering pa
nationell niva ar det svart att bortse fran de kollisionsrisker som uppstar nar
varumarket blir en allt mer global foreteelse. Jag stéller mig tveksam till om
rattstillamparen verkligen funderat 6ver hur de krockar som riskerar att
uppkomma ska lésas. Samtidigt finns mojligheten att erhalla internationellt
registreringsskydd for sitt varumaérke, vilket borde minska risken for
kollisioner och konflikter. Jag ar trots det saker pa att konflikter kommer att

uppsta och likval problem for rattstillamparen att 16sa dem.

Geografiska varumarken borde absolut kunna omfattas av
varumarkesrattens skyddsomfang. Problemet blir att hitta fungerande
beddmningsgrunder och skydd for att namnen inte ska fungera
monopoliserande och avskréckande for konkurrerande verksamheter och
paverka marknaden negativt. Den mer langtgaende effekten av geografiska
varumarken kommer lata sig drojas och det ar for tidigt att svara pa om
anvandningen kommer éverensstdimma med god varumarkespolicy.
Daremot &r jag saker pa att domstolarna bér ett stort ansvar i bedémningen
av vilka geografiska namn som gor sig lampliga som varumarke och som
framjar konkurrensen pa marknaden. | dagslaget saknas eventuellt
tillrackliga kunskaper och bedémningsgrunder om effekterna pa marknaden.
Samtidigt saknas tillracklig eftertanke hur pa systemet ska fungera i sin
helhet. | framtiden tror jag att en mer djupgaende bedémning i fler plan
kommer visa sig nodvandig for att undvika negativa effekter. Framtiden far

utvisa om dagens tillampning kommer vara tillracklig eller inte.
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