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Summary

This thesis examines the possibility of registering trademarks and it in particular
analyzes which trademarks can be registered with only original distinctive character
and which trademarks require acquired distinctive character in order to be
registered. In addition, the thesis examines how the possibility of acquiring
distinctive character relates to the requirement of availability. It is evident from
case-law that suggestive and association-free trademarks have a sufficient original
distinctive character to be registered without any proven incorporation, whereas
descriptive trademarks first need to acquire distinctive character to be able to be
registered. Basically, all trademarks can acquire distinctive character if the right
circumstances exist and thus eliminate an underlying need for availability, but in
the case of certain trademarks, especially generic ones, this acquisition can be very
difficult to make. When a distinctive character is acquired, the word is perceived as
less descriptive and instead it is perceived more as a trademark. Thus, the need for
availability decreases when the trademark acquires distinctive character. Although
competitors may not use a registered trademark as their own, they are always
entitled to use it for informational purposes as long as they do it in accordance with

honest practices in industrial or commercial matters.






Sammanfattning

Uppsatsen undersoker mdjligheten att registrera ordmérken och analyserar i
synnerhet vilka ordmérken som kan registreras med endast ursprunglig
sarskiljningsforméga och vilka ordmidrken som kraver forvédrvad sarskiljnings-
forméga for att fa registreras. Uppsatsen klarldgger dérutdver hur mojligheten att
forvdrva sdrskiljningsformaga forhéller sig frihallningsbehovet. Av praxis framgér
att suggestiva och associationsfria ordmérken har en tillricklig ursprunglig
sarskiljningsforméga for att fa registreras utan nagon pédvisad inarbetning medan
deskriptiva ordmirken behover forst forvirva erforderlig sdrskiljningsformaga for
att fa registreras. I princip kan alla ordmérken forvdrva sirskiljningsformaga om
ritta omstdndigheter foreligger och dédrmed undanrdja ett underliggande
frihallningsbehov men 1 frdga om vissa ordmirken, framforallt om generiska
sddana, kan detta forvérv rent praktiskt vara mycket svért att gora. I samband med
att sdrskiljningsformaga forvirvas uppfattas ordet som mindre beskrivande och
istdllet uppfattas det mer som ett kéinnetecken. Saledes minskar frihallningsbehovet
nir ordmirket forvirvar sirskiljningsformaga. Aven om konkurrenterna inte fr
anvinda ett registrerat ordmirke som sitt eget har de alltid rdtt att anvénda det i

upplysningssyfte for att beskriva sina varor savida det sker enligt god afférssed.






Forkortningar

EU Europeiska unionen

EUIPO Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet
FEUF Fordraget om Europeiska unionens funktionssétt
FN Forenta nationerna

Prop. Proposition

PBR Patentbesvérsritten

PRV Patent- och registreringsverket

PV Patentverket

SOU Statens offentliga utredningar

SFS Svensk forfattningssamling

TRIPs Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights
VmL Varumérkeslag (2010:1877)

WIPO World Intellectual Property Organization

WTO World Trade Organisation






1. Inledning

1.1 Bakgrund

I dagens samhille ddr konkurrensen pa de flesta marknader dr stor spelar
varumairken en viktig roll for foretag och anvinds flitigt som ett identifierings- och
konkurrensmedel vid marknadsforing. Varumirken mojliggdr for foretagen att
sarskilja sina varor och tjdnster fran konkurrenternas och varumirkena utgor
saledes en viktig forbindelselédnk mellan foretaget och kundkretsen. Inte séllan ér
ett varumérke ett foretags viktigaste tillgang och det &r av denna anledning som

stora summor investeras i uppritthéllande av ett varumarke.!

For att andra foretag inte ska kunna anvinda sig av varumirket och ddrmed dra
otillborlig nytta av det &r det viktigt att tillforsékra sig ensamrétt till varumérket. I
varumadrkesriétten stélls ett par krav pd varumérken for att de ska kunna skyddas —
diribland kravet pd sirskiljningsformiga. Aven om ett varumirke saknar
ursprunglig sdrskiljningsforméga kan sérskiljningsformégan forvirvas genom
anvindning och ensamritt kan ddrigenom erhéllas till ett varumirke som i vanliga
fall inte kan atnjuta skydd.? Ensamritten begrinsar dock konkurrenternas mojlighet
att nyttja det skyddade objektet vilket blir sdrskilt problematiskt om ensamritt
erhalls till ndgonting som konkurrenterna behover ha fri tillging till, exempelvis en
generisk beteckning.’ Detta forhdllande mellan & ena sidan ensamrittsinnehavare
och & andra sidan konkurrenter skapar en intressekonflikt som vicker frdgor
avseende forhallandet mellan ensamritten och behovet av att halla det skyddade
objektet fritt for andra, det s& kallade frihallningsbehovet. Mojligheten for ett
varumadrke att forvirva sirskiljningsformaga blir sdledes mycket intressant nar det
foreligger ett frihdllningsbehov och denna problematik dr @mnad att undersokas i

uppsatsen.

! Prop. 2009/10:225, s. 79.
2 Prop. 2009/10:225, s. 159 ff.

3 Se Levin, Marianne, Lirobok i immaterialrtt: upphovsritt, patentrdtt, monster- och formgivningsriitt,
kdnneteckensrdtt - i Sverige, EU och internationellt, 12 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2019, s. 432 ff.
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1.2  Syfte och fragestillning

Syftet med uppsatsen &r att undersoka ordmérken och mojligheten att erhélla
ensamriétt till dessa och darefter utreda hur forvérvad sirskiljningsformaga forhaller
sig till frihdllningsbehovet. Syftet aktualiserar saledes tvéa konkreta fragestdllningar
som é&r relaterade till varandra — det forsta behandlar vilka ordmédrken som kan
registreras med beaktan pd ursprunglig och forvérvad sérskiljningsférmaga medan
det andra analyserar hur mdjligheten att forvdrva sarskiljningsforméga paverkar

frihallningsbehovet. Fragestédllningarna dr formulerade enligt foljande:

- Vilka ordmérken kan registreras med endast ursprunglig sarskiljningsférmaga och
vilka ordmirken behdver forvirva sérskiljningsforméga for att fa registreras?
- Hur péverkas frihallningsbehovet, och kan det eventuellt inskrankas, av ett

ordmirkes mojlighet att forvarva sirskiljningsformaga?

1.3  Avgransningar

Varumérkesritten dr den enda immaterialrdtt som undersoks ingdende medan
ovriga immaterialritter behandlas endast i den omfattning som krévs for att klargora
hur vissa réttsregler ska tolkas. Dessutom undersoks inga andra varumirken én
ordmérken. Kollektiv-, garanti- och kontrollméirken, som &r en variant av
varumidrken, behandlas inte i denna framstéllning och inte heller behandlas
varumirkesskydd for vissa typer av varor pa vilka stdlls andra villkor an for 6vriga
varor, ddribland vin och spritdrycker vars skydd avseende geografisk ursprungs-
beteckning ar specialreglerat.* Syftet med avgrinsningen dr att skapa en gemensam

utgdngspunkt vid besvarandet av fragestéllningarna.

Eftersom uppsatsen dr &mnad att i huvudsak undersdka ordmérkens sdrskiljnings-
forméga och dess forhédllande till frihdllningsbehovet bortser uppsatsen ifrdn andra
hinder for registrering som aktualiseras vid speciella fall. Avgrdnsningen innebér

att bland annat 2 kap. 7 § VmL, som hindrar exempelvis vilseledande varumérken

4Se 2 kap. 7 § 1 st. 5-6 p. varumirkeslagen (2010:1877).
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och varumirken som strider mot goda seder eller allmidn moral, inte beaktas.

Detsamma giller for samtliga relativa registreringshinder.

I undersokningen tas hinsyn endast till den géllande ritt som finns i Sverige.
Eftersom varumirkeslagstiftningen péverkas i stor utstrackning av EU-rétt och
internationell rdtt kommer dven dessa rétter att behandlas nédr de ger uttryck for
géllande ritt vilket medfor att den svenska regleringen inte 4dr den enda
utgdngspunkten vid undersékningen. Fokus ldggs dock pa det inhemska
varumirkesskyddet och pa de mojligheter och begriansningar som giller for svenska

varumarken.

14 Metod och material

For att fragestdllningarna ska kunna besvaras behover dessa analyseras utifran
géllande ritt. Den metod som uppsatsen utgér ifrdn dr darfor rattsdogmatiken dér
géllande ritt inhdmtas fran de allmént accepterade rattskéllorna — alltsé lagstiftning,
rittspraxis, lagforarbeten och doktrin — for att sedan appliceras pa den problematik
som fragestillningarna avser.> Dessa tvd moment, det vill sdga inhimtandet och
applicering av rattsreglerna, kommer att i uppsatsen genomforas enligt foljande.
Eftersom det dr framforallt sdrskiljningsformaga och frihdllningsbehov som ska
undersokas 1 uppsatsen utgér dessa tva begrepp utgdngspunkt vid informations-
sokning. Alla rdttsregler som hittas genom denna sokning kommer sedan att
sammanstéllas och filtreras. Vid applicering av rittsreglerna, speciellt i samband
med den forsta fragestdllningen, dr det viktigt att ha ndgot system som bade kan
generalisera och kategorisera ordmérken. Genom att anvinda en modell som delar
in ordmirken 1 kategorier kan generella slutsatser dras for varje kategori.
Ordmérken som behandlas i praxis kommer sedermera att delas in i rétt kategori
och rattsregler angéende sérskiljningsformaga kommer att appliceras och jamforas
med domskélen. Eftersom det finns ett mycket stort antal réttsfall kommer ett urval
att goras dar de réttsfall som bast illustrerar hur domstolen resonerar kring ord-

mérken i respektive kategori att viljas ut. Vad géller den andra fragestéllningen

3 Ni#v, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlira, 2 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 21.
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kommer dven frihallningsbehovet att analyseras i samband med réttsfallen och dér

dessa inte racker, sérskilt i semantiska fragor, kommer svar att sokas i doktrin.

Varumirkesrdtten, liksom ménga andra rittsomrdden, dr numera sammanflatad
med EU-ritten vilket skapar behov for en metod som vid sidan om den traditionella
rattsdogmatiska metoden behandlar sérskilt EU-rétten.® Den sé kallade EU-réttsliga
metoden kommer séledes att anvéndas vid tolkning och applicering av EU-rétten
pa den problematik som behandlas i uppsatsen. Eftersom savél den nationella
svenska varumaérkeslagstiftningen som den EU-réttsliga lagstiftningen pad omradet
ar relevanta vid besvarandet av fragestillningarna &r det viktigt att hdrleda var en
rittsregel kommer ifrdn och dirmed bedoma vilken metod som ska anvéndas vid
tolkning och applicering av rittsregeln.” Det krdvs vidare kunskap om hur hantering
av EU-rittsligt material ska ske och hur sddant material forhéller sig till svenskt

material.

For en korrekt tolkning av EU-rdtten méste den tolkning som EU-domstolen gor
beaktas. EU-domstolen har visad sig vara sérskilt man att tolka réttsregler
teleologiskt, det vill siga tolka rittsregler efter deras dndamél och syfte.® Som en
ledstjdrna vid denna tolkning har varit bland annat inrdttandet av det inre
marknaden®, ndgot som har en stark anknytning till den kommersiella rétten och
inte minst till varumirkesritten.!® Att tolka EU-rdtten framst teleologiskt kan
ddrmed vara en bra utgdngspunkt men ocksa andra tolkningsalternativ kan bli
aktuella — beddmning borde goras i varje enskilt fall med EU-domstolens praxis
som forebild.!" Aven ingressen som Aterfinns i bérjan av en rittsakt kan ge
végledning for hur rattsregler ska tolkas och ange vilka intressen som ska beaktas

vid tolkningen.!?

¢ Se Prop. 2017/18:267, s. 10 och N&iv & Zamboni 2018, s. 110.
7 N#dv & Zamboni 2018, s. 110.

8 Ibid., s. 122.

? Ibid., s. 123.

10 Se hirtill skil 8 i Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 for
tillndrmning av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning (OJ L 336, 23.12.2015, p. 1-26)

1 Se Niidv & Zamboni 2018, s. 122.
12 Se t.ex. Ibid., s. 125 f.
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Dessutom bor uppméarksammas att EU-domstolen har en storre lagstiftande roll i
forhallande till rittsakterna dn vad den svenska domstolen har i forhéllande till den
svenska lagstiftningen. EU-domstolens praxis har varit drivande for EU-réttens
utvecklingen och mycket av gillande ritt dterfinns i praxis i form av réttsprinciper
medan réttsakterna dr mer tekniska och detaljerade i sin natur.!* De réttsprinciper
som EU-domstolen utvecklar kan vidare vara antingen av allmén karaktir eller vara
hénforliga till ett specifikt omrade, vilket gor det angeldget att vid utredningen
identifiera vilka rittsprinciper som giller pa varumirkesrittens omrade.'* Aven de
svenska réttskédllorna paverkas av dessa réttsprinciper och av EU-rdtten i ovrigt
eftersom den nationella ritten, exempelvis om den bygger pé ett direktiv, ocksa ska
tolkas 1 ljuset av direktivet och ddrmed i enlighet med de réttsprinciper som har
utvecklats pd omrddet. Eftersom EU-rdtten har en sddan auktoritativ stéllning 1
avseende pa tolkningen av géllande ratt kommer de svenska rittskdllorna som dr
deskriptiva och som avser tolkning att undermineras och ge vika for EU-rétten,
sarskilt i de fall dar EU-rétten foreskriver ndgot annat &n vad den svenska rittskéllan
foreskriver.!> Eftersom de svenska réttskéllorna pa sa vis dr understillda EU-rétten
blir det nddvindigt att granska dessa réttskillor, framforallt vad giller svensk
rittspraxis och svenska forarbeten, for att avgora om de dr forenliga med EU-rétten

och om de didrmed ger uttryck for gillande ritt.

1.5 Disposition

I kapitel 2 redovisas de internationella forhallanden som péverkar den svenska
varumérkesritten och som dessutom medfor registreringsmdjligheter utéver den
nationella svenska registreringen. Kapitlet har till syfte att ge ldsaren bakgrunds-
information kring sambandet mellan varumirkesritten pd nationellt och
internationellt plan. I kapitel 3 presenteras grundliggande information om varu-
mérken som berdr bland annat varumérkenas funktion och de allminna krav som
stalls pa varumarken vid registrering. Har behandlas dven sirskiljningsformaga och

frihallningsbehov utifran vad som kan utldsas i lagtext, forarbeten och litteratur

13 1bid., s. 115 f. och Hettne, Jorgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rittslig metod: teori och genomslag i
svensk rttstilldmpning, 2 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 40 f.

14 Hettne & Otken Eriksson 2011, s. 62 f.
I3 Nidv & Zamboni 2018, s. 125 f.
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vilket ger ldsaren en Overblick av undersdkningsobjektet. I kapitel 4 analyseras
praxis med utgéngspunkt i ordmirkesmodellen. Kapitlet har i huvudsyfte att
anknyta domstolarnas bedomning av diverse typer av ordmérken till kravet pa
sarskiljningsforméga och till frihdllningsbehovet. I kapitel 5 presenteras en
overgripande analys av undersdkningsobjektet med utgangspunkt i all redovisat
material och slutsatser dras. I kapitel 6, som dr uppsatsens sista kapitel, samman-

fattas &mnet och frigestéllningarna besvaras.
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2. EU-ratt och internationella

overenskommelser

2.1 Inledning

Immaterialritt &r 1 stort sett en nationell ritt eftersom ensamritten som foljer av det
svenska varumérkesskyddet omfattar bara Sverige och géller som utgdngspunkt
ingen annanstans. Till f61jd av en médngd internationella och EU-réttsliga dtaganden
har dock denna ensamritt fatt en viss verkan utomlands.!® T samband med globali-
seringen, da en del immaterialrétter borjade fa en internationell spridning, uppstod
behovet av ett skydd som omfattade mer dn bara det egna landet. Som resultat
upprittades ett flertal konventioner vilka padverkade immaterialritten och gav den
en internationell prigel.!” I samband med EU-rétten forstirktes det mellanstatliga
samarbetet kring immaterialritten i Europa vilket, liksom konventionerna,
inverkade pa den svenska lagstiftningen.'® Forutom att harmonisera immaterial-
ritten skapade de internationella och EU-rdttsliga regelverken dven mojlighet till
registrering av varumirken i flera lander samtidigt och i hela EU. Pa grund av stort
inflytande pd den svenska immaterialrédtten och pa grund av foretrade 1 vissa fall ar
de internationella och EU-réttsliga regelverken viktiga att beakta vid sidan om den
nationella ritten. Nedan presenteras de internationella och EU-rittsliga regelverken

och de registreringsmdjligheter som vissa av dem erbjuder.

2.2 Internationell ratt

2.21 Bakgrund
Det finns ett antal internationella konventioner pd immaterialrittens omrade 1 vilka

Sverige, eller EU med bindande verkan for Sverige, 4r medlem i. De tre viktigaste

16 Prop. 2009/10:225, s. 69.

17 Se Ibid., s. 79; Bernitz, UIf, Immaterialritt och otillbérlig konkurrens, 14 uppl., Jure, Stockholm, 2017, s.
11.

18 Prop. 2009/10:225, s. 80.
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for varumaérkesritten dr Pariskonventionen, TRIPs-avtalet och Madridprotokollet.
Det finns é&ven andra internationella avtal p& omrddet, bland annat
Singaporekonventionen som dr begrinsad till forfarandefragor och som Sverige
ingick genom antagandet av 2010 ars varumaérkeslag samt Trademark Law Treaty
som, liksom Singaporekonventionen, behandlar fraimst forfarandefragor i syfte att
forenkla och sénka kostnaderna for registreringsforfarande av varumérken men som
Sverige inte dr medlem i.!” Sverige dr dven medlem i den internationella
konventionen om klassificering av varumaérken, dven kallat Nicearrangemanget,
som reglerar klassifikationssystemet vid det svenska patent- och registrerings-
verket, PRV, i friga om svenska varumirken och vid Europeiska unionens

immaterialrittsmyndighet, EUIPO, ifrdga om EU-varumérken.?

Konventionerna administreras av World Intellectual Property Organization, WIPO,
som dr ett fackorgan i FN och som forutom administration verkar for
konventionernas vidareutveckling. Aven WIPO upprittar nya regleringar pa
immaterialrittens omrade, dir WCT (férdrag om upphovsritt), WPPT (fordrag om
vissa nérstiende rittigheter), samt PLT (fordrag inom patentritt) kan nimnas.?! T
frdga om varumaérkesritten antog WIPO tillsammans med Parisunionen 1999 en
rekommendation om skydd for vélkidnda varumérken som framst kompletterar det
skydd som Pariskonventionen och TRIPs-avtalet ger och som dessutom innehéller
bestimmelser om inarbetade varumdrken. Eftersom akten endast &r en

rekommendation dr inte medlemsstaterna réttsligt bundna av de foreskrifter som

finns déri.?

Pa grund av Sveriges dualistiska system utgér inte konventionernas bestimmelser
géllande rdtt i Sverige forrdn de inforlivas i svensk lagstiftning. Nationella
domstolar far séledes inte heller utga direkt fran konventionerna. De bestimmelser

som har inforlivats i svensk lagstiftning ska ddremot tolkas mot bakgrund av de

19 Prop. 2009/10:225, s. 76; Bernitz 2017, s. 254.
20 [ evin 2019, s. 398.

21 Bernitz 2017, s. 14 f.

22 Prop. 2009/10:225, s. 102.
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konventioner som de bygger pd, detta enligt principen om fordragskonform

tolkning. Principen &r en del av Sveriges konventionsataganden.?

2.2.2 Pariskonventionen

Pariskonventionen for industriellt rattsskydd dr kanske den mest grundldggande
konventionen pa omradet, uppréttad den 20 mars 1883 och senast reviderad 1967,
och dr idag néstintill virldsomfattande med 150 medlemsstater som tillsammans
bildar vad som kallas Parisunionen.?* Syftet med konventionen ar framst att
sakerstdlla ensamrittsinnehavarnas skydd inte bara i det land dir varumérket &r
registrerat men dven i de dvriga konventionsldnderna och dirigenom motverka

varumairkesstolder.?’

Syftet uppfylls framforallt genom artikel 6bis ddr ett
internationellt skydd foreskrivs for notoriskt kéinda varuméarken. Bestimmelsen &r
en minimiregel vilket innebér att konventionslanderna kan ge sddana varumérken
starkare skydd dn vad som foreskrivs i konventionen. Det grundlidggande skyddet
ar dock begrénsat och skyddar endast mot identiska eller liknande varumirken for
identiska eller liknande varor. Begridnsningen medfor att skyddet inte omfattar
varumdrken som avser tjénster och inte heller skyddas ensamréttsinnehavarna mot
identiska eller liknande varumérken for varor av annat slag.?® Darutover innehaller
konventionen detaljerade bestimmelser om registreringshinder. Dels anges vilka

registreringshinder som konventionsldnderna maste tillimpa och dels vilka

registreringshinder som konventionslidnderna inte far tillimpa.?’

Konventionen grundar sig pé fyra principer som konventionsldnderna maste folja:
principen om nationell behandling, principen om minimiskydd, principen om
konventionsprioritet, samt sjdlvstdndighetsprincipen. Principen om nationell
behandling forpliktigar konventionsldnderna att ge minst lika starkt skydd &t
utldndska rittssubjekt som det ger sina egna medborgare. Principen om minimi-
skydd forpliktigar konventionsldnderna att ge utlindska réttssubjekt ett visst

minimiskydd oavsett om landets medborgare atnjuter motsvarande skydd.

23 Bernitz 2017, s. 18.

24 Prop. 2009/10:225, s. 74 f: Bernitz 2017, s. 13.
25 Bernitz 2017, s. 12 f; Levin 2019, s. 392.

26 Prop. 2009/10:225, s. 100.

27 Bernitz 2017, s. 252.
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Principen om konventionsprioritet ror registreringsforfarandet och innebér att om
en ansOkan om registrering gors inom sex méanader efter att den gjordes i ett annat
konventionsland ska den senare ansokan anses vara gjord samtidigt som den forra
ansokan. Den sista principen, sjélvstandighetsprincipen, innebér att varumarkes-
skydd uppkommer i varje land for sig och att landet séledes féar ge skydd enligt sina

egna villkor dven om varumérket i fraga inte uppfyller villkoren i ett annat land.?8

2.2.3 TRIPS-avtalet

Pariskonventionen och andra konventioner som utvecklades under 1900-talet 16ste
dock inte alla immaterialrittsliga problem utan ansdgs vara ineffektiva och det
véxte darfor ett missndje bland industrildnderna. Det blev sdledes angeldget for
staterna att komma Gverens om ett nytt system som kom tillrdtta med de brister som
foregdende konventioner uppvisade.?® 1995 upprittades dirfor det sa kallade
TRIPs-avtalet som &r bindande for alla medlemsstater i World Trade Organisation,
WTO, och som likt Pariskonventionen omfattar numera cirka 150 stater.’® TRIPs
ar en forkortning till [Agreement on] Trade-Related Aspects on Intellectual
Property Rights ([avtalet om] handelsrelaterade aspekter av immaterialritter) och
Sverige dr medlem sedan avtalets tillkomst 1995 genom att ha ratificerat avtalet och

genom medlemskap i EU som ocksé dr medlem i avtalet.’!

Som ett led 1 att avhjélpa de brister som fanns pa immaterialrittens omréde bygger
TRIPs-avtalet till stor del pd Pariskonventionen, dir avtalet dven forpliktigar
medlemsstaterna att upprétthalla den skyddsnivda som fOljer av den senaste
versionen av Pariskonventionen, och stéller samtidigt ldngre gaende krav avseende
vissa delar av detta skydd.>? Bland annat innehéller artiklarna 15-21 i avtalet
bestimmelser om vilka foremal som kan komma att atnjuta varumaérkesskydd,
ensamréttens omfattning samt bestimmelser om sakréttsliga och sanktionsrittsliga

aspekter.’> Aven den forutnimnda artikeln 6bis i Pariskonventionen kompletteras

28 Prop. 2009/10:225, s. 74 f; Bernitz 2017, s. 13 f.
29 Se Bernitz 2017, s. 15.

30 Prop. 2009/10:225, s. 75 f: Bernitz 2017, s. 15.
31 Prop. 2009/10:225, s. 75 f: Bernitz 2017, s. 17.
32 Bernitz 2017, s. 15.

33 Ibid., s. 254.
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av artikel 16 i TRIPs-avtalet dar skyddet for notoriska varumédrken utdkas och
omfattar numera dven varumérken som avser tjdnster och skyddar ensamrétts-
innehavarna mot varumérken som avser varor av annat slag sdvida det ursprungliga
varumarket riskerar att skadas.’* Som framgar &r det notoriska varumirken som
atnjuter detta skydd och i samma artikel foreskrivs att vid bedomningen om ett
varumidrke &r notoriskt ska hdnsyn tas till omsdttningskretsens kdnnedom om
market.*®> Utdver de principer som stér till grund for Pariskonventionen forpliktigar
TRIPs-avtalet medlemsstaterna att folja principen om mest-gynnad-nations-
behandling som asyftar att motverka diskriminering genom att aldgga staterna att
bevilja samma immaterialrdttsliga formaner for rittssubjekt frdn samtliga medlems-
stater. En stat far sdledes inte favorisera réttssubjekt fran en stat till nackdel for

rattssubjekt fran Gvriga stater.>

WTO skoéter vervakning sa att medlemsstaterna foljer bestimmelserna och 16ser
eventuella tvister som uppkommer i anknytning till avtalet.>” I samband med EU:s
medlemskap 1 avtalet dr det viktigt att podngtera att EU-domstolen kan vid
forhandsavgoranden tolka bestimmelserna i TRIPs-avtalet men som den sjdlv
framhaller ska tolkningen goras mot bakgrund av avtalets lydelse och syfte. Avtalet
saknar dock 1 sig sjalvt direkt effekt eftersom det varken ér tillrdckligt precist eller
ovillkorligt.*®

2.2.4 Madridsystemet

Madridsystemet, som bestar av Madridoverenskommelsen och Madridprotokollet,
ar till skillnad fran de ovan redovisade akterna huvudsakligen inriktad pa ett
internationellt registreringsforfarande som majliggor registrering av varumaérken i
flera linder samtidigt.’* Mojligheten till sidan registrering skapades redan 1891 nér

Madridoverenskommelsen upprittades och 1995-1996 tillkom en separat akt,

34 Prop. 2009/10:225, s. 100 f: Levin 2019, s. 392.
35 Prop. 2009/10:225, s. 100.

36 Bernitz 2017, s. 16.

37 1bid.,, s. 15.

3 Ibid,, s. 17.

39 Prop. 2009/10:225, s. 75.
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Madridprotokollet, som i stort sett inrdttade ett internationellt registrerings-

forfarande likt Madridprotokollet men med ett par skillnader.*°

Sverige, likt 105 andra stater, 4r medlem i Madridprotokollet men inte i
Madridoverenskommelsen som idag har 55 medlemsstater.*!  Enligt
Madridprotokollet kan den som atnjuter varumaérkesskydd i sitt hemland ldmna en
ansokan till den nationella varumirkesmyndigheten, exempelvis till PRV i Sverige,
som sedan vidarebefordrar ansdkan till WIPO dir varumérket registreras i de
medlemsstater som anges 1 ansdkan. Varumérken som registreras genom detta
forfarande fér ett nationellt skydd i dessa stater. Registreringsforfarandet skapar
alltsd ingen Overnationell varumérkesrétt men underlittar istillet registrering som

ska goras i flera lander samtidigt.*?

23 EU-ratt

2.3.1 Bakgrund

Sverige dr medlem i EU och behdver darfor dven folja EU-rdtten. Denna rétt har
liksom de internationella 6verenskommelserna en stor inverkan pé den svenska
immaterialritten. De EU-rdttsliga bestimmelserna som péverkar varumarkesrétten
finns béde 1 primérrétten, framforallt i Fordraget om Europeiska unionens
funktionssitt (FEUF), och i sekundirritten — dels i varumirkesdirektivet** och dels
i varumirkesforordningen**. EU efterstrivar att uppnd en ekonomisk integration
bland medlemsstaterna dar varor, tjénster, kapital och effektiv konkurrens kan
atnjuta fri rorlighet 6ver landsgrianserna. Malet innefattar upprittandet av en inre
marknad vilket dven berdr immaterialrétten eftersom en stark immaterialrattslig
skyddslagstiftning anses frdmja detta mal. Immaterialréitten &r dock, som noterats
ovan, en nationell ritt och ensamritten som den tillforsdkrar &r territoriellt

begrinsat. Den territoriella begridnsningen &r givetvis inte bra varken for den

40 Bernitz 2017, s. 252.

41 WIPO, Madrid Agreement (Marks), 2019,
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf (hdmtad 2020-01-01)

42 Bernitz 2017, s. 252.

43 Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 for tillnérmning av
medlemsstaternas varumarkeslagstiftning (OJ L 336, 23.12.2015, p. 1-26)

44 Europaparlamentets och rddets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumérken (OJ L
154, 16.6.2017, p. 1-99)
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ekonomiska integrationen eller for den fria rorligheten varfér EU astadkom en
langtgdende harmonisering av medlemsstaternas immaterialritter i syfte att skapa

en inre marknad med likalydande villkor pa det immaterialrittsliga omradet.*

For att frimja den inre marknaden utvecklades flera allménna principer som finns i
FEUF. For varumirkesritten ar av sérskild betydelse likabehandlingsprincipen
reglerad i artikel 18 som forbjuder diskriminering pa grund av nationalitet, forbudet
mot kvantitativa importrestriktioner och liknande dtgérder 1 artikel 34 som bland
annat tillater parallellimport med hénsyn till varumérkesskyddet, samt forbuden
mot konkurrensbegriansande atgédrder i artiklarna 101 och 102 enligt vilka fér
anvindning av immaterialrattsliga ensamrétter inte snedvrida konkurrensen eller
innebdra missbruk.*® Principerna har, liksom manga andra EU-rittsliga
bestimmelser, utvecklats av EU-domstolen som har kompetensen att tolka EU-
ratten vid begdran av forhandsavgéranden enligt artikel 267 i FEUF. Som
framkommit ovan innehéller dven sekundérritten viktiga bestimmelser for
varumdrkesrétten och dessa ska, som EU-domstolen méinga ganger har framhallit,
tolkas autonomt, det vill sdga tolkas enhetligt inom hela unionen utan nagra
nationella variationer, vilket tvingar de hdgsta nationella instanserna att begéra

forhandsavgoranden av EU-domstolen vid osdkerhet kring tolkning av EU-rdtten.*’

2.3.2 Varumarkesdirektivet

Direktiv dr de réttsakter som asyftar att harmonisera medlemsstaternas nationella
lagstiftningar och dr bindande med avseende pa det resultat som ska uppnas men
medlemsstaterna far sjélva bestimma hur det ska genomforas.*® Den nationella
lagstiftningen ska ddrmed anpassas inom en viss tidsfrist sa att den dverensstimmer
med direktivet.** Varumirkesritten har fran och med 1988 varit foremal for
europeisk harmonisering och sedan dess har nya direktiv tillkommit som ersatte de

dldre direktiven pd omradet, varav det senaste och nu gillande dr varumarkes-

4 Bernitz 2017, s. 19.

46 Ibid., s. 20.

47 Ibid., s. 23 ff.

48 Se art. 288 i FEUF och dirtill SOU 2016:79, s. 217 f.
49 Bernitz 2017, s. 21.

23



direktivet fran 2015.>° Varumérkesritten har dock inte blivit fullharmoniserad inom
EU men det nyaste direktivet innebér att varumaérkesrétten blir néstan likalydande
for alla medlemsstater.’! Direktivet beror fragor angdende vilka tecken som kan
registreras som varumirken och vilka forutsdttningar som ddrmed ska vara
uppfyllda samt ensamrittens utstrickning. Medlemsstaterna har alltsd ingen
mdjlighet att pd dessa punkter stipulera ndgot annat. Genom direktivet harmoniseras
dock bara regler angdende registrerade varumirken och séledes inte inarbetade
varumadrken, vilket innebér att det stdir medlemsstaterna fritt att sjdlva bestdimma

over inarbetningen.>?

2.3.3 Varumarkesforordningen

Forutom direktiv finns ocksé forordningar som dr bindande och direkt tillampliga 1
medlemsstaterna och de far sédledes inte omformuleras i den nationella
lagstiftningen.> Till skillnad frén varumérkesdirektivet asyftar alltsd inte den
géllande forordningen pa omradet, varumirkesforordningen, att harmonisera
medlemsstaternas nationella lagstiftningar men den skapar istéllet en Overstatlig
varumdrkesriatt med mojligheten att registrera sd kallade EU-varumairken.
Ensamritt som foljer av sddana varumirken géller 1 hela EU och ansdkning om
registrering gors till EUIPO. Mojligheten att erhalla en varumarkesrittslig ensam-
ritt i hela EU uppkom redan 1996 men, liksom vad géller varumérkesdirektivet, har
nya forordningar uppréttats och den senaste forordningen pa omrédet ar fran 2017.
Reglerna som éterfinns i forordningen dr numera néstan identiska till de regler som
finns 1 direktivet vilket innebér att baide EU-varumérken och nationella varumérken
foljer i stort sett samma regler. Liksom direktivet tar forordningen sikte endast pa
registrerade varumérken och eftersom EU-varumérken regleras exklusivt i

forordningen kan de bara erhdllas genom registrering.>*

30 Ibid., s. 253.

3! prop. 2017/18:267, s. 140 1.
32 Bernitz 2017, s. 253.

3 Ibid,, s. 22.

3 1Ibid., s. 253.
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3. De varumarkesrattsliga kraven

3.1 Inledning

I Sverige kan ensamritt till ett varumérke erhallas antingen genom att varumarket
registreras hos PRV eller om det blir tillrdckligt kiint inom omsattningskretsen, det
vill siga om varumaérket inarbetas. For att varumérket ska bli foremaél for ensamrétt
behover det dock uppfylla de nationella varumirkesrittsliga kraven vilka
huvudsakligen éterfinns 1 varumérkeslagen (2010:1877; vidare benimnd VmL).
VML, som ér starkt influerad av EU-rétten, stiller krav pa varuméirken som
tillkommer sévél genom registrering som genom inarbetning och den reglerarar
vidare ensamrittens omfattning och innehaller foreskrifter om sjilva registrerings-
forfarandet som sedan preciseras i varuméirkesforordningen (2011:594).5 Kravet
pa sdrskiljningsforméga och frihdllningsbehovet, som kommer till uttryck i VmL,
giller bade for registrerade och inarbetade varumarken. Det finns dven ett antal
varumarkesrittsliga funktioner som inte anges i lagtext men vilka aterfinns i 6vriga

rattskillor och dr &mnade att tolkas i samband med de varumérkesrittsliga kraven.

3.2 Funktion

Varumérken har ett par funktioner som till viss del &r sammankopplade med de
varumadrkesrittsliga kraven och som kan beaktas vid bedomning av dessa krav.
Exempelvis kommer ett varumérkes sirskiljningsfunktion till uttryck i kravet pa
sarskiljningsforméga medan andra funktioner ger en viss nyans vid beddémningen
av sdrskiljningsformégan. Vissa av funktionerna dr alltsa starkt sammankopplade
med den varumérkesréttsliga regleringen men det finns dven funktioner som dr av
ekonomisk karaktdr och som inte beaktas i lika hog grad i rittsliga sammanhang.>¢
De i den juridiska doktrinen mest omdiskuterade funktionerna som &r allménna och

som sdledes avser alla typer av varumérken &r sérskiljnings-, ursprungs-, garanti-

35 Prop. 2017/18:267, s. 138.
36 Resonemanget bygger pa Tiili, Vjrpi, Om varumirkets funktioner, NIR 3/1970.
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och reklamfunktionerna. Dessa funktioner hinger ihop och de ticker varandra till
viss del vilket medfor svarigheter att halla isdr dem men det &r dndé viktigt att gora
for att belysa skillnader mellan dem och dérmed skildra varje funktions kérn-
innehall. Dessutom dr inte funktionerna oforiandliga utan kan till f61jd ett dynamiskt
néringsliv fordndras och anpassas till nya behov och enskilda funktioner kan saledes
variera i betydelse inte minst i rittsliga ssmmanhang.>” Nedan foljer en kort genom-

géng av de ovanndmnda funktionerna.

Den kanske mest betydelsefulla funktionen for ett varumérke ar sérskiljnings-
funktionen. Med sédrskiljningsfunktion forstds att varumérket anvidnds som ett
individualiseringsmedel i forhallande till andra produkter av samma varuslag vilket
mdjliggér for konsumenten att identifiera varan. I samband med sarskiljnings-
funktionen talar man om en negativ och en positiv komponent. Den negativa
komponenten avser mojligheten att sirskilja en vara fran en annan vara genom att
den forra varan ér forsedd med ett varumidrke som den andra varan inte dr forsedd
med vilket skapar en olikhet mellan varorna. Den positiva komponenten avser
emellertid forhallandet mellan varor som dr forsedda med samma varumérke och
hér betonas likheten mellan dessa varor. Tanken bakom den positiva komponenten
ar alltsé att konsumenten ska till viss utstrickning kunna forlita sig pd varor av
samma varumérke bland annat i avseende pa kvalitet.’® Sarskiljningsfunktionen &r
som ovan antytt mycket viktig i varumirkesréttsliga sammanhang och har en nira

anknytning till kravet pa sarskiljningsforméga.>

Med ett varumirkes ursprungsfunktion menas kdparens mdjlighet att forutsitta att
varor med samma varumaérke har en gemensam ursprungskilla. Det ursprung som
avses hér dr kommersiellt och inte till exempel geografiskt — varor som ar forsedda
med samma varumédrke anger, savida inte varumirket har Overlatits, att det dr
samma fOretag som star bakom varorna. Vilket foretag det dr som star bakom
varumirket och didrmed bakom varorna behdver dock inte framga i samband med

ursprungsfunktionen. Tanken bakom funktionen ir séledes att market atminstone

57 Ibid., s. 240.
58 Ibid., s. 241.

9 Wessman, Richard, Varumdirkeslagstiftningen: En kommentar, Norstedts Juridik, 2017, kommentaren till 1
kap. 5 §.
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ska hénvisa till ett bestimt men anonymt ursprung. Inget hindrar dock ett foretag
att 1 varumarket ange sin firma eller en annan sorts ursprungskalla, exempelvis en
geografisk siddan.’’ Eftersom funktionen avser ett forhdllande mellan varor med
samma varumirke sammanfaller den till stor del med sérskiljningsfunktionens

positiva komponent men beaktar varumérket som en sorts ursprungsangivelse.

Garantifunktionen, eller kvalitetsfunktionen som den ocksa kallas, avser eventuella
forvantningar som en kdpare kan ha pa varor férsedda med samma varumirke. Av
intresse hér dr framforallt forvintningar i avseende pa en varas kvalitet — i synnerhet
subjektiv kvalitet till skillnad fran objektiv sddan. Med objektiv kvalitet forstds
exempelvis egenskaper eller beskaffenhet som ger varan ett objektivt virde medan
en varas subjektiva kvalitet avser varans forméga att tillfredsstilla en specifik
kopares behov.®! Om en varas kvalitet avviker frin den kvalitet som varumirket
vanligtvis erbjuder i sina andra varor kan kdparen vid missndje normalt sett inte
gora rattsliga pafoljder gidllande men varumérket kan da hamna i vanrykte. Det ér
dérfor inte ovanligt att foretag forsoker halla samma kvalitet i varor férsedda med
samma varumérke vilket samtidigt ger kdparna fog att ha dessa forvintningar.
Fenomenet kan darfor beskrivas som en sorts garanti, &ven om den inte &r rattsligt
bindande.®?> Liksom ursprungsfunktionen utgdr garantifunktionen en del av
sdrskiljningsfunktionens positiva komponent eftersom den behandlar ett

forhallande mellan varor med samma varumaérke.

Den sista funktionen, reklamfunktionen, avser varumérkenas férmaga att paverka
avséttningen av varor. Funktionen handlar alltsd om varumérkets attraktionskraft
dédr varumarket av sig sjilv lockar kdparna oberoende av varans beskaffenhet.®® Det
ar inte ovanligt att reklamfunktionen uppkommer forst i samband med att
varumadrket har blivit inarbetat och erhallit ett gott renommé. Néar varumirket har
blivit tillrdckligt beromt for att paverka avsdttningen far varumérket egenvérde,
vilket innebér att varumirket som sadant blir en vérdefull tillgdng for foretaget.

Reklamfunktionen har dock endast betydelse for varumirkesinnehavaren och inte

0 Tiili 1970, s. 241 f.

61 Ibid., s. 242.

62 Levin 2019, s. 421.

93 Melin, Helena, Aktuell varumdirkesritt, Juristforl. [distributor], Stockholm, 1994, s. 4.
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for koparna eftersom funktionen ror huvudsakligen avsittningsintresset — detta till
skillnad fran exempelvis garantifunktionen som ombesorjer kdparnas intresse av att

kunna forlita sig pé ett varumérke.%*

3.3  Sarskiljningsformaga

Kravet pa sirskiljningsformaga ir ett av de mest uppmirksammade krav inom
varumdrkesrétten och kravet kommer till uttryck redan i VmL:s forsta kapitel om
grundliaggande bestimmelser. I 1 kap. 4 § VmL stadgas vad som kan utgora ett
varumérke och i1 paragrafens forsta stycke foreskrivs att varumérken ska ha
sarskiljningsforméga och de ska tydligt kunna aterges i PRV:s varumaérkesregister.
Ur stycket kan alltsé utldsas tvd grundldggande rekvisit som maste vara uppfyllda
for att ensamritt till ett varumérke ska kunna erhallas: (1) varumirket ska ha
sdrskiljningsformaga och (2) varumaérket ska tydligt kunna aterges i det nationella
varumirkesregistret. Tydlighetskravet dr liksom kravet pd sérskiljningsférméga en
viktig forutsdttning for ensamrdtten men det torde aldrig bli aktuellt i frdga om
ordmirken eftersom alla ord kan genom skrift tydligt aterges i ett register.
Rekvisitet diskuteras framst i samband med sa kallade okonventionella varumérken
som farg, ljud och doft®® och av den anledningen kommer inte tydlighetskravet att
behandlas vidare i denna framstéllning. I andra stycket foljer emellertid en
upprikning av de tecken som sirskilt avses nir det 1 forsta stycket talas om vilka
tecken som kan bli foremal for ensamrétt. Upprakningen, som borjar med satsen
”Med tecken avses sarskilt [...]”, torde inte vara uttommande eftersom den inleds
med ordet sdrskilt” — ordet kan ddremot antyda vilka tecken som lagstiftaren ville
betona som godtagbara i friga om varumirkesskydd. I upprikningen ingar bland
annat ord inbegripet personnamn, bokstéver och siffror, det vill sdga sddana tecken
som utgér ordmidrken. Kravet pa sérskiljningsformiga upprepas i lagens andra
kapitel som handlar om registreringsforfarandet diar det i 5 § framgér att “Ett
varumidrke som ska registreras méste ha sérskiljningsférmaga for de varor eller

tjdnster som det avser.” Emellertid behandlas kravet mycket kortfattat i den EU-

% Tiili 1970, s. 243 ff.
65 Se Wessman 2017, kommentaren till 1 kap. 4 §.
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rittsliga regleringen dir det kommer till uttryck framst i varumarkesdirektivets

fjérde artikel i samband med en upprikning av absoluta registreringshinder.

Aven 1 kap. 5 § VmL behandlar sirskiljningsformagan och hir fortydligas vad som
menas med sérskiljningsformaga och nir den ddrmed ska anses foreligga. 4 §
framstiller sdledes kravet péd sdrskiljningsformdga medan 5 § anger nir den
foreligger. Av forsta stycket framgar foljande: “Ett varukénnetecken ska anses ha
sarskiljningsforméga om det kan skilja varor eller tjénster som tillhandahélls i en
niringsverksamhet frdn dem som tillhandahélls i en annan.” Enligt stycket ar det
alltsa formdgan att sirskilja varor eller tjénster som tillhandahalls i olika nérings-
verksamheter som &r av betydelse vid beddmningen om sérskiljningsféormaga
foreligger. Genom att ldgga tonvikten pa relationen mellan varor eller tjénster i
olika ndringsverksamheter, vilket i detta sammanhang indirekt inbegriper varor
eller tjénster forsedda med olika varumirken, ska beddmning avseende
sarskiljningsformégan som bekant goras i linje med sirskiljningsfunktionen. Kravet
innebar séledes ocksa att varumairket ska kunna fungera som ett individualiserings-
medel och ddrmed utgora en niringsidkares sérskilda kénnetecken, vilket 1 sin tur
uppfyller de andra varumérkesrittsliga funktionerna.®® Paragrafen innehaller dven
tvd andra stycken — det ena stycket handlar om alltfér enkla och generiska varu-
mérken som anses sakna sérskiljningsformaga medan det andra stycket behandlar

forvérv av sdrskiljningsforméga. Styckena behandlas i kapitel 3.4 respektive 3.5.

Som beskrivs ovan behandlar 1 kap. 5 § VmL 1 huvudsak frdgan avseende nir ett
varumairke ska anses ha sérskiljningsformaga men paragrafen ger inte ndgon riktig
definition av sjdlva begreppet sirskiljningsformaga. I den juridiska litteraturen har
ett flertal forsok gjorts att definiera begreppet men ingen entydig definition har
kunnat formuleras — det &r dock vanligt att Oversitta sérskiljningsforméga till
distinktivitet. Anledningen till varfor problemet kring definitionsformuleringen
existerar dr det stora antalet faktorer som maste beaktas vid bedomningen av

sdrskiljningsformaga och en alltfor allmént hallen definition kan darfor bli svar att

6 Melin 1994, s. 8.
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hitta. Vad denna sarskiljningsformaga, eller distinktivitet, &r méste sdledes bedomas

i varje enskilt fall beaktat de faktorer som foreligger.¢’

EU-domstolen har genom sin réttspraxis utvecklat beddmningsfrigan vidare och
bland annat forklarat vems perspektiv som bedomningen av sérskiljningsforméga
ska utgéd ifran. I mélet C-210/96 Gut Springenheide & Tusky, som egentligen gillde
vilseledande reklam i frdga om dgg, klargjorde EU-domstolen att utgangspunkten
vid beddmning av vilseledande uppgifter och varumérken &r en “normalt
informerad samt skiligen uppmirksam och upplyst genomsnittskonsument.”®
Trots att konstaterandet om genomsnittskonsumenten géllde i frdga om vilse-
ledande reklam anvinds denna bedoémningsnorm dven analogt avseende varu-
mérkenas sirskiljningsforméga.®® Domstolen ska alltsd inte inta ndgon expertroll
nédr den avgdr om ett varumirke formaér att sérskilja en néringsidkares varor eller
tjdnster frdn ndgon annans varor eller tjénster — en sddan beddmning ska istdllet
goras utifran en kopares perspektiv. Aven i friga om denna bedémningsnorm finns
en tydlig anknytning mellan varumérkesratten och dess funktioner, dér normen kan

anses uppfylla alla funktioner som grundar sig pad konsumentens uppfattning av

varumarket.

Av intresse betrdffande sdrskiljningsformégan dr ocksa 1 kap. 11 § VmL som
behandlar begridnsningar i ensamritten. Av forsta stycket framgar fo6ljande:
“Ensamritten till ett varukdnnetecken ger inte nagot sjélvstandigt skydd for en del
av kannetecknet som saknar sdrskiljningsforméga.” Bestimmelsen kan bli aktuell
bland annat vid ordmirken som bestér av flera ord och dir ndgot av orden inte har
tillracklig sdrskiljningsformaga allena. Betrdffande sddana ordmérken, dar nagot
eller ndgra av orden inte sjélva har sérskiljningsforméga men dér orden tillsammans
bildar ett ordmérke som har det, dr det istéllet ordkombinationen som skyddas.”®
Som exempel kan tas ordmirket Karlsons Klister: ensamréttsinnehavaren kan inte

forbjuda nagon att anvénda orden Karlsons och Klister var for sig forutsatt att de

7 Ibid., s. 13 f.

% EU-domstolens dom av den 16 juli 1998, Gut Springenheide & Tusky, C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369, p.
37.

6 Levin 2019, s. 432.

70 Lundquist, Joanna, Varumdrken: att skapa, behdlla och foridla ett varumdirke ur juridiskt perspektiv, Jure,
Stockholm, 2005, s. 20.
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saknar sarskiljningsforméga. Vad ensamrittsinnehavaren déremot far gora i detta
fall dr att forbjuda ndgon att anvdnda kombinationen Karlsons Klister — orden fér

alltsd inte beaktat ensamritten sittas ihop pa detta sitt av andra néringsidkare.”!

Av 1 kap. 5 § tredje stycket VmL foljer att vid en beddmning avseende ett varu-
mérkets sdrskiljningsforméga ska “hénsyn tas till att [varumarket] kan forvérva
formégan genom anvéindning.” Sérskiljningsformégan kan sdledes antingen vara
ursprunglig eller forvirvad och varumirken som saknar ursprunglig sarskiljnings-
forméga kan genom att ha blivit tillrdckligt kinda &nda fa atnjuta skydd.”? Eftersom
det 1 frdga om sidrskiljningsformaga inte stélls olika villkor for registrerade
respektive inarbetade varumirken &r en naturlig utgdngspunkt att det d&r samma
beddmning som gors avseende om ett varumérke har blivit inarbetat och om varu-
mérket har forvirvat sérskiljningsforméga.’? Forvirv av sdrskiljningsformaga
overlappar som foljd till stor del med inarbetningen och de tva forfaranden ar alltsé
starkt anknutna till varandra. Tanken bakom mojligheten att forvérva sarskiljnings-
forméga dr saledes att om ett varumirke kan fungera som ett kidnnetecken och

uppfylla sin ursprungsfunktion s& innehar varumérket dven sérskiljningsforméaga.”

3.4  Frihallningsbehov

I varumirkesrétten finns dven ett frihdllningsbehov som maste beaktas vid sidan
om sirskiljningsformagan. Begreppet frihdllningsbehov hédrstammar fran tyskans
Freihaltungsbediirfnis” och innebdr att vissa beteckningar maste héllas fritt och
vara allmént tillgéngliga for andra néringsidkare att anvénda i sin verksamhet —
ndgot som ensamritt skulle forhindra.’® Ordet frihdllningsbehov forekommer
emellertid inte i lagtext men bade i VmL och i varumérkesdirektivet finns sérskilda
bestimmelser som till viss del behandlar behovet. Frihallningsbehov kan dven sdgas
vara starkt anknuten till sdrskiljningsforméga och béda dessa rekvisit hdnger i

ménga frdgor ihop och behandlas samtidigt vilket gor det svart att hdlla isdr dem.

7! Holmqyvist, Lars, Varumirkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frihaliningsbehov, NIR 1/1992,
s. 22 1.

72 Levin 2019, s. 436 f.
73 Jfr Wessman 2017, kommentaren till 1 kap. 7 § VmL.
7+ Se Levin 2019, s. 436 f.

75 Se Holmqvist, Lars, Varumérkens sérskiljningsformaga, 1. uppl., Norstedsts juridik, Stockholm, 1999, s.
114.

76 Holmgqvist 1992, s. 10.
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I artikeln ”Varumaérkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frihallnings-
behov” identifierade Lars Holmgqvist just sérskiljningsféormagan och bristen av
frihallningsbehov som de tva viktigaste forutsittningarna for mojligheten att erhalla
ensamritt till ett varumérke och myntade begreppet registerbarhetskriterier som
inbegriper dessa tvd forutséttningar.”” Vid tiden nir artikeln skrevs gillde den
tidigare varumérkeslagen (1960:644), dir frihallningsbehovet inte kom till uttryck
i lagtext utan behovde tolkas i samband med sérskiljningsformégan, och rittspraxis
kring frihdllningsfragan var inte lika utvecklad som den &r idag. Dessa omsténdig-
heter skapade ett behov av att for det forsta identifiera och beskriva frihallnings-
behovet och for det andra utreda hur frihdllningsbehovet forhéller sig till
sarskiljningsformégan. Lagmotiven anvédndes sdledes som utgangspunkt i frdga om
frihallningsbehovet och dér framgar att den behoriga myndigheten ska forutom
forméga att fungera som individualiseringsmedel prova om varumérket kan
’forbehéllas enskild ndringsidkare utan att konkurrenternas frihet att lojalt avbilda,
beskriva eller eljest reklamera for sina varor blir otillborligen beskuren.””® Den
forsta provningen avseende formaga att fungera som individualiseringsmedel ar
som konstaterades i kapitel 3.3 ett uttryck for kravet pd sdrskiljningsférméga och
det utgdr enligt Holmqvist det forsta registerbarhetskriteriet. Vad lagmotiven sedan
anfor 1 samband med den andra provningen dr ett uttryck for kravet pa brist av
frihéllningsbehov och det utgor saledes det andra registerbarhetskriteriet.” Dessa
tvd registerbarhetskriterier ska véga lika tungt vid provningen och de ér dessutom
kumulativa vilket innebér att de bada méste vara uppfyllda for att ensamrétt ska
beviljas.® Trots ny lag och mer utvecklad praxis &r artikeln och de iakttagelser som
gors déri till stor del fortfarande aktuella. Lagmotiven ger ocksa en bra inblick i vad
dndamélet med frihallningsbehovet dr och det kan vara en bra utgangspunkt vid

tolkning av de mer specifika regler som idag finns i den géllande varuméirkeslagen.

Frihédllningsbehovet behandlas huvudsakligen i 1 kap. 5 § VmL dir andra stycket

inleds med “Bristande sérskiljningsformaga kan bero pa att ett varukdnnetecken

77 Se ibid., s. 8.

78 SOU 1958:10, s. 269.
79 Holmgqvist 1992, s. 8.
80 Ibid., s. 9.
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endast bestar av tecken eller bendmningar som [...]” med tva &tféljande punkter.
Redan hdr kan utldsas att enligt lagtexten innebér frihallningsbehovet brist 1
sarskiljningsforméga. I den forsta atfoljande punkten framgér att ett frihdllnings-
behov foreligger for varukdnnetecken som endast bestdr av tecken eller
bendmningar som visar varans eller tjdnstens art, kvalitet, kvantitet, anvindnings-
omrade, virde, geografiska ursprung eller andra egenskaper. Punkten innehaller
alltsa en upprékning av tecken och bendmningar vilka avser egenskaper som méste
héllas fritt tillgdngliga for andra ndringsidkare men viktigt att notera &r att
upprikningen inte dr uttdmmande eftersom den avslutas med “eller andra
egenskaper”. 1 den andra punkten framgar emellertid att dven tecken eller
bendmningar som i dagligt sprakbruk eller enligt branschens vedertagna handels-
bruk kommit att bli en sedvanlig beteckning for varan eller tjédnsten” saknar

sarskiljningsformaga.

Fenomenet dér ett ord blir en sedvanlig beteckning for en vara eller tjénst kallas
dven for degeneration och det intrdffar ofta i friga om starkt inarbetade varumérken
som med tiden har kommit att anvéndas som en typbeteckning for det aktuella
varuslaget och ddrmed blivit en generisk beteckning.®! Klassiska exempel fér denna
utveckling dr bland annat ordet dynamit som en gang uppfyllde sin funktion som
individualiseringsmedel for en sirskild vara men som 1 rittsfallet NJA 1887 A 288
bedomdes ha forlorat sin sdrskiljningsformaga genom att ha blivit en typbeteckning
for varuslaget. Ett annat exempel dr ordet grammofon som liksom dynamit ansags
ha blivit en generisk beteckning vilket ledde till att varumérket gick miste om sitt
skydd i RA 1921 H 70. Degeneration #r alltsi en friga om ett frihdllningsbehov
som uppkommer forst i efterhand i samband med att ett ordmérke anvénds som en
typbeteckning och som inte foreligger frdn borjan. Denna Overgang fran ett
varumdrke till en typbeteckning drabbar ofta ordmérken som avser nya och unika
produkter vilka inte har ndgon bendmning dessforinnan och som dérfor utvecklar
en stark anknytning till ordmérket. Att omsittningskretsen inte har ndgon allmén
bendmning for den nya produkten eller for varuslaget i ovrigt skapar saledes ett

behov som uppfylls genom att ordmérket anvinds som typbeteckning.®?

81 Levin 2019, s. 500.
82 Melin 1994, s. 32 1.
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Tredje mans behov av fri tillgéng till ett begrepp beaktas dven i 1 kap. 11 § VmL
genom att en begrdnsning gors i ensamrétten till generiska ordmirken. Av andra
stycket foljer att ensamrittsinnehaven inte fir hindra Ovriga néringsidkare att
anvinda sig av begrepp som anger “varans eller tjdnstens art, kvalitet, kvantitet,
avsedda anvindning, virde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tid-
punkten for nér varan dr framstilld eller tjénsten dr utford” sa ldnge det sker enligt
god affirssed. Paragrafen motsvarar artikel 14 i1 varumérkesdirektivet och den
uppriakning som gors i bestimmelserna ar identisk till den som finns i huvudregeln
i1 kap. 5 § andra stycket VmL. Vad géller innebdrden av god affdrssed fastslog
EU-domstolen i mal C-63/97 att den som anvénder sig av ett generiskt begrepp som
ar foremal for nadgon annans ensamritt inte far anvdnda det illojalt gentemot
ensamréttsinnehavarens berdttigade intressen. Denna lojalitetsplikt innebdr att
anvindning inte fir ske pd ett sitt som skulle kunna ge intrycket av att anvéindaren
har ndgot affarsmissigt samband med ensamréttsinnehavaren och anvéndaren fér

inte heller inte dra otillborlig fordel av varumérkets renommé.33

8 EU-domstolens dom av den 23 februari 1999, BMW, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, p. 51-52.
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4. Ordmarken och aktuell praxis

4.1 Inledning

Ordmérken forekommer i manga olika former, med varierande grad av ursprunglig
eller forvirvad sérskiljningsformaga och de bestar ibland av ord for vilka det
foreligger ett frihdllningsbehov. For att kunna analysera ords sérskiljningsféormaga
gors 1 den juridiska doktrinen &tskillnad mellan tre typer av ordmirken — de sa
kallade deskriptiva, suggestiva och associationsfria ordméirken.®* Den forsta typen,
de deskriptiva ordmérken, dr sddana ord som i nagon aspekt beskriver varan. I
uppriakningen i 1 kap. 5 § andra stycket VmL samt i artikel 4.1 ¢ i varumérkes-
direktivet finns exempel pa vad denna beskrivning kan avse for att ordet ska anses
vara deskriptivt — det kan rora sig om att ordet avser varans art, kvalitet, kvantitet,
anvindningsomréde eller geografiska ursprung.®> Viktigt att ha i atanke &r att
upprikningen i de ovannimnda bestdmmelserna inte dr uttdmmande och dven ord
som avser andra aspekter kan sdledes anses vara deskriptiva.® Den andra typen,
suggestiva ordmérken, dr ord som istéllet for att beskriva varan antyder en viss
egenskap hos den. Suggestiviteten innebdr i detta sammanhang att ordet skapar
association till varan och denna association dr dmnad &t att uppfattas av kund-
kretsen.?” Den sista typen, de associationsfria ordmérken, avser emellertid ord som
inte har ndgon anknytning till varan alls. Denna typ av ordmirken bestir av tva
subkategorier av ord: fantasinamn och slumpméssiga namn. Fantasinamn é&r
pahittade ord eller egennamn som inte har ndgon motsvarighet i vardagsspraket
medan slumpmaissiga namn ir ord som redan finns men som betecknar eller
beskriver ndgonting annat &n den aktuella varan. De slumpmaissiga namnen kan
exempelvis beskriva ett varuslag som &r orelaterat till den aktuella varan och som

dérfor inte har ndgon anknytning till den och inte heller medfor forvaxlingsrisk med

84 Se Holmgqvist 1999, s. 143.
85 Melin 1994, s. 14.

8 Se kapitel 3.4.1.

87 Melin 1994, s. 18.
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den.®® Att dela in ordméarken i deskriptiva, suggestiva och associationsfria ord-
mérken dr alltsé bara ett sétt att forenkla och systematisera analysen av ordmérken
vilket mojliggdr viss generalisering avseende varje ordmirkestyps sérskiljnings-
forméga och dess forhallande till frihdllningsbehovet. Varje ordméirkestyp
representerar sdledes viss grad av sérskiljningsforméga dér 1 stort sett deskriptiva
ordmdrken har minsta grad av sérskiljningsformiga medan associationsfria
ordmirken har hogsta grad av sérskiljningsformaga. Hur domstolen och behoriga
myndigheter har bedomt denna sarskiljningsforméga i praxis och huruvida denna

sarskiljningsforméga har kunnat forvérvas behandlas nedan.

4.2 Associationsfria ordmarken

4.21 Inledning

Ordmaérken som varken beskriver eller suggererar nigon egenskap hos varan riknas
som associationsfria ordmérken. For att varumaérket ska vara associationsfritt kan
det bestd antingen av ett nybildat ord eller ett redan existerande appellativ, det vill
sdga ett artnamn, som inte har samband med varuslaget i fraga. Ordmaérket blir
saledes associationsfritt nér ett appellativ, till exempel gasell, anvénds pa en vara
som inte har med djurarten gasell att gora, till exempel ett bord. Ordmarket Gasell
har en primérbetydelse som denoterar en antilopart medan varuslaget bord har en
primdrbetydelse som denoterar en slags mobel. Gasell, som 1 vanliga fall dr ett
appellativ, blir saledes ett egennamn i samband med att det anvénds pa en vara som
inte har anknytning till antiloparten. Gasell har 1 egenskap av att vara ett appellativ
dven ett par konnotationer, det vill sédga bibetydelser, som angér antiloparten som
till exempel spenslighet eller rorlighet. Néar bordet sammanstills med ordmérket
gasell 6vergar dessa konnotationer till bordet som dirigenom erhaller en sekundér-
betydelse som bestar av dessa konnotationer. Associationsfriheten forutsétter dock
att konnotationerna dr helt eller delvis oforenliga med varuslaget i frdga annars kan
ordmirket komma att bli suggestivt i forhallande till varan. Nybildade ord innehar
till skillnad fran redan existerande ord inga konnotationer eftersom de inte ens har

en priméarbetydelse — de &r sa att séga betydelsetomma.’

88 Ibid., s. 20.
% Holmqvist 1999, s. 34 ff.
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4.2.2 Praxis

Det finns idag manga kidnda ordmirken som dr av en associationsfri form. Som
exempel kan tas ordmirket Kodak som ér ett fantasinamn och avser kameror och
kamerautrustning samt Apple som é&r ett appellativ som denoterar dpplen men som
ordmirke avser hemelektronik. Trots att associationsfria ordmérken inte dr dgnade
att ha ndgot samband med det varuslag som de bendmner forekommer det gransfall,
bade i frdga om fantasinamn och appellativ, vilka hade kunnat bedémas antingen
vara deskriptiva eller suggestiva i forhdllande till varuslaget i friga.”® Ett exempel
ar ordmérket Synoptik som registrerades for bland annat glasdgon, kontaktlinser
samt ogonldkar- och optikerverksamhet. PRV avslog ansékan om registrering
eftersom den ansdg att ordet Synoptik var artangivande i1 forhallande till varuslagen
i frAga. Patentbesvérsritten, PBR, gjorde emellertid bedomningen att Synoptik var
ett nyskapat ord av fantasikaraktér och beviljade dirmed registrering.”! En annan
ansdkan avsdg registrering av ordmirket Siddha meditation for bland annat
undervisning och utbildning for personlig utveckling av allmén och andlig kunskap.
Ordet siddha, som betyder fullkomlig pa sanskrit och betecknar ett gudomligt visen
1 den indiska mytologin, ansags av den davarande registreringsmyndigheten patent-
verket, PV, att ange tjanstens art och beskaffenhet vilket foranledde att registrering
nekades. PV resonerade att &ven om ordet inte dr svenskt och det dr oként for de
flesta svenskar sa torde dess betydelse atminstone vara ként for dem som ordmérket
riktar sig till. PBR anforde déremot att ordet siddhas betydelse inte pa nagot stt ar
beskrivande 1 forhdllande till det sokta tjénsteslaget och beviljade dédrmed

registrering.”?

4.2.3 Kommentar

De ovanndmnda malen belyser hur nybildade och redan existerande ord som inte
har samband med varu- eller tjinsteslaget i frdga bedoms vid registrerings-
forfarandet. Ordmérket Synoptik bestdr av de redan existerande orden syn och

optik, vilka bada givetvis har viss anknytning till det varu- och tjénsteslag som

%0 Se Ibid., s. 300 ff.
°l PBR malnr. 92-527 (Synoptik).
%2 PBR malnr. 91-575 (Siddha meditation).
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ansokan géllde. Genom att kombinera de tva orden med varandra gick dock en
eventuell artsangivelse att eliminera, &tminstone i den omfattning att det inte léngre
foreldg nagot frihallningsbehov, vilket resulterade i ett nyskapat ord med fantasi-
karaktér, som PBR uttryckte det. Siddha &r ddremot inget fantasinamn men dess
denotation, fullkomlig, och dess mytologiska betydelse bedomdes inte ha tillracklig
anknytning till tjansteslaget i fraga for det skulle ha bristande sérskiljningsforméga.
Huvudfrdgan i bada fallen var om det forelag ett tillrdckligt samband mellan
ordmirket och varu- eller tjinsteslaget och om det ddrmed var artsangivande —
mdjligheten om forvérv av sdrskiljningsforméga kom inte pa tal eftersom sédant
forvérv inte fordrades for att ordmérken skulle bli registrerade.”® Mélen var bara ett
urval av det flertal gransfall som dverklagades men alla dessa griansfall kretsar kring
samma ovanndmnda problematik.”* Om ordmérket bedoms déremot ha anknytning
till det berérda varu- eller tjénsteslaget &r det sdledes en frdga om antingen ett

deskriptivt eller suggestivt ordmairke, vilket behandlas nedan.

4.3 Suggestiva ordmarken

4.3.1 Inledning

Suggestiva ordmérken dr som beskrivits ovan dr mellanting mellan associationsfria
och deskriptiva ordmérken och de kan 1 vissa fall vara svéra att urskilja fran dessa
ordmidrken — speciellt vad giéller i forhédllande till de deskriptiva ordmérken.
Skillnaden mellan deskriptiva och suggestiva ordmérken dr att de forra beskriver
tjansten eller varan i frdga medan de senare antyder en egenskap hos den, ndgot som
1 den juridiska litteraturen bedéms vara en gradskillnad av sérskiljningsforméga
snarare dn en artskillnad. Karakteristiskt for de suggestiva ordmirken é&r att de har
en sekundirbetydelse som i forhallande till varuslagets primarbetydelse ér ovanlig,
ovintad eller dverraskande. Till skillnad frén de associationsfria ordmérken finns
det sdledes en association mellan det suggestiva ordmaérket och varuslaget i friga
men denna association ir inte tillrackligt generiskt eller annars forutsebar for att

anses vara deskriptiv.”> Exempel pd suggestiva ordméarken, dér alltsd ordet har viss

93 Se t.ex. Melin 1994, s. 20.
4 Se Holmqvist 1999, s. 300 ff.
% Ibid., s. 43 f.
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association men en sddan som inte dr beskrivande i forhallande till varuslaget, &r

ordmirke doft for tobak eller ordmérke skog for kompasser.”®

4.3.2 Praxis

Det finns ett stort antal beslut och 6verklaganden vad giller suggestiva ordmirken
och dessa angdr huruvida ett ordmérke ar suggestivt eller deskriptivt. Till exempel
ansoktes ordmirket Pagen for bland annat kldder och registreringen nekades av
PRYV eftersom den ansag att ordet padgen, som i det vardagliga spraket betyder pojke,
ar deskriptivt i forhallande till kliderna i den mening att ordet anger varans
anvindning. PBR godtog dock inte PRV:s beslut och resonemang i fragan och
anforde att pdgen inte &r deskriptivt men suggestivt — den antyder om anvéndnings-
omradet, det vill siga att kliderna kan anvindas av pojkar, utan att beskriva det.”’
I ett annat mal ansoktes ordmérket Revolver for forpackningsmaskiner. Liksom i
det foregdende malet nekade PRV registreringen pa grund av att ordet saknar enligt
PRV sirskiljningsformaga for maskiner. PBR beviljade emellertid registrering
eftersom ordet varken beskriver varuslaget eller saknar sérskiljningsformaga.”®
Ordmirket X-pert blev ockséd foremal for bedomning av suggestivitet eftersom det
liknar ordet expert. Bedomningen utgick saledes ifrdn den sekundérbetydelse som
ordet expert har och efter att PBR drog slutsatsen att ordmérket inte &r deskriptivt i

forhallande till varan beviljades registrering.””

4.3.3 Kommentar

Som framgér ovan avser mél rérande suggestiva ordmarken att faststélla att mérket
ar suggestivt istéllet for deskriptivt. Liksom i malen avseende associativa ord-
mérken fors ingen diskussion kring fOrvarv av sérskiljningsformaga utan
bedomningen om ordets lamplighet att bli registrerat utgér ifrdn den inneboende
sarskiljningsférmégan som ordet har och i synnerhet vad ordets sekundirbetydelse
blir nédr det sammanstélls med varuslaget i frdga. Av denna diskussion foljer att

suggestiva ord inte behdver ha ndgon forvirvad sérskiljningsforméga for att bli

% Ibid., s. 99 f.

7 PBR malnr. 92-577 (P&gen).
8 Se Holmqvist 1999, s. 222 f.
% PBR malnr. 92-627 (X-pert).
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registrerade eftersom deras ursprungliga sarskiljningsformaga ér tillracklig. Som
beskrivits ovan har suggestiva ord viss association med det varuslag som det avser
vilket innebér att denna grad av association, som klargors i praxis, inte medfor ett
registreringshinder.! Att notera av det sista redovisade madlet, det vill sdga
avseende ordmaérket X-pert, dr att &ven nybildade ord av fantasikaraktir kan vara
suggestiva eller dven deskriptiva i1 forhallande till varuslaget vilket betyder att alla
nybildade ord inte dr associationsfria. Bedomning avseende sddana ord torde
saledes goras i tva steg — dels behover faststdllas om ordet ar tillrickligt likt ett
redan existerande ord och dels behdver faststéllas om det redan existerande ordet
ar suggestivt, deskriptivt, eller dven associationsfritt i forhallande till varuslaget.
Dessa steg dr givetvis beroende av varandra i den meningen det inte finns ndgon
anledning att genomfora det forsta steget om ordet redan har bedomts vara
suggestivt eller associationsfritt (med tanke pd att det inte foreligger ndgot hinder
for associationsfria och suggestiva ordmaérken att registreras) och inte heller finns
ndgon anledning att genomfora det andra steget ifall ordmérket inte ar tillrackligt

likt det redan existerande ordet.

4.4  Deskriptiva ordmarken

441 Inledning

Vid bedomning om ett ordmérke &ar deskriptivt tas utgangspunkt direkt i
registreringshindren i 1 kap. 5 § VmL dér det foreskrivs att bendmningar som bland
annat avser kvalitet, kvantitet, anvindning, virde, geografiskt ursprung och
tidpunkt for framstédllning av varan saknar sirskiljningsformaga. Av paragrafen
foljer vidare att inte heller sedvanliga beteckningar pd varan eller tjdnsten har
erforderlig sirskiljningsformaga men att det vid bedomning ska dven mgjlighet att
forvdrva sérskiljningsféormaga beaktas. Till skillnad frdn lagmotiven, dér bade
bendmningar anknutna till den forstnimnda upprikningen och de sistnimnda
artbeteckningarna kategoriseras som deskriptiva, gors en atskillnad mellan dessa

1

ordmirken i den juridiska doktrinen.!”! T doktrinen anses saledes endast

bendmningar anknutna till upprakningen som deskriptiva medan artbeteckningar

100 Se dven Melin 1994, s. 19.
101 SOU 1958:10, s. 271.

40



kallas for generiska ordmirken.!> Nagra exempel pa deskriptiva ord med
anknytning till upprakningen i 1 kap. 5 § VmL é&r “prima” och ”standard” vilka
anknyter till kvalitet, ”ren” for tval och “baby” for barnvagnar vilka anknyter till
anvindning, “dollar” och “femores” vilka anknyter till vidrde, “svensk” eller
“nordisk” vilka anknyter till geografiskt ursprung samt “farsk™ och “antik” vilka
anknyter till tiden for varans framstéllning.!%* Med artbeteckningar avses emellertid
appellativ som utgér allménna varubendmningar, det vill sdga ord som betecknar
en viss vara eller varugrupp istillet for att enbart beskriva ndgon egenskap hos

den 104

4.4.2 Praxis

Betriffande deskriptiva ordmérken avsag en ansokan ordmirket ”Clean + Easy” for
bland annat tval, parfym och kosmetika. Eftersom clean betyder ren och easy
betyder latt eller enkel bedomde PRV att ordmirket dr deskriptivt i den meningen
att det anger varornas anvandningsomrade — mérket kunde enligt PRV tolkas pa det
sdtt att det anger att varorna dr avsedda for rengdring och det dr latt att anvdnda
dem. PRV anmirkte dven att ingen forvérvad sirskiljningsformaga hade kunnat
visats. PBR bedomde i linje med PRV och nekade registrering eftersom market
hade bristande ursprunglig sirskiljningsformaga och inget forvérv av sérskiljnings-

forméga hade pavisats.!%®

En annan ansokan géllde ordmirket “Kexchoklad” for en produkt bestdende av
choklad med frasrdn och mellanfyllning. Ordmaérket bedomdes sdvil av PRV som
av PBR som beskaffenhetsangivande och vidare anmérktes att orden kex och
choklad hade sammanstallts enligt sedvanliga normer for det svenska spréket. Trots
omfattande anvindning och marknadsforing anfordes att ordet inte framstod for den
kdpande allmé@nheten som ett varumérke for en produkt som endast tillhandhalls av
néringsidkaren i friga. Eftersom ordet inte hade forlorat sin priméra beskaffenhets-

angivande innebord drog PRB och PBR slutsatsen att ordet borde hallas fritt for

102 Holmgqvist 1992, s. 12.

103 Jfr. Melin 1994, s. 15 ff.

104 SOU 1958:10, s. 271.

105 PBR mélnr. 97-230 (Clean + Easy).
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andra ndringsidkare och dirmed nekades registrering.!? Kexchoklad blev senare
foremal for en ytterligare registreringsansokan men denna ging hade storre grad av
inarbetning kunnat pavisats. PRV avvisade ansdkan pd samma grund som innan
men PBR konstaterade att trots att ordmirket saknade erforderlig ursprunglig
srskiljningsformaga sd hade den blivit forvirvad. I domskélen togs hénsyn till
analysen som visade pd att 61 % av allménheten uppfattade Kexchoklad som en

specifik produkt som endast tillhandahélls av néaringsidkaren i fraga.!?’

4.4.3 Kommentar

Till skillnad frdn vad som géller for suggestiva och associationsfria ordmérken
berér den problematik som diskuteras i samband med deskriptiva ordmirken
avsaknad av ursprunglig sdrskiljningsforméga och bevisning av forvirvad
sarskiljningsforméga. I exemplet avseende ordmérket Clean + Easy, som ansags
ange varuslagets anvandningsomrade, godtogs inte den ursprungliga sarskiljnings-
formégan. Att notera &r att mdjligheten att forvédrva erforderlig sarskiljnings-
forméga diskuterades i malet vilket innebér att ordmarket kan registreras om bara
sarskiljningsformégan kan bevisas vara forvirvad. Genom att ange anvindnings-
omride var varumérket deskriptivt badde enligt lagmotiven och den juridiska
doktrinen. Samma mojlighet att erhélla ensamrétt genom forvérv av sarskiljnings-
forméga giller dven for de andra grunderna for deskriptivitet, men vad géller
bendmningar som avser geografiskt ursprung har mdjligheten utvecklats vidare 1

samband med Windsurfing Chiemsee-mélet (se kap. 4.5.2).1%8

Diskussionen avseende ordmérket Kexchoklad var kanske mer nyanserad &n vad
giller ansokan for ordmérket Clean + Easy, mojligtvis pd grund av att sokanden
inte gjorde ansprak pa forvédrvad sdrskiljningsforméga for det senare ordmaérket
vilket medforde att registreringsmyndigheterna endast behdvde konstatera att
ordmirket var deskriptivt for att neka registrering pd grund av bristande
sarskiljningsforméga. Vad ordet kexchoklad &r i forhallande till den vara som den

avser dr dock en intressant frédga i sig. Registreringsmyndigheterna bedomde att

106 PBR mélnr. 99-028 (Kexchoklad T).
107 PBR mélnr. 05-080 (Kexchoklad II).
108 Se Melin 1994, s. 14 ff; Holmqvist 1999, s. 156 ff.
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ordet var beskaffenhetsangivande, vilket innebdr att ordet 1 s& fall dr deskriptivt
enligt den juridiska litteraturen.!®® Ordet dr dock enligt min uppfattning pé grinsen
att vara artsangivande och didrmed generiskt eftersom det liknar ett appellativ for de
avsedda varorna — denna beddmning hade kanske gjorts ifall de sammansatta orden
skulle byta ordning och istéllet bilda ordmérket Chokladkex. Vidare anmérktes att
orden kex och choklad hade sammanstillts enligt sedvanliga normer for det svenska
spréket vilket innebér att det nybildade ordet kan komma att anvéndas i vanligt
sprakbruk — ndgot som torde oka frihallningsbehovet ytterligare. Trots dessa
omstandigheter som medforde ett stort frihdllningsbehov gick mérket att registrera

efter pavisad forvarvad sarskiljningsforméga.

4.4.4 Forhallandet mellan deskriptiva och generiska ordmarken

Skillnaden mellan deskriptiva och generiska ordmérken ar enligt doktrinen att de
senare dr dnnu svarare att registrera dn de forra och i vissa fall r det till och med
praktiskt omgjligt. I och med att det varken i lagtext, i forarbeten eller i praxis gors
ndgon skillnad mellan deskriptiva och generiska ord innebir att samma krav stills
pa bada typer av ordmdrken. Svérigheten, eller den eventuella omdjligheten,
uppkommer i samband med att forvérva erforderlig sérskiljningsformaga — en 6kad
anvindning av ett generiskt ord medfor enligt doktrinen att ordet bara blir mer kint
som just ett generiskt ord och inte som ett ordmérke. P4 grund av att det bara blir
ordets primérbetydelse som stérks dr det svart att pdvisa att ordet kan anvdndas som

ett individualiseringsmedel.''°

Vad giller ett deskriptivt respektive ett generiskt
ords forhallande till frihallningsbehovet anses att det endast foreligger ett dkta
frihallningsbehov for generiska ord eftersom bara dessa ord utgdr en nédvéndighet
for andra nédringsidkare. Enligt detta synsétt provas dven deskriptiva ord i bakgrund
mot kravet pa forvdrvad sérskiljningsforméga eftersom det finns en vilja om att
behalla en sikerhetsmarginal mellan registrerbara och icke-registrerbara ord, vilket

gors genom att lata deskriptiva ord utgora en slags buffertzon.!!!

109 Melin 1994, s. 14 1.
10 1bid., s. 28 ff.
1 Holmgqvist 1992, s. 12.
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4.5 Viagledande avgoranden fran EU-domstolen

4.5.1 Inledning

EU-domstolens riéttspraxis spelar en viktig roll i varumaérkesrittens utveckling och
den preciserar i minga fall innehallet i de kodifierade bestimmelserna. Praxis
avseende ordmérken dr omfattande men det finns tre mal som sticker ut i fraiga om
ordmirkenas sérskiljningsforméaga i samband med det underliggande behovet av
frihallning — ndmligen Windsurfing Chiemsee, Baby-dry samt Doublemint. Mélen
fortydligar 1 huvudsak vilka ordmirken som ska anses inneha en tillricklig
ursprunglig sérskiljningsformaga for att kunna registreras och utvecklar genom
diverse uttalanden allméngiltiga riktlinjer for denna grénsdragning. Denna praxis
utgoér saledes utgdngspunkt for de nationella registreringsmyndigheterna i
bedomning av ordmérkenas sérskiljningsférmaga och den ger i dvrigt en bra bild
av hur den hogsta instansen resonerar i frdga om forhallandet mellan ensamrétt och

frihallningsbehov. Nedan redogdrs for de tre ovanndmnda malen.

4.5.2 Windsurfing Chiemsee''?

De forenade malen C-108/97 och C-109/97 handlade om en tvist angéende ord-
mérket Windsurfing Chiemsee for sportkldder, skor samt diverse andra sport-
artiklar. Anledningen till varfér ordméarket var omtvistat var for att Chiemsee ar
namnet pa en 0 i Bayern som &r en vélkéind turistattraktion for bland annat brad-
segling, det vill siga windsurfing. Ordmérket var redan registrerat och detta mal
uppstod forst i samband med att en annan ndringsidkare anvénda sig av ordet
Chiemsee i sitt varumérke vilket innehavaren av ordmirket Windsurfing Chiemsee
ville forbjuda. Diskussion uppstod saledes om ordet Chiemsee dverhuvudtaget var
registrerbart eftersom det angav varornas ursprung och var alltsa deskriptivt. I malet
kom EU-domstolen fram till att namn pé vissa geografiska omraden, exempelvis
stader, sj0ar och berg, kan bli foreméal for ensamrétt om erforderlig sirskiljnings-
forméga har blivit forvarvad. I samband med denna mdjlighet angav domstolen att
ord inte ldngre fir anses vara beskrivande, det vill siga angivande av det

geografiska ursprunget, men ska av omsittningskretsen uppfattas siasom ett

112 EU-domstolens dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, férenade malen C-108/97 och C-109/97,
ECLLEU:C:1999:230.
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ordmirke.!!'® Denna bedomning ar inte begridnsad till endast ord som anger ett
geografiskt ursprung men den torde vara tillimplig for alla deskriptiva ord.!'*
Domstolen konstaterade dock att vissa geografiska namn redan har en tillricklig
ursprunglig sdrskiljningsformaga och kan registreras som ordmérken utan en
forvdrvad sdrskiljningsforméaga. Mojligheten tillkommer for ord som frén borjan ér
okdnda for omsdttningskretsen och som redan inte anvéndas av ndgon annan
nédringsidkare och inte heller kan komma att anvindas av ndgon annan som
angivelse av geografiskt ursprung.'!’> Sedan avgoérandet har i Sverige registrerats

ordmirket Nacka forum, vilket innehéller det geografiska namnet Nacka.!!¢

4.5.3 Baby-dry!”

Malet C-383/99 P handlade om en registreringsansdkan for ordmirket Baby-dry for
blojor. Efter att harmoniseringsbyran avslog ansdkan pd grund av att ordmérket
angav varornas anvindningsomrade och didrmed saknade sérskiljningsférmaga
overklagades beslutet till EU-domstolen som skulle ta stillning till huruvida
ordmirket var deskriptivt. Domstolen konstaterade att ett deskriptivt ord far végras
registrering endast om ordet antingen inte har kombinerats med nagot annat ord
eller om det har kombinerats med ett annat ord men pa ett sitt som inte sérskiljer
ordmérket frén ett vanligt sitt att beskriva varan eller ndgon egenskap hos den.!!8
Varje avvikelse frdn en konsuments dagliga tal betrdffande beskrivning av varan
kan sédledes ge ordkombinationen en ursprunglig sarskiljningsforméga som riacker
for registrering.!’® Med detta resonemang som utgdngspunkt konstaterade EU-
domstolen att ordmaérket Baby-dry egentligen inte dr deskriptivt trots att orden baby
och dry ar deskriptiva var for sig. Domstolen drog denna slutsats eftersom den
ansdg att ordkombinationen, dér orden &r placerade sida vid sida, inte anvinds i

vanligt sprakbruk vid beskrivning av varan.'?? Att kriva att ordkombinationen ska

113 Tbid., p. 47.

114 Qe t.ex. kap. 4.4.2., dir samma bedémning gors avseende det beskaffenhetsangivande ordmirket
Kexchoklad med hénvisning till Windsurfing Chiemsee.

115 EU-domstolens dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, férenade malen C-108/97 och C-109/97,
ECLLEU:C:1999:230, p. 33; se dven Wessmaan 2017, kommentaren till 1 kap. 5 §.

116 PBR mélnr. 10-292 (Nacka forum).

17 EU-domstolens dom av den 20 september 2001, Baby-dry, C-383/99 P, ECLL:EU:C:2001:461.
18 Tbid., p. 39.

19 Tbid., p. 40.

120 [hid., p. 43.
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vara forenlig med spréakets vedertagna normer for att den ska anses vara deskriptiv
ar givetvis en mycket restriktiv tolkning av registreringshindret for deskriptiva ord-
mérken och avgorandet ansdgs darfor mycket kontroversiellt.!?! Det férevarande
ordmirket registrerades som ett gemenskapsvarumérke och trots den kontrovers
som uppstod till foljd av avgdrandet fick det viss genomslagskraft och snart

registrerades samma ordmaérke i Sverige med hédnvisning till detta avgorande.!??

4.54  Doublemint'?

I ett senare mal provades om ordmérket Doublemint kunde registreras for bland
annat tuggummin. Registrering nekades av harmoniseringsbyrén eftersom den
ansdg att ordmérket var deskriptivt i forhédllande till varan men Overklagandet
bifdlls av tribunalen. I sitt beslut angav tribunalen att ordet double dr ovanligt 1
kombination med ordet mint och att en sddan kombination i sig dr méngtydig, vilket
innebdr att ordmdrket ska istdllet for att anses vara deskriptivt anses vara
suggestivt.!>* Nir fragan behandlades av EU-domstolen konstaterade den att
tribunalen hade tolkat registreringshindret for deskriptiva ordmérken for snédvt
genom att ha beviljat registrering pa de grunder som den gjorde. Det racker enligt
EU-domstolens mening att ordkombinationen kan komma att anvéndas som
beskrivning for varorna dven om den for nérvarande inte gor det for att ordmérket
ska wvara deskriptivt. Deskriptiviteten intrdder sd fort ordmirket kan wvara
beskrivande och séledes inte nér det dr bara beskrivande.!?> Doublemint vigrades
av dessa skl registrering och avgdrandet kan 1 stort sett anses vara en justering av
EU-domstolens tidigare praxis avseende ordmirket Baby-dry, vars restriktiva

hallning till registreringshindren for deskriptiva ord numera kan ifrgasittas.!26

121 Se Wessmaan 2017, kommentaren till 1 kap. 5 §.

122 §¢ RA 2003 not. 198.

123 EU-domstolens dom av den 23 oktober 2003, Doublemint, C-191/01 P, ECLI:EU:C:2003:579.

124 Tribunalens dom av den 31 januari 2001, Doublemint, T-193/99, ECLI:EU:T:2001:32.

125 EU-domstolens dom av den 23 oktober 2003, Doublemint, C-191/01 P, ECLL:EU:C:2003:579, p. 32.
126 Se Wessmaan 2017, kommentaren till 1 kap. 5 §.
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5. Analys och diskussion

Som framgér av de i uppsatsen redovisade lagreglerna och av praxis behover ett
eventuellt frihdllningsbehov forhallas bade till ursprunglig och till foérvéirvad
sarskiljningsforméga. Lagreglerna som behandlar problematiken, i synnerhet 1 kap.
5 § VmL och dess motsvarande bestimmelse 1 artikel 4 1 varumarkesdirektivet,
foreskriver att det dr nodvéndigt for ett varumirke att ha sérskiljningsférmaga for
att det ska kunna registreras och anger vidare att om ett ordmérke bestar av vissa
typer av ord och bendmningar kan detta féranleda brist i sérskiljningsforméga. Som
framgar 1 den modell som har utvecklats i den juridiska doktrinen avseende olika
ordmirkestyper dr dessa ord och bendmningar som ndamns i lagregeln deskriptiva i
forhallande till varan och inte nddvindigtvis suggestiva och definitivt inte
associationsfria. Som uppsatsen har berdrt dr uppdelningen mellan deskriptiva,
suggestiva samt associationsfria ordmérken baserad pa en skala av sarskiljnings-
formaga dédr en och var av dessa ordmérkestyper representerar en viss grad av
sarskiljningsforméga. Deskriptiva ordmérken beskriver varan eller ndgon egenskap
hos den, suggestiva ordmérken suggererar ndgon egenskap i varan medan
associationsfria ordmérken har i1 stort sett inget samband med varan i friga.
Lagregeln kan genom att ange huvudprincipen angdende sérskiljningsformaga och
genom att ange ord som foranleder brist i denna sérskiljningsforméga séledes anses
utgéra ramen for ett ordmirkes registrerbarhet medan ordmérkesmodellen
underldttar analysen av ordmérkenas forhallande till kravet pd sirskiljningsformaga

genom att kategorisera och generalisera ordmérken.

Vid en djupgéende analys av ett ordmirkes sérskiljningsforméga blir frdgan om vad
som kan foranleda brist i denna sdrskiljningsformaga snabbt besvarad eftersom det
framgar redan 1 1 kap. 5 § VmL. Av paragrafen foljer att ordmérken som endast
bestar av tecken eller bendmningar som bland annat visar varans art, kvalitet,
kvantitet, anvdndningsomrade eller geografiska ursprung kan ha en otillricklig
sarskiljningsforméga. Det kridvs dock mer underlag én bara lagregeln for att kunna

dra en mer nyanserad slutsats i frdga om vilka ordmérken som &r registrerbara och
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i synnerhet behover klarldggas vad som menas med tecken och beteckningar som
“visar” det som uppriknas i1 paragrafen. Problematiken kring ordet “visa” uppstar
nér kravet pd sdrskiljningsforméga sétts i relation med ordmérkesmodellen — avses
endast deskriptiva, det vill sdga rent beskrivande, ordmirken eller dven suggestiva
ordmirken? Viktigt att ha i dtanke betraffande denna fraga &r att ordmérkestyperna,
det vill sdga deskriptiva, suggestiva och associationsfria ordmérken, bara ir en
konstruktion som utvecklades i den juridiska doktrinen och uppdelning av

ordmirken i dessa tre kategorier 1 sig inte dr helt problemfti.

Som framgér av den praxis som presenteras i uppsatsen aktualiseras olika fragor
beroende péd vilket ordmirke det &r som provas. Den inledande frdgan vid
beddmning av ett ordmirkes registrerbarhet dr sdledes om ordmaérket &r beskrivande
i forhdllande till varan. Fragan avser indirekt problematiken kring kategorisering av
ordmirken dir ménga av fallen handlar just i huvudsak om att avgéra om ett
ordmirke dr deskriptivt, suggestivt eller associationsfritt sdlunda denna
problematik tolkas i bakgrund mot ordmérkesmodellen. Som framgar av praxis sker
ingen vidare provning efter att ordmdrket har beddmts vara suggestivt eller
associationsfritt och det godtas som det &r. I frdga om deskriptiva ordmérken &r det
annorlunda — efter en inledande beddmning av ordets deskriptivitet provas om
ordmidrket har forvédrvat erforderlig sérskiljningsforméga och ifall denna
sarskiljningsforméga inte kan pavisas nekas registrering. Denna skillnad i
forhallningssitt gentemot deskriptiva, suggestiva och associationsfria ordmérken
belyser vilka ordmirken som é&r registrerbara med endast ursprunglig sérskiljnings-
forméga och vilka ordmérken som behdver forvérva sdrskiljningsforméga for att
kunna registreras. Béde suggestiva och associationsfria ordmérken kan alltsa
registreras med endast ursprunglig sérskiljningsformaga medan deskriptiva
ordmirken dérutdver kréver en erforderlig forvérvad sérskiljningsforméga for att

kunna registreras.

Varfor vissa ordmirken behover ha en forvirvad sidrskiljningsforméga, eller
annorlunda uttryckt varfor vissa ordmérken har bristande ursprunglig sirskiljnings-
forméga, beror till stor del pé det underliggande behovet av att halla vissa ord och
bendmningar fria for andra néringsidkare att anvinda i sin verksamhet. Sjdlva

begreppet frihdllningsbehov framkommer som bekant inte i sjdlva lagtexten men
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det diskuteras forutom i den juridiska doktrinen mycket dven i praxis. I lagtexten
sammanstdlls frihallningsbehovet indirekt med bristande sirskiljningsforméga vid
uppriackningen i 1 kap. 5 § VmL som anger vidare att sirskiljningsférméga kan
forvdrvas. Genom att tolka frihdllningsbehovet som bristande sérskiljningsféormaga
kan behovet saledes stéllas i direkt relation med forvérvad sirskiljningsformaga
vilket medfor intressanta implikationer. Eftersom bristande sérskiljningsféormaga
kan avhjdlpas med forvirvad sérskiljningsféormaga innebér det att &ven frihallnings-
behovet kan avhjilpas, eller med andra ord minskas, med forvarvad sérskiljnings-
forméga. Utifrdn detta perspektiv dr inte frihdllningsbehovet absolut utan é&r
beroende av ordmaérkets sarskiljningsforméga vilket kan verka vara logiskt — om
ordmirket kan genom anvédndning uppfylla sérskiljningsfunktionen och de 6vriga
funktionerna betyder det att omséttningskretsen uppfattar ordet som ett ordmarke
och inte som ett beskrivande ord. Som framgar i praxis, déribland i Kexchoklad-
maélen, dr bedomning av huruvida allminheten uppfattar ordmirket som en specifik
produkt som tillhandahdlls av en specifik néringsidkare avgérande vid fast-
stillandet av om ordmaérket har forvérvat tillracklig sirskiljningsformaga. Ett sadant
ordmirke &r fran borjan deskriptivt i forhallande till varan men dess beskrivande
karaktdr kan undanrdjas genom att ordets sekundirbetydelse som kédnnetecken in-
arbetas inom omsittningskretsen. Det dr saledes allménhetens uppfattning av ordet

som utgdr utgangspunkten vid bedomning av om ett frihallningsbehov foreligger.

I frdga om forhallandet mellan frihdllningsbehovet och mojligheten att forvérva
sdrskiljningsformaga &r det ocksé relevant att undersoka om alla ord kan forvérva
erforderlig sirskiljningsformaga for att undanr6ja frihdllningsbehovet eller om det
finns nagon yttre grins. Det &r i samband med denna fradga som det i litteraturen
gors en atskillnad mellan deskriptiva och generiska ordmérken — dér deskriptiva
ordmirken alltsd beskriver varan medan generiska ordmérken anger varans art-
beteckning. Bara dessa tva ordmaérkestyper kraver forvéarvad sirskiljningsformaga
for att kunna registreras och generiska ordmérken anses ha minst ursprunglig
sarskiljningsforméga av alla ordmérken. Som framgér av den i uppsatsen redo-
visade praxis kan deskriptiva ordmirken registreras om en erforderlig forvirvad
sdrskiljningsformaga kan pavisas. Eftersom det inte gérs samma étskillnad mellan
deskriptiva och generiska ordmirken i lagtext, forarbeten eller praxis innebér det

att samma provning torde bli aktuell dven i frdga om generiska ordmérken.
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Generiska ordmairken, for vilka det alltsa foreligger storst frihdllningsbehov, kan
saledes registreras om en erforderlig forvérvad sérskiljningsforméga pavisas. Som
anmarks ovan forutsétter detta forfarande att allménheten inte ldngre uppfattar det
generiska ordet som artbetecknande men som ett kinnetecken for varan i fraga. I
litteraturen framgar att denna forvandling frén en artbeteckning till ett ordmérke &r
mycket svar att uppnd eftersom artbeteckningen blir snarare mer kint som just en
artbeteckning dn som ett ordmérke vid 0kad anvdndning. Trots denna svarighet
borde inte generiska ordmérken vara omojliga att registrera savida rétt omsténdig-
heter foreligger och i regelverket stélls inte heller ndgra ytterligare hinder for att sa
ska ske. Denna mojlighet for generiska ordmérken att forvirva sarskiljnings-
forméga och ddrmed undanrdja ett underliggande frihdllningsbehov tyder pa att det
inte finns, i alla fall teoretiskt sett, ndgot absolut frihdllningsbehov for ordmirken
dven om frihdllningsbehovet kan vara mycket svart att undanrdja i frdga om

generiska ordmérken.

Vilken konsekvens medfér mojligheten att forvédrva sérskiljningsformaga for
konkurrenterna? Aven om det #r allminhetens uppfattning av ett ordmérke som
utgor utgdngspunkt vid bedomningen av ordets frihallningsbehov framgér det bland
annat 1 forarbeten att det dr konkurrenternas ritt att fritt kunna anvénda sig av
deskriptiva ord som ska beaktas i samband med behovet. Eftersom ordets
beskrivande karaktér trdder i bakgrunden nir ordmairket inarbetas borde inte ordet
uppfattas lika beskrivande nér det har forvirvat erforderlig sérskiljningsforméga.
Registrering till f6ljd av forvirvad sdrskiljningsformaga forutsitter dock inte att
ordets hela beskrivande karaktér har trétt i bakgrunden — en individuell beddmning
borde goras i varje enskilt fall och exempelvis i Kexchoklad-malen rackte det med
att drygt 60 % av allménheten uppfattade ordet som ett kidnnetecken for varan
medan resterande andel kunde lika bra uppfatta ordet som beskrivande for varu-
slaget. Det kan séledes fortfarande foreligga ett intresse om inte ett behov for andra
néringsidkare att anvinda ett sadant ord fOr att ange upplysningar om sin vara.
Denna ritt har ndringsidkare kvar dven efter att ordet har blivit registrerat eftersom
ensamrétten inte omfattar enligt 1 kap. 11 § VmL angivelse av upplysningar savitt
det sker i overensstimmelse med god affdarssed. Ensamritt kan alltsa inte utgora
hinder for niringsidkare att anvdnda ordet i upplysningssyfte, vilket innebar att

frihallning 1 denna aspekt inte kan inskrénkas dven om ordet ar registrerat.
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6. Sammanfattning och slutsatser

Ordmérken, liksom andra varumirken, behdver ha sirskiljningsforméga for att
kunna registreras. Om den ursprungliga sérskiljningsformagan ar bristande,
exempelvis till foljd av att ordmérket dr beskrivande i forhallande till varan eller
om det anger varans art, kan sdrskiljningsformégan forvirvas och ordmérket kan
dérigenom godtas for registrering. Att ordmérken behover ha sérskiljningsféormaga
for att fa atnjuta varumérkesskydd beror till stor del pa konkurrenternas behov av
att fritt kunna anvinda sig av vissa ord och beteckningar — vilket bendmns for
frihallningsbehovet. Dessutom kan kravet pa sdrskiljningsforméga tolkas i1 bak-
grund mot ordmaérkets funktioner, det vill sdga sérskiljnings-, ursprungs-, garanti-,
samt reklamfunktionen. Kortfattat innebdr funktionerna att ett ordmérke ska
fungera som ett individualiseringsmedel for varan och att varor forsedda med
samma varumérke ska uppfattas ha samma ursprung for att kunden ska kunna gora
medvetna val baserade pa hens erfarenhet av och forvéntningar pd varumérket.
Sarskiljningsforméga ér saledes en viktig forutsédttning for att fa ensamriétt till ett

ordmérke utifrdn badde konkurrenternas och kundernas perspektiv.

For att kunna besvara frigestillningarna blev det nddvéndigt att generalisera och
klassificera ordmédrken och i detta syfte anvéindes ordmérkesmodellen som &ven
anvénds i den juridiska doktrinen. I klassifikationen ingar deskriptiva ordmérken,
vilka beskriver varan, suggestiva ordméren, vilka suggererar ndgon egenskap hos
varan, samt associationsfria ordmirken som inte har ndgot samband med varan. I
doktrinen gors till skillnad fran i lagtext, forarbeten och praxis dven atskillnad
mellan deskriptiva och generiska ord, dir de senare anger varans art. Vid
bedomning avseende ett ordmérkes registrerbarhet maste avgdéras om ordmaérket ar
beskrivande i forhéllande till varan, det vill siga om ordmaérket dr deskriptivt. Om
ordmirket anses antingen vara suggestivt eller associationsfritt gérs ingen annan
provning utan ordmaérket godkénns och registreras med endast dess ursprungliga
sarskiljningsforméga. Forvirvad sirskiljningsformaga erfordras ddremot om ord-

maérket anses vara deskriptivt — ordmérkets ursprungliga sarskiljningsforméga god-
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tas inte i1 detta fall. Ursprunglig sérskiljningsformiga rdcker sédledes for att
associationsfria och dven suggestiva ordmirken ska registreras medan forvarvad

sarskiljningsforméga blir nddvandig i fraga om deskriptiva ordmirken.

Det ar alltsé deskriptiva ordmirken (och generiska ordmérken savida en étskillnad
gors) som omfattas av frihallningsbehovet. Eftersom generiska ordmirken benimns
som deskriptiva i lagtext, forarbeten och praxis gors det inte heller ndgon annan
provning i friga om generiska ordmérken &n vad det gors i friga om deskriptiva
ordmirken. Om det finns ndgot underliggande frihallningsbehov for ett ordmaérke,
sasom dr fallet for deskriptiva och generiska ordmirken, sker sdledes en provning
avseende forvirvad sdrskiljningsforméga som kan, ifall sdrskiljningsformagan ér
tillracklig, undanrdja frihallningsbehovet. Nér sérskiljningsformagan forvérvs
trader ordets beskrivande karaktér i bakgrunden medan dess sekundérbetydelse som
kénnetecken trader fram. Ordets betydelse omvandlas med andra ord fran att vara
beskrivande till att vara kidnnetecknande vilket minskar konkurrenternas behov av
att anvinda ordet i sin egna verksamhet. Det fordras emellertid inte att ordmarket
forlorar hela sin beskrivande karaktir for att det ska kunna registreras med for-
varvad sdrskiljningsformaga vilket innebér att det saledes fortfarande kan finnas ett
intresse eller behov for konkurrenterna att anvinda ordet. Ensamritten till ett ord-
mérke omfattar foljaktligen inte anvindning av det registrerade ordet i upplysnings-

syfte sdvida det sker enligt god afférssed.
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