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Summary

The European trademark law is under revision and recently the European
Parliament adopted a new Community Trademark Regulation and a new
Trademark Directive. One of the most discussed issues concerning the new
legislation is weather it is sufficient to use a trademark in one member state
to fulfill the requirement of genuine use in Article 15.1 in the Community
Trademark Regulation. Previously the European Council and the European
Commission made a Joint Statement, stating that use which is genuine
within the meaning of Article 15 in one country constitutes genuine use in
the Community. The Joint Statement was however questioned in connection
with the growing number of Member States within the EU. In the year of
2012 the European Court of Justice took a position regarding the territorial
criterion in Article 15.1 in the Community Trademark Regulation. The
Court stated that genuine use should be assessed on all the relevant
circumstances of each case and without regard to the national borders of the
Member States. Instead, the assessment should be made with consideration
of the current market for the goods or services for which the trademark is
registered. The Court of Justice referred to the Minimax-decision in which
the basic criteria for assessing genuine use has previously been stated. In
addition, the Court noted that the territorial criterion is part of the
assessment of genuine use. Practice from Swedish courts regarding the
territorial criterion has been absent and the criterion seems to be of less
importance within Swedish national law. The territorial criterion in Swedish
law is probably fulfilled when use has been made in a smaller part of the
Swedish territory. After the ONEL decision criticism has arisen regarding
how the Court’s interpretation will affect small and medium-sized
enterprises in the EU. The criticism comes in the light of the Small Business
Act for Europe, in which the European Commission promised to make
Community trademarks more available to small and medium-sized
enterprises. Intellectual Property specialists and lobby organizations have
expressed concern regarding that small and medium-sized enterprises must
change their brand strategy and that the assessment of genuine use creates
uncertainty. Due to the ONEL decision and the debate concering the
territorial criterion, there were hopes that the territorial criterion would be
clarified in the new Community Trademark Regulation and in the new
Trademark Directive. However, no changes were suggested in the study
made by the Max Planck-Institute. Instead, the institute proposed a rule of
coexistance between Community trademarks and later registered national
trademarks. Max Planck’s proposal was based on the fact that it’s hard to
justify the existence of Community trademarks in situations where a
national trademark is used in a remote location compared to the area where
the Community trademark is being used. However, the rule is absent in the
latest proposal for a new Directive. To conclude, the territorial criterion still
creates uncertanity and it’s to early to say what exact effects the ONEL
decision has on small and medium-sized enterprises in the EU.



Sammanfattning

Den europeiska varumirkesrétten dr under fordndring och nyligen antog
Europaparlamentet  ett nytt  varumdrkesdirektiv. och en ny
varumdrkesforordning. En av de fragor som har varit mest omdiskuterad
infor fordndringarna &r huruvida det rdcker med anvidndning av ett
varumdrke 1 en medlemsstat for att det territoriella kriteriet som &ar kopplat
till bedomningen av verkligt bruk ska anses uppfyllt i artikel 15.1 1 VMF.
Tidigare har radets och kommissionens gemensamma forklaring ansetts
gilla, 1 vilken det anges att det rdcker med anviandning i en medlemsstat.
Med anledning av det snabbt vdxande antalet medlemsstater inom EU har
dock den gemensamma forklaringen ifragasatts. Ar 2012 avgjordes det
uppmarksammade mélet ONEL ddr EU-domstolen for forsta gangen tog
stillning till inneborden av det territoriella kriteriet i artikel 15.1 i VMF.
EU-domstolen papekade att verkligt bruk ska beddmas utifran alla relevanta
omstdndigheter 1 varje enskilt méal och att beddmningen ska goras utan
hiansyn till medlemsldndernas nationella grinser. Istdllet ska hénsyn tas till
den aktuella marknaden for de varor eller tjanster som varumdirket ar
registrerat for. Vid bedomningen av verkligt bruk hianvisade domstolen till
Minimax-avgorandet dir de grundldggande kriterierna vid bedomningen av
verkligt bruk tidigare har fastslagits. Darutover pdpekade domstolen att det
territoriella kriteriet dr en del av bedomningen av verkligt bruk. Géllande
svensk nationell ritt lyser praxis pa omradet med sin franvaro. Sannolikt har
det territoriella kriteriet en mindre betydelse for svensk ritt, eftersom
kriteriet inte har belysts 1 svensk praxis. Det territoriella kriteriet 1 3 kap. 2 §
1 st. VML ér troligen uppfyllt efter anvdndning 1 en del av det svenska
territoriet. Efter ONEL-avgorandet har det uppkommit kritik géllande hur
EU-domstolens tolkning péverkar sma och medelstora foretag inom EU.
Kritiken har uppkommit i ljuset av att kommissionen ar 2008 gav ett 16fte 1
smaforetagsakten om att gora gemenskapsvarumirken mer tillgdngliga for
sma och medelstora  foretag.  Immaterialrittsspecialister  och
intresseorganisationer har uttryckt oro over att sma och medelstora foretag
nu maste ldgga om sin varumaérkesstrategi och att beddmningen av verkligt
bruk inte dr réttssdker. I ljuset av den tidigare debatten om det territoriella
kriteriet och med anledning av ONEL-avgorandet fanns det forhoppningar
om att kriteriet skulle klargoras 1 den nya europeiska
varumdrkeslagstiftningen. I Max Planck-Institutets studie, som genomfordes
infor de kommande lagéndringarna, foreslogs dock ingen dndring. Daremot
foreslog institutet att dldre gemenskapsvarumérken och senare registrerade
nationella varumirken skulle kunna samexistera i1 vissa fall. Forslaget
grundade sig pa att det dr svart att rattfairdiga gemenskapsvarumaérkens
existens 1 situationer da ett nationellt varumédrke anvinds i ett avldgset
omrade jamfort med det omrdde dir ett visst gemenskapsvarumérke
anvédnds. Dock aterfinns inte regeln i den senaste versionen av forslaget till
nytt direktiv. Sammanfattningsvis kan sdgas att det territoriella kriteriet
fortfarande skapar ovisshet och att det hittills &r for tidigt att sdga vilken
effekt ONEL-avgorandet har pa smé och medelstora foretag inom EU.



Forord

Efter manga ar av studier har jag nu natt vigs dnde av juristprogrammet.
Under min tid som juriststudent har jag upptickt att jag framst uppskattar
amnesomradet immaterialratt, vilket kanske inte dr sa konstigt dd jag ar
uppvuxen 1 en familj som &r verksam inom ldkemedels- samt
medicinteknikbranschen. Intresset har véxt efter att jag har last
fordjupningskurs inom immaterialrittsprocess samt praktiserat hos den
juridiska avdelningen pa ett av vidrldens storsta privatigda
medicinteknikbolag i Taiwan. Amnesvalet foll efter mycket funderande pa
gemenskapsvarumarkesritt, da det dr ett spdnnande réattsomrade som &dr
under forandring.

Jag vill tacka mina fordldrar Monica och Mats for att de alltid stiller upp for
mig, min syster Helena for att hon stdndigt har trott pd mig, min hund
Prinsen som har sett till att jag har fatt vilbehévda pauser i studierna och
inte minst min kdra Linus som alltid finns dér f6r mig. Ett stort tack vill jag
aven rikta till min handledare Ulf Maunsbach som har varit min ledstjdrna
under hela arbetets gang.

Lund, den 1 januari 2016
Johanna Persson

E-post: persson.e.johanna@gmail.com
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1 Inledning

1.1 Introduktion

Den europeiska varumérkesritten dr under forandring och nyligen antogs en
ny forordning och ett nytt direktiv pa omradet. Ett av de omraden som har
varit mest debatterat infor utformandet av den nya regleringen har varit de
territoriella och geografiska aspekterna vid fragor kring bedomningen av
verkligt bruk i artikel 15.1 i VMF'. Inneborden av begreppet verkligt bruk ar
av stor vikt, eftersom EU-domstolens tolkning kan paverka ett foretags val
av varumirkesstrategi. Om det blir svarare for innehavare av
gemenskapsvarumaérken att uppné kravet pa verkligt bruk stills foretag infor
valet om de istéllet ska registrera nationella varumirken. Inneborden av
verkligt bruk blir séledes sdrskilt viktig for mindre foretag som inte bedriver
EU-omfattande verksamhet.’

Det territoriella kriteriet 1 artikel 15.1 1 VMF behandlades av Max Planck-
Institutet (MPI) 1 den studie som utgavs ar 2011 pa uppdrag av
kommissionen. Under ar 2012 avgjorde EU-domstolen det
uppmirksammade fallet ONEL®, dir domstolen svarar pa hur det
territoriella kriteriet ska tolkas. Malet ldmnade dock en rad fragor
obesvarade. En av de fridgor som har uppkommit efter avgorandet har rort
vilka konsekvenser som tolkningen av ONEL-avgorandet kan fi for sma
och medelstora foretag (SMF)* inom EU. Ar 2008 utkom kommissionens
sméforetagsakt’, i vilken kommissionen lovande att underlitta och
tillgdngliggéra gemenskapsvarumérken for SMF. Immaterialréttsspecialister
och varumirkesorganisationer har 1 ljuset av smaforetagsakten och
tolkningsproblemen avseende det territoriella kriteriet stillt sig fragande till
om fordndringarna inom den europeiska varumérkesrétten ar tillrackliga for
att skapa en rittssiker harmonisering. Fragan ar dven vilka konsekvenser
tolkningen av det territoriella kriteriet far for svensk ritt vid tolkningen av 3
kap. 2 § 1 st. VML?.

1.2 Syfte och problemformulering

Uppsatsen syftar till att utreda och analysera innebdrden av 3 kap. 2 § 1 st.
VML i ljuset av artikel 15.1 i VMF som behandlar fragan om verkligt bruk

! Hinvisar till den gillande varumérkesforordningen om inget annat anges.

? Se vidare avsnitt 6.

3 EU-domstolens dom av den 19 december 2012 i mal C-149/1 1, Leno Merken BV mot
Hagelkruis Beheer BV, ECLI:EU:C:2012:816 [cit. ONEL C-149/11].

* Begreppet “smd och medelstora brukare” i uppsatsens titel syftar alltsd pA SMF.

> Europeiska Gemenskapernas Kommission, Meddelande fran kommissionen: Tank
smaskaligt forst. En ”Small business Act” fér Europa - KOM(2008) 394 slutlig, Bryssel
2008-06-28 [cit. Smaforetagsakten].

% Hanvisar till den nu gillande svenska varumirkeslagstiftningen om inget annat anges.



av gemenskapsvarumérken. Ett ytterligare syfte dr att sérskilt undersoka
vilka konsekvenser som den rittsliga tolkningen av begreppet verkligt bruk
far for SMF inom EU samt att, om det visar sig att nuvarande tolkning dr
problematisk, undersdka och analysera om det finns négon rittslig 16sning
pa dessa problem.

Utifran uppsatsens syfte kommer foljande problemformuleringar att
undersokas, utredas och analyseras:

* Hur tolkas "verkligt bruk” 1 3 kap. 2 § 1 st. VML, 1 ljuset av den
EU-rattsliga varumérkesritten?

* I hur stor del av landet maste ett varumérke brukas for att det
territoriella kriteriet 1 3 kap. 2 § 1st. VML ska anses uppfyllt?

* Vad far tolkningen av det territoriella kriteriet i 3 kap. 2 § 1 st. VML
for konsekvenser for SMF?

* Hur skulle situationen kunna forbdttras om det visar sig att
tolkningen av det territoriella kriteriet i1 3 kap 2 § 1 st. VML ér
problematisk for SMF?

1.3 Avgransning

Uppsatsen riktar sig till personer som har goda kunskaper inom juridik och
framforallt inom immaterialrdtt. Déarmed Dbelyses grundldggande
varumdrkesritt endast till viss del 1 uppsatsen. For att begrdnsa uppsatsen
berdrs inte internationell varumdrkesritt och inte heller néarliggande
rattsomraden sdsom Ovriga immaterialrétter, firmarétt, marknadsritt eller
konkurrensritt. Uppsatsen dr vidare avgransad till att granska svenska och
EU-réttsliga avgoranden vid unders6kningen av verkligt bruk i 3 kap. 2 § 1
st. VML. D& det saknas praxis pa omradet gillande de territoriella
aspekterna av hdvningsgrunden i 3 kap. 2 § 1 st. VML undersoks, forutom
EU-réttsliga avgdranden, ett nationellt avgorande fran England. Bade svensk
ratt och EU-rdtt undersoks eftersom de bdda omrddena har ett s starkt
samband inom varumairkesritten. De problemformuleringar som anges i
avsnitt 1.2 utreds dérfor 1 ljuset av EU-réttslig varumarkesrétt.

Uppsatsen har avgréinsats till att endast berdra registrerade varumarken.
Gillande inneborden av kravet pa verkligt bruk har jag, forutom det
territoriella kriteriet, valt att fokusera pé i vilken omfattning ett varumérke
maste anvidndas for att uppfylla kravet. Anvidndning av varumirken pa
Internet undersoks inte pd grund av avgrinsningsskdl.” Frigor om

’” Anvindning av varumirken p4 Internet i relation till verkligt bruk 4r &nnu inte klarlagt av
EU-domstolen. Bedomningen kommer troligen att ske med hinsyn till WIPO:s
rekommendation, Se WIPO, Standing committee on the law of trademarks, industrial
designs and geographical indications, Recommendation concerning the protection of marks,
and other industrial property rights in signs, on the internet, Geneva, December 5 to 7,
2001. Se dven foljande avgoranden gillande anviandning av varumirken pa Internet: NJA
2004 s. 624 (Sony); EU-domstolens dom i de forenade mélen C-236/08 och C-238/08 av
den 23 mars 2010, Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA,



dndringsomfing nimns men utreds inte i ndgon stdrre utstrickning.® Pa
grund av arbetets omfattning har jag wvalt att inte undersoka
varumdrkesregistreringar som har registrerats i strid mot absoluta och
relativa registreringshinder. Ogiltighet ndmns dock kort i avsnitt 3.2.
Eftersom uppsatsen fokuserar pa verkligt bruk som hdvningsgrund har jag
valt att inte utveckla nagon av de andra varumérkesrittsliga
havningsgrunderna. Administrativt forfarande beror inte
gemenskapsvarumérken, men ndmns kort for att ldsaren ska fi en djupare
forstaelse av hdavningssystemet. Gillande de réttsfall som undersoks ligger
fokus fraimst pd ONEL-avgorandet. Vidare utvecklas endast delar av maélet
mellan Folksam och Folkia’ i avsnitt 4.6.3 pa grund av rittsfallets vida
omfattning.

1.4 Metod och material

Uppsatsen har ett inomrittsligt samhéllskritiskt perspektiv och fokuserar
fraimst pa kopplingen mellan svensk och EU-réttslig varumérkesritt. Det
samhdllskritiska  perspektivet tillimpas genom ifragasdttandet av
gemenskapsvarumérkessystemet samt genom analys av vilka konsekvenser
nuvarande lagstiftning far for SMF i Sverige och inom EU som helhet. For
att uppna uppsatsens syfte har jag tillampat riattsdogmatisk metod genom att
soka svar i lagstiftning, réttspraxis, lagforarbeten och doktrin.'’ Darutéver
har EU-réttslig metod tillimpats, vilket dr en del av den riattsdogmatiska
metoden, som ett Overgripande tillvigagangssitt att behandla EU-réttsliga
kdllor. Inom den EU-rdttsliga immaterialritten ldggs stor vikt vid EU-
domstolens avgdranden. Uppsatsen bor ldsas 1 ljuset av EU-rittens
grundmotiv, som bygger pa sdkrandet av medlemsstaternas konkurrenskraft
pa virldsmarknaden samt sdkerstillandet av fred och demokrati inom
unionen."!

Det bor noteras att réttsutvecklingen géllande forslaget till en ny
varumérkesforordning'? och ett nytt varumérkesdirektiv'® har skett parallellt

Google France SARL mot Viaticum SA och Luteciel SARL (C-237/08) och Google France
SARL mot Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl.,, REU
2010, s. I-02417; EU-domstolens dom av den 12 juli 2011 i mal C-324/09, L’Oréal SA
m.fl. mot eBay International AG m.fl., REU 2011, s. I-06011.

¥ For mer information om anvindningstvang och dndringsomfing se Kempas, Tobias,
Anvindningstvdng och dndringsomfdng, Nordiskt Immateriellt Rattsskydd, 2005, s. 135
[cit. Kempas, Anvindningstving]; Kempas, Tobias, Anvédndningstving och
dndringsomfang. En uppdatering, Nordiskt Immateriellt Réttsskydd, 2013, s. 559 [cit.
Kempas, En uppdatering].

? Se Stockholms tingsritts dom av den 7 december 2012 i mél nr T 12057-11; Svea hovritts
dom av den 8 april 2014 i mal nr T 289-13 (Folksam).

10 Korling, Fredric och Zamboni, Mauro, Juridisk Metodldra, Studentlitteratur, Lund 2013,
s. 21.

" Ibid., s. 111

12 Europaparlamentets och ridets forordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om
dndring av radets forordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumérken och av
kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 om genomforande av radets forordning (EG) nr
40/94 om gemenskapsvaruméarke samt om upphidvande av kommissionens férordning (EG)



med skrivandet av uppsatsen. Den 15 december 2015 antog EU-parlamentet
forslagen till ett uppdaterat varumirkesdirektiv och en uppdaterad
varumdrkesforordning. Forordningen forvintas trdda i kraft 90 dagar efter
att den har publicerats 1 den Europeiska unionens officiella tidning.
Avseende direktivet har medlemsstaterna upp till tre ar pa sig att
implementera dndringarna i respektive nationell lagstiftning.'*

Uppsatsen dr skriven utifran immaterialrittsliga killor. Bade svensk och
europeisk doktrin har anvints. Forarbeten har varit en utgédngspunkt vid
skrivandet av uppsatsen for att fa en bakgrund till bdde den svenska och
europeiska varumarkesratten. Fokus har dock legat pd EU-réttsliga artiklar
och dokument, da de utgor den frimsta informationskéllan. Héar har sérskilt
MPL:s studie fran ar 2011 statt i centrum,'” men dven OHIM:s (Office for
Harmonization in the Internal Market) riktlinjer'®. Géllande undersékningen
av SMF har en nyligen utkommen rapport frin OHIM'” analyserats. Artiklar
och dokument ar viktiga informationskéllor da varumairkesrétten standigt
forandras genom EU-rdtten. Litteraturen pd omréadet tenderar darmed att
snabbt bli obsolet, vilket maste tas hdansyn till vid valet av kéllor.

For att kunna besvara mina fragestdllningar har jag undersokt ett antal
rattsfall. P4 grund av den snabba réttsutvecklingen inom varumaérkesritten
har forsiktighet vidtagits vid urvalet av dldre praxis. Enligt Levin bor dock
savdl gammal som ny praxis kunna ldggas till grund f6r beddmningen enligt
3 kap. 2 § anseende anvindning i dndrat utférande.'® Vid undersékningen av
begreppet verkligt bruk har det funnits en stor méngd information i form av
litteratur, praxis, artiklar och andra dokument.

Gillande det territoriella kriteriet vid bedomningen av verkligt bruk saknas
det till stor del praxis fran EU-domstolen, bortsett frain ONEL-avgorandet.

nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byran for harmonisering inom den inre
marknaden (varumérken, monster och modeller).

'3 Europaparlamentets och ridets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 for
tillndrmning av medlemsstaternas varuméarkeslagstiftning.

' Alliance of Liberals and Democrats for Europe group, Press Release, European
Parliament backs key trade mark reform for European businesses and citizens,
http://www.alde.eu/nc/press/press-and-release-news/press-release/article/european-
parliament-backs-key-trade-mark-reform-for-european-businesses-and-citizens-46480/,
(Hamtad: 2015-12-18) [cit. Alliance of Liberals and Democrats]; World Trademark
Review, European Parliament approves European trademark reform package,
http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=2b498112-cb13-4ca9-8931-
9e55b3866¢d1, (Himtad: 2015-12-18) [cit. World Trademark Review].

'S Se Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition law, Study

on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Munich

2011-02-15 [cit. MPI Study].

' Se OHIM, Riktlinjer fr granskning av gemenskapsvarumérken vid kontoret for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken och monster), Del C, Invindning,
Avsnitt 6, Bevis pa anvindning, 2014-01-02 [cit. OHIM:s riktlinjer].

17 Se OHIM, Intellectual property rights and firm performance in Europe: an economic
analysis, Firm-Level Analysis Report, June 2015 [cit. OHIM, Intellectual property rights
and firm performance in Europe].

18 Levin, Marianne, Ldrobok i immaterialrdtt, 10:e upplagan, Nordstedts

Juridik, Stockholm 2011, s. 483 [cit. Levin, Ldrobok i immaterialrdtt].




Dérutover aterfinns nigra nyligen avgjorda mal fran OHIM. P& omradet
finns det dock artiklar och dokument fran immaterialrittsspecialister och
organisationer. Problematiken ndmns dven 1 bade svensk och europeisk
litteratur. D& tolkningen av det territoriella kriteriet vid bedémningen av
verkligt bruk anses paverka SMF inom EU, ndmns ofta kriteriet och dess
paverkan pa SMF i samma kontext.'” Unders6kningen av kriteriets paverkan
pa europeiska SMF har frimst gjorts genom artiklar, EU-rdttsliga dokument
och information fran webbplatser med koppling till EU-réttslig
varumdrkesritt. MPI:s studie frdn &r 2011 samt studier frain OHIM géllande
varumdrkesrittens paverkan pa SMF har varit av sérskilt stor vikt.

Under arbetets gang har de svenska organisationerna Foretagarna,
Smaforetagarna och Svenskt Néaringsliv kontaktats for att fa en chans att
svara pa fragor gillande det territoriella kriteriets paverkan pa SMF i
Sverige. Foretagarnas jurister och jurister fran svenskt Néringsliv svarade
att de inte var tillrdckligt insatta 1 fragestillningen for att kunna ge ett svar,
samtidigt som Sméaforetagarna har valt att inte limna nagot svar alls. Aven
den europeiska intresseorganisationen European Association of Craft, Small
and Medium-Sized Enterprises har kontaktats. Dessvérre har inte heller de
kunnat svara pa fragor. Gillande PRV har de kontaktats for att fa tillgdng
till mer specifik statistik 6ver svenska SMF och varumirkesansokningar. I
ett e-postmeddelande svarade de att sddan statistik inte finns att tillgd i
Sverige.”’ Dirutéver har kontakt skapats med varumirkesbyran ONEL
Trademarks, vilka var part i ONEL-avgorandet, for att fa reda péd den
slutliga utgédngen i1 det nationella malet.

1.5 Forskningslage

I samband med utgivandet av det forsta forslaget till en ny forordning och
ett nytt direktiv pa varumérkesomradet ar 2013 fanns det forhoppningar om
att de territoriella och geografiska aspekterna i artikel 15.1 VMF skulle
klargéras en géng for alla. S& blev dock inte fallet, varken 1 tidigare
versioner eller 1 det slutliga forslaget, vilket har l&dmnat frdgor om hur
artikeln ska tolkas samt vad tolkningen kan fa for konsekvenser for SMF
inom EU. Ledande immaterialrdttsspecialister och organisationer har gett
sig pa att tolka artikeln i ljuset av ONEL-avgorandet, men de har olika
uppfattningar om dess innebord samt konsekvenser.

1.6 Disposition

Uppsatsen inleds med att beskriva varumirkesriatten inom EU och de
harmoniseringsatgidrder som har vidtagits. Kapitlet syftar till att ge ldsaren
en fOrstdelse for den europeiska varumérkesrittens uppbyggnad. I

' Se bl.a. MPI Study, s. 35.
%% Ibrahim, Alia, E-postmeddelande fran PRV:s kundsupport, 2015-12-01 [cit. PRV:s
kundsupport].
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uppsatsens tredje avsnitt ndmns de olika hdvningsgrunderna dar ldsaren far
en forklaring till bakgrunden och syftet med 3 kap. 2 § 1 st. VML samt
artikel 15.1 1 VMF. Vidare utvecklas anvidndningsbegreppet i uppsatsens
fjarde kapitel, bade ur ett europeiskt och svenskt perspektiv, dir de olika
rekvisiten samt kraven gas igenom fOr att en varumirkesinnehavare ska
undga hivning till f6ljd av avsaknad av verkligt bruk. Eftersom uppsatsen
fokuserar pa det territoriella kriteriet forklaras det vidare 1 uppsatsens femte
kapitel. Avsnittet fokuserar framst pa ONEL-avgorandet, men nidmner &dven
hur tolkningen gors av OHIM samt nationell domstol. Kapitlet avslutas med
en dversyn av forslaget om samexistens som gavs av MPI i studien frén ar
2011. T det sjitte avsnittet undersoks SMF, dess forhallande till den
europeiska varumdirkesritten samt vilka 16ften som kommissionen gav i
smaforetagsakten fran ar 2008. Avslutningsvis analyseras materialet i
uppsatsens sjunde kapitel och direfter presenteras ett antal slutsatser.

11



2 Grundlaggande om
varumarkesskydd inom EU

2.1 Inledning

Begreppet  “varumdrke” innebdr att ett kidnnetecken anvinds i
ndringsverksamhet for att sdrskilja varor och tjdnster som ett fOretag
erbjuder fran andra niringsidkares varor och tjanster.”’ En uttrycklig
definition av begreppet saknas dock i bade VMF, VMD?* och i VML.* I 1
kap. 4 § VML anges foljande:

”Ett varumdrke kan bestd av alla tecken som kan dterges grafiskt, sdrskilt
ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstdver, siffror och formen
eller utstyrseln pa en vara eller dess forpackning, forutsatt att tecknen har
sdrskiljningsformdga.”

I artikel 4 1 VMF samt i artikel 2 1 VMD beskrivs ett varumirke som ett
tecken som kan “sdrskilja ett foretags varor eller tjdinster fran andra
foretags”.

2.2 Varumarkesrattens funktion och
skyddsobjekt

I dagens informationsfloden Overdses konsumenter med olika
reklambudskap och det blir ddrmed viktigt att hantera informationen om
olika varor och tjinster pa ett effektivt sitt. Samtidigt dr det av stor vikt att
skydda foretagens inarbetade goodwill och reklamvirden.”* De effekter pa
marknaden som anvdndningen av varumédrken skapar kan dock skilja sig at
beroende pa hur ett kdnnetecken anviands samt hur anvindningen uppfattas
av konsumenterna.

Varumirken utgér i forsta hand ett konkurrensmedel”, di den
grundldggande funktionen &ar att sérskilja varor och tjanster efter deras
kommersiella ursprung. Med hjilp av varumérken kan konsumenter saledes
gora val mellan olika foretags produkter, da ett varumirke signalerar
varifrén en vara eller tjinst kommer.”® Den information som tillhandahalls
via ett varumaérke blir sdrskilt viktig nir en produkt inte endast kan bedomas

2 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrétt och
otillborlig konkurrens, 13:e upplagan, Jure, Stockholm 2013, s. 248 [cit. Bernitz, m fl.].
22 Hanvisar till det géllande varumirkesdirektivet om inget annat anges.

2 Bernitz, m fl., s. 256.

x Levin, Ldarobok i immaterialrdtt, s. 378.

2 Bernitz, m fl., s. 253.

*%1bid., 5. 256.
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genom att konsumenten inspekterar varan innan képet.”” Via varumirken
kan foretag skapa tillvixt och oka sitt virde genom att locka kunder som
forblir lojala. Darmed blir varumérken en stark drivkraft for innovation, som
leder till investeringar i forskning och utveckling, stindig forbattring av
produkter samt nya arbetstillfdllen.”® Férutom att varumirken skapar ett
innovativt foretagsklimat, rattfardigas dess existens via argument om
rattvisa och hederlighet. Nir ett foretag anvdnder en annan néringsidkares
varumadrke, drar bolaget samtidigt fordel av den goodwill som tidigare finns
upparbetad.” Ur konkurrenshinseende uppmuntras foretagare genom
varumdrkessystemet  att uppritthdlla badde kvalitet och utbud.
Konsumenterna fér i sin tur information som blir avgdrande for att de ska
kunna gora medvetna kop, vilket skapar en effektiv marknad.*

Varumirkesrittens skyddsobjekt utgors av den ldnk som uppstar mellan ett
foretag och foretagets kunder via varumirkesanvindningen.’’ Varumirken
blir ddrmed bérare av ekonomiskt viardefull goodwill som féretag upparbetar
for sina varor.”? Vid lanseringen av nya produkter kan ett foretags val av
“rdtt” kinnetecken bli avgorande for produkternas framgang pa
marknaden.”® Ur ett internationellt perspektiv har varumirket Apple korats
till det mest vérdefulla &r 2015, med en vérdering pa 250 miljarder dollar.*
Varumirken har sdledes en stor ekonomisk betydelse, dér
varumérkesintensiva branscher star for totalt 34 % av EU:s BNP samt 21 %
av unionens arbetstillfillen.”> Varumirkesrittens ekonomiska betydelse blir
sarskilt viktig for SMF, vilket forklaras vidare 1 avsnitt 6.2.1.

Foretagens intresse gillande gemenskapsvarumérkessystemet marks bland
annat via de ansdkningar som inkommer till OHIM. Ar 2014 inkom totalt
117 456 ansokningar’®, varav 54 % gillde ordmirken och 45 % gillde
figurméarken.’’

" Bentley, Lionel, Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 4:¢ upplagan, Oxford
University Press, Oxford 2014, s. 816 [cit. Bentley, Sherman].

8 Buropeiska Kommissionen, Forslag till Europaparlamentets och ridets frordning om
andring av radets forordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumarken /*
COM/2013/0161 final —2013/0088 (COD) */, p. 1.1.

» Bentley, Sherman, s. 818.

*Ibid., s. 816.

31 Levin, Ldarobok i immaterialrdtt, s. 409.

32 Bernitz, m fl., s. 253.

33 Levin, Marianne, Varumdrkesparodier och annan lek med andras kinnetecken i ljuset av
den nya Kodakregeln, SvIT 1992, s. 710 [cit. Levin, Varumdrkesparodier].

3% Veckans Affarer, Virldens mest virdefulla varumaérken,
http://www.va.se/nyheter/2015/05/27/varldens-10-mest-vardefulla-varumarken/, (Hadmtad:
2015-10-05).

3 OHIM, Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic
performance and employment in the European Union, Industry-Level Analysis Report,
September 2013, s. 6 [cit. OHIM, Intellectual property rights intensive industries].

3% Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs), The Office,
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/the-office, (Himtad: 2015-10-07) [cit. OHIM, The
Office].

37 Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs), SSC009 —
Statistics of Community Trade Marks, 2015-10-05.
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Community trade mark applications

107977 14268 117456

105.923
98353 Antal  ansékningar inkomna
till OHIM mellan ar 2010 —
2014

2010 20M 2012 2013 2014

Sedan gemenskapsvarumarkessystemet infordes har det skett en generell
minskning  géllande nationella  varumirkesansokningar 1  EU:s
medlemsstater.” Enligt PRV &r det dock fortfarande attraktivt for SMF att
ansbka om nationellt registrerat varumirkesskydd i Sverige.”” Nagon
statistik avseende hur ménga nationella varumérkesansokningar som gors av
SMF i Sverige finns inte enligt PRV.*' Diremot utgér SMF 99,9 % av alla
foretag i Sverige.* **

Inkomna nyansékningar varumarken
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Antalet nationella ansékningar drligen i Sverige™

Gillande gemenskapsvarumérkesansokningar gjorda av svenska sOkande
har det nistintill skett en konstant 6kning sedan inférandet av systemet.
Mellan ar 2013 och 2014 6kade antalet ans6kningar med 7,4 %.*

¥ Bild 1, Bildkilla: OHIM, The Office,

39 Patent och registreringsverket, Statistikarsbok 2014 — Immaterialratt for tillvaxt, s. 13
[cit. PRV Statistikarsbok].

* Ibid., s. 8.

*! PRV:s kundsupport.

2 Ekonomifakta, Foretagens storlek, senast uppdaterad: 2015-10-21,
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/,
(Héamtad: 2015-12-06).

# Se mer om SMF och europeisk varumirkesritt i kapitel 6.

* Bild 2, Bildkilla: PRV Statistikérsbok, s. 13.

* Ibid., s. 15.
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Svenska varumarkesansokningar via OHIM
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Antalet drligen gjorda gemenskapsvarumdrkesansokningar av svenska sékande.

2.3 Gemenskapsvarumarkets syfte,
uppkomst och omfattning

Gemenskapsvarumirkessystemet infordes bland annat med anledning av att
de nationella varumirkeslagarna utgjorde ett hinder mot den fria rorligheten
av varor och tjanster inom EU.*” Syftet med inrdttandet av
gemenskapsvarumérken var att skapa ett gemensamt varumirkesskydd,
vilket striacker sig 6ver hela EU utan hdnsyn till medlemsstaternas nationella
granser.”® Existensen av gemenskapsvarumirkesskyddet r inte tinkt att
ersitta medlemsstaternas nationella varumérkesskydd. Intentionen &ar
diaremot att systemen ska samexistera, vilket framgér av punkt 6 i ingressen
till VMF. Dérutover var ett av syftena med inférandet av
gemenskapsvarumérken att ge SMF ett ldtthanterligt och prisvart
varumirkessystem som géllde inom hela EU.*

Bestammelser om gemenskapsvarumérken aterfinns i VMF och stdammer
néstintill  helt oOverens med VMD 1 de materiella delarna.
Gemenskapsvarumirkesskydd med giltig verkan kan endast uppnds genom
registrering enligt artikel 6 i VMF och giller inom hela EU:s territorium.>
Forordningen bygger pd den  grundliggande principen om
gemenskapsvarumérkens enhetliga karaktir, vilken kommer till uttryck i
artikel 1.2 1 VMF. Principen innebér att skyddet ska ha samma rittsliga
verkan inom hela gemenskapen.”! En gemenskapsvarumirkesansokan
skickas till och behandlas av OHIM 1 Alicante. Den som ansoker kan dven
skicka ansokningshandlingarna till en nationell varumérkesmyndighet enligt

“ Bild 3, Bildkalla: Ibid.

4 Bentley, Sherman, s. 822.

48 Kur, Annette, Dreier, Thomas, Furopean Intellectual Property Law — Text, Cases &
Materials, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2013, s. 160 [cit. Kur, Dreier].
* Milenkovic, Neno, Leonard, Genuine use of a Community Trademark. How to interpret
use “in the Community”, Nordiskt Immateriellt Réttsskydd, 2013 s. 587 [cit. Milenkovic].
30 Bernitz, m fl., s. 251.

31 Kur, Dreier, s. 160.
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artikel 25 1 VMF.> I Sverige finns méjligheten att skicka ansokan till PRV,
som sedan vidarebefordrar ansokan till OHIM mot en avgift.”> ** Ett
gemenskapsvarumérke kan innehas av alla fysiska och juridiska personer,
inklusive myndigheter som har inréttats genom allman lag.>® *°

Till skillnad frdn andra immaterialrdtter kan ett varumairkesskydd
uppratthallas 1 princip for evigt, eftersom skyddet inte dr tidsbegridnsat.
Principen om det tidsméssigt obegrinsade varuméirkesskyddet tillimpas
savdl 1 Sverige som 1 Ovriga delar av védrlden. Frdn och med
registreringsdagen av ett varumérke giller skyddet i tio ar. Darefter kan
registreringen fOrnyas ett obegrinsat antal ganger i tioarsperioder.’’
Eftersom varumirkesskyddet kan uppritthdllas under en obegrénsad tid ar
det av stor vikt att onddiga registreringar havs, vilket forklaras vidare i
avsnitt 3. Dérutover dr varumérkesrittens omfattning av betydelse vid en
analys av begreppet verkligt bruk och dess paverkan pa SMF.*®

2.4 Forhallandet mellan VMF och VMD

Det europeiska varuméarkesrittssystemet grundar sig pa VMF och VMD.
Trots att direktivets och forordningens innehall &r mycket liknande, skiljer
sig de bada rittsakternas syfte at. VMD syftar till att harmonisera de
europeiska medlemsstaternas varumadrkeslagar for att gynna den fria
rorligheten av varor och tjanster, medan VMF som ovan ndmnt syftar till att
skapa en gillande varumirkesritt som stricker sig 6ver hela unionen.”” Med
anledning av relationen mellan VMF och VMD uttalade generaladvokat
Francis G. Jacobs f6ljande 1 avgdérandet LTJ Diffusion SA mot Sadas
Vertbaudet SA®:

“Jag anser inte heller att ett direktiv och en forordning, i vilka samma
kriterium och samma uttryck anvdnds i liknande sammanhang, skall tolkas

52 Bernitz, m fl., s. 263.

53 Levin, Ldarobok i immaterialrdtt, s. 383.

> Observera att mojligheten till ansékan hos PRV forsvinner i och med antagandet av den
nya forordningen, Se Council of the European Union, Position of the Council at first
reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No
207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95
implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and
repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for
Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), 2013/0088 (COD),
Brussels, 28 October 2015, p. 24.

>* Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs), Vanliga
fragor, senast uppdaterad: 2015-10-08, https://oami.europa.eu/ohimportal/sv/ctm-general-
questions#1.4, (Himtad: 2015-12-18).

*® Se mer om innehavarbegreppet avseende verkligt bruk i avsnitt 4.2.

ST Levin, Lirobok i immaterialrtt, s. 480.

*¥ Se vidare i avsnitt 7.

59 Kur, Dreier, s. 159 f.

80 EG-domstolens dom av den 20 mars 2003 i mal C-291/00, LTJ Diffusion SA mot Sadas
Vertbaudet SA, REG 2003, s. [-02799.
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olika enbart pd grund av att de dr olika till sin art. Ndr
gemenskapslagstiftaren dr noga med att uttrycka sig pd detta sdtt - vilket
den klart har gjort pa varumdrkesomradet - foreligger tvirtom en mycket
stark presumtion for att de tva rdttsakterna dr avsedda att tolkas pa samma
sdtt. Det faktum att de tillimpas pa olika rdttsliga och faktiska villkor
kullkastar inte denna presumtion. [...] I princip anser jag ddrfor att de
relevanta parallella bestimmelserna i direktivet och i forordningen skall
tolkas pd samma sdtt.”®!

Mot bakgrund av generaladvokatens uttalande kan nidmnas att det har
uppstatt en praxis hos EU-domstolen och Tribunalen dir hanvisningar gors
till avgoranden oavsett om VMF eller VMD har varit foremél {or
bedémning.*

2.5 Harmoniseringsatgarder pa det
europeiska varumarkesrattsomradet

2.5.1 Nagot om tillkomsten av VMF och VMD

Den forsta versionen av varumirkesforordningen® triadde i kraft redan i
mars 1994, men tillimpades forst fran och med ar 1996 1 samband med att
OHIM startade sin verksamhet med mottagande av ansokningar samt
behandling av  drenden.®® Aven den forsta versionen  av
varumirkesdirektivet” implementerades 4r 1996 i de davarande 15
medlemsstaterna.’® Forordningen har sedan dess ikrafttridande gillt i alla
EU:s medlemsstater67, vilka har utdkats fran att ha varit totalt 12
medlemsldnder vid forordningens ikrafttrddande, till att idag omfatta 28
medlemsstater.”® De #ldre versionerna av varumirkesforordningen och
varumdirkesdirektivet har sedan tillkomsten kodifierats till dess nuvarande
form69, vilket i sin tur har lett till den senaste versionen av VML.”

5! Forslag till avgorande av generaladvokat Jacobs foredraget den 17 januari 2002 i mal C-
291/00, LTJ Diffusion SA mot Sadas Vertbaudet SA, REG 2003, s. I-02799, p. 25 och 28.
62 Se bl.a. foljande avgoranden gillande verkligt bruk: EG-domstolens dom av den 11 maj
2006 i mal C-416/04 P, The Sunrider Corp. mot OHIM, REG 2006, s. [-04237 [cit.
Sunrider C-416/04 P]; EG-domstolens dom av den 11 mars 2003 i mal C-40/01, Ansul BV
mot Ajax Brandbeveiliging BV, REG 2003, s. [-02439 [cit. Minimax C-40/01]; ONEL C-
149/11.

63 Radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken.
64 Levin, Ldarobok i immaterialrdtt, s. 382.

65 Radets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumaérkeslagar.

66 Kur, Dreier, s. 159.

67 Levin, Ldarobok i immaterialrdtt, s. 382.

% Europeiska unionen, EU:s medlemslinder (anslutningsér), http:/europa.eu/about-
eu/countries/index _sv.htm, (Hamtad: 2015-10-07).

69 Bentley, Sherman, s. 822.

7 Tidigare gillde varumirkeslag (1960:644) i Sverige.
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2.5.2 Varumarkesskyddet under forandring

P& grund av det stora antalet ansokningar om gemenskapsvarumarkesskydd
som under dren har inkommit till OHIM beslutade kommissionen att en
genomging kridvdes av  gemenskapsvarumédrkessystemet och dess
samverkan med de nationella varumérkessystemen inom EU. MPI anlitades
dirmed for genomforandet av en studie och utkom i1 mars &r 2011 med
rapporten "Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark
System”.”" Syftet med studien var att forse kommissionen med en grundlig
beddmning av det nuvarande europeiska varumairkessystemet, med fokus pa
bade gemenskapsritt och nationell ritt. Darutover hade studien som mal att
analysera de nuvarande varumairkessystemen och samtidigt identifiera
forbattringsomraden, vilka skulle gynna samhillet som helhet. Studien
bygger bland annat pad undersokningar som har gjorts bland anviandare av
gemenskapsvarumarkessystemet,  information frdn de  nationella
Varumé%(esmyndigheterna samt intervjuer med experter inom omradet fran
OHIM.

Med anledning av rapporten presenterade kommissionen i mars 2013 ett
forslag pa en 6versyn av baide VMF”® och VMD’*, med mélet att forenkla
och modernisera den europeiska varumdrkesregleringen. Syftet med
Oversynen var att gora de befintliga varumérkessystemen snabbare, mer
forutsdgbara och billigare.”” 1 samband med det pressmeddelande som
utgavs av kommissionen med anledning av den foreslagna Gversynen
yttrade kommissionsledamoten Michel Barnier bland annat foljande:

“Det finns inget behov av en stérre 6versyn: grunden for vdrt system gdller
fortfarande. Vad vi siktar pd dr en vilriktad modernisering for att gora
varumdrkesskydd enklare, billigare och mer effektivt.”’®

I pressmeddelandet framholls att framforallt fyra omrdden skulle genomgé
andringar for att gora de europeiska varumérkessystemen —mer
andamalsenliga och tillgidngliga for foretagen. De fyra omradena innefattar
rationalisering  och  harmonisering av  registreringsforfarandena,
modernisering av de befintliga bestimmelserna, forbéttringar géllande
bekdmpandet av varumirkesforfalskningar samt underldttat samarbete

"' Wallberg, Knud, The European Trademark Reform. An Overview from a Danish
Perspective, Nordiskt Immateriellt Rattsskydd, 2015, s. 107 [cit. Wallberg].

2 MPI Study, s. 1.

3 Se Europeiska Kommissionen, Forslag till Europaparlamentets och radets forordning om
andring av radets forordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumarken /*
COM/2013/0161 final —2013/0088 (COD) */.

™ Se Europeiska Kommissionen, Férslag till Europaparlamentets och radets direktiv om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (Omarbetning) /* COM/2013/0162
final — 2013/0089 (COD) *.

7 Promemorian Férfattningsandringar till f61jd av 4ndringar i EU:s varuméirkesforordning,
Remiss, Stockholm: Justitiedepartementet, 2015-06-25, s.14 [cit. Promemorian
Forfattningsindringar till f61jd av dndringar i EU:s varumérkesfoérordning].

76 Europeiska Kommissionen, Pressmeddelande den 27 mars 2013, Varumérken:
Kommissionen foreslar enklare tillgdng och stirkt skydd, Bryssel [cit. Europeiska
Kommissionen, Pressmeddelande].
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mellan de nationella varumirkesorganen och OHIM.”” For att gora
gemenskapsvarumérkessystemet mer rattvist foreslas sdnkta
ansOkningsavgifter. Kommissionen menar i den konsekvensbedomning som
gjordes att en avgiftsminskning inte skulle dventyra samexistensen mellan
gemenskapsvarumérkessystemet och de nationella varuméarkessystemen, da
en nationell ansdkan for en varuklass i genomsnitt kostar 143 euro’® medan
en gemenskapsvarumirkesansokan skulle kosta 850 euro enligt forslaget.”
MPI papekar & andra sidan att reducerade avgifter hogst troligen leder till
fler registreringar av gemenskapsvarumérken och féarre registreringar av
nationella varumérken.*

I april ar 2015 nédde radet, Europaparlamentet och kommissionen en
provisorisk Overenskommelse gillande fordndringen av det europeiska
varumirkessystemet.®’ Strax innan 6verenskommelsen naddes skickade en
rad intresseorganisationer ett dppet brev till utvalda tjanstemén vid bland
annat Europaparlamentet och kommissionen, dér organisationerna uttrycker
sitt missndje med en rad planerade fordndringar. I brevet uppmanas de
europeiska lagstiftarna att fokusera pa uppnaendet av ett effektivt, prisvart
och harmoniserat varumérkessystem, som i lingden gynnar SMF.*?

Den svenska regeringen beslutade med anledning av den provisoriska
Ooverenskommelsen 1 maj ar 2015 att en sérskild utredare skulle f& uppdraget
att komma med forslag pd hur varumirkesdirektivet ska genomféras i
svensk ritt och samtidigt utforma de forfattningsforslag som kravs for att
anpassa den svenska varumirkeslagstiftningen till #ndringarna i VME.*
Vidare godkéinde rddet 1 de stdndiga representanternas kommitté det
uppriattade och framforhandlade utkastet till bade forordningen och
direktivet den 10 juni 2015.** Texterna godkindes dven av

" Tbid.

78 European Commission, Commission staff working paper, Impact Assessment,
Accompanying document to the Proposal for a regulation of the European Parliament and
of the Council amending Council regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the
Community trade mark and the Proposal for a directive of the European Parliament and of
the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast),
SWD(2013) 95 final, Brussels 2013-03-27, s. 51 [cit. European Commission, Impact
Assessment].

7 Eurpean Commission, Fact Sheet, Package to modernise the European Trade Mark
System — Frequenty Asked Questions, Brussels, 2015-04-21 [cit. Eurpean Commission,
Fact Sheet].

80 MPI Study, s. 46.

81 European Council, Trade marks reform: Presidency secures provisional agreement,
publicerad 2015-04-21, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2015/04/21-trade-marks-reform-presidency-secures-provisional-agreement/,
(Hémtad: 2015-10-28).

%2 European Brands Association m.fl, Trade mark and design user community strongly
opposes diversion of OHIM funds and calls on EU legislators to focus on making trade
mark reform a success, 2015-04-08.

% Promemorian Forfattningsindringar till f51jd av dndringar i EU:s varumérkesforordning,
s. 13.

% European Council, Trade marks reform: Council confirms agreement with Parliament,
publicerad 2015-06-10, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2015/06/10-trade-marks/, (Hamtad: 2015-10-28).
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Europaparlamentet i utskottet for rittsliga fragor den 16 juni 2015,*° och i
oktober 2015 utkom de slutgiltiga versionerna av forslag till ny
varumirkesforordning®® och nytt varumirkesdirektiv®’. De slutgiltiga
versionerna antogs av radet den 10 november och av Europaparlamentet den
15 december 2015. ** ® I samband med &ndringarna av den europeiska
varumdrkesritten planeras gemenskapsvarumérken byta namn till EU-
varumérken och OHIM kommer att byta namn till Europeiska unionens
immaterialrittsbyra™.”! Vidare infors det regler om att de nationella
varumdrkeskontoren ska samarbeta med OHIM gillande
gemenskapsvarumirken.”> Avseende det uppdaterade varumirkesdirektivet
infors en regel som stadgar att de nationella kontoren star fria att samarbeta
med OHIM.™

% European Parliament, Committee on Legal Affairs, Minutes: Meeting of 15 June and 16
June 2015, JURI_PV(2015)0615_1, Brussels, s. 4.

% Council of the European Union, Position of the Council at first reading with a view to the
adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark
and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No
40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No
2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade
Marks and Designs), 2013/0088 (COD), Brussels, 28 October 2015.

87 Council of the European Union, Position of the Council at first reading with a view to the
adoption of a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast),
2013/0089 (COD), Brussels, 28 October 2015.

% European Council, Trade marks reform: Council adopts position at first reading,
publicerad: 2015-11-10, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2015/11/10-trade-marks-reform-council-adopts-position-first-reading/, (Hadmtad:
2015-11-28).

8 Alliance of Liberals and Democrats; World Trademark Review.

% European Union Intellectual Property Office.

?! Promemorian Forfattningsindringar till f51jd av dndringar i EU:s varumérkesforordning,
s. 13 1.

%2 Se artiklarna 123 b och 123 ¢ i Council of the European Union, Position of the Council at
first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No
207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95
implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and
repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for
Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), 2013/0088 (COD),
Brussels, 28 October 2015.

%3 Se artikel 52 i Council of the European Union, Position of the Council at first reading
with a view to the adoption of a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL to approximate the laws of the Member States relating to trade marks
(Recast), 2013/0089 (COD), Brussels, 28 October 2015.
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3 Havning av varumarkesskydd
inom den svenska och
europeiska varumarkesratten

3.1 Inledning

Syftet med mojligheten till hdvning av varumérken grundar sig pé principen
om att varumirkesskydd endast dr befogat i den omfattning som ett
kdnnetecken anvidnds. I VMD framgar principen av ingressens nionde
punkt. Géllande gemenskapsvarumirken framgar principen av punkt 10 i
ingressen till VMF. De bédda punkterna i respektive ingress anger att
varumdrkesskydd ska upphédvas i de situationer som ett varumérke inte
anvinds. Havning ska ske for att minska det totala antalet registrerade och
skyddade varumirken inom gemenskapen och didrmed antalet tvister. Aven
VML samt de flesta andra nationella varumérkeslagarna bygger pa samma
princip.”*

3.2 Allmant om havning

3.2.1 Havning av svenskt nationellt varumarke

Ett svenskt nationellt varumérke kan hdvas antingen helt eller delvis, vilket
framgar av 3 kap. VML. Héavning av ett varumérke kan bero pd bade
ursprungliga samt senare omstdndigheter och kan ske genom dom eller via
administrativt forfarande.”” Majligheten till administrativ hivning infordes i
den senaste versionen av VML och berdr endast nationella och svenska
internationella varumérkesregistreringar. Bestimmelsen infordes dels 1 syfte
att underldtta for SMF vid invidndningar och bevakningar av nya
registreringar och dels 1 syfte att undvika att varumarkesregistret innehaller
onddiga registreringar som inte anvinds.”® *’

Hévning av ett nationellt svenskt varumérke kan bland annat ske pa grund
av ogiltighet, vilket stadgas i 3 kap. 1 § 1 - 3 p. VML.”® Bestimmelsen blir
aktuell nér ett varumérke har registrerats i strid med absoluta eller relativa
registreringshinder. Den omstdndighet som utgjorde hinder i samband med
registreringen maste dock fortfarande foreligga for att hdvningen ska kunna

94 Levin, Marianne, Noveller i varumdrkesrdtt, Juristforlaget, Stockholm 1990, s. 41 [cit.
Levin, Noveller].

95 Levin, Ldarobok i immaterialrdtt, s. 480.

% Regeringens proposition 2009/10:225, Ny varumdrkeslag och dndringar i firmalagen,
Stockholm: Justitiedepartementet, s. 220 ff [cit. Prop. 2009/10:225].

°7 Se dven avsnitt 4.5.2 om administrativ hivning.

% Se dven artikel 3 VMD.
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genomforas. Vidare kan hdvning ske pd grund av senare omstidndigheter
som har uppstatt enligt 3 kap. 1 - 2 §§ VML.” I svensk ritt kan sidana
omstdndigheter utgéras av avsaknad av verkligt bruk, degeneration,
vilseledande och om ett varumérke strider mot lag, annan forfattning, mot
goda seder eller allmén ordning. Den sist nimnda grunden har en mindre
praktisk betydelse.'” Hivning pi grund av avsaknad av verkligt bruk
stadgas i 3 kap. 2 § 1 st. VML’ dir fljande anges:

"En registrering av ett varumdrke far hdvas om innehavaren inte har gjort
verkligt bruk av mdrket i Sverige for de varor eller tjinster som det
registrerats for inom fem ar fran den dag da frdagan om registrering slutligt
har avgjorts eller inom en period av fem dr i foljd. Registreringen fdr dock
inte hdvas pd grund av underlaten anvdndning om det finns giltiga skal till
att varumdrket inte har anvdnts.”

Bestammelsen bygger pd artikel 10.1 1 VMD. Med begreppet "bruk” i 3
kap. 2 § 1 st. VML likstélls att varumirket har anvénts i en annan form &n
den registrerade, om avvikelsen endast avser detaljer som inte fordndrar
markets sdrskiljningsférmaga. Darutover likstdlls bruk med om varor eller
deras emballage har forsetts med varumairket har i1 landet vid exportdndamal.
Vidare godtas att nagon annan dn innehavaren anvénder ett varumérke med
innehavarens samtycke enligt 3 kap. 2 § 2 st. VML'*.'%?

3.2.2 Havning av gemenskapsvarumarke

Vanligtvis upphor ett gemenskapsvarumairke att existera pd grund av att
varumdrkesinnehavaren valjer att inte forlinga varumairkesregistreringen nér
registreringsperioden I6per ut. En gemenskapsvarumirkesregistrering
riskerar dven att upphdra om ndgon annan dn varumirkesinnehavaren for
talan hdrom. Vilka som ir taleberittigade avseende talan om hdvning av ett
gemenskapsvarumérke framgar av artikel 56 VMF och utgdrs bland annat
av konkurrenter, innehavare av é&ldre rittigheter och konsumenter. En
ansOkan om hdvning skickas som huvudregel till OHIM. Dock sidnds
ansOkan till den nationella domstolen om talan vicks pd grundval av ett
genkdromal i mal om varumirkesintrang.'® Precis som gillande svenska
nationella varumirken kan gemenskapsvarumirken hivas pa grund av
ogiltighet eller pa grund av senare uppkomna omstdndigheter enligt
artiklarna 51 — 53 1 VMF. Bestammelserna om hdvning och ogiltighet
overensstimmer mellan VMF och VMD gillande det materiella innehéllet,
men skiljer sig avseende rittsakternas procedurregler.'”> Exempelvis 4r det
upp till varje medlemsstat att bestimma vilka rittsverkningar som ska bli

9 Levin, Ldarobok i immaterialrdtt, s. 481 f.

"0 1bid., 5. 487.

191 Se motsvarande bestimmelser i artiklarna 10.1 och 12.1 i VMD.
192. e vidare avsnitt 4.2.

13 Se dven artiklarna 10.1 a - b och 10.2 VMD.

104 Bernitz, m fl., s. 303.

105 Kur, Dreier, s. 234.
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foljden av hdvning respektive ogiltighet, vilket framgar av punkt 6 i
ingressen till VMD.

Grunder for hdvning stadgas i artikel 51 VMF, dér det anges att hdvning kan
ske vid avsaknad av verkligt bruk, vid degeneration samt vid vilseledande
av allménheten. Jimfort med svensk nationell rdtt innehdller alltsa inte
artikel 51 VMF bestdammelsen om upphédvande till f6ljd av att ett varumérke
strider mot lag, annan forfattning, mot goda seder eller allmén ordning.
Istéllet utgor sistndmnda grund ett absolut registreringshinder 1 artikel 7 i
VMEF. Hivning till f6ljd av avsaknad av verkligt bruk é&terfinns 1 artikel 51.1
VMF. Bestimmelsen bygger pa artikel 15 VMF dir det stadgas att en
innehavare av ett varumirke maste goéra verkligt bruk av
gemenskapsvarumaérket i gemenskapen inom fem ar efter registrering for de
varor eller tjanster for vilka det har registrerats. I artikel 51.1 a VMF anges
att hdvning bland annat kan ske 1 foljande fall:

“"Om varumdrket under en sammanhdngande femdrsperiod inte har varit i
verkligt bruk i gemenskapen for de varor eller tjdnster for vilka det dr
registrerat och det inte finns skdlig grund for att varumdrket inte anvdnts.
Ingen kan dock gora gdllande att innehavarens rdttigheter till ett
gemenskapsvarumdrke upphdvs, om verklig anvindning av varumdrket har
paborjats eller daterupptagits under tiden fran utgangen av femdrsperioden
till tidpunkten for ansékan eller genkdromalet. Anvindning som pdbdrjas
eller aterupptas inom en period av tre mdnader ndrmast fore ansokan eller
genkdromdlet och som inleds tidigast vid den sammanhdngande
femdrsperiodens utgang, under vilken anvindning inte forekommit, ska dock
inte beaktas om forberedelserna for paborjande eller dterupptagande gors
forst efter det att innehavaren blivit medveten om att en ansékan eller ett
genkdromadl kan komma att inges.”

3.3 Bakgrund och syfte med 3 kap. 2 § 1
st. VML

3.3.1 Defensiva och offensiva registreringar

Som ndmnt 1 avsnitt 3.1 bygger den svenska varumarkeslagstiftningen pa att
varumdrkesskydd endast dr befogat i den omfattning som ett kdnnetecken
anvénds. I ljuset av principen om anvandning har det darfor historiskt sett
varit ett problem att réttighetsinnehavare registrerar sé kallade defensiv- och
forradsmarken. Idag talar man om defensiva och offensiva registreringar. De
defensiva registreringarna innefattar avvirjande och hindrande mérken och
innebdr att varumérkesinnehavare forsoker utvidga sitt varumaérkesrittsliga
skyddsomfing, dels genom att registrera varumédrket i varuklasser dir
market inte anviands och dels genom att registrera varumirken som liknar
det wursprungliga mirket. Varumirkesinnehavaren forsoker déarmed
undanhilla andra foretag fran att anvidnda sig av liknande méarken inom
omraden dir innehavaren inte dr verksam. De offensiva registreringarna
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innefattar forrdds- och expansionsmirken och innebdr att ett registrerat
varumérke 4r tankt att anvindas i ett senare skede.'*®

Det dr framforallt defensiva registreringar som har ansetts vara
problematiska eftersom de forsvarar och fordyrar andra foretags val av
varumdrken. Darmed har effekterna av defensiva registreringar, men &ven
offensiva, ansetts strida mot varumarkesrattens grundldggande syften. Det dr
dock av stor vikt att kunna registrera offensivt med hénsyn till framtida
produkter.'”” Problem kopplade till frimst defensivregistreringar har funnits
1 alla de nordiska ldnderna, vilka forsokte hitta grinséverskridande 16sningar
redan pa 50-talet.'” I debatten har det dven framforts argument om att det
endast finns ett begrinsat antal "bra varumdrken” att registrera. Med bra
varumdrken menas maérken som é&r litta att minnas och uttala, har hog
penetrationsformaga samt 4r fantasibetonade.'®

3.3.2 Anvandningstvangets utveckling i svensk
varumarkesratt

Mot bakgrund av problemen och oron 6ver overfyllda varumirkesregister
samt registreringen av defensiv- och forradsmirken diskuterades fragan om
inforandet av anvindningstvang 1 varuméirkes- och firmautredningen infor
1960-éars varumarkeslag. Dock lamnades fragan 6ppen med hinvisning till
niringslivets olika uppfattningar om inférandet av en sadan bestimmelse.' '
I den efterfoljande propositionen foreslogs dock en vag variant''' som
senare infordes i en ndgot modifierad form. Bestimmelsen angav att ett
registrerat varumarke kunde hdvas om maérket inte hade varit 1 bruk under de
senaste fem aren och innehavaren inte visade skél for sin underlatenhet att
anvinda mirket.''? De davarande reglerna om anvindningstving foranledde
att bolaget ICI stimde ICA-bolaget, da ICA-bolaget hade registrerat market
ACI ar 1957 1 defensiv- eller forradssyfte. Eftersom ICA inte hade anvént
market ACI forrdn efter att ICI hade anhédngiggjort talan, meddelade
hovritten att anvindningen inte kunde betraktas som bruk enligt 25 § 2 st.
varumérkeslagen (1960:644).'"

Ur ett internationellt perspektiv har anvdndningstvang varit ett debatterat
amne inom varumdirkesrétten. Historiskt sett har ett stort antal europeiska
lainder haft bestammelser 1 sina respektive nationella lagstiftningar om
forverkande av varumaérkesritten vid avsaknad av bruk. Precis som i Sverige

106 Levin, Lirobok i immaterialrdtt, s. 406; Levin, Noveller, s. 41 f.

107 Levin, Noveller, s. 42.

"% Ibid., s. 58

" Ibid., s. 43.

"9SOU 1958:10, Forslag till varumdrkeslag. Betinkande avgivet av varumdrkes- och
firmautredningen. Stockholm: Justitiedepartementet, s. 177 ff.

" Kungl. Maj:ts proposition nr 167 ar 1960, Forslag till varumérkeslag m.m., Stockholms
slott den 30 september 1960, s. 149.

12 Se den ursprungliga versionen av 25 § 2 st. varumirkeslag (1960:644).

'3 Svea hovritt 27.10.1981, NIR 1984 s. 133 (ICA).
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har det i andra europeiska stater inte ansetts Onskvért med registrerade
varuméarken som inte anvands, eftersom de hindrar andra som vill anvianda
sig av samma eller ett liknande kénnetecken.''* Anvindningstvinget kom
senare att skirpas med anledning av Sveriges anslutning till EES-avtalet'',
som innebar en rad fOrpliktelser for Sverige pé@ bland annat det
varumdrkesrittsliga omrddet. Anslutningen till EES-avtalet innebar att
avtalsparterna forband sig att inom vissa rittsomrdden anpassa sin nationella
lagstiftning efter de motsvarande bestimmelser som fanns pa EG-rittsliga

omraden.''®

Inom  varumaérkesritten krdvdes  harmoniseringsatgirder  géllande
anvindningstvang, da det utfirdade EG-réttsliga varumarkesdirektivet fran
&r 1988 innehéll en sidan regel i artikel 10.1.""7 Syftet med direktivet var att
minska handelshinder genom att eliminera skillnader 1 EG-lindernas
nationella varumirkeslagstiftningar.''® Svensk varumérkesritt kom dirmed i
linje med de flesta andra industrilindernas lagstiftning, som redan hade
stringare regler om anvindningstving.'” Anvindningstvanget skirptes
dirmed 1 svensk ritt nir dndringar vidtogs 1 1960-ars varumairkeslag och
bestimmelsen infordes 1 25 a §.

Vidare dr det av stor vikt att alla EU:s medlemsstater 4 bundna av
Pariskonventionen. Enligt punkt 13 1 ingressen till VMD é&r det nodvéndigt
att VMD:s bestdmmelser helt stimmer Overens med bestimmelserna 1
konventionen. Artikel 5 C (1) 1 Pariskonventionen foreskriver att en
registrering av ett varumérke endast kan aterkallas efter skélig tid om en stat
kraver obligatorisk anvindning av registrerade varumirken och innehavaren
inte kan visa skél for sin underlatenhet. Med anledning av att VML bygger
pa VMD har den svenska bestimmelsen numera Overforts, med ett fatal
andringar, till 3 kap. 2 § 1 den nu gillande svenska

varumérkeslagstiftningen'*’.'*!

3.4 Anvandningstvangets utvecklig i
gemenskapsvarumarkesratten

Det ursprungliga forslaget till en tilltinkt varumirkeskonvention géllande
ett europeiskt varumérke arbetades fram av en kommitté mellan ar 1961 och
1964. Av de sex davarande medlemsstaterna var det tre som anvinde sig av

14 Levin, Noveller, s. 43.

15 Regeringens proposition 1992/93:48, Andringar i de immaterialrittsliga lagarna med
anledning av EES-avtalet m.m., Stockholm: Justitiedepartementet, s. 1 [cit. Prop.
1992/93:48].

"9 1bid., 5. 27 ff.

"7 Se First Council Directive to approximate the laws of the Member States relating to
trade marks (89/104/EEC), 0.J.11.2.89, No L 40/1.

"8 Prop. 1992/93:48, s. 67.

19 Levin, Lirobok i immaterialrditt, s. 482.

120.Se 3 kap. 4 § VML for partiell hivning.

121 Kempas, En uppdatering, s. 559.
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krav pa ’seriost bruk” 1 respektive nationell varuméirkeslagstiftning.
Forslaget lades dock at sidan pd grund av medlemsstaternas skiftande
asikter 1 flertalet fragor.

Forst ar 1976, nar dokumentet “Memorandum om inrdttande av ett EEG-
varumdrke” utgavs av kommissionen, diskuterades d&terigen krav pa
anvindning.'? Syftet med att utreda ett gemensamt varumérkessystem inom
EU byggde enligt dokumentet pa EEG:s grundldggande mal med hianvisning
till EEG-fordraget. Artikel 2 1 EEG-fordraget stadgade att gemenskapen
hade som uppgift att uppritta en gemensam marknad for att frimja
utvecklingen av ekonomiska aktiviteter, en fortgdende och balanserad
tillvixt samt hojning av levnadsstandarden. Vidare angavs 1 artikel 3 1 EEG-
fordraget att uppniendet av gemenskapens mal skulle nas genom
avskaffandet av hinder for den fria rorligheten mellan varor och tjénster
samt genom inrdttandet av ett system som sdkerstéllde att inte konkurrensen
blev snedvriden inom gemenskapen.'?

I kommissionens memorandum diskuterades begrepp sdsom “anvindning i
en vdsentlig del av den gemensamma marknaden” samt “verkligt bruk inom
den gemensamma marknaden”. Nagon definition av begreppen angavs dock
inte. Istdllet ansdgs det vara upp till varje enskild medlemsstat att avgora i
vilken omfattning ett varumérke behovde anvindas for att innehavaren inte
skulle forlora sin rittighet."** I den slutliga versionen av den forsta
varumdrkesforordningen fran &r 1984 anvéndes slutligen “verkligt bruk i
gemenskapen”, vilket sedan dess inte har #ndrats.'” Det nu gillande
anvindningstvanget for gemenskapsvarumarken stadgas i artikel 15.1 VMF
dar foljande anges:

"Om innehavaren av varumdrket inte inom fem dr efter registrering har
gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumdrket i gemenskapen for de varor
eller tidnster for vilka det registrerats, eller om sddant bruk inte skett inom
en period av fem ar i foljd, ska gemenskapsvarumdrket bli foremdl for de
sanktioner som bestdms i denna forordning, under forutsdttning att det inte
finns skdlig grund for att gemenskapsvarumdrket inte anvdnts.”

Trots reglerna om anvindningstvang géllande gemenskapsvarumérken leder
det nuvarande varuméirkessystemet till att manga varumirken star som
registrerade, dven om de inte anvdnds. MPI konstaterade darfor i sin studie
fran 2011 att det nuvarande systemet fortfarande hindrar foretag fran att
registrera kdnnetecken, samtidigt som varumarkesregistret dr overfyllt av
oanvinda varumérken.'*®

122 Gielen, Charles, Genuine Use of Community Trade Mark: Where?, European Intellectual
Property Review, Issue 1, 2011, s. 48 [cit. Gielen].

123 Commission of the European Communities, Memorandum on the creation of an EEC
trade mark, adopted by the Comission on 6 July 1976, Bulletin of the European
Communities, Supplement 8/76, s. 7 [cit. Memorandum)].

*1bid., s. 31.

125 Gielen, s. 49.

126 MPI Study, s. 85.
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4 Anvandning inom den
europeiska och svenska
varumarkesratten

4.1 Inledning

I foljande kapitel beskrivs de kriterier som en réttighetsinnehavare maste
uppfylla for att undgd hdvning av ett varumirke med avseende pa
anvindningstvanget 1 den svenska och europeiska varumarkesrétten. Fokus
ligger pa begreppet “verkligt bruk” i 3 kap. 2 § 1 st. VML samt artikel 15
VME. De territoriella aspekterna av verkligt bruk utreds i kapitel 5.

4.2 Allmant om innehavarbegreppet

Som huvudregel dr det innehavaren av ett varumarke som maste sta for det
verkliga bruket enligt 3 kap. 2 § 1 st. VML, artikel 10 VMD och artiklarna
15.1 samt 42.2 VMF. Inneborden av begreppet “innehavare” forklaras
varken i VML eller i VMD. Dock stadgas i artikel 5 VMF att
gemenskapsvarumérken kan innehas av bade fysiska och juridiska personer,
daribland myndigheter och andra offentliga organ.

Innehavarbegreppet avseende bdde gemenskapsvarumirken och svenska
nationella ~ varumidrken  stricker sig ndgot ldngre  géllande
anvindningstvanget, eftersom dven bruk av ndgon annan med innehavarens
samtycke likstélls med bruk av innehavaren enligt artikel 15.2 VMF, artikel
10.2 VMD samt 3 kap. 2 § 3 st. VML. En typisk samtyckessituation utgors
exempelvis av ndr tredje part anvdnder varumérket genom licens. Andra
situationer som betraktas som behorig anvéndning dr bland annat d& den
tredje parten bestdr av ett foretag som har ekonomiska band till
varumirkesinnehavaren, exempelvis ett dotterbolag eller en filial.'*” Vidare
betraktas dven anviandning av distributérer pa parti- eller detaljhandelsniva
som behorig anvindning.'”® En forutsittning ar dock att det ror sig om
verkligt bruk.'?

127 OHIM:s riktlinjer, s. 54.

128 Se vidare Tribunalens dom av den 17 februari 2011 i méal T-324/09, J&F Participacdes
mot harmoniseringsbyran, REU 2011, s. I[1-00024, p. 32.

129 Se avsnitt 4.6 gillande verkligt bruk.

27



4.3 Femarsfristen

4.3.1 Femarsfristen gallande
gemenskapsvarumarken

Vid faststillandet av huruvida ett visst gemenskapsvarumirke har varit
registrerat 1 minst fem ar 1 samband med tidpunkten for offentliggérandet av
den omtvistade ansokan &r registreringsdagen for det dldre varumairket
avgorande enligt artiklarna 15 och 42.2 1 VMF. OHIM gor ingen provning
ex officio om maérket faktiskt dr i bruk. En innehavare som har paborjat
anvindning efter att femarsperioden har gétt ut, men minst tre méanader
innan talan om hdvning har vickts, anses ha tagit varumarket 1 bruk enligt
artikel 51.1 a VMF. En forutsittning dr dock att varumirkesinnehavaren har
varit i god tro.”’® Avseende svenska foretag som &r innehavare av
gemenskapsvarumérken, men som inte har anviant mérket i ndgot annat EU-
land sedan registrering kan ndmnas forsakringsbolaget Léansforsdkringar.
Bolaget har varit innehavare av ordmédrket Lansforsdkringar sedan ar
2008,"*" men bedriver endast verksamhet i Sverige.'** '**

Gillande tidsfristen diskuterades det 1 MPI:s studie om perioden bor kortas
ner frdn fem till tre &r. Av de tillfrdgade angav 55 % av
rattighetsinnehavarna samt 54 % av experterna inom omradet att de foredrog
att behdlla den nuvarande tidsperioden om fem &r. Dock ansig 40 % av
experterna att en dndring till tre &r borde genomforas, vilket MPI framholl
som anmérkningsvirt.'**

4.3.2 Femarsfristen gallande svenska nationella
varumarken

Avseende nationella varumédrken krdvs det att ett registreringsdatum
faststills for att avgéra om femadrsfristen &ar uppfylld. Eftersom
medlemsstaternas nationella forfaranden skiljer sig &t hinvisar artikel 10.1 1
VMD till perioden “inom fem dr efter det att registreringsforfarandet har
avslutats”."*® Datum for registrering av nationella varumirken faststills
dirmed av varje medlemsstat 1 enlighet med respektive nationell
lagstiftning, vilket fastslogs i avgdrandet Le Chef de Cuisine.'*

130 Levin, Lirobok i immaterialrdtt, s. 482 ff.

131 patent- och registreringsverkets webbplats: www.prv.se, Svensk Varumérkesdatabas,
Registreringsnummer 5422258.

1321 ansforsikringar Skine, About Lansforsikringar,
http://www.lansforsakringar.se/skane/om-oss/in-english/, (Hadmtad: 2015-11-26).

133 Situationen 4r den samma gillande flera svenska forsikringsbolag, se Milenkovic, s.
588.

34 MPI Study, s. 270.

135 OHIM:s riktlinjer, s. 21.

136 EG-domstolens dom av den 14 juni 2007 i mal C-246/05, Armin Héupl mot Lidl
Stiftung & Co. KG, REG 2007, s. [-04673, p. 26 — 28 [cit. Armin Haupl mot Lidl Stiftung
C-246/05].
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I svensk ritt raknas feméarsperioden fran och med att registreringsforfarandet
har avslutats. HD uttalade i fallet NJA 2006 s. 7 (Blockbuster) att
registreringsforfarandet beddms som avslutat nir invdndningsfristen 16per ut
alternativt nir invindningsforfarandet ar avslutat och dirmed slutligt."*” De
nationella registreringsmyndigheterna foretar inte heller, likt OHIM, nagon
provning ex officio om ett visst mérke faktiskt dr 1 bruk. Precis som géllande
gemenskapsvarumérken anses en innehavare som har paborjat anvindning
efter att femarsperioden har gatt ut, men minst tre manader innan talan om
hdvning har véckts, ha tagit varumaérket i bruk enligt 3 kap. 2 § 4 st. VML
och artikel 12.1 VMD. Darutover kravs det att varumérkesinnehavaren har
varit i god tro."**

4.4 Skalig grund och giltiga skal

4.4.1 Skailig grund i VMF

Uttrycket "skdlig grund”, vilket nimns 1 artikel 42.2 i VMF, innebir enligt
EU-réttslig praxis att det har forelegat forhallanden som har gjort det
orimligt eller omojligt for innehavaren att anvinda market. Déarutover ska de
aktuella forhillandena ha legat utanfor varumérkesinnehavarens kontroll,'*
nagot som dven ndmns i artikel 19.1 1 TRIPS-avtalet. Begreppet skilig
grund ska sdsom undantag fran kravet pd anvidndning tolkas relativt
restriktivt. Det rdcker exempelvis inte att det har uppstdtt byrakratiska
hinder som har legat utanfor rittighetsinnehavarens kontroll. Istillet krdvs
det ett direkt samband med det aktuella mirket, som gor det orimligt att
varumérket anvidnds. Orimligheten beddms i varje enskilt fall.'*’

Ett exempel pa nédr anvdndningen ansags vara orimlig illustreras i fallet Le
Chef de Cuisine. I fallet ansdgs det som orimligt att varumérkesinnehavaren
skulle behova fordndra sin afféarsstrategi och ddrmed tvingas silja sina varor
i affarer som tillhdrde konkurrenter.'*' Vidare anses inte begreppet skilig
grund innefatta omstidndigheter som har ett samband med
rattighetsinnehavarens ekonomiska svérigheter, dd sddana ligger innanfGr
varumdrkesinnehavarens kontroll. Nagot som OHIM:s Board of Appeal
(BoA) fastslog i ett beslut gillande flygbolaget PAN AM.'*

4.4.2 Giltiga skal i VML och VMD

I3 kap. 2 § 1 st. VML samt 1 artikel 10.1 VMD anvinds begreppet “giltiga
skdl”. 1 svensk ratt har giltiga skdl, som inom EU-rdtten, frimst ansetts

137 Se vidare NJA 2006 s.7 (Blockbuster).

138 Levin, Lirobok i immaterialrditt, s. 482 ff.

139 Se Armin Haupl mot Lidl Stiftung C-246/05, p. 55.

140 OHIM:s riktlinjer, s. 56.

141 Se Armin Haupl mot Lidl Stiftung C-246/05, p. 52.

142 Se b.la. Pan American World Airways, Inc. mot LOGOSHIRT Textil GmbH & Co. KG,
Case R 855/2007-4, den 14 maj 2008, p. 27.
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innefatta handelser som varumirkesinnehavaren inte sjdlv har kunnat
paverka. Exempel pa saddana situationer uppges bland annat vara héndelser
som drabbar en hel bransch, sdsom krigshandlingar eller importrestriktioner.
Andra situationer som utgor giltiga skil d&r om varumérkesinnehavaren har
drabbats av en brand i en fabrik eller om det ror sig om ett bristande
godkidnnande fran en myndighet vid likemedelsframstillning.'* Varken
omorganisation eller avvaktande av utgdngen av en tvist har ansetts utgora
giltiga skil i svensk praxis.'**

4.5 Bevis pa anvandning

4.5.1 Bevis pa anvanding i VMF

Om mer dn fem &r har gédtt mellan det datum da ett éldre
gemenskapsvarumérke registrerades och datumet for offentliggérande av
ansOkan om gemenskapsvarumérket maste innehavaren, pd begiran av
sOkanden, ldgga fram bevis for att gemenskapsvarumirket verkligen har
anvints under den femériga tidsfristen enligt artikel 42.2 VMF.'*> Bevisen
ska ldggas fram i enlighet med artikel 22.3 1 VMFG. En f6rutsittning ar att
innehavaren gor en invindning mot sékanden. Den som gor invindningen,
det vill sdga innehavaren av det dldre varumérket, far som huvudregel tva
manader pa sig att inkomma med bevis pé att varumarket har anvints eller
pavisa att det finns skilig grund for att mérket inte har anvints.'*® Om
varumadrket endast har anvints for vissa varor och tjanster for vilket det har
registrerats, ska det vid invindningsprovningen endast anses vara registrerat
for de anvidnda varorna och tjansterna enligt artikel 42.2 1 VMF.

4.5.2 Bevis pa anvandning i VML

Som tidigare ndmnt kan hdvning av varumirken ske 1 svensk ritt via dom
eller administrativt forfarande enligt 3 kap. 5 § VML. Dock finns ingen
uttrycklig regel om bevis pd anvédndning sdsom i1 VMF. Administrativ
hdvning kan ske om ett registrerat varumérke utan tvivel inte uppfyller
kraven pa anviandning. En sadan situation kan exempelvis foreligga om ett
varumirke har overgetts i samband med avvecklingen av en rorelse.'*’
Innehavaren far da ritt att yttra sig till PRV inom en viss tid enligt 3 kap. 10
§ VML. Administrativ hdvning har fétt kritik for att inte uppfylla kraven pa
rittssikerhet.'*®

143 Levin, Lirobok i immaterialrditt, s. 483.

144 Se NJA 1983 s. 875 (Agrivet); Svea hovritt 20.05.1983, NIR 1984 s. 119 (Golden Line).
145 OHIM:s riktlinjer, s. 20.

19 1bid., 5. 61.

147 Levin, Lirobok i immaterialrditt, s. 481.

8 prop. 2009/10:225, s. 222.
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4.6 Verkligt bruk

4.6.1 Allmant om begreppen verkligt bruk och
anvandning

Som ndamnt kan alltsa ett svenskt registrerat varumérke hivas enligt 3 kap. 2
§ 1 st. VML om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av sitt varumarke
inom den femariga tidsfristen, i samband med de varor och tjdnster som
varumadrket dr registrerat for. Motsvarande regel for gemenskapsvarumarken
aterfinns 1 artiklarna 15.1 och 51.1 a 1 VMF. Begreppet verkligt bruk
definieras varken i VMF, VMD eller 1 VML. Diremot har EU-domstolen
definierat begreppet i sin praxis.'*’ Verkligt bruk ska enligt EU-domstolen
definieras pa samma sitt i VMF och VMD." Tolkningen av verkligt bruk
gors genom en beddmning av all relevant fakta i1 varje enskilt fall.
Bedomningen av kriteriet skiljer sig at beroende pa den typ av varor och
tjanster som varje varumérke anvénds for."!

Angaende anviandningsbegreppet sa géller ensamritten till ett varumérke
endast sérskiljande av varor och tjdnster som tillhandahalls 1
ndringsverksamhet enligt 1 kap. 1 och 5 §§ VML, artikel 5 VMD samt
artikel 9 VMF. Déarutdver maste anvdndningen ske 1 syfte att sarskilja varor
och tjénster frén andra niringsidkares varor och tjanster.'>

4.6.2 Tolkningen av verkligt bruk inom EU-
ratten

4.6.2.1 Grundlaggande etablerade principer

Vid bedomningen av om ett mirke uppfyller kravet pa verkligt bruk ar
brukets natur och omfattning av avgdrande betydelse.'> Ett av de mest
uppmarksammade avgorandena pa omradet dr Ansul mot Ajax, vilket d&ven
bendmns Minimax-avgorandet.'”* Bakgrunden i mélet rorde bolaget Ansul
som var innehavare av ordmidrket Minimax, vilket 1 forsta hand var
registrerat for brandsldckare och liknande varor vid Beneluxlindernas
varumdrkesbyrd. Ansul upphorde dock att marknadsfora brandsldckare
under varumirket eftersom bolagets tillstind for att marknadsfora
brandsliackare 16pte ut. Under en femarsperiod efter tillstindets upphorande

149 Se b.la Minimax C-40/01; EG-domstolens dom av den 27 januari 2004 i mal C-259/02,
La Mer Technology Inc. mot Laboratories Goemar SA, REG 2004, s. I-01159 [cit. La Mer
Technology C-259/02]; Sunrider C-416/04 P; EG-domstolens dom av den 9 december i mal
C-442/07, Verein Radetzky-Orden mot Bundesvereinigung Kameradschaft ”Feldmarschall
Radetzky”, REG 2008, s. [-09223 [cit. Verein Radetzky-Orden C-442/07].

15 Minimax C-40/01, p. 30.

5! Pihlajarinne, Taina, What is meant by “genuine use” of a trademark?, Nordiskt
Immateriellt Réttsskydd, 2009, s. 335 [cit. Pihlajarinne].

152 Bentley, Sherman, s. 1018.

153 Bernitz, m fl., s. 305.

"** Minimax C-40/01.
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salde Ansul reservdelar och slickningsmedel for brandsldckare under
varumdrket Minimax. Dérutover utforde foretaget olika tjanster pa apparater
som bar varumaérket, samtidigt som mérket forekom péd bolagets fakturor.
Aven etiketter med varumirket séldes till foretag som utforde underhall pa
de aktuella brandsldckarna.

Tvisten uppkom nir det tyska bolaget Minimax GmbH ville etablera sig pa
den nederlindska marknaden. Bolaget var innehavare av varumairket
Minimax 1 Tyskland, men var dven varumirkesinnehavare till ett ord och
figurmirke som var registrerat hos Beneluxldndernas varumarkesbyra. Ord-
och figurmérket bestod av ordet Minimax och var registrerat for
brandsldckare, brandslackningsmedel samt olika tjénster inom
brandskyddsomradet. Det tyska bolaget anvidnde varumdrket i
Beneluxldnderna via dotterbolaget Ajax. Dotterbolaget vickte déarfor talan
mot Ansul och yrkade att ordméarket Minimax skulle upphévas pa grund av
att mérket inte hade anvints. Ansul bestred yrkandet och gjorde 1 ett
genkdromél gillande att Ajax skulle forbjudas att anvdnda varumairket
Minimax inom Beneluxlinderna. Med anledning av tvisten fragades EU-
domstolen hur begreppet verkligt bruk skulle tolkas i artikel 12.1 i VMD.'*

I malet papekade EU-domstolen att kravet pa verkligt bruk ar uppfyllt nir
ett varumirke anvénds 1 enlighet med dess grundlédggande funktion, det vill
sdga att garantera den ursprungliga identiteten hos de varor och tjanster for
vilket det dr registrerat. Domstolen menade att kravet inte dr uppfyllt om
varumdrket endast har anvénts pa ett fiktivt sitt som syftar till att bibehalla
ratten till varumérket. Vidare framholl EU-domstolen att beddmningen av
kravet pa verkligt bruk maste goras utifrdn samtliga omstdndigheter som
kan styrka att mérket har anvints kommersiellt. Omstindigheterna ska
sarskilt vara sddana att anvindning ska anses motiverad i den aktuella
ekonomiska sektorn for att bibehélla eller skapa marknadsandelar for de
varor och tjénster som skyddas av varumirket.

Dérutover ska hédnsyn tas till varornas eller tjénsternas art, marknadens
egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumérket har anvints.'>®
Anvindningens kvantitet behover dock inte vara avgorande, da kvantitetens
betydelse beror pd den aktuella varans eller tjanstens egenskaper pa
marknaden."”” Domstolen fastslog dven att redan marknadsforda varor kan
uppfylla kravet pd verkligt bruk, under fGrutsdttning att varumaérket har
anvénts av varumirkesinnehavaren for reservdelar som ingar i de aktuella
varornas sammansattning eller struktur. Vidare ska varumérket ha anvints
for varor och tjinster som har ett direkt samband med de redan
marknadsforda varorna, vilka ska vara &dgnade att tillgodose kundernas
behov.'”® Minimax-avgdrandet fastslog dirmed ett antal principer, vilka
numera finns i punktform i OHIM:s riktlinjer.'*

155 1bid., p. 9 — 22.

156 1bid., p. 43.

7 bid., p. 39.

¥ 1bid., p. 43.

159 OHIM:s riktlinjer, s. 8.
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4.6.2.2 Brukets omfattning

De kriterier som faststidlldes i Minimax-avgdrandet har senare utvecklats
och fortydligats i mélet La Mer Technology mot Laboratories Goemar '%°.'¢!
Bakgrunden 1 malet rérde det amerikanska bolaget La Mer Technology,
vilket ingav en ansdkan om upphivande av det franska bolaget Laboratoires
Goemars tva varumdirkesregistreringar 1 Storbritannien. De tva
registreringarna inneholl bendmningen “Laboratoires de la mer”. Det
franska bolaget var specialiserade péa algprodukter och hade registrerat de
ovan nimnda varumarkena inom varuklassen for “farmaceutiska, veterindra
och sanitdra produkter, dietprodukter for medicinsk anvindning [...] som
innehdller marina produkter” och inom varuklassen for “parfymer och
kosmetika som innehdller marina produkter”. Eftersom La Mer Technology
ville anvinda varumaérket “La Mer” 1 Storbritannien for att marknadsfora en
rad kosmetikaprodukter, ingav de ansOkningar om upphédvande av
Laboratoires Goemars tvd varumirken. I ansokningarna menade bolaget att
Laboratoires Goemar inte hade gjort verkligt bruk av de aktuella
varumdrkena under en foregdende femarsperiod.

Gillande varumirket som var registrerat for “kosmetika som innehaller
marina produkter” papekade den nationella domstolen att forsdljningen av
produkterna endast hade genererat en begransad omséttning pa ndgra hundra
brittiska pund. Den nationella domstolen menade vidare att situationen
visade pé att varumérkesinnehavaren hade misslyckats kommersiellt och att
det inte var troligt att varumérket endast hade anvénts 1 syfte att upprétthélla
verkningarna av registreringen. Med anledning av den uppkomna tvisten
stillde den nationella domstolen ett antal fragor till EU-domstolen.
Huvudfrdgan berorde vilka faktorer som ska beaktas vid avgorandet av
huruvida ett varumirke har tagits i verkligt bruk i enlighet med den forsta
versionen av varumirkesdirektivet'®®. Den hénskjutande domstolen dnskade
sirskilt att EU-domstolen skulle klargora fragor kring brukets omfattning.'®

EU-domstolen konstaterade initialt att malet rérde huruvida en begrinsad
anvindning av ett varumirke kan utgéra verkligt bruk, om
varumdrkesinnehavarens enda syfte &ar att saluféora de av varumaérket
skyddade varorna och tjdnsterna. Som svar péa fragan hinvisade domstolen
till Minimax-avgorandet. Vidare anforde domstolen att bedémningen av
verkligt bruk, med avseende pa brukets omfattning, beror pa en rad faktorer
och pa en bedomning av det enskilda fallet som maste goras av de nationella
domstolarna. Enligt EU-domstolen kan de egenskaper som tillkommer de
aktuella varorna eller tjdnsterna beaktas. Det &r dven av betydelse hur ofta
eller regelbundet som ett varumérke anviands for att salufora samtliga eller
vissa av innehavarens identiska varor eller tjinster. Omstdndigheten att
varumdrket anvidnds av en enstaka kund genom import av produkter kan
enligt EU-domstolen vara tillrdckligt vid uppfyllandet av kravet pa verkligt

11 a Mer Technology C-259/02.

1" OHIM:s riktlinjer, s. 8.

162 S artiklarna 10.1 och 12.1 i direktiv nr 89/104 av den 21 december 1988.
'3 L a Mer Technology C-259/02, p. 2 — 13.

33



bruk. En forutsittning &r dock att det framgar att importen har ett verkligt
kommersiellt berdttigande for varumirkesinnehavaren. Domstolen
konstaterade med beaktande av ovanstdende att det inte gar att faststélla en
de minimis-regel géllande vilken kvantitativ grins som ska ha anvénts vid
bedomningen av kravet pa verkligt bruk, eftersom det ar upp till varje
nationell domstol att bedéma samtliga omstindigheter i varje enskilt fall.'®*
15 1 det nationella mélet ansiigs slutligen forsiljningens omfattning
tillracklig for att uppfylla kravet pa verkligt bruk. Omstéandigheten att det
bolaget inte hade varit sarskilt framgangsrikt vid forséljningen tog Court of
Appeal ingen hiansyn till. Domstolen menade att det var tillrdckligt att
bolaget hade gjort ett verkligt forsok géillande fOrsédljningen av
produkterna.'®

Ett annat mal dir brukets omfattning diskuterades ir avgorandet Sunrider'®’,
dir EU-domstolen konstaterade att forsdljning till en enda kund inte per
automatik utesluter att det kan vara fraga om verkligt bruk. Precis som i
malet La Mer Technology mot Laboratories Goemar, pdpekade domstolen
att det inte gar att faststilla en de minimis-regel vid avgorandet av verkligt
bruk. I mélet kritiserade den ena parten konceptet verkligt bruk och framholl
att bedomningen kan skilja sig fran fall till fall, &ven om den omséttning
som bruket har lett till &r jamforbar 1 de bdda fallen. EU-domstolen
papekade som svar pa kritiken att det inte &r en fraga som ar stélld under
deras kontroll."®® '*

4.6.2.3 Kostnadsfria varor och tjanster

[ avgorandet Silberquelle mot Maselli'”’ utvecklade EU-domstolen

inneborden av verkligt bruk ytterligare genom att fastsld vad som géller for
utdelning av gratisvaror. Bakgrunden i malet géllde foretaget Maselli som
var innehavare av ordmédrket WELLNESS inom bland annat varuklassen for
alkoholfria drycker. I samband med forséljning av klader gav foretaget bort
alkoholfria drycker, vars flaskor var mérkta med texten "WELLNESS-
DRINK”. Dirutéver framhdvdes  gratisprodukterna 1 Masellis
marknadsforingsmaterial ddr de var forsedda med ordmérket WELLNESS.
Med anledning av situationen begirde bolaget Silberquelle att Masellis
varumérke skulle hdvas dd de menade att mérket inte hade anvénts inom
varuklassen for alkoholfria drycker. EU-domstolen tillfrdgades dirmed om
utdelning av gratisvaror 1 samband med kop av andra varor kan anses
uppfylla kravet pa verkligt bruk i VMD.'"!

' Ibid., p. 18 — 25.

195 Se dven Sunrider C-416/04 P vilket hiinvisar till La Mer Technology C-259/02.

166 | aboratoires Goemar SA v. La Mer Technology Inc. [2005] EWCA Civ 978 [46].

"7 Sunrider C-416/04 P

¥ Ibid., p. 76 — 78.

1% Se vidare avsnitt 5.4.1 om Sunrider-malet

170 EG-domstolens dom av den 15 januari 2009 i mél C-495/07, Silberquelle GmbH mot
Maselli-Strickmode GmbH, REG 2009, s. I-00137.

" bid., p. 7 - 12.
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I malet konstaterade EU-domstolen att utdelning av reklamartiklar som
premie vid kép av andra varor inte uppfyller kravet pa verkligt bruk,
eftersom varorna inte distribueras i syfte att fora ut dem pa@ marknaden for
varor som omfattas av samma klass som foremdlen. Vidare bidrar inte
varumadrket till att sédrskilja foretagets varor fran andra foretags varor. EU-
domstolen papekade dérfor att varumérken som anbringas pa foremal, vilka
delasl%t gratis till dem som koper varorna, inte kan anses utgora verkligt
bruk.

Tjéanster som utfors kostnadsfritt kan dock uppfylla kravet pa verkligt bruk.
I mélet Verein Radetzky-Orden'” var en ideell forening, vilken dgnade sig
at bevarande av militdra traditioner, innehavare av ett antal registrerade
varuméirken. De aktuella mérkena anvéndes bland annat pa utmaérkelser, vid
evenemang samt fanns pa foreningens brevpapper. Mirkena blev dock
foremal for eventuell hdvning sedan Verein Radetzky-Orden menade att
foreningen inte hade anvint varumirkena 1 nédringsverksamhet de
foregaende fem aren. Med anledning av tvisten fick EU-domstolen fragan
om ett varumérke har tagits 1 verkligt bruk nér en ideell forening anvénder
mirket i ovan nimnda situationer.'”* Domstolen fastslog att anvindningen
utgdr verkligt bruk sd ldnge fOreningen anvédnder varumirket for att
identifiera och gora reklam f6r de varor eller tjanster for vilka mérkena har
registrerats. Dock anses inte kravet pd verkligt bruk uppfyllt om féreningen
endast har anvint varumarket vid intern anviandning, det vill sdga under rent
privata evenemang.'

4.6.3 Verkligt bruk i svensk varumarkesratt

I svensk ritt har verkligt bruk behandlats ett fatal ganger i praxis.'”® Dock 4r
malet NJA 2005 s. 643 ett sérskilt omtalat avgérande ddar HD anses ha gjort
en relativt string tolkning av verkligt bruk.'”” Bakgrunden i malet rorde
bolaget Intel som var innehavare av bade nationella varumérken och
gemenskapsvarumaérken. Intel yrkade hdavning av de nationella varumérkena
ENTELCARD och ENTELcard, vilka stod registrerade pa ett telekombolag,
da de menade att innehavaren inte hade gjort verkligt bruk av varumérkena
under den foregdende femarsperioden. I malet hdvdade telekombolaget att
de hade gjort verkligt bruk av de aktuella varumérkena, genom att bland
annat ha anviant dem 1 en marknadsforingskampanj i radio, pd ett antal
fakturor och brev samt i ett avtal. Bolaget medgav dock att anvindningen
hade skett i méttlig omfattning.

72 1bid., p. 20 — 22.

173 Verein Radetzky-Orden C-442/07.

7 Ibid., p. 7 12.

75 Ibid., p. 20 — 23.

176 Se NJA 2001:265 (Spotlight); NJA 1991 s. 619 (Big Mac); NJA 2005 s. 643 (Entelcard).
177 Levin, Lirobok i immaterialrditt, s. 482.
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ENTEL, s

Telekombolagets registrerade Ett av Intels registrerade
figurmérke'” gemenskapsvarumdrken'”

HD inledde med att konstatera att samma krav pa verkligt bruk ska gélla i
samtliga medlemsstater, med héanvisning till Minimax-malet. Darutéver
menade domstolen att beddmningen ska goras utifran samtliga
omstdndigheter 1 mélet som kan styrka att ett mirke faktiskt har varit i
verkligt bruk. Vidare hdnvisade HD till avgorandet La Mer Technology och
papekade att dven en mycket begridnsad anvdndning kan uppfylla kravet pa
verkligt bruk, men att det inte finns nagon grins for den anvéndning som
ska anses som tillricklig. HD konstaterade att anvidndningen hade varit
mycket begrinsad och att bolagets omséttningskrets var relativt liten.
Slutligen hévdes telekombolagets varumarkesregistreringar da HD ansag att
anvindningens omfattningen inte utgjorde verkligt bruk.'*°

Ett nyligen uppmérksammat mal mellan det svenska forsdkringsbolaget
Folksam och snabblaneforetaget Folkia behandlade verkligt bruk géllande
hivning av bade nationellt varumirke samt gemenskapsvarumirke.'®' 1
forsta instans yrkade Folksam bland annat att tingsritten skulle forbjuda
snabblineforetaget att anvinda varukinnetecknen FOLKIA, FOLKLAN,
FOLKGIRO och FOLKONOMI samt att det nationella ordméirket FOLKIA
skulle hédvas. Folkia svarade i ett genkdromal med att yrka att Folksams
svenska och gemenskapsrittsliga varuméarkesregistrering skulle hévas.
Bolaget menade att Folksam inte hade gjort verkligt bruk av den svenska
varumdrkesregistreringen de senaste fem aren inom varumarkesklasser for
en rad finansiella tjdnster. Folkia var ddrmed av uppfattningen att
registreringarna skulle hiavas helt eller delvis i1 enlighet med 3 kap. 2 och 4
§§ VML samt artikel 51.1 a VMF. Genkdromalet bestreds av Folksam 1 dess
helhet d& de menade att de hade anvéint varumirkena inom de aktuella
tjdnsteklasserna.

Tingsritten inledde med att papeka att det overgripande syftet med kravet pa
verkligt bruk &r att minska det totala antalet registrerade varumirken och
ddrmed antalet tvister. Vidare konstaterade domstolen, med hdnvisning till
Minimax-avgorandet, att begreppet verkligt bruk innebir att ett varumérke
faktiskt anvinds, att anvdndningen inte ar fiktiv samt att den inte enbart har
till syfte att behélla ratten till varumédrket. Tingsrdtten menade vidare att

78 Bild 4, Bildkilla: Patent- och registreringsverkets webbplats: www.prv.se, Svensk
Varumaérkesdatabas, Registreringsnummer 321915.

17 Bild 5, Bildkilla: Patent- och registreringsverkets webbplats: www.prv.se, Svensk
Varumérkesdatabas, Registreringsnummer 539.

'80NJA 2005 s. 643 (Entelcard).

181 Stockholms tingsritts dom av den 7 december 2012 i mél nr T 12057-11.
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bedomningen ska utga ifran det aktuella varumérkets grundldggande
funktion, det vill séga att identifiera en varas eller tjdnsts ursprung.
Dérutover péapekade tingsritten att bedomningen ska goras baserat pa
samtliga omstdndigheter och forhédllanden som kan styrka att kédnnetecknet
har anvénts kommersiellt. Géllande anvidndningens omfattning hdnvisade
tingsratten till malet La Mer Technology.

Som exempel pd en av de tjansteklasser som tingsritten behandlade kan
ndmnas omradet for utldning till privatpersoner, dar domstolen menade att
Folksam inte hade natt upp till kravet pa verkligt bruk. Inom omradet hade
varumdrket FOLKSAM anvéints pa en handfull brev samt tva
inbetalningsavier. Anvédndningen ansags didrmed inte relevant och
tingsritten ansadg inte att varumirket hade anvénts kommersiellt. I
beddmningen tog tingsratten hinsyn till att Folksam é&r ett storre foretag vars
produkter i regel dr avsedda for en storre kundkrets. Tjansteklassen rorande
utlaningstjanster bedomdes dock slutligen uppfylla kravet pa verkligt bruk
da Folksam hade aberopat andra exempel pa vad som skulle kunna falla
under begreppet utldning, diribland samarbeten med en rad olika banker.

Med avseende pa de ifragasatta tjdnsteklasserna menade tingsritten att flera
av dem Overlappar varandra och att de dr oprecisa 1 sin beskrivning. I mélet
diskuterades darfor vilken betydelse det har att tjidnsteslagen kan inordnas
under varandra. Tingsritten hinvisade i domskilen till Aladinmalet'®* dar
foljande anges:

"Om ett varumdrke har registrerats for en kategori av varor och tjdnster
som dr tillrdckligt stor for att flera underkategorier skall kunna urskiljas
inom kategorin, och dessa underkategorier kan forekomma sjdilvstdndigt,
medfor beviset for verklig anvindning av en del av dessa varor eller
tidnster, i ett invdndningsforfarande, endast skydd for den eller de
underkategorier till vilka de varor eller tjdnster for vilka varumdrket
verkligen har anvints.”"™

Gillande tjansteklassernas inordning och eventuella Gverlappande uttalade
tingsritten att skyddets omfattning far avgoras 1 varje enskilt fall med
utgangspunkt i1 formuleringen av varje specifik tjdnstekategori. Vidare
menade Folksam att varumirkesregistreringarna inom alla de aktuella
tjdnsteklasserna skulle uppritthallas, eftersom tjansterna kunde komma att
utvecklas inom bolaget 1 framtiden. Tingsrétten anférde dock att Folksam
endast kan &beropa sitt framtida intresse inom ramen for de kategorier dér
bolaget faktiskt har visat anvdndning. Avslutningsvis hdvde tingsritten
Folksams svenska varumirke samt bolagets gemenskapsvarumairke géllande
tjdnsterna bankrorelse, betalkortstjénster, kreditinstitut och
kreditkortstjdnster dd domstolen ansdg det vara otvistigt att Folksam inte
bedrev nidgon bank eller kreditinstitutsverksamhet. Tingsrittens bedomning

182 Forstainstansrittens dom av den 14 juli 2005 i mal T-126/03, Reckitt Benckiser
(Espana) SL mot OHIM, REG 2005, s. 11-02861.
83 Ibid., p. 45.
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gjordes pad samma sdtt gillande det svenska varumérket och
gemenskapsvarumirket.'** Hovritten faststéllde tingsrittens dom.'® '*

4.6.4 Anvandning i annan form

Nar ett varumirke bestér av flera olika sjédlvstindiga delar kan det vara svért
att avgora vad som utgdr verkligt bruk.'®” Som huvudregel ska varumirket
brukas 1 den form som det &r registrerat. Endast mindre avvikelser har
ansetts godtagbara.'®® Enligt 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML likstills bruk med
avvikelser som endast avser detaljer som inte &ndrar maérkets
sarskiljningsformaga'®. En liknande bestimmelse &terfinns i artikel 15 i
VME. Syftet med bestimmelsen &r att en varumérkesinnehavare ska kunna
anpassa sig till kommersiella krav och krav som stélls pa marknadsféringen
av de aktuella varorna eller tjinsterna.'”’

Nar domstolen gor sin bedomning av ett registrerat kdnnetecken ska det
initialt avgoras vilka detaljer som ar sérskiljande och dominerande. Déarefter
ska domstolen bekrifta att de sirskiljande samt dominerande detaljerna dven
gterfinns i det tecken som anvinds.'”' Vidare har det konstaterats i ett mal
frin Forstainstansrétten att sérskiljningsformégan och de dominerande
detaljerna ska bedomas utifran de inneboende egenskaperna hos var och en
av bestandsdelarna. Beddmningen ska é&dven goras utifran hur de
dominerande bestandsdelarna har placerats 1 forhdllande till andra
bestdndsdelar 1 varumédrket. I samma  avgdrande  papekade
Forstainstansrétten att utelimnade av en bestdndsdel i ett varumérke inte
andrar ett varumirkes sidrskiljningsformaga om den utelimnade
bestdndsdelen har en mindre framskjuten placering samt inte &r
sarskiljande.'** Gillande tilligg som gors till varumérket har det fastslagits i
praxis att det ar tillatet att anvénda flera méarken vid samma tillfille, utan att
det behdver betyda att ett registrerat varumérkes sdrskiljningsformaga

184 Stockholms tingsritts dom av den 7 december 2012 i mél nr T 12057-11.

185 Svea hovritts dom av den 8 april 2014 i mél nr T 289-13 (Folksam).

186 Observera att Folkia har beviljats provningstillstind i HD men i andra delar av domen,
se vidare Hogsta domstolens protokoll vid tillstaindsprovning i mal T 2441-14 den 2
februari 2015, Stockholm, Aktbilaga 11.

187 Bernitz, m fl., s. 304.

188 Levin, Lirobok i immaterialrditt, s. 483.

189 Se vidare forklaring av begreppet sirskiljningsforméga i Levin, Lérobok i
immaterialrdtt, s. 418.

190 Bsrstainstansrittens dom av den 23 februari 2006 i mal T-194/03, 11 Ponte Finanziaria
SpA mot OHIM — Marine Enterprise Projects, REG 2006, s. 11-00445, p. 50.

I OHIM:s riktlinjer, s. 30.

192 F§rstainstansrittens dom av den 24 november 2005 i mal T-135/04, Gtk AG mot OHIM
— BUS Betreuungs- und Unternechmensberatungs GmbH, REG 2005, s. 11-04865, p. 36 —
37.
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4indras.'” Ett tilldgg som &r svagt och som inte & dominerande anses inte
forandra ett registrerat varumérkes sarskiljningsformaga.'** '

Enligt Levin bor bade gammal och ny praxis kunna ldggas till grund for
bedomningen gillande dndringsomfang. Inom &ldre svensk praxis ndmns
bland annat avgdrandet NJA 1991 s. 23 (Gatt)."”® Bakgrunden i mélet rorde
ett foretag, vilket var innehavare av ett registrerat varumérke som bestod av
bade ord- och figurelement. Foretaget hade dock inte anvint varumaérket i
dess registrerade form, men hade dédremot anvint orddelen “gatt”.

Gatt

Anvind form"”’ Registrerad form'”®

I malet ansag HD att det registrerade varumérket inte hade anvints 1 en
saddan form att det kunde anses skilja sig fran den registrerade formen annat
an 1 fraga om bestandsdelar som inte dndrar den egenartade karaktiren hos
varumdrket 1 dess registrerade form. Med beaktande av syftena med
anvindningstvanget bedomde HD ddrmed att det registrerade varumarket
hade varit i verkligt bruk."”’

193 Forstainstansrittens dom av den 8 december 2005 i mal T-29/04, REG 2005, s. II-
05309, Castellblanch SA mot OHIM - Champagne Louis Roederer SA, p. 34.

194 Forstainstansrittens dom av den 30 november 2009 i mal T-353/07, Esber SA mot
OHIM - Coloris Global Coloring Concept, REG 2009, s. [1-00226, p. 29 — 33.

195 For en mer utforlig analys av anvindningstving och dndringsomfing se Kempas, En
uppdatering, s. 559.

196 Levin, Lirobok i immaterialrditt, s. 483.

"7 Bild 6, Bildkilla: Bernitz, m fl., s. 306.

198 Bild 7, Bildkilla: Patent- och registreringsverkets webbplats: www.prv.se, Svensk
Varumérkesdatabas, Registreringsnummer 172897.

I NJA 1991 s. 23 (Gatt).
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5 Territoriella fragor kopplade
till verkligt bruk

5.1 Inledning

Det territoriella kriteriets ordalydelse skiljer sig mellan VMF, VMD och
VML. Enligt artikel 15 1 VMF ska verkligt bruk ha gjorts i gemenskapen ™.
I artikel 10 1 VMD ska bruket daremot ha skett ”i medlemsstaten”, vilket
foranleder att 3 kap. 2 § 1 st. VML kraver att bruket ska ha gjorts i
Sverige”. I foljande kapitel beskrivs ONEL-malet’” och den rittsutveckling
som foregick samt foljde efter avgdrandet.

5.2 Rattsutvecklingen bakom det
territoriella kriteriet

I det memorandum som kommissionen presenterade ar 1976 papekades att
beddmningen av ett territoriellt kriterium som var kopplat till anvindning
inte skulle avgoras genom ett krav pa anvindning i ett visst antal
medlemsstater. Ett inférande av ett sadant krav skulle enligt dokumentet
strida mot den grundliggande idén om en enhetlig gemensam marknad.”' I
samband med antagandet av rddets forordning (EG) nr 40/94 utkom radet
och kommissionen med en gemensam forklaring av det territoriella kriteriet,
vilket senare publicerades i OHIM:s officiella tidning.*’* Den gemensamma
forklaringen hade foljande lydelse:

"The Council and the Commission consider that use which is genuine within
the meaning of Article 15 in one country constitutes genuine use in the
Community. »203

Vid tillféllet d& forklaringen utkom bestod EU av ett fital medlemsstater
och det territoriella kriteriet var dirmed okontroversiellt.*** Forklaringen har
av vissa ansetts utgora ett starkt sdljargument for
gemenskapsvarumaérkessystemet vid tiden for antagandet av den dé géllande
forordningen. Det har darfor argumenterats for att den gemensamma
forklaringen inte lingre kan tillimpas med hédnsyn till det nuvarande antalet
EU-medlemsstater.””> I MPI:s studie fran 2011 pépekas att den

2% ONEL C-149/11.

201 Memorandum, s. 31

292 ONEL C-149/11, p. 23.

293 Joint Statement No 10 regarding Article 15 of Council Regulation (EC) No 40/94 of
20 December 1993 on the Community trade mark.

204 Milenkovic, s. 587.

205 Kur, Anette, What Kind of Use is This? — Open Question Aften ONEL/OMEL,
publicerad 2013-09-26, http://www.iprinfo.com/julkaisut/iprinfo-
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gemensamma forklaringen kan tolkas pa tva olika sitt. A ena sidan skulle
forklaringen kunna innebéra att sddan anvéndning som uppfyller kriterierna
for verkligt bruk 1 en nationell kontext, dven anses tillrickliga for att
uppritthalla ett gemenskapsvarumirke. A andra sidan kan forklaringen
utldsas som ett uttryck for att medlemsstaternas territoriella granser inte har
nagon relevans vid bedomningen av  verkligt bruk av
gemenskapsvarumérken. Kravet pd verkligt bruk kan enligt sistndmnda
tolkning anses uppfyllt, oavsett om anvdndningen har skett i en eller flera
medlemsstater. Det dr den sistndmnda tolkningen som numera anses som
den ritta.

OHIM har traditionellt foresprakat att anvdndning i en medlemsstat dr
tillrackligt for att uppfylla det territoriella kriteriet som dr kopplat till
bedomningen av verkligt bruk. Standpunkten bygger pé radets och
kommissionens gemensamma forklaring.’”° OHIM:s synsitt visade sig
bland annat i malet ILG Limited mot Crunch Fitness International Inc Rzo7’
dir BoA pépekade att anvéndning i Italien ar tillrdcklig vid beddmningen av
det territoriella kriteriet. I maélet hidnvisade BoA till rddets och
kommissionens gemensamma forklaring.”*®

I MPILs studie som publicerades ar 2011 tillfragades de nationella
varumdrkesmyndigheterna om anvéindning i en medlemsstat var tillrdcklig
for att uppfylla kravet pa verkligt bruk 1 gemenskapen 1 artikel 15 1 VMF.
Sverige, Portugal och Frankrike svarade att anvdndning 1 en medlemsstat &r
tillriicklig. Diaremot svarade Estland, Danmark, Osterrike, Nederlinderna,
Ungern, Slovakien och Tyskland att bedomningen maste goras fran fall till
fall. Vidare menade Polen, Grekland, Lettland, Litauen, Malta, Slovenien
och Spanien att de inte har nigon standpunkt alls i fragan.’”* I OHIM:s
riktlinjer papekas dock att nationella normer och riktlinjer inte ar tillimpliga
vid tolkningen av artikel 15 VMF. OHIM poéngterar att det dr de europeiska
kravezl}o och normerna som ska tillimpas vid bedomningen av verkligt
bruk.

Vidare kan det konstateras att det rdder delade meningar bland de
varumdrkesorganisationer som deltog i MPI:s studie gillande hur det
territoriella kriteriet bor tolkas. Flertalet organisationer menade att
anvindning 1 en medlemsstat dr ett for lgt stédllt krav med hédnsyn till
unionens nuvarande storlek och att det exempelvis bor inforas ett krav pa
anvindning 1 en vésentlig del av EU. Andra representanter séllade sig till
radets och kommissionens gemensamma forklaring samtidigt som de
menade att beddmningen méste goras i varje enskilt fall.>'' !> MPI menade

lehti/lehtiarkisto/2013/IPRinfo_3 2013 eng/en GB/What Kind of Use is This/,
(Hamtad: 2015-11-24) [cit. Kur, What Kind of Use is This].

296 MPI Study, s. 133 f.

27 LG Limited mot Crunch Fitness International Inc, Case 1168/2005-4, den 30 augusti
2007.

2% Ibid., p. 11.

299 MPI Study, s. 16.

21 OHIM:s riktlinjer, s. 19.

2" MPI Study, s. 133.
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dock att tolkningen av det territoriella kriteriet i artikel 15 VMF bor goras
av EU-domstolen och att bestimmelsen sdledes inte behdver klargdras i
lagtext.”'® Daremot ansdg MPI att det bor klargoras i ingressen till VMF att
politiska granser inte utgor giltiga kriterier vid bedémningen av verkligt
bruk. Institutet papekade ddrutdover att ingressen &dven bor innehilla
klargéranden om att domstolar och myndigheter kan ta EU:s dimensioner i
beaktande vid beddmningen.”'*

Gillande gemenskapsvarumirken framhéller Pihlajarinne att bedémningen
av verkligt bruk historiskt sett inte har gjorts pa ett enhetligt sitt. Om en
oenhetlig tolkning dven fortsdttningsvis gors, riskerar det att fa oanade
konsekvenser for nationella varumérken. Pihlajarinne pépekar &dven att
gemenskapsvarumérkessystemet &r som gjort for att ge upphov till
konflikter 1 och med skyddets geografiska riackvidd, sirskilt med hansyn till
att det endast finns ett begrinsat antal kommersiellt gangbara méarken.
Darmed blir det av stor vikt att hdva de varumirken som inte anvénds.
Pihlajarinne menar vidare att det bor krdvas mer av innehavare till
gemenskapsvarumérken jaimfort med innehavare till nationella varumérken
ndr det giller det territoriella kriteriet. Kraven bor alltsa stdllas hogre pa
gemenskapsvarumaérken sett till unionens storlek. Pihlajarinne menar darfor
att det territoriella kriteriet bor innebdra att gemenskapsvarumirken maste
anvéndas 1 en vésentlig del av gemenskapen. Dock pépekas att storre vikt
bor liggas vid brukets omfattning och kvalitet.?"

5.3 Det territoriella kriteriet i svensk ratt

Enligt 3 kap. 2 § 1 st. VML ska ett varumérke brukas i Sverige” for att
uppfylla kravet pa verkligt bruk. I svensk ratt dr det dock inte endast bruk
inom landets granser som ir relevant.”'® Aven anvindning av varumirken
for export anses uppfylla kravet pa verkligt bruk enligt 3 kap. 2 § 2 st. 2 p.
VML. Svenska forarbeten ndmner 1 princip inte det territoriella kravet alls,
utom i samband med inarbetade varumérken dér foljande ndmns:

VEtt dldre inarbetat varukdnnetecken ska i fortsdttningen kunna utgéra
grund for hdvning av en yngre registrering endast om den dldre rdttigheten
giller i en vésentlig del av landet.” *"

I en av lagkommentarerna konstateras dock att svenska nationella
varumdrken ska anvdndas i Sverige. Dock utvecklas inte inneborden av

2128e svaren i Study on the overall functioning of the Trade Mark System in Europe,
Annex IV, Statements of User Organizations, Comments from AIM: Objectives and
monitoring, Invitation to tender n° MARKT/2009/12/D [cit. Annex IV].

213 MPI Study, s. 258.

> Ibid., s. 139.

215 pihlajarinne, s. 348.

216 Levin, Lirobok i immaterialrditt, s. 483.

217 Se bl.a. Prop. 2009/10:225, s. 210; SOU 2001:26, Ny varumdrkeslag och dndringar i
firmalagen, Stockholm: Justitiedepartementet, s. 357 ff.

42



kriteriet.”'® Registrerade varumirkens geografiska spridning har varken
diskuterats 1 svensk praxis eller i svenska forarbeten. I Sverige har det
istillet fokuserats pd varumédrkens spridning pa marknaden eller om
varumérkesanvindningen har skett i kommersiellt syfte.?"”

Gillande det territoriella kriteriet 1 VMD saknas det till stor del information
om hur kriteriet ska tolkas. I OHIM:s riktlinjer papekas att det kan ricka
med anvindning 1 en del av en medlemsstat for att uppfylla kriteriet
avseende nationella varumirken, forutsatt att det ror sig om verkligt bruk.?*’
EU-domstolen uttalade exempelvis 1 maélet Sunrider att anvidndningen
ansags som tillriacklig, trots att det édldre spanska varumérket inte fanns
nirvarande i en visentlig del av Spaniens territorium.?' **2

5.4 EU-domstolens hallning gallande det
territoriella kriteriet

5.4.1 Rattslaget innan ONEL-avgorandet

Innan ONEL-malet avgjordes fanns det ingen tydlig hallning fran EU-
domstolen gillande det territoriella kriteriet vid beddmningen av verkligt
bruk.””® Diremot hade EU-domstolen gjort vissa uttalanden i tidigare
avgoranden. I malet Sunrider hade innehavaren till ett spanskt nationellt
varumérke sélt 300 enheter koncentrat av olika fruktsafter till en kund inom
det spanska territoriet. Som bevis pa anviandning tillhandaholl
varumdrkesinnehavaren sex flasketiketter pa vilka varumarket forekom samt
fjorton fakturor och bestillningssedlar. Klaganden i malet menade med
anledning av det ingivna bevismaterialet att innehavaren inte hade visat att
varumdrket forekom inom en betydande del av det omridde déar det var
skyddat eftersom de ingivna fakturorna var utstéllda till samma kund.

EU-domstolen papekade att det omrdde dir ett varumirke har anvénts
endast dr en omstidndighet bland flera vid beaktandet av huruvida det ror sig
om verkligt bruk. Déarutdver menade domstolen att det kan réra sig om
verkligt bruk d&ven om varumaérket endast har anvénts vid forsiljning till en
enda kund, trots att det nationella varumarket i méalet inte hade forekommit 1
en betydande del av det spanska territoriet.”** Som nimnt ovan i avsnitt
4.6.2.2, menade EU-domstolen 1 Sunrider-maélet att det inte gar att faststélla
nigon de minimis-regel vid bedémningen av verkligt bruk.””> Domstolen

18 Wessman, Richard, Varumirkeslagen (1 januari 2014, Zeteo), kommentaren till 3 kap. 2

§.
1% Se avsnitt 4.6.3; NJA 2001:265 (Spotlight); NJA 1991 s. 619 (Big Mac); NJA 2005 s.
643 (Entelcard).

220 OHIM:s riktlinjer, s. 19.

22! Sunrider C-416/04 P, p. 60, 66 samt 76.

222 Se mer om Sunrider-malet i avsnitt 4.6.2.2 och 5.4.1.

223 MPI Study, s. 132.

224 Sunrider C-416/04 P, p. 76.

2 Ibid., p. 72.
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hade en liknande hallning i La Mer Technology-avgdorandet.”® Regeln
innebédr att det inte finns en ldgsta niva, varken gillande omfattningen av
varumirkesanviandningen eller sett till det territoriella kriteriet.”*’
Bedomningen ska istillet goras utifrdn alla relevanta omstdndigheter i
malet, vilket framgick av bland annat Minimax-avgérandet och La Mer
Technology.**®

5.4.2 ONEL-avgorandet

Avgorandet ONEL*? var det forsta EU-réttsliga maélet dir EU-domstolen
tog stillning till det territoriella kriteriet vid beddmningen av verkligt
bruk.”*® Det r fi avgoranden fran EU-domstolen som har debatterats s&
flitigt som ONEL.?' Bakgrunden i mélet gillde bolaget Hagelkruis, som ar
2009 ansokte om registrering av ordmirket OMEL vid Benelux
immaterialrittsbyrd. Ordmairket skulle bland annat gilla for tjénster inom
reklam, administration, marknadsforing, utbildning och juridik. Strax efter
att ansokan om registrering hade lamnats in av Hagelkruis gjordes en
invindning mot registreringen av bolaget Leno Merken, vilket var
innehavare av gemenskapsordmérket ONEL sedan ar 2003 inom flera av de
klasser som Hagelkruis dmnade registrera sitt kdnnetecken inom. I malet
uppstod fraigan om Leno Merken hade gjort verkligt bruk av sitt registrerade
varumdrke, med hanvisning till det territoriella kriteriet i artikel 15.1 1 VMF
som stadgar att innehavaren ska ha gjort verkligt bruk av

N . 2 232
gemenskapsvarumdrket i gemenskapen”.

I det nationella malet pdpekade Benelux byrd for immateriell 4ganderétt att
antalet EU-medlemsstater har o©6kat markant sedan tillkomsten av
gemenskapsvarumaérkessystemet och att antalet troligen kommer att fortsétta
Oka. Anvéndning 1 en medlemsstat skulle ddirmed inte vara acceptabel med
tanke pd det omfattande skydd ett gemenskapsvarumirke ger.”’ Den
hianskjutande domstolen menade att det var utrett att Leno Merken hade
visat att varumdrket ONEL hade brukats i1 Nederlinderna under
femarsperioden. Daremot papekade domstolen att bolaget inte hade lagt
fram bevis for bruk inom gemenskapen i1 Ovrigt. Vidare menade den
hianskjutande domstolen att de ville ha klarlagt betydelsen av den
gemensamma forklaringen som rddet och kommissionen tidigare hade gjort
gillande de territoriella aspekterna av verkligt bruk. Mot bakgrund av den
uppkomna tvisten stdllde den hdnskjutande domstolen fragan om artikel
15.1 1 VMF innebér att det for verkligt bruk av ett gemenskapsvarumarke
ricker med bruk inom en enda medlemsstat, forutsatt att bruket, om det var

226 La Mer Technology C-259/02, p. 25.

27 MPI Study, s. 132.

228 Minimax C-40/01, p. 38; La Mer Technology C-259/02, p. 27.

**» ONEL C-149/11.

20 MPI Study, s. 132.

2l Kur, What Kind of Use is This.

2 ONEL C-149/11, p. 16 — 18.

23 Beneluxbyran for immateriell dganderitt, avgorande av den 15 januari 2010 i mél No.
2004448, Leno Merken B.V. mot ONEL Trademarks, p. 34.
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friga om ett nationellt varumaérke, skulle betraktas som verkligt bruk i den
medlemsstaten. Vidare frdgade den nationella domstolen huruvida
bedomningen ska goras utan hinsyn till medlemsstaternas territoriella
granser, om bruk i en medlemsstat inte anses som tillricklig.”**

Inledningsvis pépekade EU-domstolen att varumirkesskyddet inom EU
kdnnetecknas av samexistens mellan en rad olika skyddssystem, dér
gemenskapsvarumérkessystemet ~ syftar  till  att  uppritthalla  en
gemenskapsordning for varumirken som atnjuter samma skydd och far
samma rattsverkan 1 hela unionen. Vidare hidnvisade EU-domstolen till
malen Ansul, La Mer Technology samt Sunrider, med avseende pa hur
begreppet verkligt bruk ska tolkas. I malet Sunrider framhélls att det omrade
dir varumérket har anvéints endast dr en omstdndighet bland flera som ska
beaktas vid bedomningen av verkligt bruk. Tolkningen i Sunrider &r enligt
EU-domstolen analogt tillimplig pa gemenskapsvarumérken, d& VMD har
samma syfte gillande kravet pa verkligt bruk.**

Vid beddomningen av det territoriella kriteriet menade domstolen att
skillnaden mellan den geografiska riackvidden i VMF och VMD maste
beaktas. EU-domstolen framholl dédrefter att den geografiska utbredningen
av bruket utgdr en av komponenterna som ingar i den helhetsbedémning
som gors vid undersokningen av om kravet pd verkligt bruk dr uppnétt.
Begreppet "i gemenskapen” i artikel 15.1 1 VMF syftar enligt domstolen till
att precisera den geografiska referensmarknaden infér bedomningen av om
det foreligger verkligt bruk av ett gemenskapsvarumirke. Vid prévningen
av det territoriella kriteriet ska bestimmelsens sammanhang, det system som
upprattats genom lagstiftning samt syftena bakom bestdmmelsen beaktas,
eftersom artikel 15.1 i VMF inte ndrmare preciserar vad som menas.

Domstolen pépekade vidare att syftet med gemenskapsvarumérkessystemet
ar att erbjuda motsvarande villkor pa den inre marknaden som de som rader
pa en nationell marknad. Med anledning av de syften som ligger bakom
konceptet med gemenskapsvarumérken vore det enligt EU-domstolen
motsédgelsefullt att tillmdta medlemsstaternas territorium betydelse vid
bedomningen av verkligt bruk. Domstolen konstaterade darmed att
medlemsstaternas territoriella granser inte ska tillmétas nagon betydelse vid
tolkningen av artikel 15.1 1 VMF. Radets och kommissionens gemensamma
forklaring om att anvéndning i en medlemsstat skulle vara tillracklig kan
dirmed inte tillmitas betydelse vid tolkningen av artikel 15.1 1 VMF, da
forklaringen enligt EU-domstolen maste komma till uttryck 1 den
sekundarrittsliga bestimmelsens lydelse for att vara bindande. Dirutéver
har rddet och kommissionen erkint att de forklaringar som utges inte utgor
en del av lagstiftningen och foregriper didrmed inte domstolens tolkning.**
Vidare menade domstolen att OHIM:s riktlinjer, s som de da var utformade

24 ONEL C-149/11, p. 21 — 24.
23 1bid., p. 26 — 31.
20 1bid., p. 46 — 47.
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gillande det territoriella kriteriet, inte skulle tillmétas nagon betydelse vid
bedémningen.>’

Angaende anvindningens territoriella omfattning uttalade domstolen
foljande:

"Aven om det [...] dr rimligt att viinta sig att ett gemenskapsvarumdrke
anvdnds inom ett storre geografiskt omrdde dn de nationella varumdrkena,
behover det bruket inte vara geografiskt omfattande for att betraktas som
verkligt, eftersom detta beror pd den berérda varans eller tjdnstens
egenskaper pd marknaden >

Ett exempel pd nir begrinsad anvidndning kan vara godtagbar gavs av
generaladvokat Sharpston 1 forslaget till avgorande:

"En person som framgangsrikt sdljer friterade chokladkakor i Skottland
upprdttar eventuellt en marknadsplan for att utvidga verksamheten till
Frankrike, Italien, Estland och Ungern. I detta syfte registrerar han ett
ldmpligt  gemenskapsvarumdrke. Trots hans bdsta kommersiella
anstrdngningar visar sig marknadsforingsplanen inte vara vdl uttinkt. Utan
undantag verkar konsumenterna i dessa medlemsstater endast ha ett
intresse av sina egna nationella kulinariska ldickerheter och later sig inte
overtygas av denna nya produkt. Det faktum att ndagon kommersiell
framgang inte har uppndtts saknar helt betydelse for bedomningen av om
det har gjorts verkligt bruk av varumdrket. Till skillnad mot detta skulle
omstdndigheten att efterfragan pa en viss produkt, vid ett visst tillfdlle, var
koncentrerad till ett sdrskilt geografiskt omrdde vara relevant for
bedomningen. "’

Avslutningsvis fastslog EU-domstolen, med hédnvisning till mélen La Mer
Technology och Sunrider, att det inte gar att faststdlla ndgon de minimis-
regel ndr det géller vilken geografisk utbredning som krévs vid provningen
av om verkligt bruk foreligger. En helhetsbedomning ska dédrmed goras
utifran alla relevanta omstindigheter i varje enskilt mal.*** Gillande det
nationella mélet nadde Leno Merken och Hagelkruis en forlikning, vilket
framkom 1 ett brev till Gerechtshcf 's-Gravenhage daterat den 21 mars 2013.
Den nationella domstolen beslutade saledes att ligga ner mélet.”*!
Ordmirket ONEL ir fortfarande registrerat som gemenskapsvarumérke.**?

27 1bid., p. 33 — 45.

28 Ibid., p. 54.

29 Forslag till avgorande av generaladvokat Eleanor Sharpston, foredraget den 5 juli 2012 i
mal C-149/11, Leno Merken BV mot Hagelkruis Beheer BV, p. 31.

240 ONEL C-149/11, p. 55 — 56.

241 Beschikking, Gerechtshef 's-Gravenhage, Afdeling civiel recht, Zaaknummer:
200.057.983/01, beschikking van 2 april 2012 inzake Leno Merken B.V. tegen Hagelkruis
Beheer B.V., 2013-04-02.

2 Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs), eSearch plus,
registreringsnummer: 002622082,
https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/50/n1=MarkVerbalElementText&
vI=ONEL&o01=AND&c1=IS&sf=ApplicationNumber&so=asc, (Himtad: 2015-12-04).
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5.5 Rattsutvecklingen efter ONEL-
avgorandet

5.5.1 OHIM:s standpunkt

Efter ONEL-avgorandet har OHIM édndrat sin standpunkt géllande det
territoriella kriteriet vid bedomningen av verkligt bruk. Hur bedémningen
ska goras star att ldsa i OHIM:s riktlinjer dir hdnvisning gors till ONEL-
avgorandet. I riktlinjerna péapekas att det inte &r ritt strategi att beakta
politiska grianser vid bedomningen av verkligt bruk. Istdllet ska hdnsyn tas
till grianser for marknader. Dérutover framhalls att
gemenskapsvarumarkessystemet dr Oppet for alla typer av foretag och att
bolagens storlek sdledes inte har nagon relevans vid faststdllandet av
verkligt bruk.**?

Det har avgjorts ett antal méal av OHIM dér det territoriella kriteriet har varit
foremal for bedomning efter EU-domstolens dom 1 ONEL-avgorandet. I ett
mal som avgjordes under ar 2014 hade ett danskt bolag ldmnat in en
ansOkan om hdvning av ett gemenskapsvarumérke som tillhérde ett tyskt
foretag. Det danska bolaget hivdade att det tyska foretaget inte hade gjort
verkligt bruk av gemenskapsvarumérket 1 gemenskapen, eftersom maérket
endast hade anvénts 1 Tyskland. Darutéver menade det danska bolaget att
varumdrket hade anvints 1 en begrdnsad omfattning pa marknaden for de
aktuella varorna, som bestod av elektroniska apparater for métning av
energikonsumtion. Det tyska foretaget hdvdade a sin sida att de var forst
med att introducera de aktuella produkterna pa den tyska marknaden och att
det fanns planer pa att expandera.

OHIM:s ogiltighetsavdelning papekade att gemenskapsvarumérket maste ha
varit 1 verkligt bruk inom EU 1 enlighet med artiklarna 15.1 och 51.1 a i
VMEF. Ogiltighetsavdelningen menade att det var visat att bruket framst
hade skett 1 Tyskland. Déarutover hade det tyska bolaget skickat in bevisning
for att varumirket hade anvints i Osterrike och Ruménien via hemsidor som
hianvisade till gemenskapsvarumérket. OHIM:s ogiltighetsavdelning menade
dock att hemsidorna inte pavisade bruk i varken Osterrike eller Ruménien.
Vidare hinvisades till ONEL-avgérandet och EU-domstolens uttalande
gillande att det inte gér att faststilla nagon de minimis-regel. 1 det
forevarande fallet menade OHIM:s ogiltighetsavdelning att anvindningen
var utbredd Over ett storre geografiskt omrade 1 Tyskland. Med hansyn till
storleken och betydelsen av den tyska marknaden inom EU drog
avdelningen slutsatsen att det territoriella kriteriet var uppfyllt.***

Ett annat mal fran OHIM:s ogiltighetsavdelning rorde forsdljning av vin pa
flaska, dér ett amerikanskt bolag ldmnade in en ans6kan om hévning av ett

2% OHIM:s riktlinjer, s. 19.
24 OHIM:s Cancellation Division, e-Boks A/S v Cofely Deutschland GmbH,
CANCELLATION No 5941 C (REVOCATION), 2014-09-17.
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gemenskapsvarumérke som tillhorde ett sydafrikanskt foretag. Det
amerikanska bolaget menade att det aktuella ordmirket IMPRESSION, som
var registrerat inom varuklassen for alkoholhaltiga drycker, inte hade varit i
verkligt bruk 1 gemenskapen. Som bevis pa anvindning kunde det
sydafrikanska foretaget bland annat visa att de hade exporterat 6000 flaskor
vin mérkta med varumarket till ett tyskt bolag.

OHIM:s ogiltighetsavdelning inledde med att konstatera att anvdndning 1i
form av import genom en kund kan vara tillrackligt for att uppfylla kravet
pa verkligt bruk om importen kan rittfirdigas kommersiellt. Vidare
papekades att export och import dr normala aktiviteter som krdver
inblandning av minst tva lander, vilket i det aktuella fallet utgjordes av
Sydafrika och Tyskland. Ogiltighetsavdelningen hinvisade darutéver till
ONEL-avgorandet och det faktum att medlemsstaternas territoriella granser
inte har nagon betydelse vid bedomningen av verkligt bruk i gemenskapen.
Déremot framholls att varans eller tjdnstens aktuella marknad ska tas i
beaktande vid provningen. Vidare pédpekade ogiltighetsavdelningen att
anvindningen visserligen inte hade skett 1 sd stor geografisk omfattning.
Déaremot fanns det en intention hos det sydafrikanska foretaget att expandera
sin verksamhet inom den aktuella marknaden. Med anledning av att alla
relevanta omstdndigheter ska beaktas 1 malet, ansdg OHIM:s
ogiltighetsavdelning att kravet pa verkligt bruk var uppfyllt.***

5.5.2 Exempel pa nationellt avgorande

Malet The Sofa Workshop mot Sofaworks Ltd dr ett nyligen avgjort fall dir
en nationell domstol har tolkat ONEL-avgorandet.*® Kiranden i mélet,
bolaget Sofa Workshop, var verksamt inom forsdljning av soffor och andra
mobler och var innehavare av tva gemenskapsvarumérken inom varuklasser
for olika typer av mobler och accessoarer. Bolagets gemenskapsvarumérken
inneholl orden "SOFA WORKSHOP”. Svaranden 1 maélet, fOretaget
Sofaworks, var verksamt inom samma bransch som kédranden. Med
anledning av likheten mellan de bdda bolagens kinnetecken samt att de
verkade pa samma marknad menade Sofa Workshop att Sofaworks gjorde
intrang 1 de tvd ovan ndmnda gemenskapsvarumérkena. Som svar pa
stimningen yrkade Sofaworks 1 ett genkdromél att Sofa Workshops
gemenskapsvarumaérken skulle hidvas da bolaget inte skulle ha gjort verkligt
bruk av varumirkena i gemenskapen. Sofa Workshop medgav att de inte
hade anvint gemenskapsvarumérkena inom alla de varuklasser som
markena var registrerade inom och gick med pa partiell hivning. Sofaworks
menade dock att varumérkena skulle hdvas i sin helhet eftersom Sofa
Workshop endast hade brukat gemenskapsvarumirkena  inom
Storbritanniens grinser. I malet stélldes ddrmed fragan om det ar tillrackligt
att anvianda ett gemenskapsvarumérke i1 en medlemsstat for att uppna kravet
pa verkligt bruk.

243 OHIM:s Cancellation Division, E.&J. Gallo Winery v African Pride Wines (Pty) Ltd.,
CANCELLATION No 9510 C (REVOCATION), 2015-06-25.
246 The Sofa Workshop Ltd v Sofaworks Ltd [2015] E.T.M.R. 37, 29 June 2015.
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Inledningsvis hianvisade domstolen till ONEL-avgoérandet och det faktum att
anvindning 1 en medlemsstat inte nddvandigtvis behdver innebdra hiavning
pa grund av avsaknad av verkligt bruk. I mélet visade Sofa Workshop att de
hade anvint gemenskapsvarumédrkena inom Storbritannien, men de lyckades
aldrig visa att mérkena hade anvénts utanfor landet 1 tillrdckligt stor
utstrickning. Domare Hacon péapekade att det é&r skillnad mellan
bedomningen av verkligt bruk av gemenskapsvarumirken jimfort med
nationella varumérken. Den geografiska utbredningen av bruket har saledes
en langt storre inverkan pd beddomningen av verkligt bruk géllande
gemenskapsvarumérken én vad den har vid samma bedémning av nationella
varumdrken. For att f& behélla ett gemenskapsvarumirke menade domare
Hacon att det krdvs bevis for att varumérket har anvénts 1 syfte att skapa
eller bibehalla marknadsandelar inom den relevanta marknaden for de
aktuella varorna eller tjénsterna. I kravet ligger att marknadsandelarna ska
stracka sig over en del av gemenskapen och didrmed utanfér en enda
medlemsstat. Ett gemenskapsvarumérke ska ddarmed enligt domare Hacon
registreras med intentionen att det ska anvéindas i fler an en medlemsstat och
dédrefter har innehavaren fem ar pa sig att forverkliga intentionen. Slutligen
fastslogs darfor att Sofa Workshops gemenskapsvarumirken skulle héivas
med hénvisning till att médrkena inte hade anvénts i gemenskapen under de
senaste fem aren.**’

5.5.3 ONEL-avgorandets paverkan pa
rattsutvecklingen

Efter EU-domstolens avgorande i ONEL-malet har immaterialrittsexperter
uttalat sig om avgorandets utgdng. Enligt Kur &r det ovisst om ONEL-
avgorandet kommer att ha nagon effekt i praktiken. Hon menar att
rattsutvecklingen pa omradet dr beroende av tva faktorer. For det forsta
menar Kur att det dr ovisst hur stor vikt EU-domstolen kommer att ldgga vid
anvindningens geografiska omfattning. Aven om varumirkesanvindningen
ska ske 1 enlighet med varumarkets grundldggande funktion, sa papekar Kur
att en sadan anviandning utan tvekan skulle kunna uppnds genom en icke-
fiktiv anvindning som sker i relativt liten omfattning. For det andra ar det
omdjligt att gora nagon tydlig bedomning av de praktiska dimensionerna
som &r kopplade till fraigan om de territoriella aspekterna vid beddmningen
av verkligt bruk. Kur framhéller att det kan ifragaséttas hur manga av
dagens registrerade gemenskapsvarumirken som egentligen nar upp till
kraven pa verkligt bruk. Om en stor andel av gemenskapsvarumirkena
endast anvdnds i en mycket liten omfattning kan det enligt Kur tyda pa
brister 1 gemenskapsvarumérkessystemet. Slutligen podngterar hon att
systemet egentligen dr utformat for foretag som dr villiga och har mojlighet
att anpassa sig efter EU:s storlek.**®

7 Ibid.
248 Kur, What Kind of Use is This.

49



Enligt Nutter McClennen & Fish LLP’s Intellectual Property Practice Group
kan det faktum att verkligt bruk ska avgdras efter beaktande av alla
relevanta  omstindigheter  eventuellt minska  populariteten  hos
gemenskapsvarumaérken 1 jamforelse med nationella varumérken. I vart fall
menar organisationen att ONEL-avgorandet kommer att 6ka osdkerheten
kring giltigheten av befintliga gemenskapsvarumérken. Innan eventuella
gemenskapsvaruméarkesansokningar gors bor darfor enskilda foretag tydligt
definiera marknaden dir de planerar att marknadsféra och sélja de aktuella
varorna eller tjdnsterna som varumirket dr kopplat till. Déarefter menar
organisationen att varje enskilt foretag maste forsdkra sig om att skapa eller
bibehélla marknadsandelar pa den aktuella marknaden.**

5.6 Asikter om den uppdaterade
varumarkeslagstiftningen

I kolvattnet av de kommande uppdateringarna av den europeiska
varumdrkeslagstiftningen har det framforts kritik gillande det territoriella
kriteriet som ar kopplat till beddmningen av verkligt bruk. Manga hade
hoppats pa en tydligare lagstiftning. Istillet for att klargéra en gang for alla
vad kriteriet innebdr valde lagstiftaren att helt uteldimna fragor kring det
territoriella kriteriet som kopplas till verkligt bruk. Med anledning av
uteldmnandet har bland annat organisationen European Communities Trade
Mark Association (ECTA) stillt sig fragande till varfor det inte har gjorts
nagra dndringar alls gillande det territoriella kriteriet vid utformningen av
den uppdaterade varumairkeslagstiftningen. ECTA pépekar i ett uttalande att
uteldmnandet av den territoriella fragan endast riskerar att fOrsdmra
forutsebarheten och rittssdakerheten. Vidare menar organisationen att de inte
anser det vara acceptabelt att fragan avgors 1 varje enskilt fall eftersom en
sddan situation endast skapar osikerhet, i synnerhet for SMF>’. Det vore
darfor battre enligt ECTA om den nya varumirkeslagstiftningen antingen
stadgade att anvdandning 1 en medlemsstat &r tillracklig eller att det foreslogs
en annan 16sning.”>' ECTA:s uttalande kan ldsas i ljuset av principen att
skyddsnivan inte ska variera beroende pa medlemsstaternas olika
rattssystem, vilket bland annat fastslogs i de forenade malen Zino Davidoff
och Levi Strauss.”>*

249 Nutter McClennen & Fish LLP’s Intellectual Property Practice Group, Use Requirement
For European Union Community Trademarks Defined By Relevant Market, Mondaq, 2013-
03-22,s. 2.

20 e avsnitt 6.3.5 angdende det territoriella kriteriets paverkan pd SMF.

2! European Communities Trade Mark Association, Reform of the European Trade Mark
system — ECTA’s preliminary comments on the Proposal for a Regulaion of the European
Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the
Community trade mark and on the Proposal for amending the Directive 2008/95/EC to
approximate the laws of the Member States relating to trade marks, Brussels 2013-06-24.
22 EG-domstolens dom i de forenade malen C-414/99 och C-416/99 av den 20 november
2001, Zino Davidoff SA mot A & G Imports Ltd och Levi Strauss & Co. m.fl. mot Tesco
Stores Ltd m.fl., REG 2001, s. I-08691, p. 41 — 42.
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International Trademark Association (INTA) stéller sig, precis som ECTA,
fragande till varfor det territoriella kriteriet inte har klargjorts i forslaget till
den nya varuméirkesforordningen. Organisationen menar att det vore battre
att infora en bestimmelse i1 forordningen som uttryckligen stadgar att
verkligt bruk av ett gemenskapsvarumérke i1 en medlemsstat ska anses
utgora verkligt bruk enligt artikel 15.1 VMFE.*? Diremot menar den
belgiska grenen av organisationen The International Association for the
Protection of Intellectual Property (AIPPI) att den gemensamma
forklaringen som utgavs av radet och kommissionen inte ldngre kan
tillimpas. Istéllet framhaller AIPPI att bedomningen maste goras i varje
enskilt fall.***

Wallberg stiller sig delvis kritisk till forslaget om en ny
varumdrkesforordning och konstaterar att kommissionen satte ribban genom
det uttalande som gjordes 1 det 1 avsnitt 2.5.2 ndmnda pressmeddelandet fran
ar 2013, vilket 16d:

“Det finns inget behov av en stérre 6versyn: grunden for vdrt system gdller
fortfarande. Vad vi siktar pd dr en vilriktad modernisering for att gora
varumdrkesskydd enklare, billigare och mer effektivt. ">

Wallberg konstaterar siledes att forslagen till en ny varumérkeslagstiftning
inte dr forvanande. Vidare menar han att den uppdaterade lagstiftningen
troligen kommer att leva upp till de i pressmeddelandet uttalade mélen, men
fastslar att lagstiftaren kunde ha gjort mer.**’

5.7 MPI:s forslag om samexistens

I MPI:s studie fran ar 2011 papekas att det troligen kommer att uppkomma
situationer 1 framtiden déir det blir nistintill omojligt att rattfardiga
gemenskapsvarumaérken 1 forhdllande till nationella varumirken som senare
har registrerats. Som exempel ndmner institutet situationen dé ett nationellt
varumdrke anvénds 1 ett avldgset omrdde jamfort med det omréde dér ett
visst gemenskapsvarumirke anvénds. I en sadan situation foreligger det
ingen ekonomisk konflikt eftersom innehavarna dr verksamma pa
marknader som ligger langt ifran varandra.

Med anledning av att gemenskapsvarumédrken dr skyddade fran hdvning i
den ovan nimnda situationen, foreslog darfér MPI att det bor inféras en
bestimmelse om samexistens mellan gemenskapsvarumirken och senare
registrerade nationella varumirken.”® Bestdimmelsen skulle vara tillimplig

233 INTA, Comments on the Proposed Revisions to the EU Community Trade Mark
Regulation and Trade Marks Directive, 2013-06-17, s. 13 [cit. INTA, Comments].
234 Annex 1V, s. 27.

23 Wallberg, s. 113.

¢ Buropeiska Kommissionen, Pressmeddelande.

27 Wallberg, s. 114.

28 MPI Study, s. 258.
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ndr ett nationellt varumérke registreras 1 en avldgsen del av gemenskapen,
dar ett tidigare registrerat gemenskapsvarumaérke inte har anvénts under en
lang tid, forslagsvis femton &r.>’ Tidsperioden motiveras med att en
gemenskapsvarumérkesinnehavare bor fa tillracklig tid pa sig att expandera
sitt bruk av varuméirket inom andra delar av EU. Om expansionen inte har
skett inom den angivna tidsramen bor gemenskapsvarumirkesinnehavarens
mojligheter att gbéra invdndningar mot senare registrerade nationella
varumdrken begréansas enligt MPI.

For att bestimmelsen 6ver huvud taget skulle bli tillimplig &r det enligt
institutet nodvéndigt att vissa kriterier uppfylls. Forutom den nidmnda
femtonarsperioden skulle bestimmelsen endast bli aktuell om ett
gemenskapsvarumérke har anvédnts 1 mycket liten omfattning 1 en
forhallandevis avldagsen del av gemenskapen. Saledes skulle anvindning av
gemenskapsvarumérket 1 medlemsstaten dir det nationella varumirket ar
registrerat eller 1 angrdnsande medlemsstater leda till eventuell hdvning av
det nationella varumirket. Det samma géller om gemenskapsvarumérket har
anvénts 1 stora delar av EU. Innehavaren av det nationella varumérket skulle
didrmed inte kunna hédvda att registreringen har skett i god tro, vilket skulle
utgdra ett kriterium fOr att den nationella registreringen ska kunna goras.
Registrering 1 god tro skulle dock uteslutas om den relevanta marknaden for
en aktuell vara eller tjénst anses som liten. Darutdver skulle det krdvas att
innehavaren eller sdkanden till det nationella varumérket konfronterar
gemenskapsvarumérkesinnehavaren och begir bevis pa anvindning
samtidigt som regeln om samexistens aberopas. Om
gemenskapsvarumérkesinnehavaren endast kan visa anvindning 1 en
avligsen del av EU blir det upp till innehavaren av det nationella
varumérket att styrka att den nationella registreringen har gjorts i god tro.**°

I MPIL:s studie var vissa nationella varumérkesbyrdaer och andra
varumdrkesorganisationer positiva till forslaget om samexistens. De menade
att forslaget skulle ge legitimitet till gemenskapsvarumérkessystemet dven
om vissa gemenskapsvarumérken endast anvénds i en liten del av EU:s
territorium. Andra varumérkesorganisationer och nationella
varumdrkesmyndigheter var dock mycket skeptiska mot forslaget och
menade att det skulle riskera varumérkesregistreringar som gors 1 ond tro.
Det skulle i sin tur kunna leda till en fragmentering den inre marknaden.*®!

Bestammelsen om samexistens skulle enligt MPI:s forslag ha inforts 1 den
kommande uppdateringen av varumirkesdirektivet.’*> Dock tycks varken
kommissionen, rédet eller Europaparlamentet ha gjort nagon analys av
forslaget. Aven kommentarer lyser med sin frinvaro. I den slutliga
versionen av det nya direktivet aterfinns inte nagon bestdmmelse om
samexistens sdsom beskrivs ovan.

29 1bid., s. 258.
20 1bid., s. 136 f.
21 bid., s. 134.
22 1bid., s. 235.
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6 Den svenska och europeiska
varumarkesrattens paverkan
pa SMF inom EU

6.1 Generellt om SMF inom EU

Begreppet SMF definieras inom EU i rekommendation 2003/361.°®> De
fraimsta faktorerna for att avgéra om ett foretag klassas som ett SMF adr
antalet anstdllda och antingen omsittningen eller foretagets
balansomslutning.

Foretagskategori | Antal Omsittning Balansomslutning
anstallda

Medelstort <250 <€50m <€43m

Litet <50 <€10m <€10m

Micro <10 <€2m <€2m

Definition av SMF enligt EU:s regelverk’®

SMF representerar 99 % av alla foretag i EU.® Inom varje
kvadratkilometer i unionen beridknas det finnas fem SMF. Under ar 2014 var
ndstan 90 miljoner ménniskor 1 EU anstdllda av SMF, vilket motsvarar 67 %
av det totala antalet anstillda inom hela unionen.*®

Ar 2008 drabbades Europa av den virldsomspinnande ekonomiska krisen,
vilken slog sdrskilt hart mot SMF. Krisen ledde till minskad produktion
immom EU och 3,5 miljoner jobb forsvann inom industrins
produktionssektor.”®” Sverige 4r dock ett av de sju europeiska
medlemsldnder som helt har dterhdmtat sig avseende det totala antalet SMF,
sysselsittningsgraden samt foretagens virde.”*® Med anledning av krisen har

2 Buropeiska unionens officiella tidning, publicerad: 2003-03-20, Kommissionens
rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikrofoéretag samt sma och
medelstora foretag, 2003/361/EG.

24 Buropean Commission, Growth — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and
SMEs, What is a SME?, senast uppdaterad: 2015-11-20,
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-

definition/index _en.htm, (Hamtad: 2015-11-26).

2 Buropean Commission, Growth — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and
SMEs, Entrepreneurship and Small and medium-sized enterprises (SMEs), senast
uppdaterad: 2015-11-20, http://ec.europa.eu/growth/smes/index en.htm, (Hamtad: 2015-
11-30).

2 Buropean Commission, Annual Report on European SMEs 2014/2015 — SMEs start
hiring again, final report, November 2015, s. 3 [cit. European Commission, Annual Report].
27 Buropean Commission, Growth — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and
SMEs, Industrial Policy, senast uppdaterad: 2015-11-20,
http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/index_en.htm, (Hamtad: 2015-11-26) [cit.
European Commission, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Industrial Policy].

28 Buropean Commission, Annual Report, s. 4.
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kommissionen satt en europeisk industriell rendssans som mal, dér
ekonomin d&terigen ska stabiliseras. For att uppnd maélen vidtar
kommissionen olika atgérder, daribland inom kategorin “smart lagstifining
som stédjer industrin” som sirskilt inriktas mot SMF.2® 27

6.2 SMF och EU-rattslig varumarkesratt

6.2.1 Nagot om varumarkens ekonomiska
betydelse for SMF

I september &r 2013 publicerade OHIM en undersokning géllande
immaterialrittsintensiva branscher och dess inverkan pd EU:s ekonomi.””"
Undersokningen visade att varumirken har en viktig och omfattande
ekonomisk paverkan pa europeiska foretag. Nyligen har OHIM publicerat
en uppfoljningsstudie, som till stor del visar vikten av varumérkesskydd for
SMF.?”? Undersdkningen visar att bolag som &r innehavare av varumirken
presterar bdttre dn de foretag som inte har nadgot sadant innehav. Bolag som
4r innehavare av registrerade immateriella rittigheter’” har hogre intikter
per anstilld och kan sdledes betala ut hogre 16ner. Sambanden har visat sig
sarskilt starka gillande SMF,*™* 2> d& SMF som ir innechavare av
immateriella réttigheter néstan har 32 % hogre intikter per anstélld jAmfort
med de som inte &dger immateriella réttigheter 6ver huvud taget.
Motsvarande siffra for stora foretag ligger pa endast 4 %. De generellt sett
storsta intdkterna per anstilld har bolag som é&r innehavare av registrerade
varumirken.”’®

6.2.2 Smaforetagsakten

Som ndmnt 1 avsnitt 2.3 var ett av syftena med inférandet av
gemenskapsvarumérken att erbjuda ett ldtthanterligt och prisvart
varumdrkessystem for SMF som gillde inom hela EU. Teoretiskt sett blev
det dirmed mdgjligt for ett lokalt foretag 1 en medlemsstat att forsvara sig
gentemot ett annat lokalt bolag lokaliserat i en annan medlemsstat.”’” Ett av
de mél som har angetts av kommissionen, dr att stirka och effektivisera

29 Buropean Commission, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Industrial Policy.

7% e vidare avsnitt 6.2.2.

271 OHIM, Intellectual property rights intensive industries.

272 OHIM, Intellectual property rights and firm performance in Europe, s. 16.

23 Exempelvis registrerat varumérkesskydd, ménsterskydd och patent.

27 OHIM, Intellectual property rights and firm performance in Europe, s. 3.

275 Undersdkningen fran ar 2015 ar gjord pa ett representativt urval av mellan 130 000 — 2,3
miljoner foretag i totalt 12 medlemsstater, dock inte i Sverige. Observera att
undersokningen inte tar hinsyn till kvaliteten pa de immateriella tillgdngarna. Se Ibid., s. 5
ff.

7 Ibid., 5. 9.

277 Milenkovic, s. 587.
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foretagens tillgang till immateriella rattigheter, sérskilt gillande SMF.*"® For
att uppna malet upprittade kommissionen en sméforetagsakt ar 2008, vilken
bland annat syftar till att forenkla lagstiftningen och den politiska miljon for
SMF samt undanrdja de aterstiende hinder som stir i vigen for SMF:s
utveckling. Den grundldggande principen i1 akten kallas “Tdnk smaskaligt
forst” och innebdr att SMF ska tas 1 beaktande tidigt under
lagstiftningsprocesser. Principen ska ddrmed skapa SMF-vianlig lagstiftning
inom EU-ritten.””” Som en del av “Tdnk smdskaligt forst”-principen har
kommissionen upprittat ett s& kallat "SMF Test”. Testet analyserar de
eventuella effekter som kan uppsta for SMF i1 samband med antagandet av
ny lagstiftning.”*

I smaforetagsakten lovade kommissionen att varumérkessystemet for
gemenskapsvarumaérken skulle bli mer lattillgangligt for SMF. 1 akten anges
bland annat foljande:

"Kommissionen [...] kommer att gora systemet for gemenskapsvarumdrken
mer tillgangligt, sdrskilt genom att vdsentligt sdnka avgifterna for
gemenskapsvarumdrken, detta som ett led i en overgripande losning av de
finansiella perspektiven for Byrdan for harmonisering inom den inre
marknaden.”*'

Syftet med kommissionens lofte var att SMF skulle fa full tillgang till den
inre marknadens méjligheter.”® For att realisera de atgdrder som angavs i
smaforetagsakten antog radet den 1 december 2008 slutsatser om
upprittande av en rittsakt for smaforetag, till formén for SMF 1 Europa.
Beslutet togs mot bakgrund av den davarande ekonomiska krisen.”*’

Ar 2011 gjorde kommissionen for forsta gingen en Oversyn av
smaforetagsakten. I 6versynen uppger kommissionen att de har gatt igenom
implementeringen av smaéaforetagsakten 1 medlemsstaterna samt pépekar
atgirder som aterstar att vidtas. Dock sdgs ingenting om det 16fte som gavs
gillande underlittandet for SMF att anvdnda gemenskapsvarumirken.”*

"8 Buropean Commission, Growth — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and
SMEs, Intellectual Property, senast uppdaterad: 2015-11-20,
http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/index_en.htm, (Hamtad: 2015-11-
26).

27 Buropean Commission, Growth — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and
SMEs, The Small Business Act for Europe, senast uppdaterad: 2015-11-20,
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-
act/index_en.htm, (Hamtad: 2015-11-26).

80 Buropean Commission, Growth — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and
SMEs, SME Test, senast uppdaterad: 2015-11-20,
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-
test/index_en.htm, (Himtad: 2015-11-29).

281 Sméforetagsakten, s. 13.

*21bid., s. 12 f.

283 Europeiska unionens rad, Pressmeddelande, Konkurrenskraft (inre marknaden, industri
och forskning), 16577/08, Bryssel den 1-2 december 2008, s. 2.

% European Commission, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE
EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, ECONOMIC AND SOCIAL

55



Oversynen har direfter gjorts arligen. Trots de forestdende dndringarna i den
europeiska varumaérkeslagstiftningen sdgs ingenting om
gemenskapsvarumirken i den rapport som utkom for &r 2014 och 2015.%%
Med anledning av den forsta Oversynen uttalade foretrddare for den svenska
organisationen Foretagarna att de vilkomnade en genomgéng av akten.
Dock pépekade de att kommissionen maste borja inse skillnaden mellan
enmansfSretag och bolag som bestar av uppat 250 personer.”*®

6.2.3 SMF och den nya
varumarkeslagstiftningen

Gemenskapsvarumirken och SMF  diskuteras 1 kommissionens
konsekvensanalys som upprittades ar 2013 med anledning av forslaget till
en ny varumdrkesforordning och ett nytt varumirkesdirektiv. I
konsekvensanalysen framhéller kommissionen 16ftet som gavs i
smaforetagsakten &r 2008.°*” Dirutdver papekas att SMF utgdr en
Overvidgande majoritet bland bolag som dr innehavare till
gemenskapsvarumaérken. Vid inférandet av gemenskapsvarumaérkessystemet
var over 35 % av gemenskapsvarumdrkesinnehavarna stora foretag. De
senaste aren har dock SMF stitt for over 95 % av alla Aarliga
registreringar.”*®

SMF ndmns dven 1 flera av forslagen gillande den nya
varumdrkesforordningen. I en tidigare version av forslaget papekas det 16fte
som gavs i sméforetagsakten.”® Loftet nimns dock inte i den senaste
versionen av forslaget som antogs av radet. I forslaget framhélls dock att de
avgifter som betalas till OHIM har berdknats med hénsyn till den
samexistens och det komplement som nationella varumirken utgoér i
forhallande till gemenskapsvarumérken. Avgifterna &r enligt forslaget
dirmed satta bland annat efter storleken pa den marknad som ticks av
gemenskapsvarumirken samt behovet av SMF.**° Berikningen av avgifter

COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Review of the "Small
Business Act" for Europe, /* COM/2011/0078 final */, Brussels 2011-02-23.

85 Se European Commission, Annual Report.

8 Esretagarna, Foretagarna om 6versynen av EU:s Sméforetagsakt: Mer fokus pa de sma
foretagen, publicerad: 2011-02-23,
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2011/02/23/foretagarna-foretagarna-om-
oversynen-av-eus-smaforetagsakt-mer-fokus-pa-de-sma-foretagen.html, (Hamtad: 2015-11-
29).

287 European Commission, Impact Assessment, s. 7.

** Ibid., s. 14.

% Buropeiska Kommissionen, Férslag till Europaparlamentets och rédets férordning om
andring av radets forordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumarken /*
COM/2013/0161 final —2013/0088 (COD) */, s. 1.

2% Council of the European Union, Position of the Council at first reading with a view to
the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark
and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No
40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No
2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade
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kan ses 1 ljuset av radets slutsatser fran maj ar 2007 dér radet papekade att
sdnkningar av avgiften for gemenskapsvarumérkesansokningar maste
avgoras med beaktande av principen om samexistens och det territoriella
kriteriet vid beddmningen av verkligt bruk.*”!

SMF nidmns &dven i1 den slutliga versionen av fOrslaget till ett nytt
varumdrkesdirektiv. 1 forslaget pédpekas att det &ar nodvéndigt att
harmonisera medlemsstaternas lagstiftning ytterligare, bade géllande den
materiella ritten och avseende forfaranderegler. Harmoniseringen gors med
hiansyn till att framja tillvixten och konkurrensen inom EU, sérskilt med
tanke pd SMF. Dirutéver papekas att det dr av stor vikt att sdkerstilla att
registrerade varumirken atnjuter samma skydd inom alla EU:s
medlemsstater.”** Enligt kommissionen kommer SMF vara den grupp som
drar mest nytta av de forestdende dndringarna 1 varuméirkeslagstiftningen.
Forbéttringen bestdr enligt kommissionen av okad tillgdng till
gemenskapsvarumaérkessystemet for SMF, oavsett bolagets storlek, marknad
och geografiska nirvaro.””” ECTA pépekar dock att det kan ifrdgasittas
huruvida ett liberalt gemenskapsvarumérkessystem snarare skapar
konkurrensstdrningar.”**

6.2.4 Samexistens och val av varumarkestyp

Enligt den 1 avsnitt 6.2.1 ndmnda unders6kningen som publicerades av
OHIM ér 2015 dr sannolikheten fyra ginger s& stor att storre fOretag dr
innehavare av immateriella rittigheter jamfort med SMF. Av de stora
foretagen har 40 % registrerade réttigheter, samtidigt som siffran for SMF
endast utgdr 9 %. Vidare visar OHIM:s undersokning att endast 1,3 % av
det totala antalet SMF innehar gemenskapsvarumirken. Dock ar 7,3 %
innehavare av nationella varumirken.””> Gillande samexistens mellan
gemenskapsvarumérken och nationella varumirken anges foljande i
ingressen till den kommande uppdateringen av varumérkesforordningen:

"National trade marks continue nevertheless to be necessary for those
undertakings which do not want protection of their trade marks at Union
level or which are unable to obtain Union-wide protection while national
protection does not face any obstacles. It should be left to each person
seeking trade mark protection to decide whether the protection is sought

Marks and Designs), 2013/0088 (COD), Brussels, 28 October 2015, p. 36, s. 15.

21 Council of the European Union, Financial Perspectives of the Office for Harmonisation
in the Internal Market and the further development of the Community trade mark system. —
Adoption of Council Conclusions, 8905/07 PI 17 + CORI, Bussels, 2007-05-10, s. 3 f.

22 Council of the European Union, Position of the Council at first reading with a view to
the adoption of a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast),
2013/0089 (COD), Brussels, 28 October 2015, p. 8 — 10.

293 Eurpean Commission, Fact Sheet, s. 3.

294 Oker-Blom, Max, ECTA, The European Trade Mark Study And The SME’s, November
2011, s. 4.

25 OHIM, Intellectual property rights and firm performance in Europe, s. 40.

57



only as a national trade mark in one or more Member States, or only as an
EU trade mark, or both. 1296

Redan 1 MPI:s studie frdn &r 2011 uppmirksammades problemet med
SMEF:s val av varumarkestyp 1 samband med diskussioner om samexistens.
Manga storre foretag viljer 1 dagsliget gemenskapsvarumirken framfor
nationella varuméarken. Dock verkar situationen for SMF vara den omvénda,
vilket dr en av anledningarna till att flera nationella varumirkesmyndigheter
forsoker hoja medvetenheten géllande gemenskapsvarumérken.”’ Daremot
anger kommissionen pa sin officiella webbplats att det kan vara béttre for
SMF att registrera nationella varumirken. Kommissionen menar att det

sirskilt giller SMF som inte behover ett skydd som ar “EU-omfattande” **®

Kommissionens instillning redovisas dven i ett faktablad dér det uppges att
SMF foredrar nationella varumairkesregistreringar eftersom de vanligtvis
inte behover varumérkesskydd inom hela EU. Vidare konstaterar
kommissionen att nationella varumairkesregistreringar béttre uppfyller
SMF:s behov.””” Samtidigt har vissa nationella varumirkesmyndigheter
uttryckt en oro for konsekvenserna av en allt for 14g troskel vid registrering
och bibehallande av gemenskapsvarumirken. Om det blir allt for enkelt for
SMF att inneha gemenskapsvarumérken skulle det kunna leda till mycket
firre nationella registreringar.>”’

I MPI:s studie papekas problem med konceptet verkligt bruk i relation till
samexistens. Generellt  sett  fungerar  samexistensen  mellan
gemenskapsvarumarkessystemet och de nationella varumirkessystemen.
Dock menar intresseorganisationer att systemen inte dr vilbalanserade, da
innehavare av réttigheter har blivit uppmuntrade att ansdka om
gemenskapsvarumaérkesskydd utan att egentligen ha intentionen att anvdnda
kannetecknet 1 nagon storre del av EU. For att dterstdlla balansen mellan
systeglglen menar organisationerna att konceptet verkligt bruk maste ses
over.

2% Council of the European Union, Position of the Council at first reading with a view to
the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark
and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No
40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No
2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade
Marks and Designs), 2013/0088 (COD), Brussels, 28 October 2015, p. 6.

27 MPI Study, s. 234.

2% Buropean Commission, Growth — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and
SMEs, Trade mark protection in the EU, senast uppdaterad: 2015-11-20,
http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/trade-mark-

protection/index en.htm, (Hamtad: 2015-11-26).

29 Eurpean Commission, Fact Sheet, s. 2.

39 MPI Study, s. 234.

' Ibid., 5. 32.
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6.2.5 Asikter gallande det territoriella kriteriets
paverkan pa SMF

Gillande det territoriella kriteriets paverkan har det framhallits att SMF blir
séarskilt lidande av nuvarande réttsutveckling. Som ovan nidmnt 1 avsnitt 5.6
har organisationen ECTA wvarit mycket kritisk till utfallet i ONEL-
avgorandet. ECTA:s jurister menar att tolkningen av det territoriella kriteriet
1 artikel 15.1 VMF troligen inte kommer att paverka storre foretag. Daremot
menar ECTA att SMF nu méste tinka om nidr de utformar sin
varumdrkesstrategi, eftersom manga mindre foretag inte har rad att visa
verkligt bruk.

Vidare finns risken att SMF inte uppfyller det territoriella kriteriet om de
aktuella varorna eller tjansterna endast siljs 1 en medlemsstat. Trots EU-
domstolens hallning géllande att det inte ska finnas nagon de minimis-regel
vid bedomningen av verkligt bruk 1 gemenskapen, pdpekar ECTA:s jurister
att det tids nog kommer att uppsta en grins. Den framtida grinsdragningen
blir problematisk eftersom den kan komma att skilja sig mellan olika
medlemsstater och inom olika branscher. Konsekvensen av tolkningen kan
diarmed enligt ECTA bli att SMF 1 dnnu storre utstrickning én forut anséker
om nationella varumirken istillet for gemenskapsvarumirken.’®
Varumirkesorganisationen INTA &r inne pa samma spar och menar att den
nuvarande tolkningen av det territoriella kriteriet resulterar i diskriminering
av SMF. INTA papekar vidare att méanga fOretag har litat pd den
gemensamma  forklaringen som tidigare utgavs av radet och
kommissionen.”®”

Milenkovic menar diremot att det behovs en mer nyanserad debatt angdende
forsoken att gora gemenskapsvarumérken mer attraktiva samt avseende
konkurrensen pa den inre marknaden. Enligt Milenkovic finns det ingen
anledning att ge SMF fortur 1 alla ldgen géllande gemenskapsvarumarken.
Ett varumarke som endast anvdnds pd Malta kan exempelvis hindra ett annat
europeiskt foretag fran &tkomst till gemenskapsmarknaden, eftersom
gemenskapsmérken har en tendens att blockera andra registreringar inom
hela EU.** Anvindning i en medlemsstat gir dirmed enligt Milenkovic
emot syftet med gemenskapsvarumirket sdsom en unionsrittighet. Det
Okade antalet gemenskapsvarumérkesregistreringar skapar i nuldget en
blockerande effekt bédde inom gemenskapen och 1 alla de 28
medlemsstaterna.”®’

392 World Intellectual Property Review, ECTA 2013: lawyers divided over ONEL decision,
publicerad 2013-06-21, http://www.worldipreview.com/news/ecta-2013-lawyers-divided-
over-onel-decision, (Himtad: 2015-12-01).

303 INTA, Comments, s. 13.

304 Milenkovic, s. 600.

% Ibid., 5. 589 f.
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7 Analys

Mot bakgrund av vad som har framkommit i uppsatsen kan initialt
konstateras att bestimmelserna 1 VMF och VMD 1 stort sett ska tolkas pa
samma sétt, trots réttsakternas olika syften. En sadan slutsats bor kunna dras
med anledning av generaladvokat Francis G. Jacobs uttalande 1 mélet LTJ
Diffusion SA mot Sadas Vertbaudet SA samt av praxis frdn EU-domstolen
och Tribunalen dar hénvisningar gors till avgéranden oavsett om
bestimmelser i VMF eller VMD behandlas. Hanvisningar mellan VMF och
VMD har gjorts av EU-domstolen vid flera bedomningar av verkligt bruk,
exempelvis 1 malen Sunrider, Minimax och ONEL. Déarmed bor det enligt
min uppfattning vara klarlagt att de tolkningar som gors av EU-domstolen
och Tribunalen avseende VMF och VMD, sirskilt vid bedomningen av
verkligt bruk, dven géller VML.

Bestammelser om anvindningstvang har som konstaterats uppkommit i
olika varumérkeslagstiftningar efter problem med framforallt defensiva
registreringar. De defensiva registreringarna blockerar och forsvarar for
andra néringsidkare som &r intresserade av ett kinnetecken som é&r identiskt
eller liknar en viss defensivregistrering. Blockering av varuméirken blir
sarskilt problematisk i och med att skyddet kan uppritthdllas under en
obegrinsad tid. Vidare ar den grundliggande principen om att
varumdrkesskydd endast dr befogat 1 den utstrackning som ett kdnnetecken
faktiskt anvénds av stor vikt inom varumaérkesrétten.

Gemenskapsvarumirkets stora framgang har lett till att OHIM har larmat
om oOverfyllda varumirkesregister. Jag menar att det troligen finns ett stort
antal kinnetecken, bade gemenskapsvarumirken och nationella varumairken,
som inte anvinds alls eller som anvénds 1 en mycket liten utstrickning. For
varumirkesinnehavare 4dr chansen stor att fi behdlla oanvinda
varumdrkesregistreringar eftersom kontrollen fran myndigheternas sida ar
begrinsad. Som beskrivits 1 uppsatsen finns det endast ett begrdnsat antal
“bra” kannetecken, som dr ldtta att minnas och wuttala, har hog
penetrationsformaga samt dr fantasibetonade. Mot bakgrund av
gemenskapsvarumérkens snabbt okande popularitet vore det enligt min
mening Onskvdrt att OHIM tog fram statistik Over hur utbred
varumirkesanvindningen faktiskt 4r. A andra sidan kan det vara svért att ta
fram den typen av statistik eftersom foretag troligen helst inte vill svara pa
hur de anvénder sina varumérken.

Vid bedomningen av verkligt bruk har EU-domstolen fastslagit de
grundldggande principerna i Minimax-avgorandet. I malet fastslogs att
begreppet verkligt bruk innebér att ett varumirke faktiskt anvdnds. Saledes
uppfylls inte kravet om anviandningen ar fiktiv och endast gors 1 syfte att
bibehalla rétten till varumirket. EU-domstolen framholl vidare att
anvindningen ska vara forenlig med varumairkets grundldggande funktion,
det vill sdga att identifiera en varas eller tjansts ursprung for vilket
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varumdrket ar registrerat. Dérutover ska anvédndningen ha skett pa
marknaden for de varor och tjénster som varumirket skyddar. Anvéndning
som endast har skett internt godtas dérfor inte. Vid beddmningen av verkligt
bruk ska hédnsyn tas till samtliga omstédndigheter och forhallanden som kan
styrka att mirket faktiskt har utnyttjats kommersiellt. Sadana
omstdndigheter och forhallanden géller séarskilt anvdandning som anses vara
berittigad i den berorda ekonomiska sektorn for att bibehalla eller skapa
marknadsandelar for de aktuella varorna eller tjdnsterna. Déarutover har EU-
domstolen papekat att det &r motiverat att ta hdnsyn till vilken typ av vara
eller tjédnst varje enskilt fall berér, vad som kénnetecknar den aktuella
marknaden samt 1 vilken omfattning och hur ofta mérket har anvénts.

Nar det giller vilken typ av varor eller tjdnster som har anvints fastslog EU-
domstolen i mélet Silberquelle mot Maselli att verkligt bruk inte hade gjorts
1 samband med utdelning av gratisvaror. Domstolen menade att utdelningen
inte var forenlig med varumérkets grundldggande funktion, da market inte
bidrog till att sidrskilja de aktuella varorna frdn andra foretags varor.
Dérutover papekades att varorna inte hade distribuerats i syfte att fora ut
dem pé den marknad for varor och tjdnster som varuméirket var registrerat
for. Avseende tjanster som utfors kostnadsfritt av en ideell forening fastslog
domstolen 1 malet Verein Radetzky-Orden att kravet pa verkligt bruk kan
uppfyllas sé ldnge foreningen anvinder kdnnetecknet for att identifiera och
gora reklam for de varor eller tjénster for vilka mérkena har registrerats.
Kravet anses dock inte uppfyllt om foreningen endast har anvint mérket vid
intern anviandning.

For att nd upp till kravet pa verkligt bruk ar det inte alltid nodvandigt att
bruket dr av kvantitativ betydelse. Den kvantitativa betydelsen belystes i
malen La Mer Technology och Sunrider dir domstolen papekade att det inte
gar att fastsld ndgon de minimis-regel. Mot bakgrund av La Mer
Technology-avgorandet menar jag att det kan diskuteras om inte HD gjorde
en allt for string bedomning 1 det svenska mélet NJA 2005 s. 643, dér det
faktiskt visades att varumérket hade anvints utat mot bolagets kunder. Den
stranga bedomningen gjordes trots att HD hinvisade till La Mer
Technology. Aven Folksam-avgdrandet sticker enligt min mening ut vid
beddmningen av verkligt bruk. I mélet tar den svenska domstolen hansyn till
Folksams storlek, ndgot som inte ska spela ndgon roll vid bedémningen
enligt OHIM:s riktlinjer. Déarutover verkar det som om svensk domstol har
anammat de EU-rittsliga principerna vid bedomningen av verkligt bruk,
sarskilt vid en analys av Folksam-avgoérandet som avgjordes relativt
nyligen.

Bestaimmelsen om anvédndningstvang skiljer sig endast avseende
faststdllande av registreringstidpunkten och det territoriella kriteriet mellan
den svenska och gemenskapsrittsliga varumérkeslagstiftningen. I 3 kap. 2 §
1 st. VML ska det verkliga bruket ha gjorts "i Sverige”, medan artikel 15.1 i
VMF kréver bruk "i gemenskapen”. Det territoriella kriteriet i artikel 15.1 1
VMF behandlades for forsta gangen av EU-domstolen 1 ONEL-avgorandet.
I malet slogs det fast att det territoriella kriteriet endast dr en del av
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beddomningen av verkligt bruk. Begreppet i gemenskapen” 1 artikel 15.1 1
VMF syftar enligt domstolen till att precisera den geografiska
referensmarknaden infér bedomningen av om det foreligger verkligt bruk av
ett gemenskapsvarumaérke.

Vid provningen av det territoriella kriteriet ska bestimmelsens
sammanhang, det system som upprittats genom lagstiftning samt syftena
bakom bestimmelsen beaktas, eftersom artikel 15.1 1 VMF inte nidrmare
preciserar vad som menas. Ett av syftena med VMF édr att motverka de
hinder som de nationella varumirkeslagarna utgér. Diarmed behover
innehavare av gemenskapsvarumirken inte ta hédnsyn till grianser vid
saluforandet av varor och tjdnster inom EU. I ONEL-avgorandet
konstaterade domstolen, mot bakgrund av gemenskapsvarumérkessystemets
syften, att medlemsstaternas territoriella grianser inte ska tillmitas nigon
betydelse vid bedomningen av verkligt bruk vid tolkningen av artikel 15.1 i
VMEF. Istillet ska betydelse ldggas vid marknaden for de varor eller tjdnster
for vilka varumirket &r registrerat. Darmed ska det inte tas hinsyn till rddets
och kommissionens gemensamma forklaring vid beddmningen. Enligt min
mening ar det delvis forstaeligt att domstolen inte anslét sig till rddets och
kommissionens gemensamma forklaring, eftersom den publicerades da
medlemsstaterna var mycket farre till antalet. Daremot har jag forstaelse for
om varumérkesinnehavare har forlitat sig pa forklaringen, vilket bland annat
har pépekats av ECTA. I framtiden finns det darfor enligt min uppfattning
risk for att radets och kommissionens forklaringar inte tas pa allvar.

EU-domstolen uttalade i ONEL-avgorandet att det dr rimligt att forvénta sig
att ett gemenskapsvarumérke anvdnds inom ett storre geografiskt omrade dn
de nationella varumérkena. Diremot framhdller domstolen att bruket inte
behdver vara geografiskt omfattande for att betraktas som verkligt, eftersom
beddmningen dr beroende av den aktuella varans eller tjanstens egenskaper
pa marknaden. Enligt generaladvokat Sharpston skulle en mer begrénsad
omfattning kunna godtas i vissa fall, exempelvis om efterfragan pa en viss
produkt endast finns i ett begridnsat geografiskt omrdde. EU-domstolen
papekade 1 ONEL-avgorandet att det inte gér att faststédlla nagon de minimis-
regel gillande det territoriella kriteriet. En helhetsbeddmning maste darmed
goras 1 varje enskilt fall.

Enligt min mening &r ONEL-avgorandet delvis problematiskt. For det forsta
riskerar avgorandet att tolkas pa olika sdtt av olika domstolar. Som ndmnt i
avsnitt 5.5.2 tog domaren i det nationella malet The Sofa Workshop mot
Sofaworks Ltd hénsyn till medlemsstaternas territoriella gréanser, trots att
EU-domstolen fastslog 1 ONEL-avgorandet att en sddan beddmning &ar
felaktig. Risken med olikformiga avgoranden pépekades redan av den ena
parten 1 malet Sunrider, som framholl att bedomningen av verkligt bruk kan
skilja sig fran fall till fall. Séledes menar jag att det kan ifrdgaséttas om
OHIM:s ogiltighetsavdelning var vél generds i1 malet som berdrde
forsdljning av vinflaskor. Marknaden for forsiljning av vin bor vara mycket
omfattande inom EU. Aven om forsiljningen hade skett pd den tyska
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marknaden, s menar jag att forséljning av 6000 vinflaskor dr mycket ringa i
sammanhanget.

Forutom riskerna med olikformiga avgoranden riskerar nuvarande tolkning
av artikel 15.1 1 VMF enligt min mening att blockera kidnnetecken. I nuldget
skulle exempelvis anviandning i en stad inom EU kunna godtas vid
bedomningen av verkligt bruk, sd ldnge marknaden f6r den aktuella
produkten inte stricker sig utanfor staden. Vidare menar jag att varken EU-
domstolen, Tribunalen, OHIM eller nationell domstol har gjort nagon mer
omfattande undersokning av respektive marknad 1 hittills avgjorda mal. Jag
menar att det vore Onskviart om domstolen analyserade marknaden mer
djupgaende 1 varje enskilt fall for att minska risken for godtyckliga och
olikformiga avgoranden.

Blockering av kdnnetecken skulle dven ske om kravet pa verkligt bruk
uppfylldes vid anvéndning i en medlemsstat. Ett sddant system skulle enligt
min uppfattning vara oréttvist beroende pa i vilken medlemsstat ett foretag
bedriver verksamhet. Som exempel kan tas ett varumérke som endast
anvinds pd Malta jamfort med ett varumérke som anvénds i Tyskland.
Eftersom det ar rimligt att forvinta sig att ett gemenskapsvarumérke
anvinds inom ett storre geografiskt omrade &n ett nationellt varumérke
skulle det betyda att kraven for en tysk gemenskapsvarumirkesinnehavare
skulle stéllas mycket hogre an for en maltesisk
gemenskapsvarumérkesinnehavare. Samtidigt menar jag att det kan anses
mer rattssdkert och forutsebart med ett system didr anvindning i1 en
medlemsstat utgér verkligt bruk 1 gemenskapen. Trots EU-domstolens
tolkning av det territoriella kriteriet i ONEL-avgorandet kommer det enligt
min mening tids nog via praxis att uppstd en grians gillande 1 hur stor del av
EU som ett gemenskapsvarumérke maste anvédndas for att uppna kravet pa
verkligt bruk.

I svensk ritt har det territoriella kriteriet inte behandlats alls vid
beddmningen av verkligt bruk. Daremot krdvs anvéndning i1 en visentlig del
av landet gillande inarbetade varumarken. Det territoriella kriteriet i svensk
ratt dr enligt min uppfattning snarare ett geografiskt kriterium eftersom det
stdr klart inom vilket territorium som varumdrkesanvéndningen ska ske.
Fragan blir istillet 1 hur stor del av det svenska territoriet som
varumdrkesanvindning maste ske for att kravet pa verkligt bruk ska anses
uppfyllt. Vid en jimforelse med EU-rétten kan ndmnas malet Sunrider dér
kravet pé verkligt bruk var uppfyllt, trots att det dldre spanska varumaérket
inte anvéndes 1 en vésentlig del av det spanska territoriet. Samma héllning
framhalls 1 OHIM:s riktlinjer. Jag menar séledes att anvindning i en mindre
del av Sveriges territorium bor vara godtagbar avseende anvéndningskravet
13 kap. 2 § 1 st. VML. Enligt min uppfattning vore det onskvirt om svensk
domstol klargjorde vad som menas med det territoriella kriteriet 1 svensk rétt
da det finns risk for stora skillnader mellan avgdéranden. Trots att bade
ONEL-avgorandet och Sunrider hade avgjorts vid tidpunkten for Folksam-
malet, valde tingsrdtten och hovritten att inte ta upp de territoriella
aspekterna av verkligt bruk. A andra sidan ir det forsteligt att det
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territoriella kriteriet inte behandlas eftersom det endast ror sig om
anvindning 1 Sverige.

Gillande ONEL-avgorandets paverkan pa det territoriella kriteriet 1 3 kap. 2
§ 1 st. VML é&r min uppfattning att avgorandet kan fa en viss betydelse for
svensk rdtt. For det forsta bor svensk domstol behandla det territoriella
kriteriet som en del av beddmningen av verkligt bruk, eftersom EU-
domstolen fastslog att kriteriet inte ska behandlas separat. Darutéver menar
jag att svensk domstol bor lagga mer vikt vid den aktuella marknaden for de
varor och tjénster for vilka ett varumarke ar registrerat.

Vidare ér det enligt min mening inte onskvirt med inférandet av ett krav pa
anvindning 1 en vésentlig del av landet i svensk rétt, eftersom det skulle
drabba nistintill alla svenska bolag, d& 99,9 % utgdrs av SMF. Dérutéver
menar jag att det inte heller dr 6nskvart att infora ett krav pa anvindning i en
vasentlig del av gemenskapen géllande gemenskapsvarumdrken, eftersom
olika produkt- eller tjanstemarknader har olika stor geografisk spridning.
Enligt min uppfattning vore det béttre att anpassa kravet pa anvdndning till
att bruk maéste goras i en betydande del av respektive marknad gillande de
varor och tjanster for vilket varje enskilt gemenskapsvarumirke éar
registrerat for. En saddan anpassning skulle dock troligen inte gynna SMF,
eftersom de ofta verkar lokalt. Anpassningen bor enligt min mening inte
inforas 1 svensk rétt da jag anser att anvindning i en betydande del av
marknaden &r ett for hogt stillt krav pa nationella varumairken.

Problemen med kravet pa verkligt bruk lyftes 1 MPI:s studie fran ar 2011,
diar det konstaterades att begreppet skapar forvirring 1 forhallande till
principen om samexistens. Organisationer har déarfor uppmanat till en
oversikt av kravet pa verkligt bruk och MPI menar att det krdvs flera
andringar pa omradet. Trots uppmaningar sa har kommissionen bortsett fran
problemen 1 forslagen till den nya EU-réttsliga varumérkeslagstiftningen.
Uppmaningarna har frimst kommit fran varumérkesorganisationer som
hogst troligen foretrader en stor del av EU:s SMF. Bland annat har ECTA
och INTA framhallit att de helst ser anvindning i en medlemsstat som
tillracklig. Enligt min mening hade en sadan tolkning givetvis gynnat SMF
eftersom de flesta bolagen endast verkar pa den nationella marknaden.

Mot bakgrund av de fragor som har uppkommit kring SMF och
varumdrkesritten menar jag att det kan diskuteras om den nya EU-réttsliga
varumdrkesregleringen star 1 direkt strid med loftet om att gora
gemenskapsvarumaérkessystemet mer tillgangligt for SMF, vilket gavs av
kommissionen i1 smaforetagsakten ar 2008. Kommissionen verkar dock till
stor del ha siktat in sig pa reducering av ansokningsavgifter vid uppfyllandet
av loftet, vilket de uttryckligen nimner som ett exempel pa atgirder som ska
vidtas for att gora gemenskapsvarumérkessystemet mer tillgéngligt for
SMEF. Jag menar dock att loftet som gavs i1 smaforetagsakten dr mer allmént
hallet och bor saledes innefatta fler dtgarder &n avgiftssankningar. Enligt
min mening finns det en risk for att reducerade ansokningsavgifter leder till
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att fler gemenskapsvarumérkesansokningar gors av SMF som egentligen
endast behover nationellt varumarkesskydd.

Givetvis vill innehavare av varumirkesréttigheter generellt sett att deras
rattigheter ska omfatta ett sa brett skyddsomfing som mojligt. Med
beaktande av att det inte finns ndgon myndighet som regelbundet
kontrollerar om innehavare uppfyller kravet pa verkligt bruk bor det enligt
min mening vara mycket vanligt med registreringar som egentligen inte
uppfyller kravet. Manga gemenskapsvarumérken far siledes ett mer
langtgédende skydd dn vad de egentligen behdver. Risken dr darfor stor att
manga gemenskapsvarumérkesinnehavare Dbetalar for innehav av
gemenskapsvarumérken som inte dr giltiga, eftersom de egentligen inte
uppfyller kravet pd verkligt bruk. Ett sadant faktum skulle kunna visa pa en
stor brist 1 gemenskapsvarumirkessystemet och visar att SMF drabbas
sarskilt hart av EU-domstolens tolkning i ONEL-avgdrandet.

Jag menar att det i och med EU-domstolens tolkning av det territoriella
kriteriet i ONEL-avgorandet finns en risk for att SMF inte ldngre vigar
registrera gemenskapsvarumdrken. Néagot som talar emot dr att
registreringarna och ansokningarna om gemenskapsvarumairken fortsétter att
Oka enligt statistiken. Enligt min mening ar det dock dnnu for tidigt att sdga
hur SMF:s val av varumérkestyp paverkas av ONEL-avgorandet. Effekterna
kan troligen ses forst nir EU-domstolen, OHIM och nationella domstolar
har kommit med fler avgéranden och sédledes skapat en grinsdragning via
praxis, samtidigt som SMF inom EU blir mer medvetna om immateriella
rattigheter.

Gillande smaforetagsakten anser jag att det var ogenomtinkt av
kommissionen att ge ettt lofte om ettt mer tillgdngligt
gemenskapsvarumarkessystem for SMF, sirskilt med tanke pa att SMF
utgdr en sa stor grupp av alla foretag inom unionen. Precis som Milenkovic
papekar, behdvs det enligt min uppfattning en mer nyanserad debatt
angdende forsoken att gora gemenskapsvarumirken mer attraktiva for SMF.
Jag haller dven med om att det inte finns ndgon anledning att ge fortur till
SMF 1 alla lagen gillande gemenskapsvaruméarken. Enligt min mening vore
det bittre att indela SMF 1 sndvare kategorier dn att hdnvisa till en grupp
som utgdr 99 % av EU:s totala antal foretag. Dock mdéste kommissionens
l6fte ses mot bakgrund av den ekonomiska krisen, eftersom
smaforetagsakten utkom vid samma tidsperiod.

Som framkommit 1 uppsatsen dr innehavare av varumdirkesréttigheter mer
framgangsrika én foretag som inte har sadana rittigheter. Numera verkar det
dock som om kommissionen forsoker fa fler SMF att registrera nationella
varumdrken. Exempelvis framhélls det pa kommissionens officiella
webbplats att det kan vara bidttre for SMF att registrera nationella
varumdrken 1 de fall ett foretag inte avser bedriva verksamhet som dr EU-
omfattande. Jag anser dock att uttalandet &r problematiskt eftersom det har
fastslagits att det inte krdvs ndgon EU-omfattande anvidndning for att
uppfylla kravet pa verkligt bruk. Enligt min mening bor det med nuvarande
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reglering inte vara sarskilt svart att na upp till det territoriella kriteriet
genom exempelvis marknadsforing och saluforing via en webbplats. Sa
lange ett bolag har planer pd expandering verkar det vara léttare att uppna
kravet pa verkligt bruk.

Jag menar att det ges dubbla budskap till SMF gillande val av
varumirkestyp. A ena sidan ger kommissionen 16ften om ett mer tillgingligt
gemenskapsvarumérkessystem samtidigt som det hdvdas 1 forslaget till det
uppdaterade varumérkesdirektivet att SMF &r de stora vinnarna avseende
dndringarna oavsett bolagens storlek, marknad och geografiska nirvaro. A
andra sidan hdvdar kommissionen, som ndmnt, att det kan vara béttre for de
SMF som inte siktar pd EU-omfattande anvéndning att registrera nationella
varumdrken, samtidigt som EU-domstolen fastslog att verkligt bruk inte ska
avgoras med beaktande av medlemsstaternas territoriella granser. Jag menar
aven att den nuvarande tolkningen av det territoriella kriteriet i artikel 15.1 1
VMF strider mot syftet med kommissionens 16fte i smaforetagsakten, vilket
var att ge SMF full tillgédng till den inre marknadens mojligheter.

I MPI:s studie framhdll institutet att det bor vara upp till EU-domstolen att
avgora innebdrden av det territoriella kriteriet vid beddmningen av verkligt
bruk. Dock foreslog institutet att det bor inforas en bestimmelse om
samexistens mellan gemenskapsvarumédrken och senare registrerade
nationella varumérken. Forslaget grundade sig pd MPI:s uppfattning att det
kan bli svért att rattfardiga existensen av vissa gemenskapsvarumérken som
endast anvdnds 1 en geografiskt begransad omfattning i1 forhdllande till
senare registrerade nationella varumédrken. Sdledes var forslaget tidnkt att
underlétta och forbittra situationen for SMF. For att bestimmelsen skulle bli
tillamplig menade MPI att det nationella varumairket skulle registreras i god
tro 1 en avlidgsen del av gemenskapen, déir ett tidigare registrerat
gemenskapsvarumaérke inte hade anvénts under femton ars tid. Vidare skulle
innehavaren till gemenskapsvarumérket ha anvént kdnnetecknet i en mycket
liten omfattning.

Enligt min mening skulle MPI:s forslag om samexistens leda till ytterligare
griansdragningssvarigheter. Det skulle exempelvis behova avgoras vad som
menas med anviandning i liten omfattning samtidigt som begreppet i en
avldgsen del av gemenskapen skulle behdva klargdéras. Jag menar att
forslaget riskerar att ge upphov till motstridiga avgoéranden och en dnnu mer
ofbrutsebar lagstiftning gillande kravet pa verkligt bruk. Troligen skulle ett
antagande av forslaget leda till ytterligare fraigor om var olika grénser ska
dras, vilket jag menar bor undvikas 1 sd stor utstrackning som mojligt vid
utformande av lagstiftning. Darutover skulle det enligt min uppfattning vara
svart for innehavaren av det nationella varumérket att hédvda att
registreringen har skett god tro eftersom det idag finns sipass vilutbyggda
sOk- och registreringssystem for de som é&r intresserade av registrering av
varumdrken. Bestdmmelsen skulle didrmed 1 princip aldrig tillimpas i
praktiken. Jag menar dirfor att forslaget troligen inte skulle underlétta for
SMF, @ven om tanken var god. Gillande svenska SMF skulle forslaget dock
ha en fordel eftersom Sverige enligt min mening ligger i en avldgsen del av
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EU. Det skulle dirmed eventuellt vara ldttare for svenska innehavare av
nationella varumarken att hidvda att varuméirket har anvints 1 en avldgsen del
av gemenskapen.

Vidare strider MPIL:s forslag om samexistens mot den grundldggande
principen om samexistens mellan gemenskapsvarumérkessystemet och de
nationella varumérkessystemen. Enligt min mening &r det faktum att
forslaget strider mot en av de grundliggande varumaérkesrittsliga
principerna troligen anledningen till att forslaget inte beaktades alls av
kommissionen. Jag menar att forslaget skulle riskera att ge upphov till fler
situationer dir varumdrken riskerar att forvixlas och ddrmed strida mot
varumadrkesrittens syften.

Forslaget om samexistens skulle dven ge upphov till problem nér en
gemenskapsvarumérkesinnehavare vill expandera sin verksamhet. Det kan
da diskuteras om det &r tillatet for innehavaren av gemenskapsvarumarket
att expandera verksamheten till samma marknad dir innehavaren av det
nationella varumirket verkar. Géllande forslaget om samexistens menar
MPI att varumérkesinnehavare verkar pé skilda marknader 1 och med att de
ar lokaliserade ldng ifran varandra. Jag menar dock att det helt beror pa hur
man definierar marknaden. A enda sidan kan foretag anses vara verksamma
pa samma produktmarknad samtidigt som de & andra sidan kan verka pa
olika lokala marknader. Oavsett hur marknadsbegreppet definieras sa
aterstar det faktum att innehavarna verkar inom EU:s inre marknad.

Som ovan ndmnt har lagstiftaren bortsett fran att fortydliga kravet pa
verkligt bruk 1 den uppdaterade varumaérkeslagstiftningen, trots att bade MPI
och andra organisationer har kravt att dndringar gors. Enligt min mening
vore det alltsd onskvart att klargora marknadens relevans i VMF genom att
infora ett krav pa betydande anvindning inom respektive marknad. Ett krav
pa betydande anvindning bor enligt min mening kunna rittfardigas eftersom
det 1 praxis har fastslagits att det bor stdllas hogre krav pa
gemenskapsvarumérken dn pa nationella varumérken. Jag foreslar séledes
att artikel 15.1 1 VMF utformas enligt foljande:

"Om innehavaren av varumdrket inte inom fem dr efter registrering har
gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumdrket inom en betydande del av
marknaden i gemenskapen for de varor eller tjidnster for vilka det
registrerats, eller om sdadant bruk inte skett inom en period av fem dr i foljd,
ska gemenskapsvarumdrket bli foremal for de sanktioner som bestims i
denna forordning, under forutsdttning att det inte finns skdlig grund for att
gemenskapsvarumdrket inte anvdnts.”

Vidare delar jag MPI:s uppfattning att det adr Onskvért att klargora i
ingressen till VMF att politiska grinser inte utgor giltiga kriterier vid
bedomningen av verkligt bruk. Enligt min uppfattning skulle ett
fortydligande av lagtexten 1 kombination med ett klargérande 1 ingressen
underlétta for SMF vid tolkningen av det territoriella kriteriet i artikel 15.1 1
VMEF.
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8 Slutsatser

Mot bakgrund av vad som har framkommit i uppsatsen och 1 analysen kan
det konstateras att verkligt bruk 1 3 kap. 2 § 1 st. VML framforallt ska tolkas
enligt de principer som har fastslagits i EU-rédtten. Begreppet ska forstés
som en faktisk anvindning som &r forenlig med varumaérkets grundliggande
funktion. Vid beddomningen av om en innehavare har gjort verkligt bruk av
ett varumaérke ska hédnsyn tas till alla relevanta omstdndigheter i varje enskilt
fall. Exempel pd omstindigheter som ska beaktas &r vilken typ av vara eller
tjdnst som berors, vad som kénnetecknar den aktuella marknaden, hur ofta
samt 1 hur stor del av landet som ett varumérke har anvéants. Det territoriella
kriteriet utgor siledes en del av bedomningen av verkligt bruk och ska inte
beaktas separat. EU-domstolen har fastslagit att det inte finns nagon de
minimis-regel, varken vid avgoérandet av anvéindningens kvantitativa
omfattning eller vid bedomningen av det territoriella kriteriet. Vidare har
EU-domstolen fastslagit i ONEL-avgorandet att det territoriella kriteriet i
artikel 15.1 1 VMF ska beaktas utan hiansyn till medlemsstaternas nationella
granser.

Det territoriella kriteriet 1 svensk rétt &r troligen uppfyllt vid anvindning 1 en
del av Sveriges territorium med hadnvisning till Sunrider-mélet. Det éterstar
dock att se om svensk domstol tar upp fragan till provning. Vid
bedomningen menar jag att svensk domstol bor ldgga mer vikt vid
respektive marknad for de varor eller tjanster for vilket ett varumirke ar
registrerat. Troligen anses fragan mindre viktig 1 nationell ritt eftersom det
ar uppenbart inom vilket territorium som varumérkesanviandningen ska ske.
Enligt min mening bor ONEL-avgorandet fa en viss betydelse vid
bedomningen av det territoriella kriteriet 1 3 kap. 2 § 1 st. VML. Svensk
domstol bor behandla det territoriella kriteriet som en del av bedémningen
av verkligt bruk samtidigt som marknaden for de varor och tjanster for vilka
ett varumarke &r registrerat bor fa storre betydelse 1 varje enskilt fall.

Fragan om hur det territoriella kriteriet ska tolkas &r av stor vikt for SMF.
Den nuvarande tolkningen skapar enigt min mening osdkerhet och riskerar
att leda till olikformiga avgoranden beroende pa respektive nationell
domstols tolkning av ONEL-avgorandet. Eftersom verkligt bruk avgors i
varje enskilt fall kan det leda till att SMF foredrar nationella varumirken
istillet for gemenskapsvarumérken. Den nuvarande utvecklingen pekar dock
pa det motsatta. MPI kom aldrig med nédgot forslag pa 16sning gillande hur
det  territoriella  kriteriet ~ bor  tolkas. Dock  foreslogs  att
gemenskapsvarumérken och senare registrerade nationella varuméirken
skulle kunna samexistera om innehavaren av det nationella varumirket hade
gjort registreringen 1 god tro. Dérutover skulle det krévas att innehavarnas
respektive verksamheter var beldgna langt ifrdn varandra och att
innehavaren till gemenskapsvarumérket hade brukat varumirket i en mindre
omfattning de senaste femton aren. Enligt min mening strider forslaget mot
den grundldggande principen om samexistens mellan varumirkessystemen.
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Ett antagande av fOrslaget skulle troligen leda till ytterligare
griansdragningsproblematik och osédkerhet, vilket inte &r onskvart. Forslaget
skulle séledes inte forbittra situationen for SMF.

Jag foreslar att marknadens relevans klargors 1 artikel 15.1 1 VMF och att
det fortydligas 1 ingressen till VMF att politiska grianser inte utgor giltiga
kriterier vid bedomningen av verkligt bruk. Avslutningsvis kan konstateras
att den europeiska lagstiftaren hade kunnat géra mer infér den kommande
uppdateringen av varumirkeslagstiftningen. Andringarna lever delvis upp
till 16ftet som gavs 1 sméaforetagsakten. Regleringen ldmnar dock 99 % av
EU:s foretag i ovisshet géllande kravet pa verkligt bruk. Enligt min mening
bor SMF fortsdttningsvis delas upp och refereras till i undergrupper. Pa sa
sdtt behover inte kommissionen lova allt till alla.

69



Kall- och litteraturforteckning

Litteratur

Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes,
Immaterialrdtt och otillborlig konkurrens, 13:e upplagan, Jure, Stockholm
2013 [cit. Bernitz m f1.].

Bentley, Lionel, Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 4:¢ upplagan,
Oxford University Press, Oxford 2014 [cit. Bentley, Sherman].

Gielen, Charles, Genuine Use of Community Trade Mark: Where?,
European Intellectual Property Review, Issue 1, 2011, s. 48 [cit. Gielen].

Kempas, Tobias, Anvdndningstvang och dndringsomfdang, Nordiskt
Immateriellt Réttsskydd, 2005, s. 135 [cit. Kempas, Anvindningstvang].

Kempas, Tobias, Anvindningstvang och dndringsomfang. En uppdatering,
Nordiskt Immateriellt Raéttsskydd, 2013, s. 559 [cit. Kempas, En
uppdatering].

Korling, Fredric och Zamboni, Mauro, Juridisk Metodldira, Studentlitteratur,
Lund 2013.

Kur, Annette, Dreier, Thomas, European Intellectual Property Law — Text,
Cases & Materials, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2013
[cit. Kur, Dreier].

Levin, Marianne, Ldrobok i immaterialrdtt, 10:e upplagan, Nordstedts
Juridik, Stockholm 2011 [cit. Levin, Ldrobok i immaterialrqitt].

Levin, Marianne, Noveller i varumdrkesrditt, Juristforlaget, Stockholm 1990
[cit. Levin, Noveller].

Levin, Marianne, Varumdrkesparodier och annan lek med andras
kéinnetecken i ljuset av den nya Kodakregeln, SvIT 1992, s. 705 [cit. Levin,
Varumdrkesparodier].

Milenkovic, Neno, Leonard, Genuine use of a Community Trademark. How
to interpret use “in the Community”, Nordiskt Immateriellt Rattsskydd,
2013 s. 586 [cit. Milenkovic].

Nutter McClennen & Fish LLP’s Intellectual Property Practice Group, Use

Requirement For European Union Community Trademarks Defined By
Relevant Market, Mondaq, 2013-03-22.

70



Pihlajarinne, Taina, What is meant by ‘“genuine use” of a trademark?,
Nordiskt Immateriellt Réttsskydd, 2009, s. 332 [cit. Pihlajarinne].

Wallberg, Knud, The European Trademark Reform. An Overview from a
Danish Perspective, Nordiskt Immateriellt Rattsskydd, 2015, s. 107 [cit.
Wallberg].

Forordningar och direktiv

Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumérkeslagar, EGT L 299, 8.11.2008, s. 25 — 33.

Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16
december 2015 for tillndrmning av medlemsstaternas
varumadrkeslagstiftning.

Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424 av den 16
december 2015 om é&ndring av rddets forordning (EG) nr 207/2009 om
gemenskapsvarumérken och av kommissionens forordning (EG) nr 2868/95
om genomforande av rddets forordning (EG) nr 40/94 om
gemenskapsvarumérke samt om upphédvande av kommissionens forordning
(EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrédn for
harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster och
modeller).

First Council Directive to approximate the laws of the Member States
relating to trade marks (89/104/EEC), O.J.11.2.89, No L 40/1.

Kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om
genomforande av  radets  forordning (EG) nr 40/94 om

gemenskapsvarumérke, EGT L 303, 15.12.1995,s. 1 — 32.

Rédets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen
av medlemsstaternas varumairkeslagar, EGT L 40, 11.02.1989,s. 1 — 7.

Réadets forordning (EG) nr40/94 av den 20december 1993 om
gemenskapsvaruméarken, EGT L 11, 14.01.1994, s. 1 — 36.

Réadets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumérken, EGT L 78, 24.3.2009, s. 1 —42.

Svenskt offentligt tryck
Promemorior

Promemorian Forfattningsédndringar till foljd av édndringar 1 EU:s
varumdrkesforordning, Remiss, Stockholm: Justitiedepartementet, 2015-06-

71



25 [cit. Promemorian Forfattningsandringar till f6ljd av dndringar 1 EU:s
varumdrkesforordning].

Propositioner

Kungl. Maj:ts proposition nr 167 ar 1960, Forslag till varumérkeslag m.m.,
Stockholms slott den 30 september 1960.

Regeringens proposition 1992/93:48, Andringar i de immaterialrittsliga
lagarna  med  anledning av  EES-avtalet m.m., Stockholm:
Justitiedepartementet [cit. Prop. 1992/93:48].

Regeringens proposition 2009/10:225, Ny varumdrkeslag och dndringar i
firmalagen, Stockholm: Justitiedepartementet [cit. Prop. 2009/10:225].

Statens offentliga utredningar

SOU 1958:10, Forslag till varumdrkeslag. Betinkande avgivet av
varumdrkes- och firmautredningen. Stockholm: Justitiedepartementet.

SOU 2001:26, Ny varumdrkeslag och dndringar i firmalagen, Stockholm:
Justitiedepartementet.

Ovriga tryckta Killor
Europaparlamentet

European Parliament, Committee on Legal Affairs, Minutes: Meeting of 15
June and 16 June 2015, JURI PV(2015)0615 1, Brussels.

Europeiska kommissionen

Commission of the European Communities, Memorandum on the creation
of an EEC trade mark, adopted by the Comission on 6 July 1976, Bulletin of
the European Communities, Supplement 8/76 [cit. Memorandum].

European Commission, Annual Report on European SMEs 2014/2015 —
SMEs start hiring again, final report, November 2015 [cit. European
Commission, Annual Report].

European Commission, Commission staff working paper, Impact
Assessment, Accompanying document to the Proposal for a regulation of
the European Parliament and of the Council amending Council regulation
(EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark and
the Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council
to approximate the laws of the Member States relating to trade marks
(recast), SWD(2013) 95 final, Brussels 2013-03-27 [cit. European
Commission, Impact Assessment].

72



European Commission, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, ECONOMIC
AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE
REGIONS Review of the "Small Business Act" for Europe,
/*COM/2011/0078 final */, Brussels 2011-02-23.

Eurpean Commission, Fact Sheet, Package to modernise the European
Trade Mark System — Frequenty Asked Questions, Brussels, 2015-04-21
[cit. Eurpean Commission, Fact Sheet].

Europeiska Gemenskapernas Kommission, Meddelande fran kommissionen:
Tank smaskaligt forst. En ”Small business Act” for Europa - KOM(2008)
394 slutlig, Bryssel 2008-06-28 [cit. Smaforetagsakten].

Europeiska Kommissionen, Forslag till Europaparlamentets och rédets
direktiv. om tillndrmningen av medlemsstaternas varumaérkeslagar
(Omarbetning) /* COM/2013/0162 final —2013/0089 (COD) *.

Europeiska Kommissionen, Forslag till Europaparlamentets och radets
forordning om é&ndring av radets forordning (EG) nr 207/2009 om
gemenskapsvarumérken /* COM/2013/0161 final — 2013/0088 (COD) */.

Europeiska Kommissionen, Pressmeddelande den 27 mars 2013,
Varumirken: Kommissionen foresldr enklare tillgang och starkt skydd,
Bryssel [cit. Europeiska Kommissionen, Pressmeddelande].

Europeiska unionens officiella  tidning, publicerad: 2003-03-20,
Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av
mikroforetag samt sma och medelstora foretag, 2003/361/EG.

Joint Statement No 10 regarding Article 15 of Council Regulation (EC)
No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark.

Europeiska radet

Council of the European Union, Financial Perspectives of the Office for
Harmonisation in the Internal Market and the further development of the
Community trade mark system. — Adoption of Council Conclusions,
8905/07 PI 17 + CORI, Bussels, 2007-05-10

Council of the European Union, Position of the Council at first reading with
a view to the adoption of a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to approximate the laws of the
Member States relating to trade marks (Recast), 2013/0089 (COD),
Brussels, 28 October 2015.

Council of the European Union, Position of the Council at first reading with

a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation

73



(EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission
Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No
40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation
(EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the
Internal Market (Trade Marks and Designs), 2013/0088 (COD), Brussels, 28
October 2015.

Europeiska unionens rad, Pressmeddelande, Konkurrenskraft (inre
marknaden, industri och forskning), 16577/08, Bryssel den 1-2 december
2008.

Lagkommentarer

Carlson, Per, Varumirkeslagen (2010:1877), Karnov, kommentaren till 3
kap. 2 §.

Wessman, Richard, Varumaérkeslagen (1 januari 2014, Zeteo), kommentaren
till 3 kap. 2 §.

Max Planck-Institutet

Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition law, Study
on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Munich
2011-02-15 [cit. MPI Study].

Study on the overall functioning of the Trade Mark System in Europe,
Annex IV, Statements of User Organizations, Comments from AIM:
Objectives and monitoring, Invitation to tender n® MARKT/2009/12/D [cit.
Annex IV].

Office for Harmonization in the Internal Market

Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs),
SSC009 — Statistics of Community Trade Marks, 2015-10-05.

OHIM, Intellectual property rights and firm performance in Europe: an
economic analysis, Firm-Level Analysis Report, June 2015 [cit. OHIM,
Intellectual property rights and firm performance in Europe].

OHIM, Intellectual property rights intensive industries: contribution to
economic performance and employment in the European Union, Industry-
Level Analysis Report, September 2013 [cit. OHIM, Intellectual property
rights intensive industries].

OHIM, Riktlinjer for granskning av gemenskapsvarumérken vid kontoret
for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken och monster), Del
C, Invindning, Avsnitt 6, Bevis pd anvéindning, 2014-01-02 [OHIM:s
riktlinjer].

74



Patent- och registreringsverket

Ibrahim, Alia, E-postmeddelande frdan PRV:s kundsupport, 2015-12-01 [cit.
PRV:s kundsupport].

Patent och registreringsverket, Statistikdrsbok 2014 — Immaterialrdtt for
tillvaxt [cit. PRV Statistikarsbok].

Varumdrkesorganisationer

European Brands Association m.fl, Trade mark and design user community
strongly opposes diversion of OHIM funds and calls on EU legislators to
focus on making trade mark reform a success, 2015-04-08.

European Communities Trade Mark Association, Reform of the European
Trade Mark system — ECTA’s preliminary comments on the Proposal for a
Regulation of the European Parliament and of the Council amending
Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and
on the Proposal for amending the Directive 2008/95/EC to approximate the
laws of the Member States relating to trade marks, Bryssel 2013-06-24.

INTA, Comments on the Proposed Revisions to the EU Community Trade
Mark Regulation and Trade Marks Directive, 2013-06-17 [cit. INTA,
Comments].

Oker-Blom, Max, ECTA, The European Trade Mark Study And The
SME’s, November 2011.

WIPO, Standing committee on the law of trademarks, industrial designs and
geographical indications, Recommendation concerning the protection of
marks, and other industrial property rights in signs, on the internet, Geneva,
December 5 to 7, 2001.

Elektroniska killor

Alliance of Liberals and Democrats for Europe group, Press Release,
European Parliament backs key trade mark reform for European businesses
and citizens, http://www.alde.eu/nc/press/press-and-release-news/press-
release/article/european-parliament-backs-key-trade-mark-reform-for-
european-businesses-and-citizens-46480/, (Hamtad: 2015-12-18) [cit.
Alliance of Liberals and Democrats].

Ekonomifakta, Foretagens storlek, senast uppdaterad: 2015-10-21,
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-
struktur/, (Himtad: 2015-12-06).

75



European Commission, Growth — Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Entrepreneurship and Small and medium-sized
enterprises (SMEs), senast uppdaterad: 2015-11-20,
http://ec.europa.eu/growth/smes/index _en.htm, (Hdmtad: 2015-11-30).

European Commission, Growth — Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Industrial Policy, senast uppdaterad: 2015-11-
20,  http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/index_en.htm, (Hamtad:
2015-11-26) [cit. European Commission, Industry, Entrepreneurship and
SMEs, Industrial Policy].

European Commission, Growth — Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Intellectual Property, senast uppdaterad: 2015-
11-20,

http://ec.europa.eu/erowth/industry/intellectual-property/index en.htm,
(Hamtad: 2015-11-26).

European Commission, Growth — Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, SME Test, senast uppdaterad: 2015-11-20,
http://ec.europa.eu/erowth/smes/business-friendly-environment/small-
business-act/sme-test/index_en.htm, (Hamtad: 2015-11-29).

European Commission, Growth — Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, The Small Business Act for Europe, senast
uppdaterad: 2015-11-20, http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-
environment/small-business-act/index en.htm, (Hidmtad: 2015-11-26).

European Commission, Growth — Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Trade mark protection in the EU, senast
uppdaterad: 2015-11-20, http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-
property/trade-mark-protection/index _en.htm, (Hamtad: 2015-11-26).

European Commission, Growth — Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, What is a SME?, senast uppdaterad: 2015-11-
20, http://ec.europa.eu/erowth/smes/business-friendly-environment/sme-
definition/index _en.htm, (Hamtad: 2015-11-26).

European Council, Trade marks reform: Council adopts position at first
reading, publicerad: 2015-11-10,
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/10-trade-
marks-reform-council-adopts-position-first-reading/, (Himtad: 2015-11-28).

European Council, Trade marks reform: Council confirms agreement with
Parliament, publicerad 2015-06-10,
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/10-trade-
marks/, (Himtad: 2015-10-28).

76



European Council, Trade marks reform: Presidency secures provisional
agreement, publicerad 2015-04-21,
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/21-trade-
marks-reform-presidency-secures-provisional-agreement/, (H&dmtad: 2015-
10-28).

Europeiska unionen, EU:s medlemslénder (anslutningsar),
http://europa.eu/about-eu/countries/index sv.htm, (Hdmtad: 2015-10-07).

Foretagarna, Foretagarna om Oversynen av EU:s Sméforetagsakt: Mer fokus
pa de sma foretagen, publicerad: 2011-02-23,
https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2011/02/23/foretagarna-
foretagarna-om-oversynen-av-eus-smaforetagsakt-mer-fokus-pa-de-sma-
foretagen.html, (Hamtad: 2015-11-29).

Kur, Anette, What Kind of Use is This? — Open Question Aften

ONEL/OMEL, publicerad 2013-09-26,

http://www.iprinfo.com/julkaisut/iprinfo-

lehti/lehtiarkisto/2013/IPRinfo 3 2013 eng/en GB/What Kind of Use is
This/, (Hamtad: 2015-11-24) [cit. Kur, What Kind of Use is This].

Lansforsakringar Skane, About Lansforsékringar,
http://www.lansforsakringar.se/skane/om-oss/in-english/, (Hémtad: 2015-
11-26).

Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs),
eSearch plus, registreringsnummer: 002622082,
https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/50/n1=MarkVerbal
ElementText&v]1=ONEL&01=AND&c1=IS&sf=ApplicationNumber&so=a
sc, (Hamtad: 2015-12-04).

Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs),
The Office, https://oami.europa.eu/ohimportal/en/the-office, (Hamtad:
2015-10-07) [cit. OHIM, The Office].

Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs),
Vanliga fragor, https://oami.europa.eu/ohimportal/sv/ctm-general-
questions#1.4, (Hamtad: 2015-12-18).

Patent- och registreringsverkets webbplats: www.prv.se, Svensk
Varumirkesdatabas, Registreringsnummer 5422258.

Veckans Affarer, Virldens mest virdefulla varumarken,

http://www.va.se/nyheter/2015/05/27/varldens-10-mest-vardefulla-
varumarken/, (Hamtad: 2015-10-05).

77



World Intellectual Property Review, ECTA 2013: lawyers divided over
ONEL decision, publicerad 2013-06-21,
http://www.worldipreview.com/news/ecta-2013-lawyers-divided-over-onel-
decision, (Hdmtad: 2015-12-01).

World Trademark Review, European Parliament approves European
trademark reform package,
http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?e=2b498112-
cb13-4ca9-8931-9¢55b3866cd1, (Hamtad: 2015-12-18).

Bildkillor

Bild 1:

Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs),
The Office, https://oami.europa.eu/ohimportal/en/the-office, (Hamtad:
2015-10-07).

Bild 2:
Patent och registreringsverket, Statistikarsbok 2014 - Immaterialrdtt for
tillvaxt, s. 13.

Bild 3:
Patent och registreringsverket, Statistikarsbok 2014 - Immaterialrdtt for
tillvaxt, s. 15.

Bild 4:
Patent- och registreringsverkets webbplats: www.prv.se, Svensk
Varumirkesdatabas, Registreringsnummer 321915.

Bild 5:
Patent- och registreringsverkets webbplats: www.prv.se, Svensk
Varumirkesdatabas, Registreringsnummer 539.

Bild 6:
Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes,

Immaterialrétt och otillborlig konkurrens, 13:e upplagan, Jure, Stockholm
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Rattsfallsforteckning

Nationella avgoranden

Avgoranden fran Hogsta domstolen

NJA 1983 s. 875 (Agrivet)

NJA 1991 s. 23 (Gatt)

NJA 1991 s. 619 (Big Mac)

NJA 2001:265 (Spotlight)

NJA 2004 s. 624 (Sony)

NJA 2005 s. 643 (Entelcard)

NJA 2006 s.7 (Blockbuster)

Hovrittsavgoranden

Svea hovritt 27.10.1981, NIR 1984 s. 133 (ICA)

Svea hovritt 20.05.1983, NIR 1984 s. 119 (Golden Line)

Svea hovritts dom av den 8 april 2014 i mal nr T 289-13 (Folksam)
Tingsrdttsavgoranden

Stockholms tingsritts dom av den 7 december 2012 i mél nr T 12057-11.
Ovriga dokument frdn svensk domstol

Hogsta domstolens protokoll vid tillstindsprovning 1 mal T 2441-14 den 2
februari 2015, Stockholm, Aktbilaga 11.

Avgoranden frin EU/EG-domstolen

EG-domstolens dom 1 de forenade malen C-414/99 och C-416/99 av den 20
november 2001, Zino Davidoff SA mot A & G Imports Ltd och Levi
Strauss & Co. m.fl. mot Tesco Stores Ltd m.fl., REG 2001, s. I-08691.

EG-domstolens dom av den 11 mars 2003 1 mal C-40/01, Ansul BV mot
Ajax Brandbeveiliging BV, REG 2003, s. [-02439 [cit. Minimax C-40/01].
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EG-domstolens dom av den 20 mars 2003 1 mal C-291/00, LTJ Diffusion
SA mot Sadas Vertbaudet SA, REG 2003, s. I-02799.

EG-domstolens dom av den 27 januari 2004 i méal C-259/02, La Mer
Technology Inc. Mot Laboratories Goemar SA, REG 2004, s. I-01159 [cit.
La Mer Technology C-259/02].

EG-domstolens dom av den 11 maj 2006 1 mal C-416/04 P, The Sunrider
Corp. mot OHIM, REG 2006, s. [-04237 [cit. Sunrider C-416/04 P].

EG-domstolens dom av den 14 juni 2007 i mél C-246/05, Armin Haupl mot
Lidl Stiftung & Co. KG, REG 2007, s. 1-4673 [cit. Armin Haupl mot Lidl
Stiftung C-246/05].

EG-domstolens dom av den 9 december 2008 1 mal C-442/07, Verein
Radetzky-Orden mot Bundesvereinigung Kameradschaft “Feldmarschall
Radetzky”, REG 2008, s. [-09223 [cit. Verein Radetzky-Orden C-442/07].

EG-domstolens dom av den 15 januari 2009 1 mal C-495/07, Silberquelle
GmbH mot Maselli-Strickmode GmbH, REG 2009, s. I-00137.

EU-domstolens dom i de forenade malen C-236/08 och C-238/08 av den 23
mars 2010, Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton
Malletier SA, Google France SARL mot Viaticum SA och Luteciel SARL
(C-237/08) och Google France SARL mot Centre national de recherche en
relations humaines (CNRRH) SARL m.fl., REU 2010, s. 1-02417.

EU-domstolens dom av den 12 juli 2011 1 mal C-324/09, L’Oréal SA m.fl.
mot eBay International AG m.fl., REU 2011, s. I-06011.

EU-domstolens dom av den 19 december 2012 i mal C-149/11, Leno
Merken BV mot Hagelkruis Beheer BV, ECLI:EU:C:2012:816 [cit. ONEL
C-149/11].

Avgoranden fran Tribunalen/Forstainstansriitten

Forstainstansrittens dom av den 14 juli 2005 1 mal T-126/03, Reckitt
Benckiser (Espafia) SL mot OHIM, REG 2005, s. 11-02861.

Forstainstansrittens dom av den 24 november 2005 i mal T-135/04, Gtk AG
mot OHIM — BUS Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH, REG
2005, s. 11-04865.

Forstainstansriattens dom av den 8 december 2005 1 mal T-29/04, REG

2005, s. II-05309, Castellblanch SA mot OHIM - Champagne Louis
Roederer SA.
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Forstainstansrittens dom av den 23 februari 2006 1 mal T-194/03, 11 Ponte
Finanziaria SpA mot OHIM — Marine Enterprise Projects, REG 2006, s. II-
00445.

Forstainstansrittens dom av den 30 november 2009 i mal T-353/07, Esber
SA mot OHIM - Coloris Global Coloring Concept, REG 2009, s. I1-00226.

Tribunalens dom av den 17 februari 2011 1 mal T-324/09, J&F Participacdes
mot harmoniseringsbyran, REU 2011, s. I1-00024.

Forslag till avgoranden — EU/EG-domstolen

Forslag till avgérande av generaladvokat Jacobs foredraget den 17 januari
2002 i mal C-291/00, LTJ Diffusion SA mot Sadas Vertbaudet SA, REG
2003, s. 1-02799.

Forslag till avgorande av generaladvokat Eleanor Sharpston, foredraget den

5 juli 2012 1 mal C-149/11, Leno Merken BV mot Hagelkruis Beheer BV,
ECLI:EU:C:2012:816.

Avgoranden frain OHIM

ILG Limited mot Crunch Fitness International Inc, Case 1168/2005-4, den
30 augusti 2007.

Pan American World Airways, Inc. mot LOGOSHIRT Textil GmbH & Co.
KG, Case R 855/2007-4, den 14 maj 2008.

OHIM:s Cancellation Division, e-Boks A/S v Cofely Deutschland GmbH,
CANCELLATION No 5941 C (REVOCATION), 2014-09-17.

OHIM:s Cancellation Division, E.&J. Gallo Winery v African Pride Wines
(Pty) Ltd., CANCELLATION No 9510 C (REVOCATION), 2015-06-25.

Utlindska nationella avgoranden och beslut

Avgoranden

Laboratoires Goemar SA v. La Mer Technology Inc. [2005] EWCA Civ
978.

Beneluxbyran for immateriell 4ganderétt, avgérande av den 15 januari 2010
1 mal No. 2004448, Leno Merken B.V. mot ONEL Trademarks.
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The Sofa Workshop Ltd v Sofaworks Ltd [2015] E.T.M.R. 37, 29 June
2015.

Beslut
Beschikking,  Gerechtshef 's-Gravenhage, Afdeling civiel recht,

Zaaknummer: 200.057.983/01, beschikking van 2 april 2012 inzake Leno
Merken B.V. tegen Hagelkruis Beheer B.V., 2013-04-02.
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