JURIDISKA FAKULTETEN

vid Lunds universitet

Ebba Olsson

Den ljuva doften av en lyckad
varumarkesregistrering

En studie om huruvida doft kan erhalla ett varumarkesrattsligt skydd

LAGFO03 Réattsvetenskaplig uppsats

Kandidatuppsats pa juristprogrammet

15 hogskolepoang

Handledare: Sacharias Votinius

Termin: Varterminen 2023



Innehall

SUMMARY ettt e e e e et e e e e e e e e et aaeaeaana 1
SAMMANFATTNING ..o 2
FORKORTNINGAR ......coiiiieeet ettt e ettt 3
1 INLEDNING. ... .o 1
1.1 Problembakgrund ..........ooeiiiiiiiiiiee e 1

1.2  Syfte och frAgestallning .......ccoceeveiiiiiieicieceece e 2

1.3 Metod, material och forskningslage ........ccocceviiiiiiiiii e, 3

A NV o | = Vo F=] 11 4T - | SRS 4

15 DISPOSITION .. e e 4

2 FUNKTION OCH DEFINITION.....cuiiiiieeieeeciie e, 6
2.1 TilIbaKabIICK ..eiiiiiiii e 6

2.2 Vad ar ett Varumarke? ...t 6

22.1 Varumarkets SKYAd.........ccooveiieiiiiieceeese e 7

222 ALErgiVNINGSKIAVEL ..........cvvvveieciceeeee et 8

2.2.3 Kravet pa sarskiljningsformaga...........c.ccoevceveeieiceeeicecvceens 11

2.3 Vad innebar ensamratten? ......ccccevveee i 13

2.4 Varumarkets fUNKLiONEr........ccoocvviiiiiiiec e 14

3 KAN DOFTER BLI VARUMARKEN? ........cccoviiieceeeeieeee, 15
3.1 DOFIMEIrKEN ..eeeiiieiiee et 15

5

3.2 Finns det ett behov av att registrera dofter som varumarken? .16

3.3 PraXiS. oo 16
331 Doften av NYKHPPE GréS.....cooeireiicirieiese e 16
3.3.2 Sieckmann-fallet ..., 17
3.33 ANNAN PIAXIS ottt 19
DOFTMARKEN | FRAMTIDEN.......ccooveiieeecte e, 22
4.1  Atergivning av dOFLEr ......cooveveveceeeeeeeeeeeeee e 22
ANALYS OCH SLUTSATS ...ttt 25

KALLFORTECKNING........coiitiiitiiietiitesiee ettt 29



Summary

For a long time, trademarks have been a word, a shape, or perhaps a
combination of the two. With the technological advancements in society,
marketers are using other types of signs as trademarks to differentiate
themselves from their competitors. Consequently, there has arisen a need to
protect non-traditional types of trademarks, such as scents, sounds,
holograms, and colors. The purpose of this essay is to investigate what kind
of trademark protection that scents can obtain through a legal dogmatic

method.

Previously, there was a requirement that trademarks had to be represented
graphically in order to be registered. This requirement was abolished in
Sweden in 2019. This change has resulted in increased opportunities to
protect unconventional signs as trademarks, but has the situation improved
for scents? The requirements established in the significant case C-273/00,
Ralf Sieckmann, have now been codified, and trademarks must meet these
requirements to obtain protection. In addition to this, the requirement of
distinctiveness must be fulfilled as the trademark must have distinctiveness
from the product. In the cases discussed in the essay, it becomes clear that the
legal situation is uncertain, different forms of representation are accepted in
different cases, and it is impossible for businesses to predict if they can obtain
trademark protection for scents. A recurring problem in practice is also for

scent marks to meet the extensive Sieckmann requirements.

The essay deliberates on how scents should be represented in the future and
how they can meet the requirement of distinctiveness. In the future, scents
must acquire distinctiveness in order to be perceived as trademarks by
consumers. It is also recognized that clearer guidelines and practices are
needed regarding if and how a scent can be protected as a trademark. This is
necessary for scents to be effectively utilized by companies as part of their

trademark strategies and in their marketing efforts.



Sammanfattning

Lange har varumadrken varit ett ord, en form eller kanske en kombination av
de tva. | takt med den tekniska utvecklingen i samhallet anvéander
marknadsforare sig av andra typer av tecken som varumarken for att sérskilja
sig mot sina konkurrenter. Det har saledes uppstatt ett behov av att
varumarkesskydda andra typer av varumarken an de traditionella, exempel pa
sadana varumarken ar doft, ljud, hologram och farg. Den har uppsatsen har
som syfte att utreda vilket varumarkesrattsligt skydd som doft kan erhalla

genom en rattsdogmatisk metod.

Tidigare var det ett krav pd att varumarken skulle grafiskt aterges for att fa
registreras, detta kravet slopades i Sverige ar 2019. Denna forandring har
mynnat ut i 6kade mojligheter att varuméarkesskydda okonventionella tecken,
men har laget for dofter forbattrats? De krav som stélldes i det betydelsefulla
malet C-273/00, Ralf Sieckmann, har nu kodifierats och marken maste
uppfylla kraven for att dofter ska erhalla skydd. Utdver detta maste kravet pa
sarskiljningsformaga vara uppfyllt da varumarket maste ha distinktivitet fran
varan. | praxis som har tagits upp i uppsatsen blir det tydligt att rattslaget ar
oklart, olika former av atergivning accepteras i olika fall och det & omgjligt
for naringsidkarna att forutse om de kan erhalla ett varumarkesrattsligt skydd
for doft. Ett aterkommande problem i praxis for doftmarken ar att uppfylla de

valdigt omfattande Sieckmann-kraven.

Uppsatsen resonerar kring hur dofter ska aterges i framtiden och hur de kan
uppfylla kravet pa sarskiljningsformaga. Dofter maste i framtiden forvarva
sarskiljningsformaga for att uppfattas som varumarken av konsumenter. Det
konstateras &ven att det krdvs tydligare riktlinjer och praxis kring om och hur
man kan varumérkesskydda en doft. Detta for att dofter i framtiden effektivt
ska kunna anvéndas av foretag som varumarkesstrategi och i deras

marknadsforing.



Forkortningar
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1 Inledning

1.1 Problembakgrund

Har du nagonsin gatt forbi en Victoria's Secret butik eller kanske en
Abercrombie and Fitch butik och kant den distinkta doften som man direkt
associerar med butiken? Isafall har du ocksa insett att naringsidkare anvander

dofter som varumarken.

Utformningen av varumarken har lange varit en form, ett ord eller kanske en
kombination av de tva. Nar kravet pa grafisk atergivning avskaffades i
Sverige 2019 och ersattes med en ny teknikneutral bestdimmelse trodde man
att det skulle bli enklare att varumarkesregistrera okonventionella
varumarken. Det har anforts att okonventionella varumarken ar sadana som

svarligen kan uppfattas som kannetecken, bland annat ljud, farger och dofter.t

| takt med att tekniken utvecklas och marknadsféringen likasa har ett okat
behov av att varumarkesskydda okonventionella varuméarken uppstatt. For att
engagera och skapa en helhetsupplevelse hos kunden kan smaker, dofter och
kansel anvandas som kéannetecken.? Behovet av ett skydd for doft ar mer
angelaget och eftertraktat an nagonsin. Marknadsforare arbetar allt mer med
okonventionella varumarken for att engagera konsumentens alla sinnen.
Varumarket spelar idag en stor roll for framgang pa en konkurrensutsatt
marknad. Detta har lett till att varumarken i form av former, dofter, ljud och

farger nu existerar och inte enbart de traditionella ord- och figurmarkena.®

Foretagen maste darfor nu, till skillnad fran tidigare, sarskilja sig fran
konkurrenterna. Genom anvéndning av okonventionella varumarken, till
exempel dofter, kan de gora ett storre intryck pa konsumenten och pa sa satt

fa dem att forknippa produkten med ett sarskilt kommersiellt ursprung.

1 Lunell, s. 53.
2 |bid. s. 15.
3 Ibid. s. 15 1.



Utdver att dofter anvénds som varumérke i marknadsféringssammanhang har
det den senaste tiden dykt upp ett flertal foretag pa sociala medier som gor sa

kallade ”smell-alikes” pa dyra mérkesparfymer.

Ar 2019 &ndrades den svenska varumarkeslagen (2010:1877), VmL, och
kravet pa grafisk atergivning vid varumarkesregistrering togs bort. Kravet
avskaffades for att gora bestammelsen teknikneutral.* Det rader idag darfor
en osakerhet kring om och hur dofter kan skyddas genom

varumarkesregistrering da detta bara skett en gang tidigare i EU.

Skyddet fér dofter som varumarken ar idag vagt. Dofter &r inte undantagna
fran att erhdlla varumarkesskydd, men de krav som stélldes efter avskaffandet
av grafisk atergivning har resulterat i att dofter har missgynnats i jamforelse

med andra okonventionella marken sasom ljud eller farg.

1.2  Syfte och fragestallning

- Ar det mojligt att uppnd ett varumarkesskydd for dofter enligt
géllande svensk lagstiftning och praxis? Och i vilken utstrackning bor

dofter erkdannas som varumarken?

Syftet med denna uppsats ar att utreda om dofter kan registreras som
varumérken. | uppsatsen kommer att utredas hur skyddet for dofter har sett ut
och hur det paverkades av det nya varumarkesdirektivet som inforlivades i
Sverige genom lagandringen i VmL den 1 januari 2019, nar kravet pa grafisk
atergivning avskaffades. Vidare kommer aven utredas vilka problem som
eliminerades respektive kvarstod i och med forandringen. Uppsatsens avsikt
ar att forutse mojligheterna for att kunna registrera dofter efter avskaffandet
av grafisk atergivning. Dessutom &r syftet med uppsatsen att fora ett
resonemang kring om dofter ska accepteras som varumérken samt vilken typ
av atergivning som borde accepteras for att kravet pa en klar och tydlig

atergivning ska vara uppfylIt.

4 Prop. 2017/18:267 s. 143 f.



1.3 Metod, material och forskningslage

Uppsatsen har framstallts genom en rattsdogmatisk metod for att beskriva och
tolka gallande svensk rétt. Denna metod har anvénts for att besvara min
fragestallning. En rattsdogmatisk metod innebar att lagstiftning, praxis,
doktrin och forarbeten anvands for att utrona gallande ratt.> Den valda
metoden visar inte bara pa rattslaget utan det finns aven utrymme for att
kritisera det som framkommit vid undersdkningen.® Mot bakgrund av detta
har jag under uppsatsens gang haft ett kritiskt perspektiv till hur doft ar
reglerat i Sverige enligt VmL och hur de unionsgemsamma regleringarna ser

ut.

Det material som anvénts i huvudsak &r VmL, dess forarbeten, de direktiv och
forordningar som den bygger pa samt doktrin och praxis. Doktrin som varit
sarskilt anvandbar och vardefull for uppsatsen har varit Erika Lunells
avhandling Okonventionella varuméarken fran 2007. Forskningen pa omradet
ar knapphandig och Erikas avhandling ar den enda som behandlar dofter pa
djupet. Dock var det manga ar sedan som den boken kom ut sa delar av den
ar inte langre relevant pa grund av lagandringar. UtGver detta anvands
ytterligare juridisk doktrin, exempelvis Bernitz, Nordell och Sandgrens bok
Immaterialratt — och otillb6érlig marknadsforing. Utover de traditionella
rattskallorna anvander jag mig &ven av exempelvis Max Planck-institutets
studie och EUIPQO:s riktlinjer.

Denna uppsats syftar till att utreda konsekvenserna av slopandet av kravet pa
grafisk atergivning. Detta krav slopades genom Europaparlamentets och
radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015, fortséttningsvis det
nya varumaérkesdirektivet. Hur den nya bestammelsen ska tolkas gentemot
doftmarken har EU-domstolen ej provat &n, utan de prévningar som finns ar
enligt Europaparlamentets och radets direktiv 2007/95/EG av den 22 oktober
2008 om tilln&rmningen av  medlemsstaternas  varumarkeslagar,
fortsattningsvis det gamla varumérkesdirektivet. Parallellt med det nya

varumarkesdirektivet kom Europaparlamentets och radets férordning (EU)

5 Naiv och Zamboni, s. 21.
6 Ibid. s. 35.



2017/1001 av den 14 juni 2014 om EU-varumarke, fortsattningsvis den nya
EU-varumaérkesférordningen. Denna forordning behandlar EU-varumarken,
till skillnad fran det nya varumarkesdirektivet. Precis som i det nya
varumarkesdirektivet slopades kravet pa grafisk atergivning i den nya EU-
varumarkesforordningen. EU-varumarken star ej i fokus i min uppsats. De
bestammelser som finns i den nya EU-varumarkesforordningen har samma
materiella inneb6rd som bestdmmelserna i det nya varumarkesdirektivet,
varfor végledning aven sokts i kallor och réattsfall som &r hanforliga till

forordningen.’

1.4  Avgransningar

Varumarkesratten ar ett vidstrackt omrade, uppsatsen begransas darfor till att
enbart beréra dofters méjligheter att erhalla ett varumarkesrattsligt skydd som

svenskt varumarke.

Det har dessvarre inte funnit utrymme for en vidare diskussion om skyddet
som dofter och parfymer hade kunnat erhalla enligt upphovsratten eller
marknadsforingsratten. En vidare analys kring detta hade dock varit véldigt
intressant for att se vilket skydd som en doft kan erhélla i framtiden, om
skyddet enligt VmL inte blir sérskilt omfattande. Ytterligare en avgransning
har gjorts till att enbart behandla svensk réatt och den EU-ratt som den bygger
pa, inte annan internationell ratt. Uppsatsen har utover det fokuserat pa
mojligheterna for doft att erhalla varumarkesrattsligt skydd genom
registrering, darfor har mojligheterna for inarbetning bara har namnts
kortfattat.

1.5 Disposition

Forsta delen av uppsatsen, kapitel 2, beskriver kortfattat vad ett varumarke &r,
hur man registrerar det och vilket skydd det atnjuter. Detta gors for att lasaren
ska fa storre forstaelse for varumarkesratten och huvuddragen i gallande rétt.
| kapitel 3 diskuterar jag hur skyddet for doft ser ut i praxis och hur behovet
for att skydda doftmarken ser ut idag. | kapitlet gar jag igenom det

" Bernitz, Nordell och Sandgren, s. 251.



betydelsefulla Sieckmann-fallet samt annan praxis. Kapitel 4 ar ett
framatblickande kapitel som innehaller de olika formerna for atergivning av
en doft och hur varumarkesregistrering av en doft bor se ut i framtiden.

Dérefter avslutas uppsatsen med en analys och slutsats i kapitel 5.



2 Funktion och definition

2.1  Tillbakablick

Att marka varor med sarskilda kannetecken stracker sig sa langt bakat i tiden
som till antikens Rom och Grekland. Regler och lagar om varumarken har
funnits i Sverige sedan Magnus Lagaboters landslag, da som en
markningsplikt av sina produkter. Pa den tiden syftade inte reglerna om
varumdrken till att vara ett konkurrensmedel for varumérkesinnehavaren utan
som ett ansvar for varornas kvalitet och dess beskaffenhet. Det moderna
varumarket, sasom vi kanner det idag, framtradde genom industrialismen.®
Efter industrialiseringen uppstod det ett storre behov for olika ekonomiska
aktorer att marka sina varor, sa de skiljer sig ifran andras. Det var da det

moderna lagstiftningsarbetet om varumarkesrétt paborjades.®

2.2 Vad ar ett varumarke?

Idag &r varumarken ofta ett foretags viktigaste tillgang, som maste vardas,
utvecklas och skyddas. De storre svenska foretagen blir utsatta for
varumarkesintrang ungefar en gang per ar, ju storre ett foretag ar, desto storre
risk ar det att de drabbas. Varumarkesintranget kan leda till att intrangsgorare
dels tar intédkter som egentligen skulle tillfalla varumarkesinnehavaren, dels
kan det paverka varumarkesinnehavarens image pa ett negativt satt.1°
Varumarken utgor idag ett satt att skilja sig fran sina konkurrenter samt locka
nya kunder genom att fanga deras uppmarksamhet. Syftet bakom att skydda
ett varumérke ar inte detsamma som for exempelvis upphovsréttsliga verk,
det som é&r skyddsvart héar ar varumadrkets informationsformedling till

konsumenterna, som darefter gor val baserat pa informationen.!

Okonventionella varuméarken, star bara for en viéldigt liten del av alla

registrerade varumarken i Sverige.'? Varumarken idag fungerar inte bara som

8 Bernitz, Nordell och Sandgren, s. 247 f.
9SOU 1958:10 s. 29 ff.

10 Martenson, s. 11.

11 Bernitz, Nordell och Sandgren, 247 f.
12 Lunell, .16 f.



ett tecken som anger ursprung, utan fungerar &ven som
marknadsforingsmedel for naringsidkaren.*®* Okonventionella varumarken,
som exempelvis doft, kan fungera ur ett psykologiskt perspektiv genom att de

vacker kénslor och skapar positiva associationer.

2.2.1 Varuméarkets skydd

Den nya VmL tradde i kraft den 1 juli 2011 och har som syfte att uppna
preciseringsnivan som EU-ratten kraver.'* Flertalet av bestammelserna i
VmL baseras pa bestammelser i det nya varumarkesdirektivet. EU-domstolen
staller stranga krav pa genomforandet av varumarkesdirektiven. Darfor ska
bestammelserna i den svenska lagen sa langt som mojligt ges en
direktivkonform tolkning nar det rader skillnader mellan den nationella lagen
och direktivtexten. Detta har &ven medfort att svenska domstolar oftare
hanvisar till EU-praxis och direktiv an till hur den svenska lagen ska tolkas

enligt lagmotiven.t®

2211 Skyddets uppkomst

Forvarv av ensamrétt till ett varumarke enligt VmL kan ske pa tva olika satt,
genom registrering eller inarbetning. Ensamrétten forvdrvas genom
registrering vid PRV enligt 1 kap. 6 § VmL och 2 kap samt genom inarbetning
enligt 1 kap. 7 § VmL.

Det finns ett antal mojliga vagar for att erhalla varuméarkesskydd som tacker
Sverige. For det forsta ar det mojligt att gora en ansdkan om registrering hos
PRV for en nationell registrering. For det andra ar det mojligt att erhalla skydd
i Sverige genom registrering enligt Madridprotokollet'® eller genom en
ansokan om EU-varuméarke hos EUIPO.Y" Ensamratten till nationella

varumarken respektive EU-varumarke skiljer sig at, dock tamligen lite.!®

13 C-337/95, Dior.

14 Direktiv 2008/95/EG och forordning (EG) nr 207/2009.

15 Bernitz, Nordell och Sandgren, s. 265 f.

16 Madridprotokollet for internationell registrering av varumarken.
17 Prop. 2009/10:225 s. 251.

18 Bernitz, Nordell och Sandgren, s. 272.



Utbver de ovan namnda mojligheterna till ett varumarkesréttsligt skydd, finns
en mojlighet till skydd genom inarbetning. Regler om skydd vid inarbetning
ar nagot som den svenska lagstiftare har utarbetat.’® Enligt 1 kap. 7 § VmL
anses ett kannetecken inarbetat om det i Sverige inom en betydande del av
den krets som varan riktar sig till & kant som beteckning for de varor som
tillhandahalls under det kannetecknet. VVad som &r en betydande del kan enligt
forarbetena inte ges en skala eller siffra utan det beror pa omstandigheterna i
varje enskilt fall och overlats till rattstillampningen.?® Ett registrerat
varumarke kan ha antingen forvarvad eller ursprunglig sérskiljningsformaga,
en sadan indelning gors ej vid inarbetning. Att ett varumarke har
sarskiljningsformaga ar en forutsattning for att inarbetning ska kunna ske,

samtidigt som det utgor resultatet av sjalva inarbetningen.?!

Okonventionella varumérken som doft, anses ofta sakna ursprunglig
sarskiljningsformaga, varfor ett skydd genom inarbetning blir relevant da det
inte kraver en ursprunglig sarskiljningsformaga eller en klar och tydlig
atergivning.?>  En doft skulle darfor kunnat erhalla ett skydd genom

inarbetning forutsatt att den har forvarvad sarskiljningsférmaga.

2.2.2 Atergivningskravet

VmL reglerar skyddet for varumarken och andra varukénnetecken. Den
tidigare definitionen i 1 kap. 4 8 VmL byggde pa det gamla
varumarkesdirektivet och kravde att det aktuella varumarket kunde aterges
grafiskt och att tecknet gick att sarskilja fran andra foretag eller varor pa
marknaden. Kravet pa grafisk atergivning ingick tidigare i definitionen av
vad som var ett registrerbart varumarke. Det var den grafiska atergivningen
som angav vad skyddet avsag. Kravet pa grafisk atergivning finns inte i
nagra internationella konventioner utan infordes genom direktiv pa EU-niva.
Termen grafisk innebar att ett varumarke ska kunna aterges i synlig form.

Andamalet bakom kravet pa grafisk atergivning ar rattssakerhetsprincipen,

19 Prop. 2009/10:225 s. 99.
20 Prop. 2009/10:225 s. 99.
2L Lunell, s. 27.
22 |pid. s. 209 1.



den behdriga myndigheten maste kunna préva vad det ar som ska
registreras, samt tredje man maste kunna fa kannedom om vad som omfattas
av ensamratten.?? Det var de rattstillampande myndigheterna som avgjorde
om kravet pa grafisk atergivning var uppfyllt.?* Problemet med kravet pa
grafisk atergivning var att alla, &ven okonventionella, varumérken maste
kunna uppfattas visuellt. Kraven pa begriplighet och exakthet for marken
som inte kan uppfattas med Ggonen &r att varumarket da blir nagot separat
fran den grafiska atergivningen. Doften som uppfattas med luktsinnet &r
varumarket, medan atergivningen enbart blir en mer eller mindre exakt
atergivning. Detta kan liknas vid ljud, varumarket ar det som uppfattas av
var horsel, medan noterna vid en atergivning maste spelas eller sjungas for

att varumarket ska kunna uppfattas.?®
2.2.2.1 Varfor ett nytt krav?

Det tidigare kravet pa grafisk atergivning slopades pa grund av att det var
foraldrat. | enlighet med p. 10 i det nya varumarkesdirektivet infordes ett
mer flexibelt krav i VmL. | direktivet framfordes att det omfattande skyddet
som tillskrivs EU-varumarken aven ska galla nationellt registrerade
varumarken.? Kravet pa grafisk atergivning slopades pa EU-niva ar 20177,
och i nationell svensk lagstiftning den 1 januari 2019. P4 EU-niva innebar
det att ett varumérke ska aterges i valfri lamplig form med anvandning av
lamplig och allmant tillganglig teknik. For att ett varumérke ska ha
mojlighet att registreras, ska foljande krav vara uppfyllda: det ska vara Klart,
precist, fullstandigt i sig sjalv, lattillgéangligt, objektivt, tydligt och
bestandigt. Det bygger pa principen “det du ser ér det du far”. Syftet med
avskaffandet av kravet pa grafisk atergivning ar att forbattra rattssakerheten

och minska antalet formella invandningar.?®

Kravet pa grafisk atergivning har tidigare inneburit att varumarken inte har

23 Lunell, s. 49.

24 Prop. 1992/93:48 s. 71.

2 Lunell, s. 51.

%6 Dir. 2015/2436 punkt 10.

27 Dir, 2015/2436, art. 3(b).

28 EUIPO, grafisk atergivning — typer av varumérken.

9



kunnat uppfattats visuellt pa exempelvis en skarm, utan behovde vara
mojliga att aterges grafiskt med figurer, linjer eller bokstéaver. Slopandet av
kravet pa grafisk atergivning forenklade maéjligheten att registrera
okonventionella varumarken, samt 6ppnade upp for att vad som kan utgora
ett varumarke kan andras over tid i takt med teknikens utveckling.?® I 1 kap.
4 8 VmL anges nagra exempel pa tecken som hade kunnat erhalla rattsligt
skydd som ett varumérke, men listan &r ej utttmmande. Reformen hade som
syfte att framja innovation och ekonomisk tillvaxt genom att 6ka

tillgangligheten och d&ndamalsenligheten.3°

Max Planck-institutet utvarderade ar 2011 EU:s varumarkessystem. | studien
betonades att kravet pa grafisk atergivning var utdaterat och att formuleringen
i lagen behovde andras till att fa en mer liberal hallning till okonventionella
varumarken. Dock framfordes att en ny formulering inte far franga de
rattssakerhetskrav som stadgades i Sieckmann-fallet.3! | studien lades som
forslag fram att kravet pa grafisk atergivning skulle slopas i EU-ratten saval

som i de nationella rattssystemen.3?

I linje med Max Planck-institutets slutsatser, beskrevs det i forslaget till ett
nytt varumarkesdirektiv att kravet pa grafisk atergivning ar foraldrat da det
skapar rattsosakerhet kring okonventionella varumarken. Det 6ppnar upp for
nya, mer precisa atergivningar av varumarken. Idén bakom det forslaget var

att tillata flexiblare atergivningar samtidigt som det dkade rattssékerheten.3

| den svenska utredningen som féljde av det nya varumarkesdirektivet
uttalades att det gamla kravet pa grafisk atergivning medforde ett osakert
rattslage och var forlegat i forhallande till okonventionella varuméarken.
Atergivningen skulle i och med detta bli tydligare och séledes kan vilket

tecken som helst, som har sérskiljningsformaga registreras som varumarke.*

29 Prop. 2017/18:267 s. 143 f.

% Kommittédirektiv 2015:53 s. 4.

81 C-273/00, Sieckmann och Max Planck institutets studie, s. 66, p 2.9. For vidare lasning
om Sieckmann-fallet se avsnitt 3.3.2.

32 Max Planck institutets studie, s. 68, punkt 2.15.

% COM 2013/162/Finals, s. 5, p. 5.1.

% SOU 2016:79, s. 226.

10



2.2.2.2 Vem ar det som ska begripa atergivningen?

| den svenska lagtexten framgar det inte vem det & som ska forsta
atergivningen av ett varumarke. Ledning kan sokas i direktivet som den
svenska lagen bygger pa. | det nya varumarkesdirektivet framgar det att
myndigheter och allmanheten klart och tydligt kan avgora féremalet for
skyddet.® Det kan darfor ifragasattas vem som utgér allménheten. Ar det

genomsnittskonsumenten eller de ekonomiska aktorerna?

Av Sieckmann-fallet som tidigare beskrivits uttalade domstolen att ett
problem med varumarkesansokan var att det var en begrénsad skara
manniskor som kunde forsta doften genom den kemiska formeln som
angivits. | Sieckmann-fallet konstaterade &dven generaladvokaten att
atergivningen ska vara begriplig for de som ér intresserade av att konsultera
registret. Alltsa ska atergivningen i registret kunna forstas av bade andra
tillverkare och konsumenter.3¢ Att en konsument ska forsta atergivningen kan
dock ifragasattas da det i annan, senare praxis av EU-domstolen har framgatt
att atergivningen utan svarighet ska kunna begripas men den behover inte
begripas vid forsta anblick.®” Lunell papekar aven i sin avhandling att
atergivningar av notskrift och fargidentifieringskoder erkanns som
godtagbara atergivningar trots att dessa kan vara bade svarforstadda och
subjektiva,® varfor genomsnittskonsumenten knappast kan antas behova
forsta atergivningen. Syftet med varumarkesregister ar att informera
naringsidkare om vilka varuméarken som &r registrerade sa att de kan undvika

att bega varumarkesintrang.3®

2.2.3 Kravet pa sarskiljningsformaga

Att ett varumarke har distinktivitet, eller sarskiljningsformaga ar en

forutsattning for att det ska kunna registreras och darmed skyddas enligt 1

% Dir. 2015/2436, artikel 3(b).

% Generaladvokat DAmaso Ruiz-Jarabo Colomer, mél C-273/00 Sieckmann punkt 38.
87.C-283/01, Shield Mark punkt 63.

% Lunell, s. 290.

% bid. s. 291.
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kap. 4 88 VmL. Om det gar att sérskilja varorna och tjansterna for vilka
tecknet representerar fran andra varor eller tjanster pa marknaden ar kravet
uppfylit enligt 1 kap. 5 8 VmL. | paragrafens andra stycke stadgas olika
exempel pa nar ett varumarke har bristande sarskiljningsformaga. Att ett
tecken har distinktivitet ar en grundldggande forutséttning for att ett tecken

ska kunna fungera som ett varumarke.*°

Enligt 1 kap. 13 § VmL far endast ett varumarke registreras om det har
sarskiljningsformaga. Varumarket ska saledes kunna skiljas fran andra
naringsidkares varor eller tjanster. | paragrafen stadgas &ven att ett mérke som
endast anger en varas art, mangd, beskaffenhet, pris, anvandning eller

geografiska ursprung inte ska anses ha sarskiljningsférmaga.*

Ett varumarke kan ha bade en inneboende eller forvérvad
sarskiljningsformaga och dessa brukar skiljas pa. Den inneboende
sarskiljningsformagan tar sikte pa den ursprungliga symbolfunktionen for
tecknet. Den forvarvade sarskiljningsformagan tar daremot sikte pa den
sarskiljningsformagan som uppstar genom anvéandning. Bada satten ska
beaktas enligt 1 kap. 5 § 2 st VmL vid en bedémning om ett varumarke har
sarskiljningsformaga. Nar myndigheten ska bedéma om ett varumarke har en
forvarvad sarskiljningsformaga ska den beakta bland annat varumarkets

marknadsandel, hur lange och hur ofta varumarket har anvants.*?

For att en doft ska vara mojlig att varuméarkesskydda maste den uppfattas som
ett autonomt och sjalvstandigt objekt. Det finns en viss problematik nar
konsumenterna fOrvéantar sig att en vara ska dofta, exempelvis parfym och
kosmetika, vilket talar emot ett skydd. Ett argument som ofta anférs mot en
registrering av sadana primara och sekundara*® dofter &r att doften utgor en
inneboende del av varan. Ett marke maste vara fristdende fran en produkts

konstruktion, en vara kan inte vara sitt eget varumarke.** Det anforda innebér

40 Prop. 2009/10:225 s. 160.

41 Prop. 2009/10:225 s. 157.

42 Bernitz, Nordell och Sandgren, s. 279.

43 For en forklaring av vad priméra och sekundara dofter ar, se avsnitt 3.1.
4 Lunell, s. 171 ff.
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att en parfyms doft inte torde kunna registreras som varumarke for parfymen.

Da uppfyller varumérket ej kravet pa distinktivitet.

Ar 1998 ansokte Lancome hos PRV om att varumérkesregistrera en doft av
en parfym. De atergav doften via ett gaskromatogram, dock underkandes
atergivningen, inte pa grund av gaskromatogrammet, utan beroende pa
ofullstandig information om hur det skulle avlasas. PRV fann utover detta,
aven att tecknet saknade sarskiljningsformaga. De framholl att en varas
nodvéandiga egenskap  (doften) inte kan vara dgnad som

individualiseringsmedel i férhallande till andra naringsidkares varor.*

Dofter som utgdr en central del av produkten &r ifrdgasatta som varumérke da
de brister i sérskiljningsformaga. Lunell argumenterar dock i sin avhandling
for att en dofts inneboende karaktdr inte bor utgora ett absolut hinder for ett
varumarkesréttsligt skydd. Detta kan liknas vid farger och icke-dekorerade
former, vilka kan registreras efter visad inarbetning.*® Lunell bedomer att en
ursprunglig sarskiljningsformaga hade kunnat vara mojlig for vélbekanta
dofter som forses pa annars doftlosa produkter, pa grund av att det ar lattare
att kanna igen och komma ihdg doften.*” Ett ytterligare problem med
sarskiljningsformagan  hos  dofter ar tillganglighetsproblematiken.
Konsumenterna ska genom varumdarket kunna hérleda en produkts
kommersiella ursprung vilket innebér att en doft maste kunna upplevas innan
den &r kopt. Detta hade kunnat 16sas genom doftprov, vilket vanligen finns
vid parfyminkdp.*® Dock kvarstar det faktum att en parfym inte kan uppfylla

sin huvudfunktion utan doften.

2.3 Vad innebéar ensamratten?

Om man forvérvat varumarkesskydd enligt tidigare ndmnda sétt, innebar det
enligt 1 kap. 6 och 7 88 VmL att varumérkesinnehavaren har ensamrétt till
sitt varuméarke. Ensamrattens inneboérd stadgas i 1 kap. 10 8 VmL och innebar

som huvudregel att ingen annan an kéanneteckensinnehavaren far anvanda

4 PRV ansokan, A-98-00821, LancOme.
4 Lunell, s. 171 f.

47 Ibid. s. 173.

8 |bid. s. 159 och 173.

13



k&nnetecknet. Anvandning innebar exempelvis att forse varor med tecknet,

bjuda ut varor till férsaljning och importera varor under tecknet.*?

2.4 Varumarkets funktioner

Av praxis fran HD féljer att for att bedoma omfattningen av skyddet som
foljer av ensamratten, ska varumarkets skyddsvérda funktioner prévas. Detta
synsatt innebar att omfanget av ensamratten styrs av de funktioner som

varumarket skyddar.>°

Varumédrkets grundlaggande funktion ar ursprungsfunktionen, den férvéntas
saledes alltid vara uppfylld.5 Det ar dock inte enbart denna funktion som ska
beaktas vid bedomning om ensamrattens omfang utan dven varumarkets
ovriga funktioner.5? Dessa dvriga funktioner &r investerings-, reklam- och
kommunikationsfunktionen samt att garantera varornas eller tjansternas
kvalitet.®

491 kap. 10 § 2 st VmL.

S0 NJA 2014 s. 580 punkt 14-15.

51 C-323/09, Interflora punkt 40.

52 NJA 2014 s. 580 punkt 14.

53 NJA 2014 s. 580 och C-487/07, L"Oréal punkt 58.
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3 Kan dofter bl
varumarken?

3.1 Doftmaéarken

Okonventionella varumérken som fenomen innebér att néringsidkare forsoker
paverka mottagaren genom doft, syn, ljud, smak eller kansel. Den tekniska
utvecklingen i dagens samhalle leder till att mojligheter fods for att skydda

varumarken, trots dess okonventionella pragel.>*

Doftmarken maste, pa samma satt som andra typer av kannetecken, uppfylla

kraven pa sarskiljningsformaga och en klar och tydlig atergivning.%®

Av EUIPO:s riktlinjer framgar det dock att det inte &r majligt att registrera en
doft som varumarke pa grund av att det annu inte finns ett satt att aterge en
doft klart, precist, sjalvstandigt, lattillgangligt, begripligt, hallbart och
objektivt.%®

| varumarkessammanhang finns det bade priméara och sekundara dofter.
Dofter som utgor en inneboende del av varan ar priméara, medan i sekundara
dofter ar doften inte huvudegenskapen utan konsumenten kdper produkten av
en annan anledning. Som exempel ar en parfym en primar doft och schampo
en sekundar doft. En ytterligare kategori ar godtyckliga dofter. Det &r dofter
som appliceras pa en produkt som normalt sett inte har en doft, exempelvis
suddgummi. Primdra och sekundéra dofter &r i varumérkessammanhang
kontroversiella eftersom varumarkesobjektet isafall bestar av en varas

egenskap.®’

5 Lunell, s. 15.

%1 kap. 4 och 5 88 VmL.

% EUIPO, Trade mark guidelines, 9.3.11.2, Smell/olfactory and taste marks.
5 Lunell, s. 155 1.
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3.2 Finns det ett behov av att registrera
dofter som varumarken?

Studier har genomforts pa exempelvis casino i USA dar ena halvan av casinot
doftsattes med en valdoftande lukt och resten lamnades utan. Den halvan av
casinot som var véldoftande hade 45% hogre intakter an den andra sidan.%8
Detta ar ett exempel pa hur doft kan anvandas av naringsidkare for att skapa
en battre upplevelse for kunden samt for att 6ka sin forsaljning. Ytterligare
exempel pa naringsidkare som anvénder doft i deras varumaérke dr Victoria’s
Secret som har en egen doft som ger deras underkléder en doft som direkt
kanns igen av konsumenterna. Beroende pa bransch, ser vi en stor 6kning av

hur doft anvands som varumarke for fler och fler naringsidkare. >

3.3 Praxis

3.3.1 Doften av nyklippt gras

Ar 1996 ansokte ett nederlandskt foretag om att registrera en doft vid
OHIMB®?, Registreringen avsag tennisbollar som doftade som nyklippt grés.
Doften godtogs ej initialt av OHIM som registrerbar. Senare godtogs den
dock efter att beslutet dverklagades till OHIM:s 6verklagandendmnd. OHIM
avslog ansokan pa grund av att namnden ansig att “doften av nyklippt gris”
inte uppfyllde kravet pa grafisk atergivning. OHIM ansag att atergivningen
endast ansdgs utgéra en beskrivning av tecknet och det skapade en
problematik kring hur langt ensamrétten strackte sig. Overklagandenamnden
ansag daremot att beskrivningen var tydlig och klar av hur market skulle

fungera som kannetecken, vilket uppfyller syftet med grafisk atergivning.

58 Lindstrom, s. 97 f.
%9 |pid. s. 99.
60 OHIM &r nu EUIPO.
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Detta resulterade i att arendet aterforvisades till granskaren som déarefter

beviljade doften registrering som varumérke.

3.3.2 Sieckmann-fallet

Mot bakgrund av avsnitt 2.2.2.1 och det tidigare kravet pa grafisk atergivning
ar det mest betydelsefulla réttsfallet Sieckmann mot Deutsches Patent- und
Markenamt mal C-273/00. Fore réattsfallet var rattslaget om mojligheten att
grafiskt aterge dofter mycket oséakert, men domen har inte bara haft paverkan
pa skyddet av doft, utan har haft en betydande paverkan pa skyddet av
okonventionella  varumarken.? | domen behandlas fragan om
okonventionella varumarken kan utgora varumarken enligt artikel 2 i radets
forsta direktiv 89/104/EEG.

| Sieckmann-fallet har EU-domstolen®? tolkat kravet pa grafisk atergivning.
Ralf Sieckmann ansotkte vid Deutsches Patent- und Markenamt for
registrering av en doft som varumarke. Till ans6kan om att fa sitt doftméarke
varumarkesskyddat inkluderade han den kemiska formeln for doften C6H5 =
CHCOOCHS3, doftprov och beskrivningen “balsamisk fruktig med en latt
anstrykning av kanel.”®* Sieckmann fick dock sin ansokan avslagen med
hénvisning till att det var oklart om tecknet kunde registreras som ett
varumarke samt om varumarket kunde grafiskt aterges. Sieckmann
overklagade beslutet till Bundespatentgericht, den nationella patentdomstolen
som ocksa provar fragor om varumarken. Domstolen fann att mojligheten att
grafiskt aterge doftméarken behdvde klargoras och darmed beslutade de att

vilandeforklara malet och hanskjuter det till EU-domstolen.

Bundespatentgericht stallde tva fragor till EU-domstolen om tolkningen av
artikel 2 i radets forsta direktiv 89/104/EEG®. Forsta fragan handlade om att

1 OHIM Board of Appeal i mal R 156/1998-2 den 11.2.1999 (Smell of fresh cut grass).

62 Lunell, s. 160.

63 EU-domstolen hette vid denna tidpunkt EG-domstolen. Namnet andrades 2009.

64 C-273/00 Sieckmann punkt 10-11,13.

6 Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnarmningen av
medlemsstaternas varumérkeslagar.
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klargéra om icke-visuella tecken kan utgora ett registrerbart varumarke, och
om kravet pa grafisk atergivning kan uppfyllas genom atergivning via
hjalpmedel. Den andra fragan rérde kravet pa grafisk atergivning, och om
kravet pa grafisk atergivning vid en doft kan uppfyllas genom: a) genom en
kemisk formel, b) genom en beskrivning (som ska offentliggtras), ¢) genom
deponering eller d) genom en kombination av de ovannamnda faktorerna.”%®
Malet avgjordes den 12 december 2002 och foljde till stor del
generaladvokatens forslag till avgdrande. Generaladvokaten konstaterade att

doft kan fungera som indivualiseringstecken for varumarken.®’

EU-domstolen konstaterade att dofter kan bli foremal for registrering, trots
att de inte exemplifieras i direktivet.®® EU-domstolen konstaterade att artikel
2 i ovan namnda direktiv ska tolkas pa sa satt att om ett tecken kan aterges
grafiskt kan det utgora ett varumarke dven om det ej gar att uppfatta tecknet
visuellt.®® Detta innebar alltsa att aven icke-visuella tecken kan atnjuta ett
varumarkesrattsligt skydd genom att de registreras. EU-domstolen inleder
med att beskriva syftet med varumarkesregistreringar vilket ar att de ska
finnas klart och tydligt tillgdngliga for behodriga myndigheter och for
allménheten. Det ar viktigt att de ekonomiska aktdrerna dels far en klar och
tydlig kdnnedom om egenskaperna hos varumarket, dels klart och tydligt kan

forvissa sig om vilka varuméarken som ar registrerade.”

Vidare konstaterade domstolen att dofter kan registreras under forutsattning
att de fungerar sarskiljande och kan aterges grafiskt. Gallande den tidigare
namnda, forsta fragestallningen, konstaterar domstolen att artikel 2 i det
gamla varumarkesdirektivet ska tolkas pa sa satt att den grafiska
atergivningen maste vara lattillganglig, fullstandig i sig sjalv och begriplig
for att anvandare som soker i varumarkesregistret skulle fa en klar uppfattning
om varumarkets egenskaper. Dartill stadgar domstolen att en grafisk
atergivning av en doft maste vara bestandig, for att det ska vara majligt att

sékerstalla ursprunget under registreringstiden samt Oppna upp for en

66 C-273/00 Sieckmann punkt 19.

67 Generaladvokat Ddmaso Ruiz-Jarabo Colomer i mal C-273/00 Sieckmann punkt 29.
68 Artikel 2 i direktiv 89/104 och artikel 2 i direktiv 2008/95/EG.

89 Sieckmann C-273/00 punkt 44.

70 Sieckmann C-273/00 punkt 49-51.
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mojlighet att fornya registreringen i framtiden. UtOver detta maste
atergivningen vara precis, klar och tydlig. Subjektivitet i den grafiska
atergivningen skulle undvikas genom att beskrivningen maste vara entydig
och objektiv, for att det ska finnas en mdjlighet att identifiera tecknet.”
Sammanfattningsvis maste alltsa ett tecken som inte kan uppfattas visuellt
aterges grafiskt pa ett: tydligt, klart, komplett, bestandigt, lattillgangligt,

precist och objektivt satt for att utgora ett registrerbart varumarke.

Hur forholl sig da Ralf Sieckmanns ansokan till EU-domstolens krav? EU-
domstolen anség att en kemisk formel inte &r tillracklig i fragan om klarhet,
precision och tydlighet eftersom det &ar valdigt fa manniskor som skulle kunna
identifiera doften genom att lasa formeln. EU-domstolen avférdade éven doft-
deponeringen som atergivning eftersom det varken ar bestandigt eller kan
aterges grafiskt. Gallande den ingivna beskrivningen av doften ansag EU-
domstolen visserligen att den var grafisk, men inte tillrackligt precis, klar eller
objektiv. Domstolen fann sedan sammantaget &ven att kombinationen av

dessa tre inte heller uppfyller kravet pa grafisk atergivning.’

Sammanfattningsvis konstaterades i Sieckmann-fallet att dofter kan bli
foremal for varumarkesregistrering forutsatt att de kan aterges grafiskt och

fungera sarskiljande.

3.3.3 Annan praxis

3.3.3.1 Doften av hallon

Ar 1999 ansokte ett brittiskt foretag om att vid OHIM varumérkesregistrera
en doft av hallon for bland annat motorbréansle och diesel. Varumarket
beskrevs som foljande “The trade mark consists of the scent or smell of
raspberries, applied to said gods”"3. Tredje dverklagandenamnden anforde
att pa grund av doftens subjektiva inslag kan den enbart i sallsynta fall

uppfylla kraven pa tydlighet, objektivitet, fullstandighet och precision vid

1 C-273/00, Sieckmann punkt 52-54.

72.C-273/00, Sieckmann punkt 72.

73 Decision of the Third Board of Appeal, 5/12-01, mal R 711/1999-3, “The scent of
raspberries”, punkt 1.
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atergivningen. Dock uppfattade namnden en hallondoft som precis och
otvetydig, den kan helt enkelt inte uppfattas som subjektivt av konsumenter
eller OHIM. Pa grunderna namnda ovan fann namnden att beskrivningen
kunde godtas. N&mnden beddmde dock att doften saknade
sarskiljningsformaga, da ett varumarke maste kunna sérskiljas och vara
sjalvstandigt fran produkten da konsumenterna ej associerade hallondoften
med varumarket. Den aktuella doften anvéands for att dolja doften av en
underliggande otrevlig doft. Déarfor skulle den inte uppfattas som ett
varumarke av en genomsnittskonsument. Tredje Overklagandendmnden
understrok avslutningsvis att omstandigheterna i detta fallet skiljde sig at fran

det ovan namnda malet R 156/1998-2 om doften av nyklippt grés.’™

3.3.3.2 Lancdome

Forsta och enda gangen hittills som ett foretag har forsokt varumarkesskydda
en doft i Sverige var Lancome ar 1998. Lancome ansokte om att registrera en
doft vid PRV. De forsckte da avbilda doften i ett gaskromatogram. PRV ansag
i sina skal att ett gaskromatogram inte alltid ser lika dant ut &ven fast samma
gaser anvands. PRV ansag att eftersom Lancome inte forsett PRV med
nodvandig teknisk information, gick det inte att bestdmma sammansattningen
av gaserna i gaskromatogrammet. PRV framholl &ven att inte heller en
fackman, kunde identifiera doften genom att betrakta gaskromatogrammet.
PRV ansag aven att en parfyms primara funktion &r att ge ifran sig en doft
och mot bakgrund av det anses inte sarskiljningsformaga foreligga. Lancome

drog darefter tillbaka sin ansdkan.”

3.3.3.3 Kommentar

Sieckmann-fallet har varit och ar fortfarande det mest centrala rattsfallet nar
det handlar om okonventionella varumarken, inte bara doft. De krav som

uppstélldes i Sieckmann-fallet galler fortfarande trots avskaffandet av grafisk

7 Decision of the Third Board of Appeal, 5/12-01, mal R 711/1999-3, “The scent of
raspberries”, punkt 1.
S PRV ans6kningsnummer A-98-00821, Lancome.
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atergivning. Detta har bekraftats i och med Max Planck-institutets studie samt

det som den resulterade i, ett nytt varuméarkesdirektiv.®

6 Se avsnitt 2.2.2.1.
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4 Doftmarken 1 framtiden

4.1  Atergivning av dofter

| och med det nya varuméarkesdirektivet avskaffades kravet pa grafisk
atergivning vid varumarkesregistrering. Genom avskaffandet har ett av
hindren for att registrera okonventionella varumarken, exempelvis dofter,
undanrojts. Av direktivet framgar dock att avskaffandet av grafisk atergivning
inte innebar att de kriterier som stipulerades i Sieckmann-fallet ska frangas.
Dessa krav finns kvar pa grund av att malen for registreringssystemet for

varumarken, namligen rattssakerhet och en god forvaltning ska sékerstallas.”’

Det finns inget uttalat satt att aterge en doft pa for att det ska uppfylla kravet
pa en klar och tydlig atergivning. Nagra av de olika satt som dofter kan aterges
pa ar. gaskromatografi, beskrivning med ord, kemisk formel, fysisk

deponering eller en digital doftfil.
Gaskromatografi

Gaskromatografi ar en typ av kemisk analys som &r betydelsefull for
exempelvis olika analyser.”® Gaskromatografi som atergivning provades i
Sverige genom Lancomes ansokan till PRV. Gaskromatografi avfardades inte
som tillvdgagangssatt for atergivning men PRV ansdg att det saknades
tillracklig teknisk information i ansokan.” Generaladvokaten framforde i sitt
forslag till avgorande i Sieckmann-fallet att doften visserligen kan aterges
med hjélp av gaskromatografi, men att metoden vid tiden inte var tillrackligt

klar och precis.®
Beskrivning av en doft

Domstolen avfardade en beskrivning av en doft som en lamplig atergivning i

Sieckmann-fallet. Da en sadan beskrivning inte uppfyller kraven pa precision,

" Direktiv 2015/2436, punkt 13.

8 Nationalencyklopedin, kromatografi.

® PRV ansokan, A-98-822, Lancome.

8 Generaladvokat Damaso Ruiz-Jarabo, forslag till avgérande, C-273/00 Sieckmann
punkt 44.
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klarhet och objektivitet.8! Det finns saledes ett antal problem vid beskrivning
av en doft. Att kanna igen en artificiell doft i en beskrivning med ord é&r
mycket svart®? samt ar en beskrivning av en doft bara en beskrivning av det
som ger ifran sig lukten, till exempel doft av hallon.83 Dock har en
beskrivning av en doft accepterats i tva fall, ”The smell of fresh cut grass”

och ”The scent of raspberries”®. Daremot underkandes en beskrivning i det

viktiga Sieckmann-fallet, vilket talar emot en acceptans av doftbeskrivningar.
Kemisk formel

Ytterligare ett sétt att aterge dofter ar genom en kemisk formel. Detta har
provats i Sieckmann-fallet déar det avslogs da det inte uppfyllde kravet pa
grafisk atergivning. Enligt EU-domstolen uppfyllde det inte kraven pa
klarhet, tydlighet och precision. Dessutom ansags formeln enbart representera
det kemiska amnet och inte sjalva doften.8 Utover detta dr en kemisk formel

svarbegriplig av de som inte ar experter pa omradet.
Fysisk deponering och digital doftfil

Fysisk deponering uppfyller inte det tidigare kravet pa grafisk atergivning,
men som effekt av avskaffandet av kravet borde en fysisk deponering nu vara
ett alternativ for atergivning. Men EU-domstolen har i Sieckmann-fallet

konstaterat att en fysisk deponering inte &r tillrackligt bestandig eller stabil.8”

Max Planck-institutets studie samt varumérkesreformen i EU gav gront ljus
till digitala ljud-filer.8 Precis som ljud, kan dofter laddas upp som en digital

fil. En sadan ansokan kan i sin tur dverforas via internet till PRV som kan

81 C-273/00, Sieckmann punkt 70.

8 Holmaqyvist, s. 73.

& Lunell, s. 163.

8 OHIM Board of Appeal i mal R 156/1998-2 den 11.2.1999 (Smell of fresh cut grass).

8 Decision of the Third Board of Appeal, 5/12-01, mal R 711/1999-3, “The scent of
raspberries”, punkt 1.

8 C-273/00, Sieckmann punkt 69.

87 C-273/00, Sieckmann punkt 72.

8 Dir. 2015/2436 art. 3 och Max Planck-studien.

23



prova, undersdka och spara den. Dérefter kan den digitala doftfilen med hjélp

av en doftskrivare forvandlas till en doft igen.8®

8 Friedmann, s. 939.
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5 Analys och slutsats

Varumarkesratten har pa senare ar utvecklats till ett viktigt instrument for
naringsidkare da den kommersiella marknaden kraver allt mer av bade
konsumenterna och producenterna. Det &r for marknadsforarna viktigt att
profilera sig pa olika sétt och doft &r ett av dessa. Det finns dock krav i
lagstiftningen som forsvarar for naringsidkare att varumarkesskydda sina
dofter.

Dofter kan teoretiskt registreras som varumaérken, det har slagits fast av en
utredning som foljde det nya varumarkesdirektivet. Dar framholl lagstiftaren
att alla méarken kan registreras som varuméarken om de uppfyller kravet pa

sarskiljningsformaga.

Kravet pa grafisk atergivning var lange ett absolut krav i EU och i Sverige for
att fa registrera ett varumarke. Kravet pa grafisk atergivning resulterade i en
otydlighet for naringsidkarna da det i ett fall var tillrackligt med en skriftlig
beskrivning, nagot som sedan inte blev accepterat i Sieckmann-fallet. Grafisk
atergivning fanns som krav for att sakerstalla rattssakerheten, men da det fick

motsatt effekt var ett slopande av kravet pa tiden.

Detta tidigare krav resulterade i en stor problematik med att registrera icke-
visuella méarken. Problematiken kring den grafiska atergivningen &r nu borta
och ett varumarke far registreras om det uppfyller de sju kriterierna®® som
uppstélldes i Sieckmann-domen. Det dr fortsatt viktigt att ha riktlinjer kring
varumarkesskydd for att uppratthalla en rattssakerhet samt for myndigheter

och allmanhet att veta hur langt skyddsomfanget stracker sig.

| dess helhet leder slopandet av kravet pa grafisk atergivning till att
okonventionella mérken har lattare att registreras, men det leder ocksa till en
tvetydighet pa omradet. Kriterierna innebar en hel del subjektiva och
komplicerade rekvisit som gor det svart for naringsidkarna att forutse

rattslaget vid en varumarkesansokan. Genom kodifieringen av Sieckmann-

% Klar, precis, fullstandig i sig, lattillganglig, tydlig, bestandig och objektiv.
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kriterierna blev inte slopandet av kravet pa grafisk atergivning sarskilt

betydelsefullt for doftmarken.

Problemet med att ett accepterat system for att aterge en doft fortfarande
saknas ar att det fortfarande finns begransade mojligheter for en doft att
erhalla varumarkesrattsligt skydd. Jag anser att borttagandet av kravet pa
grafisk atergivning visar ett Oppet sinne hos lagstiftaren och det &r enbart en
tidsfraga innan det faststélls en metod genom vilken dofter kan aterges. De
mest troliga metoderna for att aterge dofter i framtiden torde vara genom

doftfiler, gaskromatografi eller genom kemisk formel.

En doftfil kan enkelt dverforas till och granskas av registreringsmyndigheten
och sedan publiceras i en databas, dar andra aktorer darefter kan ladda ner
den om de &r i behov av att konsultera registret. Huruvida en sadan

atergivning kommer att vara mojlig i framtiden &r en teknisk fraga.

For att det i framtiden ska ga att uppfylla Sieckmann-kriterierna kréavs det att
behdriga myndigheter och ekonomiska aktorer har tillgang till tekniska
anordningar, exempelvis en doftskrivare, for att kunna reproducera en doft.
Att en kemisk formel eller ett gaskromatogram ensamt kan uppfylla
Sieckmann-kriterierna forefaller inte sannolikt, varfor doftfiler troligtvis ar
den framtida vagen att ga. Dessutom kan en atergivning via kemiska formler
vara negativt for skaparna av doften da det ger konkurrenter en mojlighet att

aterskapa exakt samma doft.

Vid fragan om hur en doft ska aterges blir ocksa kravet pa begriplighet
relevant. Atergivning genom gaskromatografi har provats tidigare och har
inte avvisats som metod av PRV, dock ansag PRV att det saknades tillracklig
teknisk information om metoden. | Sieckmann-domen framholl &ven
domstolen att en kemisk formel inte &r tillréackligt begriplig. Detta ifragasattes
I senare praxis samt doktrin som faststéllde att det ar naringsidkaren som ska
forsta atergivningen i registret, da syftet med ett varumarkesregister ar att
naringsidkarna ska undvika att bega intrang. Lunell argumenterar for att det
inte & genomsnittskonsumenten som maste begripa atergivningen da

fargidentifieringskoder och notskrifter &r godtagbara atergivningar som en
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genomsnittskonsument inte kan forsta. Jag anser att det ar orovéackande att det
finns en tydlig diskrepans mellan olika okonventionella varumérken, det
stalles till synes hogre krav pa dofter an pa ljud nar det géller atergivning. En
notskrift kan for nagon som inte ar kunnig inom musik vara lika oklar som ett

gaskromatogram ar for en doft.

Sammanfattningsvis beror atergivningen av dofter pa den framtida tekniska

utvecklingen och hur utbredd anvéndningen av doftskrivare blir.

Som jag redogdr for ovan ar ytterligare ett av problemen med dofter som
varumarken en bristande sarskiljningsformaga. Dofters subjektiva och ofta
inneboende karaktar i produkten leder till en bristande sérskiljningsformaga
da doften i sig inte ofta kan tjana som induvidualiseringsmedel. Exempel pa
detta kan vara rengdringsmedel, deodoranter och parfymer. Har &r doften
starkt forknippad med varans funktion och anvandningsomrade. | sadana
produkter dger doften ingen sjalvstandighet i forhallande till produkten som
den ska kanneteckna. Denna problematik har i och med slopandet av kravet

pa grafisk atergivning ytterligare aktualiserats.

Det ar idag ovanligt att dofter anvdnds som varumérken och konsumenter
forknippar sallan en doft med ett varuméarke. Beroende pa om nagon av de
tidigare mojligheterna for atergivning som jag diskuterat blir accepterade &r
det mojligt att dofter bdrjar anvadndas som varumdrken i en storre
utstrackning. Detta leder i sin tur till att konsumenter borjar forknippa dofter
med ett sarskilt kommersiellt ursprung. | réttsfallet om hallondoft pa diesel
avslogs ansokan pa grund av att konsumenterna inte ansags forknippa
hallondoft med diesel. Om det déremot vid tillfallet hade varit vanligare att

anvanda dofter som varumarken, hade rattsfallet kunnat fa en annan utgang.

Eftersom det nu ar mojligt att varuméarkesregistrera alla typer av varumarken
som innehar sarskiljningsformaga och som kan aterges kan det uppsta en
problematik med vad som faktiskt ska fa utgora ett varumarke. Det behovs
darfor att en domstol eller lagstiftaren tar stallning till vilka tecken som bor

och inte bor atnjuta varumarkesskydd.
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Jag anser att doftfiler eller gaskromatogram ar de atergivningar som i
framtiden kanske kommer att accepteras men for denna problematik krévs att
EU-domstolen skapar praxis sa att det blir en enhetlighet for hela
varumarkesratten i EU. En losning pa problemet med atergivning ar att det
sker en omdefiniering av malgruppen for vem det ar som ska forsta
atergivningen. Ar det inte tillrackligt att atergivningen forstds av andra
naringsidkare? Min beddémning &r att det knappast ar sarskilt manga
privatpersoner som konsulterar ett varumarkesregister for att utreda

skyddsomfanget av ett varumarke for doft.

Slopandet av kravet pa grafisk atergivning har inte lett till nagon patagligt
forbattrad situation for dofter som varumarken. Det ar dock ett steg i ratt
riktning for en modernare och mer teknikneutral varumérkesratt. Min
uppfattning &r att dofter i framtiden i storre utstrackning bor kunna registreras
som varumaérken. Dofter kan skapa starka sinnesintryck och kan anvandas
effektivt i foretags marknadsféring och varumérkesstrategi. For att en doft
ska erhalla sarskiljningsformaga kréavs att dofter anvands i marknadsforing
vilket i sin tur leder till att konsumenterna uppfattar dofter som varumaérken.
Dagens réttslage for dofter som varumarken ar enligt min mening rattsoséker,
vilket ar sarskilt anmarkningsvart nar immateriella tillgangar utgor stora

ekonomiska tillgangar for foretag.
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