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Summary

Through research in legal acts, legislative history, judgments, and doctrine
this paper presents the requirements protection for product trough trademark
laws and through the Swedish Marketing Act. The thesis also raises the
matter of the complication of legal force which might arise from the new
possibility of petitioning for another product packaging to be banned from
the market and action for damages with regards to trademark legislation and

Swedish Marketing Act in the same trial.

Judgments in the respective legal field makes it clear that elements such as
word- or figurative marks, color and shapes are important when examining
distinctiveness and risk of confusion. The examination of distinctiveness of
a product packaging is based on the general impression of the product
considering the different elements. Risk of confusion must be assessed when
a trademark is used without consent of the trademark proprietor or to stop a

registration of a similar sign.

To assess if a product packaging is unlawful in its close resemblance to
another packaging in relation to the 14 § Swedish Marketing Act there are
requirements for distinctiveness, reputation and risk of confusion. The
Swedish Marketing Court previously never assessed trademark criteria
when deciding if a packaging is unlawful in relation to the Swedish
Marketing Act. However, in recent judgments trademark criteria has been a
part of the assessment. There remain differences between the two
legislations such as the purpose of the legislation and how the assessment of

the criteria is made.

The ability to petition for the removal of a competitor’s product packaging
in the same litigation also raises the question of legal force. Previously a
judgment based on trademark legislation would not hinder a new litigation

based on the Swedish Marketing Act. In the government bill leading up to



the new court they express that legal force should not hinder the possibility
of two different litigations. With requirements set out in doctrine in

procedural law legal force might be applicable. This should be clarified by
the courts in the future.



Sammanfattning

I uppsatsen behandlas hur skyddet for forpackningsutstyrslar ser ut idag i
varumaérkesratten och marknadsforingsratten. Genom réattsdogmatisk metod
redogors for hur skyddet ser ut i dagsléget och vilka avvaganden som
behover klargoras avseende rattskraft med hansyn till den nya

domstolsordningen.

Med belysning i praxis ar det tydligt att element s som ord- och
figurmarken, farg och form tas in i bedémningen for sarskiljningsformaga
och forvaxlingsrisk. | varumarkesratten stalls krav pa sarpragel och antingen
registrering eller inarbetning for att fa skydd for sin produktférpackning.
Om forpackningsutstyrseln har sarskiljningsférmaga bedoms vid en
helhetsbeddmning av de olika elementen. Forvaxlingsrisk ska bedémas vid
misstankt intrang eller for att forhindra en ny registrering av ett liknande
tecken.

I beddmningen om en forpackningsutstyrsel utgér en vilseledande
efterbildning enligt 14 § MFL ska den ursprungliga férpackningsutstyrseln
ha sérpragel, vara kant och det ska foreligga forvéaxlingsrisk mellan de tva
forpackningarna.

Tidigare har Marknadsdomstolen inte tagit stallning till varuméarkesintrang,
och kanneteckenrattsliga fragor har inte handlagts vid denna domstol. I nya
avgoranden tar de dock héansyn till varumaérkesrattslig praxis, och i de nya
Patent- och marknadsdomstolarna finns mojlighet att véacka talan om bade
marknadsréatt och varumarkesréatt. De tva lagarna har inte samma syfte och
bedoms fran vad som kan ses i praxis inte helt pd samma sétt. Det foreligger

alltsa fortfarande skillnader i skyddet.

Att bedémningen av de tva aktuella skydden for produktutstyrslar handlaggs

gemensamt vacker aven fragan om rattskraft. Tidigare har det inte bedomts



foreligga rattskraft sa som litispendens och res judicata nar ett mal har
avgjorts om efterbildning med anledning av att de avgjorts i tva olika
domstolsordningar. Forarbetet till den nya Patent- och marknadsdomstolen
uttrycker att rattskraft inte ska hindra majligheter till tva separata
rattegangar avseende det marknadsrattsliga skyddet och det
varumarkesrattsliga skyddet. Men med anledning av att réattskraftslaran dven
kan omfatta alternativa grunder ar fragan om rattskraft inte klarlagd och bor

fortydligas i framtida praxis.
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som varit till stod for mig under studietiden. Forst och framst vill jag tacka
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1 Inledning

1.1 Introduktion

Relationen mellan immaterialratten och marknadsrétten har intresserat
manga jurister genom aren.! Denna uppsats ror relationen sarskilt mellan
varumarkesratten och marknadsrétten i relation till skydd for efterbildning
av forpackningsutstyrslar. Med forpackningsutstyrsel avses en saregen
utstyrsel av en varas forpackning. Detta omfattar inte bara férpackningens
form utan dven andra designelement som aterfinns pa férpackningen.
Sadana designelement kan vara farg, figurer eller ordmarken.? Skyddet for
forpackningsutstyrslar i Sverige &r inte begransat till det immaterialrattsliga
skyddet. Det finns &ven ett férbud mot vilseledande efterbildningar i 14 §
MFL. Av flera anledningar &r det aktuellt att underséka mojligheterna for en
naringsidkare att hindra konkurrenter fran att kopiera en
forpackningsutstyrsel. | sina sista tvd domar avseende vilseledande
efterbildning gjorde Marknadsdomstolen uttryckliga referenser till
varumarkesratten, trots att de i manga tidigare mal uttryckt att de inte tar
stallning till immaterialrattsliga fragor. Det har dven instiftats en ny
domstolsordning pa omradet dar Patent- och marknadsdomstolarna ska
kunna handlagga marknadsrattsliga och immaterialrattsliga fragor
gemensamt. Patent- och marknadsdomstolen har i en dom fort in
varumarkesrattsliga bedémningsgrunder for att bedéma rekvisiten i 14 §
MFL.

! Se exempelvis Bernitz, Ulf ”Marknadsforingslagen och kinneteckensskyddet” NIR 2-
3/1975 s. 179-209, Nordell, Per Jonas (2003). Marknadsrattens goodwillskydd. Stockholm:
Mercurius, Hellstadius, Asa (2016). Immaterialratt och marknadsratt: ur praktiskt
perspektiv. 1. uppl. Stockholm: Wolters Kluwer, Examensarbete av Lina Eriksson
Vilseledande efterbildning - Ett obehovligt skydd mot kopiering? 2003 Lund,
Examensarbete av Jessica Karlstrom Relationen mellan varumarkes- och
marknadsféringslagen — en dverblick av processordningen 2013 Lund.

2 Nationalencyklopedin, forpackningsutstyrsel.
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lang/forpackningsutstyrsel
hamtad den 6 augusti 2017.



Med anledning av ovanstaende omstandigheter ar det relevant att sétta
varumaérkesratten och forbudet mot vilseledande efterbildningar i 14 8 MFL
i relation till varandra. Fragan om ny praxis, dar varuméarkesrattsliga
Kriterier tas med i beddmningen, férandrar det marknadsrattsliga skyddet &r
hogst intressant for naringsidkare som vill hindra andra fran att kopiera

deras forpackningsutstyrsel.

De manga likheterna satter aven ett annat problem i fokus. Nar de behandlas
i samma domstolsordning uppstar fragan om rattskraft ska hindra
naringsidkare fran att yrka pa forbud for konkurrenter att efterbilda deras
forpackningsutstyrsel i tva separata processer. For bade en karandepart och
svarandepart ar det viktigt att veta om en fraga slutligt avgjorts. Om en talan
avseende exempelvis varumarkesintrang avgjorts och det finns mojlighet att
paborja en andra process om efterbildning i strid mot 14 § MFL avseende
samma forpackningsutstyrsel mellan samma parter s tillkommer bade
arbete och kostnader. Fragan om rattskraft ska galla mellan sadana fragor
har lyfts i bland annat lagforslaget till inforlivandet av Patent- och
marknadsdomstolen. Men &r fragan tillrackligt utredd? Ar detta oklart i
relation till den nya domstolsordningen innebér detta att fragan om rattskraft
kan komma att bli knivig att applicera med tanke pa de likheter och

skillnader som finns mellan skydden for forpackningsutstyrsel.

1.2 Syfte och fragestallningar

Syftet med denna uppsats &r att utreda hur en naringsidkare kan hindra andra
fran att efterbilda deras forpackningsutstyrsel enligt varumarkesratten och
marknadsrétten. Uppsatsen ska ge en dverblick av vad som géller i svensk
ratt avseende vilseledande efterbildning i marknads- och varumarkesréatten.
Vidare syftar uppsatsen till att granska den nya praxis som kommit fran
Marknadsdomstolen och Patent- och marknadsdomstolen for de skilda

formerna av skydd for forpackningsutstyrslar.

Uppsatsen syftar &ven till att undersoka om det faktum att de nya Patent-

och marknadsdomstolarna ger mdjlighet att samla mal i en rattegang och om



det darfor behdvs ytterligare fortydligande avseende mojlighet till
successiva eller parallella rattegangar avseende efterbildning av

forpackningsutstyrsel.

De fragestallningar som uppsatsen behandlar &r:

1. Vad har en forpackningsutstyrsel for skydd enligt
varumarkeslagstiftningen?

2. Hur ser forbudet mot vilseledande efterbildningar av
forpackningsutstyrslar i 14 8 MFL ut, med sérskild hansyn till ny
praxis med hanvisning till varumarkesrétt i bedémningen av
rekvisiten i 14 § MFL?

3. Ar det tillrackligt utrett om de nya Patent- och marknadsdomstolarna
kommer att hindra majligheten att fora tva processer med anledning

av mojligheten till gemensam handlaggning?

1.3 Metod och material

Fragestallningarna besvaras med hjalp av lagstiftning, lagforarbeten, praxis
fran domstolar och juridisk doktrin. Utredning sker alltsa genom en
rattsdogmatisk metod.® Fragestéllning 1 och 2 behandlar hur réttslaget ar
idag, de lege lata. | besvarandet av fragestallning 3 blir det en mer
framatblickande diskussion avseende problem som kan uppkomma i

framtiden, de lege ferenda.*

Hur utredningen har skett i relation till angreppssattet av kallorna har
varierat mellan uppsatsens olika delar. Da en stor del av rattsutvecklingen
for bade varumarkes- och marknadsratten sker genom praxis belyses
skyddet pa dessa omraden till stor del genom hénvisning av de rattsregler
som framkommit i praxis. EU-domstolen har som roll att ”sikerstélla att lag

och ritt f6ljs vid tolkning och tillimpning av fordragen” enligt 19.1 FEU.

3 Se Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.) (2013). Juridisk metodlara. 1. uppl. Lund:
Studentlitteratur, s. 21.
4 1bid. s. 36.

10



EU-domstolen ska meddela férhandsavgoranden av tolkningsfragor fran
nationella domstolar gallande férdragen och rattsakter fran unionens
institutioner, organ eller byraer enligt art. 19.3 FEU och art. 267 FEUF.
Darfor spelar praxis fran EU-domstolen en viktig roll for varuméarkesratten,
som bygger pa forordning och direktiv. EU-domstolens tolkning spelar dven
en roll for tolkningen av 14 § MFL, men annu har praxis avseende de
bestdammelser som denna uppsats ror varit begransad. Ett fall avseende
forpackningsutstyrsel eller de artiklar i direktiven 14 § MFL genomfor
verkar efter eftersokning i doktrin och EU-domstolens databas inte finnas.
Svensk praxis blir darfor viktigt for tolkningen. Marknadsdomstolen har i
sin stallning som specialdomstol haft en prejudicerade roll. Detta innebar att
det med basis i praxis fran Marknadsdomstolen gar att utrona vad som &r

géllande ratt pd det marknadsrattsliga omréadet.>

| delen om varumarkesratt, dar praxis ar EU-domstolen varit centralt, har
urvalet av genomgangen praxis framst skett med utgangspunkt i kallor som
EUIPO guidelines®, Kurs och Dreier bok’ samt Levins bok® och
hanvisningar dari till rattsfall frin EU-domstolen. Att anvanda flera olika
larobdcker har ett varde for att beldgga att nar en dom &r tongivande for
beddémningen av en sarskild aspekt, och for att se till att sarskilt viktiga
domar inte forbises i uppsatsen. Dessa kéllor har i kombination med
varandra gett en bra introduktion till den praxis som finns. Vidare har
ytterligare fordjupning och urval av praxis skett genom kedjesokning.

Kedjesokning innebér att referenserna som finns i en text leder till mer

% Nordell s. 27.

¢ Se Guidelines for examination of European Union trademarks, European Union
Intellectual Property Office (EUIPO), Part B Examination, Section 4 Absolute grounds for
refusal, Chapter 3, Non-distinctive trade marks (Article 7(1)(b) EUTMR), 1 februari 2017,
Guidelines for examination of European Union trademarks, European Union Intellectual
Property Office (EUIPO), Part B Examination, Section 4 Absolute grounds for refusal,
Chapter 4, Descriptive trade marks article 7(1)(c) EUTMR, 1 februari 2017 samt
Guidelines for of European Union trademarks, European Union Intellectual Property Office
(EUIPO), Part C, Opposition 1 februari 2017.

" Kur, Annette & Dreier, Thomas K. (2013). European intellectual property law: text, cases
and materials. Cheltenham: Edward Elgar.

8 Levin, Marianne (2011). Larobok i immaterialratt: upphovsratt, patentratt, monsterratt,
kanneteckensratt i Sverige, EU och internationellt. 10 Stockholm: Norstedts juridik och 11
uppl. Stockholm: Wolters Kluwer. (bada upplagorna har anvants da den 11 uppl. utkom
under tiden uppsatsen skrevs.)

11



material.® Ytterligare domar av vikt har da hittats genom EU-domstolens
referenser till aldre avgéranden. Avseende EUIPO guidelines ska det
uppmarksammas att detta ar en icke-bindande soft law-kéalla som utgor
interna riktlinjer for myndigheten. Trots att de &r av icke-bindande karaktar
sa ar EUIPO skyldiga att félja dessa bestammelser med hansyn till
likabehandlingsprincipen.'® Darfor 4r det hogst relevant att behandla detta
for information om hur EUIPO beddmer de varumarken som kan registreras.
| vissa fall, framforallt gallande exemplifiering s& har referens gjorts till
EUIPO med en notering att de har hanvisat till ett sarskilt rattsfall. Detta har
gjorts nar jag inte kunnat anvanda mig av primarkallan (domen) da dessa

inte funnits tillgangliga pa svenska eller engelska.

For urvalet av praxis avseende den marknadsrattsliga delen har
lagkommentarer fran Levin! och Bernitz m.fl. bok!? utgjort en viktig
ingang i praxis. Att dessa har valts som en introduktion till praxis ar dels pa
grund av forfattarnas status som professorer och att de uppdaterats under
aret och omfattar darfor dven praxis fran de senaste aren. Aven i delen om
marknadsratt, precis som i delen om varumaérkesratt, har kedjesokning varit
viktigt i processen for att finna material. Marknadsdomstolen har ofta
referenser till tidigare relevant praxis i sina domar. Den storsta delen av
uppsatsens redogorelse av vilseledande efterbildning ar baserad pa
Marknadsdomstolens &ldre praxis. I avsnitt 5.1 kommenteras om denna
praxis fortfarande &r att se som rattskélla och ska foljas. Med stod i den nya
praxis som anges i kapitel 4 kommer jag av flera anledningar fram till att de

aldre domarna fortfarande har varde som rattskéalla.

For ny praxis som kommit fran Patent- och marknadsdomstolen, dar jag

redogor for Moroccanoil, ska noteras att detta &r det enda fall jag k&nner till

® Sandgren, Claes (2015). Rattsvetenskap for uppsatsforfattare: &mne, material, metod och
argumentation. 3., [utk. och rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik s. 99.

10 Hettne, Jorgen & Otken Eriksson, Ida (red.) (2011). EU-réttslig metod: teori och
genomslag i svensk réttstillampning. 2., omarb. uppl. Stockholm: Norstedts juridik s. 47.
1 L evin, Marianne Marknadsforingslag (2008:486) 14 §, Lexino, 30 december 2016.

12 Bernitz, UIf & Lars Pehrson & Jan Rosén & Claes Sandgren (2017). Immaterialratt och
otillbérlig konkurrens. 14., [rev.] uppl. Stockholm: Jure.

12



som finns idag. | kontakt med Patent- och marknadsdomstolen har de
angivit att det inte finns mojlighet att soka efter domar via lagrum, och
darfor har de inte gjort eftersokningar utéver de rubriker domarna har i
domstolens system. Det finns alltsa méjlighet att det finns fler rattsfall
avseende vilseledande efterbildning fran Patent- och marknadsdomstolen
vilka jag inte kunnat tillga.

Eftersom de nya Patent- och Marknadsdomstolarna &nnu inte domt i ett mal
avseende kumulation av mal som ror vilseledande efterbildning och
varumarkesratt har forarbeten och doktrin utgjort grunden i uppsatsens sista
del. Ekelof m.fl.23 samt Westbergs'* bécker har legat till grund for

beskrivningen av litispendens och negativ rattskraft.

1.4 Avgransingar

Pa grund av uppsatsens begransade omfattning har avgransningar varit
nddvéndiga. De 6vriga immaterialratterna, dvs patent-, monster- och
upphovsréttens forhallande till forpackningsutstyrsel kommer inte att
redogoras for, eftersom det ar det speciella forhallandet mellan
varumarkesratt och 14 § MFL som star i fokus. P4 samma satt belyses inte

andra marknadsforingsrattsliga bestammelser.

Varumérkesréattens skydd &r vidstrackt och darfor har vissa aspekter av
varumarkesratten valts ut for behandling som &r centrala fér bedémningen
av om en forpackningsutstyrsel kan tillerkdnnas skydd.
Sarskiljningsférmagan hos ord- och figurelement, tredimensionella
varumarken och farger har belysts da detta ar delar av designen som é&r

sarskilt relevanta.

13 Ekel6f, Per Olof & Pauli, Mikael & Edelstam, Henrik (2015). Rattegang. H. 2. 9., omarb.
och rev. uppl. Stockholm: Norstedts juridik samt Ekel&f, Per Olof & Bylund, Torleif &
Edelstam, Henrik (2006). Rattegang. H. 3. 7., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik.

14 Westberg, Peter (2013). Civilrattskipning. 2., rev. och utok. uppl. Stockholm: Norstedts
juridik.
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Med hansyn till uppsatsens begransade omfang ar det inte heller mojligt att
gora en utredning av om det foreligger identitet i den mening som far
rattskraft avseende vilseledande efterbildning och varumarkesintrang for
forpackningsutstyrsel. Att ingaende beskriva och analysera den nu radande
rattskraftslaran skulle bli for omfangsrikt. Darfor tas det inte stéallning till
om det foreligger identitet, utan problematiseras enbart kring de
rattskraftsproblem som kan uppsta for fall gallande forpackningsutstyrslar i
och med den nya domstolsordningen. Eller med andra ord, uppsatsen
redogor for vad som skrivits om rattskraft i relation till den nya domstolen
och tar stéllning till om det i nuldget inte &r klarlagt om skydden for
efterbildning i réttskraftslig mening &r samma sak. Uppsatsen behandlar i

denna del negativ rattskraft och litispendens, och inte positiv rattskraft.

1.5 Disposition

| kapitel 2-4 beskrivs forutsattningarna for férpackningsutstyrslars skydd.
Forst redogors for varumarkesratten och sedan marknadsrétten. Den praxis
dar Marknadsdomstolen och Patent- och marknadsdomstolen refererar till
varumarkesratten i sin bedémning av rekvisiten i 14 8 MFL har placerats i
ett eget kapitel, kapitel 4. Detta for att tydliggora de eventuella skillnader
som framkommit i denna praxis till skillnad fran den &ldre praxis som utgor
grunden for redogorelsen i kapitel 3. Det som framkommer i dessa delar
ldggs som grund for den analys som gors i kapitel 5. | kapitel 5 reflekteras
det 6ver om den nya praxis som framkommit forandrar det skydd en
forpackningsutstyrsel har enligt 14 8 MFL och skillnaderna mellan skydden
i de tva rattsordningarna. Har besvaras uppsatsens tva forsta

fragestallningar.

Den tredje fragestallningen besvaras i kapitel 6. Dar redogors for den nya
domstolsordningen i relation till den gamla, moéjligheten till kumulation av
mal, begreppen litispendens och negativ rattskraft och slutligen en
kommentar om behovet av ytterligare klargorande. | kapitel 7 sammanfattas

uppsatsens slutsatser.
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2 Varumarkesrattsligt skydd for
forpackningsutstyrslar

2.1 Lagstiftningen

Varumarkesratten &r idag i princip fullharmoniserad inom EU. Mgjlighet
finns bade att registrera ett nationellt och internationellt varumarke hos
Patent- och registreringsverket enligt 1 kap 6 8 och 5 kap VML. Ett
europeiskt varumarke kan registreras hos EUIPO enligt art. 6
varumarkesfaérordningen. Ett europeiskt varumarke galler sa som ett

nationellt varumarke enligt art. 16 varumarkesférordningen.

Avseende lagstiftningen som varumarkesskyddet grundar sig i finns pa EU-
niva varumarkesforordningen till vilken det gjorts tillagg som tradde i kraft
2016.%° | samband med detta kom &ven ett nytt direktiv® vilket ska vara
inforlivat i nationell lagstiftning den 14 januari 2019.1” Med anledning av
detta framarbetas ett svenskt lagforslag som foreslés trada i kraft 2019.%8
Den nu géllande svenska varumarkeslagen genomfor 2009 ars
varumarkesdirektiv.® Lagen har dven en stark internationell pragel med
hansyn till internationella 6verenskommelser s som Pariskonventionen,

Madridprotokollet, TRIPs-avtalet och Singapore-konventionen.?

15 Se Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015
om andring av radets forordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumarken och av
kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 om genomférande av radets férordning (EG) nr
40/94 om gemenskapsvaruméarke samt om upphédvande av kommissionens férordning (EG)
nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byran for harmonisering inom den inre
marknaden (varumérken, monster och modeller).

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

17 1bid. art. 54.

18 Se SOU 2016:79.

19 Se Prop. 2009/10:225.

20 1bid. s. 74-77.
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2.2 Tecken som kan utgoOra ett varumarke

Gallande EU-varumarken ar det mojligt for alla tecken som kan aterges i
registret pa ett satt som klart och tydligt visar foremalet som énskas
registreras som varumarke, forutsatt att de har sarskiljningsférmaga.?* I den
svenska lagstiftningen ar det fortfarande ett krav att tecknet utéver
sarskiljningsformaga ska kunna representeras grafiskt enligt 1 kap 4 § VML.
| fallet med forpackningsutstyrslar pa dem bor det inte vara nagot problem
att uppfylla kravet for att foremalet klart och tydligt ska visas eller

representeras grafiskt da det kan representeras genom en bild.

En forpackningsutstyrsel kan bade utgora ett tredimensionellt varumarke?
och innehalla flertalet olika varumarken. Tar man exemplet en burk med
Pepsicola mots vi av flera olika varuméarken. Bland annat &r ordet PEPSI &r
ett varumarke?®, den rodvitbla cirkelfiguren &r ett figurvaruméarke®* och
kombinationen av ordet PEPSI i ett sarskilt typsnitt och symbolen &r ett
sammansatt figurmarke.? Ett varumarke kan ocksa besta av ett eller flera
element. Ordet PEPSI utgor ett element. Men ett varumarke kan ocksa besta
av flera element. Ett tredimensionellt varuméarke, s som en forpackning,
kan ha sjalva formen som ett element, men &ven andra delar av designen sa
som farg, ord och figurer som &r synliga kan utgora element som ger varan
sarpragel.? Om ett element inte kan registreras ensamt och det finns
uppenbar risk att det kan uppsta ovisshet om vad ensamratten for
varumarket omfattar, sa kan det elementet uttryckligen undantas fran

skyddet i registreringen enligt 2 kap 12 § VML.

21 Se punkt 8 varumarkesférordningen.

22 Se vidare avsnitt 2.5.3.2 Tredimensionella varumarken.

23 EU-varumarket PEPSI, Registreringsnummer: 004616819 Registreringsdatum: 2006-09-
1.

24 Det finns flera olika figurer men en av dem &r EU-varumarket Registreringsnummer:
011727856 Registreringsdatum: 2013-08-21.

%5 For en av versionerna se EU-varumarket Registreringsnummer: 011734357
Registreringsdatum:; 2013-08-21.

% Se EUIPO Guidelines, Part B Examination, Section 4 Absolute grounds for refusal,
Chapter 3, Non-distinctive trade marks (Article 7(1)(b) EUTMR), s. 19.
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2.3 Varumarkets funktion

Varumarkets framsta funktion ar ursprungsgaranti. Ett varumarke ska
kunna sarskilja ett foretags varor och tjanster fran ett annat foretags. For att
detta ska kunna sékerstallas maste rattighetsinnehavaren skyddas mot
konkurrenter som vill dra nytta av varumarkets stallning och anseende.?’
Varumarken har dven andra funktioner sa som att garantera varorna eller
tjansternas kvalitet och kommunikations-, investerings- och
reklamfunktioner. Skadas nagot av varumarkets funktioner har

rattighetsinnehavaren maojlighet att utdva sin ensamritt.?

2.4 Varumarkets ensamratt, skydd mot
forvaxlingsbara marken

Varumarkesinnehavarens ensamratt framgar av 1 kap 10 8 VML. En central
princip &r att ingen annan far bruka ett tecken som &r identiskt eller
forvaxlingsbart med varumarket. Ensamréatten hindrar dven andra fran att
registrera ett nytt forvaxlingsbart varumarke om det &r identiska varor och
tjanster eller om dessa &r sa lika att det kan skapa férvéxling hos
allménheten. For k&nda varumérken kan skyddet &ven tdcka andra typer av
varor ”om anvédndningen av tecknet utan skilig anledning drar otillborlig
fordel av eller &r till forfang for varumarkets sarskiljningsformaga eller
renommé.”%® Ett varumarke anses som tillrackligt kant for att tillerkannas
sadant skydd nar det ar kant for en betydande andel av den allmanhet som

berdrs av de varor eller tjanster som ticks av varumirket.”°

27 Se skal 8 varumarkesdirektivet och C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew
Reed. EU:C:2002:651 p. 48-50.

28 Se C-487/07 L'Oréal SA, Lancome parfums et beauté & Cie SNC och Laboratoire
Garnier & Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd och Starion International Ltd.
EU:C:2009:378 p. 58 och 65.

29 Se art. 5.2 varumarkesdirektivet.

30 Se C-375/97 General Motors Corporation mot Yplon SA. EU:C:1999:408, punkt 26.
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2.4.1 ldentitet mellan marken

Det framgar ur 1 kap 10 8§ VML 1 st att att det kan foreligga identitet mellan
tva tecken. Identitet mellan marken tolkas restriktivt®! och det anses
foreligga identitet mellan “ett tecken och ett varumérke nér det forstndimnda
utan vare sig andringar eller tillagg efterbildar samtliga bestandsdelar av det
sistndmnda.”3? Eftersom man tar hénsyn till “en normalt informerad samt
skiligen uppmérksam och upplyst genomsnittskonsuments perspektiv’’3
som har en bleknande minnesbild sa kan ett avbildat varuméarke med
avvikande sma detaljer anda uppfylla kravet identiskt om detaljerna undgar
konsumentens blick.3* Foreligger identitet &r tecknen alltid

forvéxlingsbara.®®

2.4.2 Forvaxlingsrisk

| de fall da det inte foreligger identitet mellan markena maste en bedémning
goras for att klarlagga om det finns en forvéaxlingsrisk. En sadan bedémning,
som ar en helhetsbedémning, gors med hansyn till bland annat: hur ként
kannetecknet dr pa marknaden; det anvanda eller registrerade varumarkets
associationer; graden av likhet mellan det registrerade varumarket och
tecknet; vilken typ av vara eller tjanst det handlar om.3® Med férvaxlingsrisk
menas att det foreligger en risk att allmanheten tror att varorna kommer fran
samma foretag eller foretag med ekonomiska band till varandra.®” Ju storre
sarskiljningsforméga varumarket har desto storre ar risken for forvaxling.®
Vanligtvis delas beddmningen av forvaxlingsrisk upp i markeslikhet och

varuslagslikhet.

31 Se C-291/00 LTJ Diffusion SA mot Sadas Vertbaudet SA. EU:C:2003:169, p. 50.

%2 |bid. p. 51.

33 Se C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV.
EU:C:1999:323, p. 26.

34 Se C-291/00 LTJ Diffusion p. 52-54.

% Se Levin, Larobok i immaterialratt 10 uppl. s. 452.

3 Se C-251/95. SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport EU:C:1997:528, p. 22.
37 Se C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p. 17.

38 Se C-251/95. SABEL, p. 24.

39 Se Levin, Larobok i immaterialratt 11 uppl. s. 461.
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Mérkeslikheten bedéms enligt tre viktiga principer. Den forsta ar principen
om helhetsintrycket. Konsumenten l&gger oftast inte mérke till varumérkets
enskilda detaljer, utan uppfattar det som en helhet.*> Den andra principen &r
principen om den bleknande minnesbilden. Konsumenterna ser inte
varumarkena samtidigt, utan far forlita sig pa det minnesintryck de har
sedan tidigare.*! Principen for differentierad bedémning ar den tredje
principen, som innebér att inte alla varumarken ska bedémas lika. Det ska
beddmas efter varans art och kdparens egenskaper. Kundernas medvetenhet
kan ha betydelse pa bland annat det sétt att kunderna vid kop av vissa
sorters varor antas ha en hogre kunskapsgrad. Ett exempel pa detta &r om det
ar en medicinsk produkt dar omséattningskretsen bestar av lakare,

farmaceuter och slutanvéndare eller om det géller dyra mérkesvaror.*2

Det spelar ocksa roll vilken typ av varumarke fragan galler vid
beddmningen av markeslikhet. For ett ordmarke eller kombinerat ord och
figurmarke blir ljud- och synbild avgérande. Aven ordets betydelse kan
spela roll.*® For figurer sd avgransas motiv- eller innehallsskyddet snévt och
markets rent konkreta utformning ar vad som fastes storst vikt vid.**
Géllande sammansatta varumarken ska beddmningen inte féstas enbart vid
en del av market, varumarkena ska undersokas som helhet.** Det kan dock
vara sd att vissa delar har en storre betydelse fér bedomningen. EU-
domstolen har uttalat att det ar viktigt att tanka pa att en
genomsnittkonsument eventuellt kan uppfatta vissa av ett sammansatt
varumarkes delar som det mer bestandiga intrycket och darfor uppfatta ett
ekonomiskt band mellan ett sammansatt varumarke och ett varumarke som
ar likt ett av elementen i detta sammansatta varumarke. Da foreligger

forvaxlingsrisk.*®

40 Ibid. s. 466.

41 Se Levin, Larobok i immaterialratt 11 uppl. s. 467 samt C-342/97 Lloyd Schuhfabrik
Meyer, p. 17..

42 |bid. s. 468.

3 Ibid. s. 469.

4 1bid. s. 471-772.

5 1bid. s. 471.

46 Se C-120/04 Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH.
EU:C:2005:594 p. 29-31.
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Som ndmnts tas inte bara hansyn till mérkenas likhet utan &ven till
varuslagslikhet. Da forvaxlingsrisken bedoms utifran en helhetsbedémning
vilket betyder att en storre markeslikhet kan uppvéaga en mindre
varuslagslikhet.*” Varans art, anvandning och tilltdnka konsumenter &r
faktorer som spelar in vid helhetsbeddmningen av varuslagslikhet.*® Att
varumarket ar kant och har en hog sérskiljningsformaga ska beaktas nar

berérd myndighet bedémer varuslagslikhet.*°

2.5 Varumarkets sarskiljningsférmaga

2.5.1 Allmant om sarskiljningsférmaga

I 1 kap 5 8 VML definieras sérskiljningsforméaga som ’[e]tt
varukannetecken ska anses ha sarskiljningsformaga om det kan skilja varor
eller tjanster som tillhandahalls i en naringsverksamhet fran dem som
tillhandahalls i en annan.” Det definieras dven i 1 kap 5 8 VML vad som inte
kan registreras och ha sarskiljningsformaga. Detta innefattar sarskilt nar
tecknet bara bestar av vad som blivit en sedvanlig beteckning for varan och
varans egenskaper som till exempel art, kvalitet, vérde eller geografiska

ursprung.

Sarskiljningsformagan av ett marke avgors vid en helhetsbeddmning.°
Sadan beddmning gors baserad pa kannetecknets helhetsintryck, med
hansyn till de mest framtradande och sarskiljande bestandsdelarna. Detta
eftersom en genomsnittskonsument oftast inte koncentrerar sig pa
varumarkets detaljer utan ser varumarket som en helhet.>! Nar det bara 4r en
liten skillnad fran vad som &r sedvanligt i branschen sa har inte tecknet en

sarskiljningsformaga. Ett kannetecken har sérskiljningsformaga nar det

47 Se C-39/97. Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc., tidigare Pathe
Communications Corporation. EU:C:1998:442 p. 17.

“8 Ibid. p. 23.

49 1bid. p. 24.

50 Se Carlsson, Per Varumarkeslag (2010:1877) kommentaren till 1 kap 5 §, Karnov, 15
maj 2017, p. 22.

51 Se C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer p. 26.
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kraftigt skiljer sig fran normen i branschen. Da uppfyller tecknet sitt
huvudsakliga syfte vilket ar att fungera som ursprungsangivelse.>2

Sarskiljningsformagan for ett varuméarke bedéms utifran de varor och
tjanster som avses i registreringar och hur dessa upplevs av konsumenter.
Bedomningen sker “utifran den uppfattning som en normalt informerad
samt skaligen uppmaérksam och upplyst genomsnittskonsument av
ifragavarande varor eller tjanster kan tankas ha.”>® Det ska tas hansyn till att
genomsnittskonsumenten oftast inte kan jamfora de olika varumérken som

finns direkt, utan maste forlita sig pa en bleknande minnesbild.>*

2.5.2 Inneboende och forvarvad
sarskiljningsférmaga

Ett kanneteckens sarskiljningsformaga kan vara antingen inneboende

sarskiljningsformaga eller forvarvad sarskiljningsformaga. Ett varumarke

som inte &r deskriptivt eller alluderande har normalgrad av inneboende

sarskiljningsformaga. En hogre grad av sarskiljningsférmaga an

normalgraden maste bevisas av varuméarkesrattsinnehavaren.>®

Uppfyller ett kannetecken i sig sjalv inte de krav som stélls pa
sarskiljningsformaga i 1 kap 5 § 2 st VML sa kan varumarket anda
registreras i det fall det uppnatt sarskiljningsférmaga genom anvandning
enligt 1 kap 5 § 3 st VML. Fran det vagledande malet avseende forvérvad
sarskiljningsforméaga Windsurfing Chiemsee®® sa har kriterier for
myndigheters bedémning av kédnnetecken med férvarvad
sarskiljningsformaga framkommit. En samlad bedémning ska goras av den
berdrda myndigheten.>” Andra faktorer att ta hansyn till &r ”den

marknadsandel som varumarket innehar, hur ofta, hur lange och pa hur stort

52 Se C-218/01 Henkel KGaA. EU:C:2004:88, p. 49.

53 |bid. p. 50.

54 C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer p. 26.

%5 EUIPO guidelines Part C, Opposition, s. 5

56 Malet som avses ar Forenade malen C-108/97 and C-109/97. Windsurfing Chiemsee
Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mot Boots- und Segelzubehor Walter Huber and
Franz Attenberger. EU:C:1999:230.

57 |bid. p. 49.
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geografiskt omrade detta varumarke har brukats, hur stora investeringar som
har gjorts for att salufora det, den andel av omsattningskretsen som tack
vare varumarket kan ange att varan kommer fran ett visst foretag samt
yttranden fran handelskammare och andra yrkessammanslutningar.””*® Om
villkoret for forvarvad sarskiljningsformaga ar uppfyllt kan dock inte
faststallas enbart baserat pa allménna och abstrakta uppgifter som
exempelvis bestamda procentsatser.>® Den berdrda myndigheten ska pa
grund av uppgifterna som framkommit faststélla att forvarvad
sarskiljningsformaga foreligger om de anser att den berdrda
omsattningskretsen, eller atminstone en betydande andel av den, tack vare
varumirket kan ange att varan kommer fran ett visst foretag”®. For att
underlatta beddmningen, om den ar sarskilt svar, kan en konsumentenkat

goras om anviandning av konsumentenkater &r i enighet med nationell ratt.®*

| Lindt®? bedémde EU-domstolen frégan om sérskiljningsforméaga saknades
och det darfor fanns hinder for registrering som EU-varumaérke vilket
bedoms enligt varumarkesforordningen. | malet ansag EU-domstolen att en
guldférpackad chokladkanin med ett rétt band med bjéllra pa saknade
sarskiljningsformaga da vart och ett av elementen och dven helheten som
sadan saknade ursprunglig sarskiljningsformaga. Detta bland annat pa grund
av att guldfargade kaniner och dven band med bjallror var vanliga i
branschen. De grafiska delarna sa som égon och morrhar var heller inte
tillrackliga for att ge sarskiljningsformaga. 1 enlighet med art. 7.1 b
varumarkesforordningen fick kdnnetecknet darfor inte registreras som
varumarke.®® Chokladkaninen anségs inte heller ha forvarvad
sarskiljningsformaga enligt art. 7.3 varumarkesforordningen da Lindt inte
lyckats bevisa kvantitativt att varumarket hade forvarvat

sarskiljningsforméga efter anvandning i hela unionen.®* | domen

58 |bid. p. 51.

59 |bid. p. 52.

% |bid. p. 52.

61 |bid. p. 53.

62 Malet som avses ar C-98/11 P. Chocoladefabriken Lindt & Springli AG mot Byran for
harmonisering inom den inre marknaden EU:C:2012:307.

%3 Ibid. p. 11-19 samt 43-44.

5 |bid. p. 63.
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framkommer en viktig avgransning, det kravs inte att bevis for forvéarvad
sarskiljningsformaga ska laggas fram for varje medlemsstat. Det ar dock sa
att EU-varumarket har en enhetlig karaktar och ska darfor inte enbart grunda
sig pé en eller ndgra enstaka enskilda nationella marknader.%® For svenska
nationella varumarken racker det med att de ar inarbetade inom det aktuella

omréadet i landet.5®

2.5.3 Sarskiljningsformaga for olika element

2.5.3.1 Ord- och figurelement

Ord- och figurelement &r vanliga typer av varumérken som &r del av
forpackningsutstyrslar. For ordmarken kan sarskilt papekas att vad som ar
eller har kommit att bli en sedvanlig beteckning for den aktuella produkten
inom branschen eller vardagligt sprakbruk kan inte registreras som
varumarken enligt 1 kap 1 § 2 punkten VML. Ord som har bristande
sarskiljningsformaga enligt 1 kap 5 § 1 punkten VML kan inte heller
registreras da de beskriver varans egenskaper. Bristande
sarskiljningsformaga har aven en positiv, lockande eller funktionell term
ensamt eller i kombination endast med ett deskriptivt ord. Sadana termer bor
enligt EUIPO nekas registrering.®’ Detta géller dven forkortningar av
deskriptiva termer, Exempelvis eco for ekologisk eller medi fér medicinska
produkter.® Det finns dock undantag fran detta. Banker och tidningar ar tva
exempel dér deskriptiva ord kan godkannas som varumérken. Anledningen
ar att konsumenterna &r vana vid att kdnna igen en kombination av
deskriptiva ord som ursprungsangivelser till ett sarskilt foretag.®® Nar ord
saknar sarskiljningsformaga pa ett EU-sprak innebér detta att det inte kan

registreras som EU-varumarke. Det ar mojligt att registrera sadana ord som

& Ibid. p. 62.

% Se vidare nedan under avsnitt 2.6 Inarbetat varumarke.

7 Ibid, s. 3.

8 EUIPO Guidelines, Part B Examination, Section 4 Absolute grounds for refusal, Chapter
3, Non-distinctive trade marks (Article 7(1)(b) EUTMR), s. 3-4 som refererar till bland
annat 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197 och 12/07/2012, T-470/09, Medi,
EU:T:2012:369.

9 EUIPO guideines, Part B Examination, Section 4 Absolute grounds for refusal, Chapter
4, Descriptive trade marks article 7(1)(c) EUTMR,, s. 23-24.
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ett nationellt varumarke i ett land d&r befolkningen inte talar det aktuella
spraket.”

For figurmérken kan inledningsvis noteras att grundlaggande enkla
geometriska former kan inte f& varumarkesskydd.”* Figurer som beskriver
eller ar lankade till den typen av vara som saluférs pa grund av varans natur
kan inte registreras som varuméarke om det inte &r tillrackligt stiliserat.
Exempelvis har en bild pa kohud inte hog sérskiljningsformaga for
mjolkprodukter” och en réd mugg pé en badd av kaffe avbildad pa ett
kaffepaket har 1ag sarskiljningsformaga.” Att det har en Iag
sarskiljningsformaga behover emellertid inte betyda att det inte anses gora
intryck pa konsumenterna. En réd mugg mot bakgrunden av ett kaffepaket
som en del av ett varumérke ansags i ett fall vara en icke forsumbar del av

helhetsintrycket.”

2.5.3.2 Tredimensionella varumarken

Fran 1 kap 4 8§ VML framgar att formen av en vara eller varans férpackning
kan utgora ett varumaérke. De allménna kriterier som finns i lagtext géller
saval tvadimensionella som tredimensionella varumarken, men det har

framarbetats praxis speciellt for tredimensionella varumarken.

Av 1 kap 9 § VML foljer sarskilda hinder for registrering av tecken som har
en form som endast foljer varans art, uppnar en sarskild teknisk 16sning eller
form som ger varan sarskilt varde. Sadana varor kan enligt bestimmelsen
inte omfattas av ensamrétt. Dessa kriterier &r de som forst bor testas av
EUIPO (eller nationell myndighet) eftersom de ar absoluta

registreringshinder som inte kan 6vervinnas genom inarbetning. Efter detta

70 Se Levin, Larobok i immaterialratt 11 uppl. s. 428.

1 Se EUIPO Guidelines, Part B Examination, Section 4 Absolute grounds for refusal,
Chapter 3, Non-distinctive trade marks (Article 7(1)(b) EUTMR), s. 13 som refererar till
bland annat Judgment of 12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271.

2 Se EUIPO Guidelines, Part B Examination, Section 4 Absolute grounds for refusal,
Chapter 3, Non-distinctive trade marks (Article 7(1)(b) EUTMR), s. 14.

3 Se T-153/03 Inex v OHMI — Wiseman EU:T:2006:157.

4 Se Forenade malen T-5/08 till T-7/08 Société des produits Nestlé SA mot Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varuméarken, ménster och modeller)
(harmoniseringsbyran). EU:T:2010:123., p. 44.

5 1bid. p. 45.
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testas sarskiljningsférmagan hos formens element, for att se om den
tredimensionella formen har andra inkorporerade element som har
sarskiljningsformaga. Exempel pa sadana element ar ord- eller figurelement.
Ett tredimensionellt kdnnetecken kan fa sin sarskiljningsformaga fran dessa
element om det &r mojligt att se elementen under normalt bruk. Detta
innebar att da den tredimensionella formen i sig ar en vanlig form for den
aktuella typen av vara kan den anda tillerkannas skydd pa grund av de andra
inkorporerade elementen.’® | ett tredje steg ska myndigheten bedéma om
den tredimensionella formen i sig sjalv har sarskiljningsformaga. De tar da
utgangspunkten i de grundlaggande, forvantade och vanligaste formerna
som finns pa marknaden och ser om det tredimensionella market skiljer sig
at s mycket att en genomsnittskonsument kan identifiera varan genom

formen om denne vill kopa produkten igen.”’

| Henkel”® prévade EU-domstolen om en tvattmedelsflaska kunde f&
varumarkesskydd, och besvarade fragestallningar fran den tyska
Bundespatentgericht om bade produktforpackningar och tredimensionella
varumarken. Fragestallningarna gallde tolkningen av art. 3.1.e och 3.1 b-d
varumarkesdirektivet, som &r av vikt for tolkningen av 1 kap 9 8 samt 1 kap
58§ och 2 kap 5 § VML. Domstolen fortydligade att nér varor behdver vara
forpackade (som exempelvis vitska) sa likstalls forpackningen med varans
form. Da omfattas sadana forpackningar av de absoluta registreringshindren
som aterfinns i art. 3.1.e varumarkesdirektivet. Daremot om varan i sig har
en inneboende form, domstolen anvander en spik som exempel, som sedan
placeras i en forpackning sa finns det inte ett sddant samband att

forpackningen anses vara varans form.”

Domstolen klargjorde att &ven om sadana undantag som finns i art. 3.1 e

varumarkesdirektivet inte ar uppfyllda galler dénda 6vriga registreringshinder

6 Se EUIPO Guidelines, Part B Examination, Section 4 Absolute grounds for refusal,
Chapter 3, Non-distinctive trade marks (Article 7(1)(b) EUTMR), s. 19.

7 1bid. s. 19.

8 Malet som avses dr C-218/01 Henkel KGaA.

™ 1bid. 32-36.
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som finns i art. 3.1 b-d varumarkesdirektivet.2° Detta omfattar aven att en
produktforpackning for en produkt som behdver vara forpackad kan visa
varans egenskaper sa som kvalitet som anges i art. 3.1. ¢

varumarkesdirektivet.8?

Vidare uttalade domstolen att den berérda myndigheten ska gora en konkret
bedémning av sarskiljningsformagan med utgangspunkt i
genomsnittskonsumentens uppfattning.8? EU-domstolen menar att den
berérda myndigheten vid sin beddmning av ett tredimensionellt varumarke
ska ta hansyn till att genomsnittskonsumenten kanske inte uppfattar ett
tredimensionellt varumarke pa samma satt som ord- och figurmarken. En
omarkt forpackning utan text eller grafik &r inte hur
genomsnittskonsumenten dr van att omedelbart uppfatta som ett
kannetecken for varans ursprung. Detta leder till att det kan vara svarare att
visa sarskiljningsformaga for tredimensionella kdnnetecken sa som

produktférpackningar dn det hade varit for ett ord- eller figurmarke.®

2.5.3.3 Farg som varumarke

Varumarken som farg kan vara bade en enstaka farg och en kombination av
tva eller fler farger som 6nskas skyddas av en naringsidkare. Avseende
enstaka farger s& har EU-domstolen behandlat detta i Libertel®* som &r ett
forhandsavgorande avseende sarskiljningsformagan for fargen orange. Innan
detta fall stod det inte klart om en férg i sig kunde utgora ett varumarke. |
malet skulle EU-domstolen faststélla om detta var méjligt.2> Domstolen
uttalade att det inte gar att utga fran att en farg i sig ar ett kannetecken, men
det &r mojligt att en farg i samband med en vara eller tjanst kan utgora ett
kannetecken. Det finns mojlighet att en farg kan ha till syfte att sarskilja
produkterna fran andra naringsidkares produkter.8®

8 Se Henkel och dven Linde p. 76.

81 Se Henkel p. 44.

82 |bid. p. 51.

83 |bid. p. 52.

84 Malet som avses ar C-104/01 Libertel Groep BV mot Benelux-Merkenbureau.
EU:C:2003:244.

8 |bid. p. 26.

8 |bid. p. 27 samt 40-42.
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For att bedoma sarskiljningsformagan av en enskild farg maste i
beddmningen tas hansyn till att det finns ett allmanintresse att inte
otillborligen begrénsa tillgangen av farger for andra aktorer pA marknaden.®’
Fargens sarskiljningsformaga enligt art. 3.b och 3.d varumérkesdirektivet
paverkas enligt domstolen av att konsumenterna inte &r vana att se enbart
farg som ett kénnetecken, ett resonemang som aterkommer i Henkel.®
Ursprunglig sarskiljningsformaga for endast farg ar ovanligt, bedémaren
maste sarskilt se till marknaden varorna finns pa. Sarskiljningsformaga kan
komma att finnas efter bruk av fargen. D4 en myndighet gor en bedomning
av sarskiljningsformagan ska det géras en konkret bedémning som tar i

beaktande alla omstandigheter, men i synnerhet varans eller tjanstens bruk.*

Det &r bara i vissa enstaka fall nar en ensam farg kan fa skydd. Ett exempel
pa vad som skulle kunna vara en farg som gar att skydda hade varit svart
farg pa en mjolkforpackning.®* Ur svenskt perspektiv ar den lila farg som
kaffemarket Lofbergs Lila har ett bra exempel pa nar en farg har beviljats
registrering. Fargen beviljades varumarkesskydd av PRV 2005.%

Gallande en kombination av tva eller fler farger sa har flera fragor besvarats
genom Heidelberger Bauchemie.®® Dar framkom att det a&r mojligt att
varumarkesregistrera fargkombinationer och det diskuterades dven fargernas
rumsliga atergivning. Viktigt ar att det for att vara grafiskt atergivet sa som
fortfarande galler i svensk lagstiftning racker inte med att séga tva eller flera
farger i alla tankbara former”.%* Aven for tva eller fler farger bér man gora

prévningen av allméanintresset att inte begrénsa tillgangen av farger for

87 Ibid. p. 60.

8 |bid. p. 65.

8 Ibid. p. 66-69.

% |bid. p. 77.

%1 Se EUIPO Guidelines, Part B Examination, Section 4 Absolute grounds for refusal,
Chapter 3, Non-distinctive trade marks (Article 7(1)(b) EUTMR) s. 6.

92 Varumérkesregistrering avseende fargen lila (PMS 2613) Registreringsnummer: 372136
Registreringsdatum: 2005-05-1.

9 Malet som avses ar C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH. ECLI:EU:C:2004:384.

% |bid. p. 33.
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andra aktorer, som framkom ur Libertel.®> Exempel pé farger och
fargkombinationer som kan bli nekade skydd &r farger som indikerar varans
egenskaper (till exempel gron for limesmak och rott for jordgubbe), av
teknisk funktion (rott for brandslackare) och farger som redan finns pa

marknaden (gult och rott ar vanligt for drycker).%

2.6 Inarbetat varumarke

I svensk nationell rétt finns det en mojlighet for varumarkesskydd genom
inarbetning enligt 1 kap 7 § VML.

“Ett varuk@nnetecken ska anses inarbetat om det har i landet inom en
betydande del av den krets till vilken det riktar sig
(omséttningskretsen) ar k&nt som beteckning for de varor eller tjanster
som tillhandahalls under kéannetecknet. Om varukannetecknet ar
inarbetat endast inom en del av landet, géller ensamréatten endast inom
det omradet.”

EU-varumarken kan inte fa skydd pa annat satt an registrering enligt skal 7
varumarkesforordningen. Regler for inarbetat varumarke finns inte i
varumarkesdirektivet sa svenska lagstiftaren har darfor mojlighet att fritt
utveckla det inarbetade skyddet sa ldnge det inte strider mot EU-rétten.®” Ett
inarbetat varumérke har inget krav att det ska kunna aterges grafiskt, utan
kan omfatta alla typer av varumarken. Ett inarbetat varuméarke maste ha

sarskiljningsformaga, ursprunglig eller forvarvad.%®

Att kannetecknet ska vara kant inom landet betyder inte att det maste vara
kant inom hela Sverige. Det kan vara att det ar kant inom ett visst omrade,
exempelvis ett Ian eller en stad. Da kan ensamrétten goras géllande just
inom det omradet dar varumarket ar kant. Ar det inarbetat i hela landet eller

en vasentlig del av landet kan k&nnetecknet hindra att annan ansdker om

% |bid. p. 41.

% Se EUIPO Guidelines, Part B Examination, Section 4 Absolute grounds for refusal,
Chapter 3, Non-distinctive trade marks (Article 7(1)(b) EUTMR), s. 7.

% Se Bernitz m.fl. Immaterialratt och otillborlig konkurrens, s. 268.

% Se Prop 2009/10:225 s. 105.
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registrering liknande kannetecken i enlighet med 2 kap 8 8 2 st VML.
Kénnetecknet behdver inte ha anvénts inom Sverige. Det racker med att det
ar kant i Sverige. Omsattningskretsen omfattar vanligtvis bade
slutkonsumenter och de som &r steg i produktionen.® | hur stor del av
omsattningskretsen varumarket ska vara kant i ska bedoms fran fall till
fall.1° Enligt Levin brukar det i princip vara en tredjedel av
omséttningskretsen som ska se tecknet som ett kédnnetecken och fler &n
denna tredjedel far inte se tecknet som en beskrivande beteckning for att
kannetecknet ska fa skydd. Hon uttrycker ocksa att
marknadsundersokningar och procentsatser i praktiken oftast anvénds for att

visa inarbetning.1%*

9 Se Levin, Larobok i immaterialratt 11 uppl. s. 414.
100 Prop. 1994/95:59 s. 45.
101 Se Levin, Larobok i immaterialratt 11 uppl. s. 414-415.
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3 Marknadsrattsligt skydd for
forpackningsutstyrslar

3.1 14 8 MFL och dess rattsliga
sammanhang

3.1.1 Forbudet mot vilseledande efterbildning i
svensk ratt

Den forsta versionen av MFL kom pa 1970-talet och dagens MFL (2008)
ligger i nara anslutning till 1995 &rs marknadsforingslag avseende
terminologi och systematik.1%? Lagens syfte ar att skapa ett skydd mot
otillborlig marknadsforing for bade naringsidkare och konsumenter. Det &r
de ekonomiska intressena som skyddas. Lagen innebér dven skydd mot

illojal konkurrens for naringsidkare. %3

| Sverige &r det sedan lange mojligt att anvanda MFL for att hindra
efterbildning férpackningsutstyrslar. Praxis avseende vilseledande
efterbildning har utvecklats sedan MD 1974:5 som avser efterbildning av en
vaxtnaringsflaska. Sedan dess finns vad som beskrivs av Levin i hennes
lagkommentarer en string och omfattande praxis.'® | 14 § MFL finns
forbudet mot vilseledande efterbildningar. Bestammelsen fordes éver i sin
helhet fran 1995 &rs marknadsforingslag.%® Den genomfor saval artikel
10bis i Pariskonventionen® som EU-rattsliga bestimmelser. Paragrafen

lyder som f6ljande:

”En naringsidkare far vid marknadsforingen inte anvanda
efterbildningar som é&r vilseledande genom att de l4tt kan forvéxlas
med nagon annan naringsidkares kanda och sarpréaglade produkter.

102 5e Levin, Marianne (2014). Marknadsforingslagen: en kommentar. Stockholm: Karnov
Group, s. 1.

103 Se Prop. 2007/08:115 s. 61.

104 L_evin, Marknadsforingslag (2008:486) 14 §, Lexino.

105 Se Prop. 2007/08:115 s. 101.

106 Se Prop. 1994/95:123 s. 59.
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Detta géller dock inte efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen
tjanar till att géra produkten funktionell.”

Enligt 8 8 MFL ar marknadsforing vilseledande enligt bland annat 14 §
MFL “att anse som otillborlig om det paverkar eller sannolikt paverkar
mottagarens forméga att fatta ett vilgrundat beslut.”%” 14 § MFL utgor lex
specialis i relation till 10 § MFL och ska tillampas fore 10 § MFL om
omstandigheterna for detta foreligger. 14 § MFL galler enbart vilseledande
efterbildningar av produkt och staller krav pa sarpragel och kdnnedom.
Forvaxling kring bland annat produktens egenskaper, ursprung, varumérken

och andra kannetecken aterfinns i 10 § MFL.

Fran 14 8§ MFL kan utlasas att det kravs att en efterbildning ska kunna
forvéaxlas med en annan néringsidkares kdnda och sérpraglade vara for att
det ska vara en vilseledande efterbildning. Dessa tre rekvisit & kumulativa
och maste darfor alla vara uppfyllda for att det ska vara en vilseledande
efterbildning. Nar bestimmelsen om vilseledande efterbildning fordes in i
1995 ars MFL sa utformades denna till att félja Marknadsdomstolens praxis
avseende vilseledande efterbildningar. Tidigare praxis hade meddelats
genom generalklausulen i den davarande MFL. Kraven pa forvaxling,

sarpragel och kannedom fordes da in i lagtexten.®

Skyddet mot att andra naringsidkare efterbildar en vara uppkom inte med
meningen att vara ett objektsskydd som skyddar objektet utdver den
immaterialrattsliga lagstiftningen, utan for att hindra anvéndning i
marknadsforing.1® Till skillnad fran varumérkesratten som géller mot alla
galler det marknadsrattsliga skyddet for en konkret situation mellan de tva

parter som r i domstol. 11

1078 § MFL.

108 Se Prop. 1994/1995:123 s. 58-59.

109 Se Bernitz, Marknadsforingslagen och kanneteckensskyddet s. 182.
110 Hellstadius s. 111.
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3.1.2 EU-rattsliga bestammelser

Dagens MFL ar en inkorporering av flera EU-direktiv. Direktivet om
otillborlig marknadsforing och direktivet om vilseledande och jamférande
reklam &r centrala direktiv vilka MFL bygger pa. Direktivet om otillborliga

affarsmetoder har som syfte att skydda konsumenters ekonomiska intressen.

Art. 6.2 a i direktivet om otillbérliga affarsmetoder ar inforlivat i svensk ratt

genom 148 MFL.*! Direktivsbestaimmelsen lyder som féljande:

»2. En affarsmetod skall ocksa anses vara vilseledande om den, i sitt
sammanhang, med beaktande av alla dess sérdrag och av
omsténdigheterna kring den, medfor eller sannolikt kommer att
medfora att genomsnittskonsumenten fattar ett afféarsbeslut som denne
normalt inte skulle ha fattat, och metoden omfattar

a) marknadsforing av en produkt, inbegripet jamforande reklam, som
orsakar forvaxling med en konkurrents produkter, varumérken,
varunamn eller sirskiljande kidnnetecken,”

Syftet att skydda konsumenternas ekonomiska intresse uppfylls genom
bestammelsen av att konsumenternas kopbeteende kan anses paverkat om de
tre kraven pa sarskiljningsformaga, att produktutstyrseln ska vara kand och
forvaxlingsrisk ar uppfyllda.t'? Direktivet om otillborliga affarsmetoder
omfattar inte naringsidkares ekonomiska intresse, och hindrar inte skydd for
detta i nationell lagstiftning.!*® Naringsidkarens skydd mot vilseledande
reklam foljer av direktivet om vilseledande och jamférande reklam. Art. 5 i
direktivet om vilseledande och jamfdérande reklam tillférsékrar att
naringsidkaren ska ha méjlighet att vidta rattsliga atgarder mot vilseledande
reklam eller ha mojlighet att anméla sadan reklam till en
forvaltningsmyndighet. Direktivet ar ett minimidirektiv, en medlemsstat far

ha langre gaende regler enligt art. 8.

111 Se SOU 2006:76 s. 240, Prop. 2007/08:115 s. 101-102.
112 Se Prop. 2007/08:115 s. 102.
113 e direktivet om otillborliga affarsmetoder skél 6.
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Om direktivet om otillbdrliga affarsmetoder kan anvéndas for att forbjuda
att ett foretag gor en produktférpackning som &r lik en produktférpackning
fran ett annat foretag ar en fraga som fortfarande inte &r klargjord. Avseende
direktivet s har det i kommissionens arbetsdokument!* frn 2016
omnimns att skyddet for s& kallad “copycat packaging”!'® som négot som
inte klarlagts. ”Copycat packaging” ar en forpackningsutstyrsel som inte &r
en piratkopia, men &r designad for att ge en konsument samma intryck som
en p& marknaden valkéand produkt.*'® Detta har dven lyfts tidigare av
Europeiska varumarkesféreningen (AIM) och kommissionen har da uttalat
att de kommer att stodja skarpt rattspraxis.t’

Att den svenska lagstiftningen ar mer langtgaende &n direktivet om
otillborliga marknadsmetoder kan forklaras om man ser till dess syften. Det
svenska forbudet mot vilseledande efterbildningar kan skydda konsumenter,
men ar framforallt ett skydd for naringsidkare vilket, som namnts, kan goras
mer langtgaende an minimikravet i direktivet om vilseledande och

jamforande reklam. 8

Forpackningsutstyrselskyddet i 14 8 MFL star dven i relation till svarta
listan. Svarta listan &r en bilaga till direktivet om otillbérliga affarsmetoder
listar “’[a]ffirsmetoder som under alla omstéindigheter &r otillborliga”.!1® Att
bjuda ut en produkt som liknar en annan tillverkares till forséljning med
avsikt att fa konsumenten att tro att produkten &r gjord av samma tillverkare
nar sa inte &r fallet star d&ven med i punkt 13 svarta listan. Punkt 13 svarta
listan tillampas nér det handlar om slaviska kopior av produkter eller
efterbildningar som ar véldigt likt. Denna regel galler som lex specialis ska
denna tillampas i sadant fall av slavisk kopia. | andra fall ar det 14 § MFL

114 5e Commission staff working document guidance on the implementation/application of
directive 2005/29/EC on unfair commercial practices COM(2016) 320 final.

115 Ibid. s. 59.

116 Ibid. s. 59-60.

117 Se Rapport frdn kommissionen till Europaparlamentet, radet och Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén COM(2013) 139 final s. 14.

118 Se SOU 2006:76 s. 239.

119 Svarta listan, titel.
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som blir aktuell.}?° Punkt 13 svarta listan skiljer sig fran vilseledande
efterbildning dven pa det satt att den inte har krav pa att originalvaran ska

vara sarskilt kand eller att det foreligger en kommersiell effekt.?

3.2 Rekvisit for 14 8§ MFL

3.2.1 Sarpréagel

Kravet pa sarpragel som framgar av 14 8 MFL innebar att utformningen ska
estetiskt skilja sig fran andra produkter. En produkt kan ha ursprunglig
sarpragel eller forvarvad sarpragel om produkterna blivit sa kéanda efter
exponering pa marknaden att de far anses ha sarpragel. En produkt som &r
tekniskt eller funktionellt betingad &r som huvudregel inte sdrpraglad. Det
framgar ur lagtexten att forbudet mot efterbildning inte omfattar tekniskt
eller funktionellt betingade utformningar. Det finns dock undantag MD har
uttalat att produkter med dessa betingningar har héga krav for att de ska
kunna fa sarpragel, men det ar da hoga krav for att uppna sarpragel. Kraven
skulle da vara att det har skett systematisk marknadsbearbetning som
omfattande exponering under lang tid pa marknaden eller pa annat satt blivit

sé kéanda att de fatt kommersiell sérpragel.??

I Lego'?® innebar ovanstaende att Legos byggklossar anségs ha forvarvat
sarpragel bland annat med hanvisning till att de hade 95% igenkénning pa
en avidentifierad kloss och vunnit flertalet designpriser. De ansags vara
typiska, speciella och karaktaristiska pa sa sétt att de forknippas med
LEGO”?* och darfor sarpragel d& designen var s& kand och inarbetad.'? Att
Legoklossarna i grunden har en funktionell form ansags inte vara ett hinder,
trots att efterbildningar vars utformning tjanar till att géra produkten

funktionell inte forbjuds enligt lagtext. Detta da det fanns andra godtyckliga

120 Se Prop. 2007/08:115 s. 102.

121 ge Bernitz, UIf (2013). Svensk och europeisk marknadsrétt. 2, Marknadsforingsratten.
1. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s. 110.

122 5e MD 2004:23, MD 2009:1.

123 Malet som avses ar MD 2004:23.

124 1bid.

125 1hid.
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formgivningsmoment utdver knopparna, som ansags funktionella, vilket
innebar att det inte finns ndgot marknadsmassigt hinder for konkurrenter
med samma funktionalitet men med annan utformning.*?® Legos klossar har
inte tillerkénts varumarkesskydd av varken Hogsta Domstolen eller EU-
domstolen eftersom byggklossen setts som i huvudsak funktionellt

betingat.?’

| senare praxis har Marknadsdomstolen uttalat att det som ar avgorande for
bedémningen av sérpragel a&r om en sarskild utformning huvudsakligen har
som syfte att ge forpackningsutstyrseln ett sadant utseende som gor att den
estetiskt skiljer sig fran andra forpackningsutstyrslar. Detta betyder att en
utformning som endast ska gora forpackningen andamalsenlig och bara &r
tekniskt och funktionellt betingad inte kan ha sarpréagel. Sadan form ska
vara tillganglig for envar, med hénsyn till det allménna intresset av

konkurrens.1%8

En prévning av en forpackningsutstyrsels sérpragel enligt marknadsrétten
kan goras genom att studera de olika elementen som aterfinns pa
forpackningen sa som formen pa forpackningen, forpackningens farger, ord-
och figurelement. Aven om inte alla element i sig har sarpragel s& kan
forpackningen som helhet ha sarpragel.*?® Anvéandandet av en viss farg kan i
sig inte ge sérpragel, a&ven om fargen utgor ett element.3® Daremot kan en
farg eller kombination av féarger ha stor betydelse vid bedémningen av

helhetens sarpragel. 3!
3.2.2 Kant i en betydande del av
omsattningskretsen

Det andra rekvisitet i 14 § MFL &r att den aktuella varan maste vara kand i

en betydande del av omsattningskretsen. Detta betyder att oavsett hur

126 | pid.

127.5e NJA 1987 s. 923, C-48/09 P Lego Juris v OHIM ECLI:EU:C:2010:516.
128 Se MD 2005:12.

129 S MD 2001:22 samt MD 2005:12.

130 Se MD 2005:12.

131 Se MD 2010:4.
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sarpraglad varan &r sa kan den inte fa det marknadsforingsrattsliga
efterbildningsskyddet utan att vara kant. Det ar den som pastar kannedom

som har bevisbordan for detta.32

Faktorer som kan ha betydelse nar man ska visa att en produkt ar kand &r
bland annat marknadsinvesteringar, ett stort antal anvandare, kopare eller

mottagare och en I&ng tids narvaro pa marknaden.

Marknadsundersokningar ar viktigt for att visa att en vara ar kand.!3* Att
produkten ska vara kand syftar pa att den ska vara inarbetad och etablerad
pa marknaden. For att anses vara inarbetad ska utseendet pa varan vara sa
kant inom omsattningskretsen sa att den i hog grad forknippas med en viss
naringsidkare. Som namnts ansag Marknadsdomstolen i Lego att Legos
byggklossar vara kdnda med hanvisning till hdg marknadsigenkanning som
framkommit under marknadsundersokning och den langa tid klossarna

funnits pd marknaden.'®

3.2.3 Forvaxlingsrisk

Ett annat kriterium som maste vara uppfyllt for att det ska handla om
vilseledande efterbildning enligt 14 § MFL &r att det maste finnas
forvaxlingsrisk mellan originalet’ och ’kopian’.**® Det finns tva sorters
forvaxling. | forsta hand avses forvaxling kring kommersiellt ursprung.
Detta innebér att kunden planerar att kopa en viss produkt men rakar képa
en annan produkt.'®” Den andra sortens forvaxling ar indirekt forvéxling,
vilket betyder att kunderna uppfattar att de aktuella produkterna kan ha ett

gemensamt ursprung men de forvéxlar inte de aktuella produkterna.®®

132 5e MD 2004:26.

133 Se MD 2006:1.

134 Se Levin, Marknadsforingslag (2008:486) 14 §, s. 3. Se till exempel MD 2004:23, MD
2006:1, MD 2009:12.

135 Se MD 2004:23.

136 Se MD 2006:7.

187 Se MD 2005:12.

138Se Levin, Marknadsforingslag (2008:486) 14 §, s. 8.
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For att beddma om tva objekt ar forvaxlingsbara gors en jamforelse mellan
de helhetsintryck de ger en genomsnittskonsument och for att se om varorna
skapar vasentligen samma minnesbild hos genomsnittskonsumenten. Om
marknadsforingen riktat sig mot detaljister, som har mer kunskap om vad de
képer in, ar inte avgorande.!®® Eftersom 14 § MFL bygger pa direktivet om
otillborliga affarsmetoder sa ska beddmningen ske med grund i
”genomsnittskonsumenten som dr normalt informerad samt skdligen
uppmarksam och upplyst, med beaktande av sociala, kulturella och
spréakliga faktorer.”*° Domstolar och myndigheter ska dven anvanda sitt
eget omdome, med hansyn till domstolens praxis, da de bedémer

genomsnittskonsumentens reaktion.'4!

Faktorer som spelar roll dd man beddmer forvéxlingsrisken for en
forpackningsstyrsel kan vara forpackningens form, farg, grafik, figurer pa
forpackningen.'*? Beddmningen sker med hela forpackningens design i
atanke, snarare &n att se till ett enskilt element. Att ett marke &r likt betyder

inte nddvandigtvis att produktutstyrseln som helhet &r lik.143

| praxis tar man sedan lange hansyn till konsumentens bleknande
minnesbild. Darfor spelar skillnader i detaljer eller skillnader man upptécker
nar man inspekterar objektet narmare mindre roll.1** Det #r den “normala
inkdpssituationen” som ér avgorande vid beddmningen av forviaxling. Vid
sjalvbetjaning lagger kunden inte storre vikt vid namnolikhet utan snarare
vikt vid form och féarg. Forsaljning over disk kan typiskt ses som en

situation dar forvaxlingsrisken minskar.14°

3.2.4 Ett exempel ur praxis pa hur en

139 Se bland annat MD 2005:12, MD 2010:4.

140 ge Skal 18 i direktivet om otillborliga affarsmetoder.

141 ge Skal 18 i direktivet om otillborliga affarsmetoder samt C-428/11 Purely Creative Ltd
m.fl. mot Office of Fair Trading. EU:C:2012:651.

142 Se bland annat MD 2001:22, MD 2005:12 MD 2010:4.

143 Se bland annat MD 2010:29.

144 5e MD 2003:7 och MD 2010:4.

145 5e MD 2005:12.
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beddmning kan ga till

For att forsta hur domstolen bedémt de olika rekvisiten &r det relevant att se
till bedomningen i ett konkret fall. | féljande mal gjorde
Marknadsdomstolen en relativt utforlig beddmning av de olika rekvisiten i
14 8§ MFL. Har exemplifieras tydligt beddmningen av en
forpackningsutstyrsels olika element, anvandningen av en
marknadsundersokning for att visa att varan var kdnd och hur en jamforelse

av forpackningarna gar till for att avgora om det finns risk for forvaxling.

De aktuella forpackningsutstyrslarna i méalet Red Bull 1'46 var Red Bull-
forpackningen och Ur Abso Bull-férpackningen for energidryck, dar Red
Bull ansag att svarandens burk utgjorde en vilseledande efterbildning enligt
14 § MFL.

Red Bull-forpackningen ansags sakna sarpragel for sina falt i blatt och
silver. Aven burkens form och storlek saknade sarpragel och ansags
framforallt var funktionellt betingat da denna var av samma storlek och
utférande som andra energidrycker som fanns pa marknaden. Burkens
framsida ansags daremot ha sarpragel. Namnet RED BULL i roda
bokstéver, de roda tjurarna “avbildade fran sidan, i anfallsstdllning framfor
en gul cirkel”'*" anségs gora burken mycket karaktaristiskt. Med framsidans
utseende invagt ansags produktforpackningen sedd som helhet ha sarpragel i

malet.

Red Bull ansags dven vara kant i Sverige. Marknadsdomstolen stodde detta
pa att drycken marknadsforts i flera ar i samma burkférpackning, har en
mycket hog marknadsandel pa cirka 70 % och i marknadsundersokning
aberopad av Red Bull har manga haft kdinnedom om Red Bull. Red Bull
hade aven lagt ned stora belopp pa marknadsforing och aren innan domen

salt 14 miljoner respektive 20 miljoner burkar av sin energidryck.

146 Malet som avses a&r MD 2001:22.
147 |bid.
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Avseende forvaxlingsrisken mellan de tva forpackningarna sa gjorde
Marknadsdomstolen en helhetsbedémning av férpackningarna. Domstolen
hanvisade till tidigare domar om att det avgorande ar om det ger vasentligt
samma minnesbild hos konsumenten. Specifikt vid forsaljning i sa kallade
sjalvbetjaningsbutiker &r att det ar helhetsintrycket vid ett flyktigt paseende
som avgor vilken vara en konsument valjer. Darfor ar det av mindre
betydelse om det gar att skilja forpackningarna at nar de jamfors sida vid

sida.

Nar domstolen bedomde burkarna ansags Ur Abso Bulls burk ha flera
likheter avseende framsidan av burken. Rod text i ett liknande typsnitt som
Red Bulls forpackning och en rdd tjur i en gul cirkel gjorde att framsidorna
bedomdes vara lika av Marknadsdomstolen. Den rdda tjuren och att bada
varumarkena innehaller ordet BULL ansags ge intrycket av ett gemensamt
kommersiellt ursprung. Det fanns alltsa sa framtradande likheter mellan de
tva burkarna att Marknadsdomstolen fann att forvaxlingsrisk forelag.
Forvéxlingsrisken fanns trots vissa skillnader i varumarken och utformning,
samt att det fanns en prisskillnad. Da de tre kumulativa kraven ansags var
uppfyllda fann Marknadsdomstolen att Ur Abso Bulls burk var vilseledande

efterbildning av Red Bull-forpackningen.

Intressant att notera &r att Marknadsdomstolen vid ett senare tillfalle domde
i ett annat mal avseende vilseledande efterbildning av en Red Bull-burk Red
Bull 2.148 Malet rorde en burk med ordmérket RED BAT som vid en
bedémning anségs ha forvaxlingsrisk da de hade silvriga och bla falt likt
Red Bull-burken, rod text for ordmérket samt texten ENERGY DRINK och
ett figurmaérke forestéllande ett djur. Marknadsdomstolens beddmning av
vilseledande efterbildning ar en individualiserad bedémning. Detta
illustreras 1 mélet av att Red Bulls silvriga och bla félt ansdgs vara ”oerhort

sarpraglade”*® vilket skiljer sig frn Red Bull 1 dar dessa falt inte ansags ha

148 Malet som avses &r MD 2010:4.
149 |pid.
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sérpragel. 1 Red Bull 2 lyckades Red Bull visa sarprégel genom
marknadsundersokningar som visade att de silvriga och bla falten av
allménheten uppfattas som ett kannetecken for Red Bull och ett intyg av
branchorganisationen Bryggareforeningen vilket betygade att
kombinationen blatt och silver ar vélkant och forknippas pa svenska
marknaden med Red Bull.
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4 Hanvisning till
varumarkesrattslig praxis i
beddmning av 14 8 MFLs
rekvisit

4.1 Marknadsdomstolens praxis

Marknadsdomstolen har uttryckligen i flertalet domar valt att inte ta
stéllning till immaterialrattsliga 6vervaganden och att den marknadsrattsliga
bedémningen sker fristdende. Ett marknadsrattsligt intrang har enligt
tidigare praxis inte varit mojligt att basera pa grunden att det utgor
varumarkesintrang.'® Det sagt innebar detta inte att marknadsratten inte
tidigare paverkats av immaterialratten. Nordell menar att detta visat sig i
praxis da trots att det uttalats att Marknadsdomstolen inte tar stallning sa har

den tagit inflytande av varumarkesratten.>!

Ar 2016 kom tva domar®®? avseende vilseledande efterbildning dar
Marknadsdomstolen gjorde uttryckliga referenser inte bara till tidigare
praxis fran Marknadsdomstolen, utan aven till varumarkesréttslig praxis.

Darfor kan det vara motiverat att se narmare pa dessa rattsfall.

Det forsta av dessa tva mal, gallde marknadsforing av taxitjanster dar S.S
overklagat en dom fran Stockholms tingsratt dar S.S forbjudits att anvanda
vissa kannetecken vid marknadsforing av sina taxitjanster samt utbetala
skadestand.™® Nar domstolen redogjorde for de i malet tillimpliga
bestdmmelserna redogjorde de inte bara for de tillampliga bestdammelserna i
MFL och tidigare praxis fran marknadsdomstolen. De angav aven att kravet

pa sarpragel och kannedom svarar mot kravet som finns i varumarkesratten.

150 Se MD 2002:25, MD 2004:26, MD 2006:26.
151 Se pl. a. Nordell s. 147.

152 Se MD 2016:7, MD 2016:11.

153 S¢ MD 2016:7 p. 1-2.
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Hérvid gav de uttryckliga referenser till Henkel, Windsurfing Chiemsee och
General Motors.*>*

Det andra malet, Spendrups®®

géllde marknadsforing av 6lburkar. Kéranden
yrkade att svaranden skulle forbjudas att anvénda sin férpackning for 6len
ARBOGA ORIGINAL (ARBOGA) som karanden ansag vara en
vilseledande efterbildning av deras 6lburk for varumarket MARIESTADS
0l och aven att marknadsféringen av ARBOGA utgjorde
renommeésnyltning.*® Aven har hanvisade domstolen till varumarkesrittslig
praxis avseende kravet pa sarskiljningsformaga och kannedom som

tillamplig utéver marknadsrittslig praxis.t®’

MARIESTADS-burken ansags ha ursprunglig sarpragel.*>
Marknadsdomstolen sag vid bedémningen av detta till burkens olika
element. Burkens form som sadan var samma form som en vanlig 6lburk, en
hogrest cylinder. Den guldiga fargen pa burken ansags med en hanvisning
till en tidigare dom fran Patentbesvarsratten'® vara en anspelning pa olens
farg och ge bilden av att 6len haller hog kvalitet. Guldfargen ansags
dessutom, likt elementen band med medaljer, anvéndas av andra tillverkare
pa marknaden i varierande utférande. Vad som ansags ha sarskild betydelse
for den ursprungliga sérprageln var méarkesordet MARIESTADS och

dekorelement i form av ett runt marke med artal och initialer.16°

Om de element som ansags ha ursprunglig sarpragel var kanda och om
ovriga element ansags ha forvarvad sarpragel bedomdes tillsammans.*6?

Marknadsundersdkningen som aberopats av kdranden ansags inte vara

154 5e MD 2016:7 p. 11-20.

155 Malet som avses &r MD 2016:11.

1%6 |bid. p. 112-114.

157 |bid. p. 115-125.

158 |pid. p. 135.

159 Se Patenthesvarsrattens dom i mal 02-084. Malet gallde en varumarkesregistrering av
ordet GOLD for varan 6l, dar markesordet menades anspela pa 6lens firg och andra
egenskaper.

160 Spendrups, p. 134-135.

181 |bid. p. 136.
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grund till att burkens utformning var kand, utan snarare att markesordet
MARIESTADS, firman Mariestads Bryggeri AB och initialerna MB var vad
som sattes i samband med varuméarket MARIESTADS 61.%2 Daremot kunde
ovrig utredning, sa som att burken sett likartad ut i flera ar, forsaljning av
MARIESTADS 6l pa flaska, forsaljningssiffror fran Systembolaget som
visat att 6len varit den nast mest salda 2005-2014 respektive mest salda 6len
2015 med drygt 22,9 miljoner burkar och att 6len marknadsforts i stor
omfattning visa att férpackningsutstyrseln var kand genom samma element

som ansags ha ursprunglig sarpragel.1®3

Forvaxlingsrisken ska som namnts grundas pa kdpsituationen i det enskilda
fallet och de forpackningar som erhalls vid kép. Kopsituationen var vid
inkdp i Systembolagets butiker eftersom det var ARBOGA-6ls enda
forséljningsstalle. Systembolagets butiker ar sjalvbetjaningsbutiker dar
konsumenterna sjélva plockar varorna fran hyllorna. Ol bedémdes i fallet
vara sallankopsprodukter, vilket enligt Marknadsdomstolen betyder att den
genomsnittlige konsumenten dr noggrann och uppmérksam da de véljer
vilken produkt de ska kdpa. Genomsnittskonsumenten av 6l anses vara
konsumenter i allmanhet och kunden som koper 6len anses vara normalt

informerad och skaligen uppmarksam och upplyst.t64

Né&r domstolen for att bedoma forvéxlingsrisken jamforde utseendet mellan
burkarna fann de att vissa likheter férelag, sa som burkens farg, etikett och
dekormoment. De fann ocksa beaktansvarda skillnader som kan paverka
genomsnittskonsumentens helhetsintryck, sa som att ARBOGA hade en mer
avskalad utformning och att de distinkta elementen skiljde sig at. Vad
domstolen dock gav avgodrande betydelse ar att markesorden, som ledde till
beddémningen att det inte fanns risk for direkt forvaxling. Kéranden hade
inte gjort gallande att det fanns risk for indirekt forvéaxling. Fragan om

indirekt forvéaxling provades da ej av domstolen. Darfor ansags det inte latt

162 |hid. p. 142.
163 |bid. p. 143-147.
164 |bid. p. 148-150.
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att forvéaxla de tva produkterna, och saledes ansags ARBOGA 6l inte utgéra
en vilseledande efterbildning.1®®

4.2 Dom fran den nya Patent- och
marknadsdomstolen

Den 10 maj 2017 meddelade Patent- och marknadsdomstolen dom i
Moroccanoil®® avseende vilseledande efterbildning mellan parterna
Moroccanoil och Klippoteket. | malet avgjordes om Klippotekets
marknadsforing av en produktserie kallad Argan Oil stred mot forbudet mot
vilseledande efterbildning i MFL och/eller utgjorde renommeésnyltning.
Moroccanoil menade att Argan Oil-serien utgjorde en vilseledande

efterbildning av deras produktserie.

Aven i detta mal uttalades, med referens till Spendrups, att sarpragel svarar
mot kravet pa sarskiljningsformaga i varumarkesratten. | bedémningen av
de enskilda elementen uttryckte Patent- och marknadsdomstolen att det inte
ar mojligt for en farg att ge sarpragel, med hanvisning till tidigare praxis
fran Marknadsdomstolen. De element som Moroccanoils produktserie var
en turkos bakgrundsfarg, med ett tecken M i orange och mérkesordet
MOROCCANOIL i vitt. I bedémningen de produktutstyrslar som ingick i
serien fann domstolen att en sammanvégning av elementen gav sérprégel,
men inte stark sarpréagel. Till stod for sarpragel fanns aven vittnesutlatanden

fran VDs for tva stora online- och butiksforséljare av skonhetsprodukter.

Avseende kravet pa kannedom uttalades med stod av Spendrups att
”[b]eddomningen av kravet pa kdannedom inom marknadsforingsratten bor
goras pa ungefir samma sitt som inom kénneteckensritten”®”. Innebdrden
av detta dr att hansyn ska tas bade till vad som tidigare tagits hansyn till i

Marknadsdomstolens praxis och vad som framkommit i praxis fran EU-

165 |pid. p.151-153.

166 Malet som avses ar Patent- och marknadsdomstolen DOM 2017-05-10 Meddelad i
Stockholm Mal nr PMT 16822-15.

167 Ibid (min kursivering).
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domstolen avseende varumarken. Patent- och marknadsdomstolen fann inte
att Moroccanoil lyckades bevisa att varan var kand i omséattningskretsen.
Moroccanoil hade bland annat inte kunnat visa marknadsandel, vad som
anses vara normala marknadskostnader av de aktuella produkterna och
brister i den av Moroccanoil marknadsundersokningen. Domstolen prévade

saledes inte forvaxlingsrisken.
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5 En analys av skyddet

5.1 En kommentar om praxis fran innan
2016 ar tillamplig

Innebdr den uttryckliga referensen till varumarkesrétten att tidigare praxis
fran Marknadsdomstolen inte kan appliceras langre och att bedémningen

numera bara ska ske enligt varumarkesréttslig praxis?

I min mening innebdr inte de rattsfall som refereras i kapitel 4 en &ndring av
beddmningen rekvisiten i 14 8 MFL, trots att det uttryckligen sker en
referens till varumaérkesrattslig bedémning. Detta baserar jag forst och
framst pa att det inte ar en ny foreteelse att Marknadsdomstolen tar
inspiration fran varumarkesratten. Att dessa kriterier bedéms pa samma satt
har som namnts ovan i kapitel 4 patalats tidigare i doktrin av bland annat
Nordell.

Vidare illustrerar referensen till tidigare marknadsrattslig praxis som sager
att farg inte kan ha sarskiljningsformaga i Moroccanoil att det fortfarande
foreligger vissa skillnader i bedémningen av sérskiljningsformaga. Detta &r
inte helt i 6verensstdmmande med varumarkesratten, dar det som
framkommit i Libertel finns en mojlighet for farg att ha
sarskiljningsformaga. | Moroccanoil 6ppnar domstolen ocksa for att
beddémningen av om en forpackningsutstyrsel ar kand inte behdver ske helt
och hallet med samma kriterier som i varumarkesratten. Det ska istéllet
bedémas med en kombination av tidigare marknadsrattslig praxis och

Kriterier uppsatta i varumaérkesratten.

Slutligen vill jag anfora att det starkaste skalet till att tidigare praxis fran
Marknadsdomstolen fortfarande géller ar att den nya praxis som finns fran
2016 och framat avseende vilseledande efterbildning faktiskt refererar till
aldre praxis. Med enbart nagra fa fall i ett omrade dar bedémningen kan
skilja sig fran fall till fall beroende pa aberopad bevisning (som visas i Red
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Bull 1 och Red Bull 2) &r det inte latt att avgora nar mindre skillnader i
bedémningen av rekvisiten framkommer. Men i réttsfallen refererade i
kapitel 4 kan jag inte se nagra skillnader i bedémningen som &r sa stora att

de skulle innebéra att tidigare praxis inte langre kan tillampas.

Saledes ar den bedémning av sarskiljningsférmaga och kravet pa att varan
ska vara kédnd som anges i avsnitt 3.2.1 och 3.2.2 fortfarande gallande, och

detta kan ligga till grund vid fortsatt redogdrelse i denna uppsats.

5.2 Vad ar skillnadernai VML och 14 §
MFL?

Inledningsvis ska det poangteras att det finns en verlappning i skyddet som
ges i det bada lagstiftningarna. Det finns majlighet for naringsidkare att
forbjuda en konkurrents efterbildning av forpackningsutstyrsel enligt bada
lagstiftningarna. Detta galler &ven for forpackningsutstyrslar som inte har
varumarkesregistrerats. Ar forpackningsutstyrseln kand i en betydande del
av omséttningskretsen kan det fa skydd dven utan registrering. Det dr dven
samma typ av element, formen pa forpackningen, farg, ord och grafik som
tas hansyn till i helhetsbedémningen om férpackningsutstyrseln har
sarskiljningsformaga respektive sarpragel. Slaviska efterbildningar kan
stoppas genom varumarkeslagstiftningen respektive punkt 13 svarta listan.
Efterbildningar som inte &r slaviska kan, om de uppfyller rekvisiten i
respektive lagstiftningar, forbjudas enligt VML och 14 § MFL.

Det finns, trots att vissa kriterier beddoms mer eller mindre likadant, skillnad
mellan skyddet for de tva lagstiftningarna. For det forsta sa finns det inte ett
krav att ett varumarke ska vara kant for att fa skydd. Ett varumérke kan fa
skydd genom registrering. For ett registrerat tredimensionellt varumarke
avseende forpackningsutstyrsel som har hog sérskiljningsformaga och det
finns forvaxlingsrisk mellan detta och ett annat marke pa marknaden sa
spelar det inte nagon roll om varumarket ar helt okant for konsumenterna.
Detta &r inte samma som skyddet i 14 8 MFL dar det ar ett krav pa att

forpackningsutstyrseln som efterbildas ska vara kénd.
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Varumarkesréatten ger dven utdver den mojligheten som finns att skydda
hela produktutstyrseln som ett tredimensionellt varumarke eller sasmmansatt
varumarke, mojlighet till skydd for vissa enskilda tecken eller element som
aterfinns pa forpackningsutstyrseln. Detta ar inte fallet med forbudet mot
vilseledande efterbildning i 14 8 MFL. | bedémningen om en
forpackningsutstyrsel har sarpragel enligt 14 § MFL sa gors en
helhetsbedémning av utseendet. Denna skillnad kan illustreras genom de tva
domarna mellan Kraft och Mars géllande chokladdrageérna m och m&m’s i
Marknadsdomstolen respektive Svea Hovrétt. | malet avseende vilseledande
efterbildning i Marknadsdomstolen gjorde domstolen en helhetsbedémning
gallande produktforpackningarna tillhdrande Kraft respektive Mars. Da fann
de inte att det forelag forvaxlingsrisk da férpackningarna gav olika
helhetsintryck. Hovrétten ansag senare att ordtecknet m&m’s gjorde intrang
i ordtecknet m da det forelag forvéxlingsrisk mellan de tvé markena.*® Att
fortydliga ar dock att da endast delar far varumarkesrattsligt skydd far inte
hela forpackningsutstyrseln skydd, utan enbart de delar som bedéms utgéra
kannetecken.

Som papekats foreligger heller inte hel dverensstammelse mellan
sarskiljningsformaga och sarpragel, eftersom en farg inte kan ha séarpragel,
men det kan ha sérskiljningsformaga. En kombination av farger kan dock ha
sarpragel, som illustreras i Red bull 2. Funktionella former kan inte fa skydd
i varumarkesratten, men det kan fa skydd for andra naringsidkares

efterbildningar om dessa sker i strid mot MFL, som illustreras i Lego.

Bedomning av forvaxlingskriteriet ar inte uttalat detsamma i de tva
lagstiftningarna, dven om det finns starka likheter som till exempel hénsyn

till bleknande minnesbild. Detta har troligtvis till grund att det nu finns

169

praxis fran EU-domstolen i form av Purely Creative'®®, och att sadan praxis

168 MD 2010:29, Svea Hovratts dom 2 juni 2016 T 5406-15.

169 Malet som avses ar C-428/11 Purely Creative Ltd m.fl. mot Office of Fair Trading.
EU:C:2012:651.
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avseende direktivet om otillborliga affarsmetoder kan komma att fortsétta

utvecklas.

Alltsa gar det inte enbart pa den grunden att en forpackningsutstyrsel fran en
annan naringsidkare an rattighetshavarens utgor varumarkesintrang att
avgora att forpackningsutstyrseln ocksa utgor en vilseledande efterbildning i
14 § MFLs mening. Det gar inte heller att bestimma att en
forpackningsutstyrsel utgor varumarkesintrang enbart baserat pa att

forpackningsutstyrseln strider mot 14 § MFL.

Att skyddet inte ar helt likalydande trots likartad bedémning av flera rekvisit
anser jag ha innebdrden att Patent- och marknadsdomstolarna éven fortsatt
kommer att behdva gora individuella prévningar av de tva skydden dven om
domstolen gor det inom ramen for en rattegang. Det innebér ocksa att det for
naringsidkaren &r viktigt att overvaga vilken lagstiftning de ska aberopa som
stod for att forbjuda konkurrentens forpackningsutstyrsel i det fall de inte
valjer att aberopa bade skyddet i VML och MFL.

Med anledning av den nya domstolsordningen och att kommissionen uttalat
stod for skarpt skydd av forpackningsutstyrslar som ar agnade att ge
konsumenten samma intryck som en annan valkand produkt genom art. 6.2
a i direktivet finns mojlighet till en spannande praxisutveckling bade pa
svensk- och EU-niva dar skillnaden mellan de tva skydden kan komma att

vidare utkristalliseras.
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6 De nya domstolarna

6.1 Prdvning i den tidigare
domstolsordningen

I Sverige fanns tidigare olika processordningar for domstolsprovning av
immaterialrattsliga mal och marknadsréattsliga mal. Da provades de mal som
rorde i immaterialratt i allman domstol samt Patentbesvarsratten och
marknadsforingsrattsliga mal prévandes i Marknadsdomstolen som enda
instans eller av Stockholms tingsratt som specialdomstol i férsta instans och
sedan med Marknadsdomstolen som Gverinstans.

6.2 De nya Patent- och
marknadsdomstolarna

Patent- och marknadsdomstolen &r enligt Lag om patent- och
marknadsdomstolar 1 kap 4 § en specialdomstol som har till uppgift att
handlagga mal som rér varumarkesratt och marknadsforingsratt, och dven
mal som ror de andra immaterialratterna, konkurrenslagstiftning med mera.
Patent- och marknadsdomstolens beslut 6verklagas enligt lagens 1 kap 3 §
till Patent- och marknadséverdomstolen, vars beslut inte far 6verklagas om
det inte galler brottmal eller om domstolen tillater ett 6verklagande av
avgorandet till Hogsta domstolen. Att tillata ett sadant 6verklagande gors
om det &r av sérskild vikt for rattstillampningen att det provas av Hogsta

Domstolen.

6.3 Mojlighet att handlagga rattsfallen
gemensamt

Det finns enligt 1 kap 5 8 lag om patent- och marknadsdomstolar mgjlighet
for Patent- och marknadsdomstolen att handldgga drenden gemensamt i en
rattegang om domstolen anser detta vara lampligt med hansyn till
utredningen och évriga omstandigheter. Mojligheten till kumulation av mal

kan dven stracka sig langre an vad som regleras i RB enligt 3 kap 6§ lag om
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patent- och marknadsdomstolar. Lagstiftaren ansag dock att det forelag ett
behov av att satta en ram for vilka fall som kan samlas. Réttsliga eller
principiella samband och vilka férdelar som kan komma av att samla dem ar
det som i forsta hand styr vilka mél och drenden som kan samlas.!’® Mél
avseende vilseledande efterbildning och varumarkesréatt ansags som sadana
mal som var i behov av en mojlighet till kumulering da Patent- och
marknadsdomstolen instiftades. Den tidigare ordningen med parallella
rattegangar trots att saken var detsamma eller narliggande ansags inte
forenligt med Loreal mot Bellure'’* Att Marknadsdomstolen tillampat
lagstridighet i relation till varumarkesratten i vissa enskilda mal ansags inte
nog. | och med den nya domstolen ska mojlighet finnas att framféra
yrkanden bade avseende marknadsratten och varuméarkesratten.'’? Darfor
ansags det vara angelaget att denna typ av marknadsrattsliga arenden ska

samlas med de immaterialrattsliga malen.™

Mojligheten till att kunna handlagga mal sa som immaterialréttsliga och
marknadsrattsliga gemensamt istéllet for i parallella processer far formanen
for parterna i malet att det blir mer kostnadseffektivt och processmaterialet
behover bara laggas fram en gang. Att liknande fragor bedéms pa samma
satt och att ssmmanhangande fragor provas i ett sammanhang anses ocksa
av lagstiftaren vara en fordel som foljer av denna mojlighet.t’* Swedish
Match ar de forsta som lamnat in en stamningsansokan avseende bade
varumarkesintrang och vilseledande marknadsféring. De har stamt Fiedler

& Lundgren.'”> Nagon dom i mélet dock har &nnu inte meddelats.*’®

170 Se Prop. 2015/16:57 s. 132.

171 Malet som avses ar C-487/07 L'Oréal SA, Lancéme parfums et beauté & Cie SNC och
Laboratoire Garnier & Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd och Starion
International Ltd. EU:C:2009:378.

172 Se Prop. 2015/16:57 s. 129-131.

173 |bid. s. 142.

174 |bid. s. 264-265.

175 Se Christer Lofgren, ”Swedish Match stimmer for bade varumérkesintring och
vilseledande marknadsforing”, BRANDNEWS publicerat den 10 mars 2017.
http://www.brandnews.se/brandnews/swedish-match-stammer-for-bade-varumarkesintrang-
och-vilseledande-marknadsforing hamtad den 23 juli 2017.

176 Mail fran domstolshandlaggare vid PMD, den 22 juli 2017.
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Finland har sedan 2013 koncentrerat immaterialrattsliga mal och drenden
saval som marknadsréttsliga drenden i sin marknadsdomstol.*”” Innan dess
fick néaringsidkare véacka talan om immaterialrattsliga arenden och
otillborligt forfarande i naringsverksamhet’® i separata processer. Nu finns
mojligheten for en gemensam process. Dessa forandringar har mottagits
positivt i Finland.!” Fran praxis syns mojligheten att aberopa
varumarkesintrang som forstahandsyrkande och otillbérlig férfarande som

andrahandsyrkande. '8

6.4 Betyder mdjlighet till gemensam
handlaggning av mal att det inte ar
majligt att fora dubbla processer?

6.4.1 Litispendens

Tidigare fanns mojligheten att fora tva rattegangar samtidigt, reglerna om
litispendens aktualiserades inte da det fordes ett marknadsrattsligt mal och
immaterialrattsligt mal i de olika domstolsordningarna. Innebdrden av
litispendens enligt 13 kap 6 8 RB &r att en ny sak ska avvisas om den &r
foremal for prévning i en pagaende rattegang. Att 13 kap 6 8 RB inte
aktualiserades i denna typ av mal framkom i Twinnovation.'® Twinnovation
behandlade frgan avseende parallella rattegdngar om skadestand for
vilseledande efterbildning i strid mot 14 § MFL och upphovsrattsintrang
avseende dammsugarmunstycken i Marknadsdomstolen (och tingsrétt for
skadestand) och hovratt. Twinnovations process avseende skadestand enligt
MFL vilandeforklarades i vantan pa att det upphovsréttsliga malet avgjorts

slutligt. I Twinnovation fann marknadsdomstolen att [m]ellan de bada

177 Lag om marknadsdomstolen 99/2013 1 § och 38 8.

178 Vilket innehaller motsvarande forbud mot produktefterbildning som 14 § MFL se
Hakoranta, Eeva "I grianslandet mellan skyddsformer. Skyddet for design.” NIR 1/2005 s.
49-50.

179 Se Krook, Asa & Langenskidld, Katarina ”Den immaterialrattsliga utvecklingen i
Finland under &ren 2012-2014” NIR 1/2015 s. 39-40.

180 |hid s. 588 som refererar till malet HKScan Finland Oy v. Verdener Keks- und
Waffelfabrik Hans Freitag GmbH & Co. KGs hf (355/2016).

181 Malet som avses MD 2009:20.
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aktuella malen finns ett samband satillvida att de ror erséttning for vad som
kan anses vara samma skada (pastadd utebliven forsaljning av
dammsugarmunstycken under en viss narmare angiven tidsperiod).”*¢? Med
hansyn till att talan fordes i olika domstolsprocesser och att det inte var
sakert att hovratten skulle faststalla skadestand i upphovsrattsmalet sa ansag
domstolen inte att det forelag rattegangshinder enligt 13 kap 6 § RB.

Huvudregeln &r att réttskraften inte striacker sig lingre dn det beslutande
organets sakliga behdrighet”1® vilket betyder att ett avgérande i en
processordning inte dr bindande och kan prévas i en annan processordning.
En dom fran allman domstol far da inte rattskraft i en specialdomstol eller
forvaltningsdomstol och vice versa och kan prévas igen. Ett avgorande fran
en processordning kan dock fa betydelse som bevismedel i en annan
rattegang.'® Séledes omfattades inte heller mal fran de olika
processordningarna, allman domstol respektive MD av réttskraft i relation
till varandra. Enligt Bernitz m.fl. s& kommer majligheten till parallella
rattegangar inte finnas kvar i och med den nya domstolsordningen. Istallet
tror Bernitz m.fl. att mal kommer handlédggas gemensamt med ett yrkande
om intrang i varumarkesratt som forstahandsyrkande och vilseledande
efterbildning som andrahandsyrkande.'8 Domstolen ska enligt 17:3 RB
doma 6ver vad part i behdrig ordning yrkat, och ar gallande alternativa
yrkanden bunden av den ordning parterna har yrkat.'® Det bor darfor om
karanden framlagger yrkandena som alternativa vara mojligt att dven prova
vilseledande efterbildning som forstahandsyrkande och intrang i varumarke

som andrahandsyrkande.

182 1hid.

183 Se Ekelof m.fl. Rattegang. H. 3. s. 173.

184 1bid.

185 ge Bernitz m.fl.. Immaterialrétt och otillborlig konkurrens. s. 368-369.

186 Se Fietger, Peter & Sorbom, Monica & Eriksson, Tobias & Hall, Per & Palmkvist,
Ragnar & Renfors, Cecilia Rattegdngsbalken (1942:740) kommentaren till 17 kap 3 §,
Zeteo, version mars 2017.
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6.4.2 Negativ rattskraft

Fragan om en dom avseende vilseledande efterbildning kan fa negativ
rattskraft och hindra en andra process i ett varumarkesmal (eller vice versa)
ar ocksa relevant. Kortfattat kan man beskriva negativ rattskraft sa att nar en
sak avgjorts genom dom sa ska den inte provas pa an en gang i en ny
rattegang. Inneborden av detta ar res judicata, att domen fungerar som
processhinder enligt 17 kap. 11 § 3 st. RB och 34 kap. 1 § RB.¥" Det
centrala i bestimmelserna om rattskraft &r saken, och vad denna innebar.
Enligt 17 § 11 kap RB far saken inte pa nytt tas upp till prévning om den
avgjorts. Det framgar inte av lagtext en exakt definition av saken och
domstolen maste darfor ta stallning till identitetsfragor. Detta involverar
fragorna om vad som réttskraftigt avgjorts i den forsta domen och om
yrkandet i den andra processen avser samma tvistefraga som prévats i den
forsta processen.*®® Sakens identitet omfattar inte bara det som yrkats i
processen. ”Den géllande réttskraftslaran innebar ndmligen att en dom dver
en viss tvist omfattar mer och annat an det som faktiskt prévats i den

rittegang som ledde fram till domen.”8°

| sitt remissvar till regeringen avseende de nya domstolarna ansag Patent-
och registreringsverket att rattskraftsfragan gallande kumulerade mal enligt
1 kap 5 8§ och 3 kap 6 § lag om patent- och marknadsdomstol behdvde
fortydligas. | propositionen blev da fortydligandet att kumulation av drenden
ska vara fakultativ och inte hindra mojligheten att fora tva processer. Med
dberopande av Ekeléf m.f1.1% menas att det finns inget hinder att hindra

kumulativa yrkanden i olika processer.!

Enligt den aberopade kallan i doktrin Ekelof m.fl. sa ar det mycket riktigt sa
att vad galler kumulativa yrkanden sa kan ny talan vackas. Exempelvis om

karanden yrkar ersattning for olika skador (kvantitativ skillnad), eller om

187 Se Ekelof m.fl. Rattegang. H. 3. s. 171.

188 |hid.

189 Se Westberg s. 382. (hans kursivering)

190 Se Ekelof, m.fl Rattegang. H. 2. s. 192-193.
191 Se Prop. 2015/16:57 s. 267-268.
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karanden yrkar bade aterfaende av foremal och skadestand avseende en
skada (kvalitativ skillnad).'®> Men i vissa fall kan rattskraft bli aktuellt. ”Nar
det géller alternativa yrkanden som avser ekonomiskt likvardiga rattsfoljder
kommer bada yrkandena att omfattas av rattskraften, &ven om endast det ena
yrkandet ir prévat i en dom.”!% Med alternativa yrkanden menas att de inte

bada kan bifallas i samma mal.1%

6.4.3 Ar rattslaget avseende rattskraft klarlagt?

Propositionens uttalande om majligheten att fortsatt fora tva rattegangar
géller inte bara vilseledande efterbildning och varumarkesrétt, utan &ven
andra bestammelser som omfattas av kumulation. Darfor kan den anses som
mer allmant hallen an gallande specifikt relationen mellan bestammelserna

avseende produktutstyrselskyddet.

Som uttalades i Twinnovation sa kan det i vissa fall foreligga ett samband
avseende den ekonomiska pafoljden, vilket ar mycket intressant med héansyn
till géllande réattskraftslaran. Med hansyn till den processrattsliga doktrinen
borde det da inte vara sjalvklart att ett mal om vilseledande efterbildning
och varumarkesintrang i ett tredimensionellt varuméarke sa som
produktutstyrslar inte omfattas av litispendens och res judicata. Till stod for
detta talar ocksa det faktum att Bernitz m.fl. inte tror att det langre kommer
finnas mojlighet till parallella processer, och att det kommer framstéllas som

ett forstahandsyrkande.

Med hénsyn till ovanstaende anser jag inte att reglerna om rattskraft i form
av litispendens och res judicata ar helt klarlagda avseende hur dessa ska
behandlas nar ett mal om vilseledande efterbildning och varumérkesintrang
for produktutstyrsel, trots att propositionen berdrt detta amnde. Det behdvs
ytterligare fortydligande for att parterna ska veta hur de ska handla. Det &r

en komplicerad fraga och som papekat ovan och fokuset i rattegangar

192 Se Ekelof m.fl. Rattegang. H. 2. s. 193-194.
198 |bid. s. 193. (deras kursivering)
194 Ekel6f m.fl. Rattegng. H. 3. s. 209.
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avseende vilseledande efterbildning och varumarkesratt kan skiljas at i
fokus (som belyses i avsnitt 5.2). Detta innebéar bland annat att ett mal om
varumarkesintrang kan handla om helheten for produktutstyrsel sa som ett
tredimensionellt varumarke och enskilda element, och detta maste tas med
da beddmning om réattegangshinder gors. Skulle det vara sa att reglerna om
litispendens och res judicata tillampas i framtiden bor detta enligt min
mening ske med stor forsiktighet. Om rattskraft mellan dessa typer av mal

kommer att galla kommer troligtvis klarlaggas i framtida praxis.
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7 Sammanfattande slutsatser

En forpackningsutstyrsel kan erhalla varumarkesrattsligt skydd som helhet,
som ett tredimensionellt varumarke, eller for sina enskilda element om dessa
har sarskiljningsformaga. Varumarket kan antingen registreras for att uppna
skydd, eller anses vara inarbetat pa marknaden. Ensamratten som da erhalls
géller mot identiska eller forvéxlingsbara marken. For att en
forpackningsutstyrsel ska fa marknadsrattsligt skydd enligt 14 § MFL kravs
att utstyrseln ar sérpraglad, ar kéant inom omsattningskretsen och att det
finns en risk for forvaxling mellan en naringsidkares forpackningsutstyrsel

och en annan naringsidkares forpackningsutstyrsel.

De tva skydden ar lika. | senare rattsfall avseende vilseledande efterbildning
har Marknadsdomstolen och Patent- och marknadsdomstolen hanvisat till
varumarkesrattslig praxis avseende bedémningen av rekvisiten séarpréagel
och k&nt inom omsattningskretsen. Denna uttryckliga hénvisning verkar
dock inte innebéra en sadan forandring som medfor att tidigare praxis fran
Marknadsdomstolen inte langre &r tillamplig. Det foreligger ocksa
fortfarande vissa skillnader mellan skydden, som att ett varumarke inte
behover vara kant och att bedomningen av sarskiljningsférmaga och
sérpragel skiljer sig avseende vissa element.

Med den nya domstolsordningen foljer méjligheten att fa fragan om
varumarkesintrang och vilseledande efterbildning prévat i samma réttegang.
Fragan uppkommer da om detta hindrar parterna fran att fora tva olika
processer. Fragan om litispendens och negativ rattskraft har lyfts bland
annat i prop. 2015/16:57. Men med tidigare praxis och doktrin i atanke kan

fragan om rattskraft inte anses vara tillrackligt utrett.
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