JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Johanna Persson

Ortsnamn som kannetecken

Examensarbete
20 poang

Per Jonas Nordell

Immaterialratt
Marknadsratt

Ht 2003



Innehall

SAMMANFATTNING

FORKORTNINGAR

1

3

INLEDNING

1.1 Bakgrund

1.2 Syfte
13 Avgrénsningar
1.4 Metod

15 Disposition

VARUMARKESRATTSLIGT SKYDD FOR ORTSNAMN
2.1 Inledning
2.2 Direkt skydd

2.3 Indirekt skydd
2.3.1  Registrering av ortsnamn
2311 Disclaimer
2.3.2  Inarbetning av ortsnamn

24 Sarskiljningsformagan hos ortsnamn
24.1 EG-domstolens praxis
2.4.2  Svensk praxis

25 Vilseledande av allménheten
25.1 EG-domstolens praxis
25.2  Svensk praxis

2521 Utlandska namn
2522 Svenska namn

2.6 Analys av berérda avgéranden

2.6.1  Sarskiljningsforméaga
2.6.2  Vilseledande av allmédnheten

MARKNADSRATTSLIGT SKYDD FOR ORTSNAMN
3.1 Inledning

3.2 MFLs goodwillskydd for otillborligt beteende
3.21  Renommésnyltning

11
11
13
14

16
19
21

24
25
26
26
31

31

31
34

38
38

39
39



3.2.2  Vilseledande om geografiskt ursprung
3.2.3  Vilseledande efterbildning
3.24  Jamfdrande reklam

3.3 Analys av berérda avgéranden

3.3.1  Renommeésnyltning
3.3.2  Vilseledande om geografiskt ursprung

4 AVSLUTANDE ANALYS

LITTERATUR- OCH KALLFORTECKNING

RATTSFALLSFORTECKNING

42
44
46
48

48
50

54

57

59



Sammanfattning

Ensamratt till ortsnamn som k&nnetecken och immateriell réttighet kan,
inom den svenska varumarkesratten, uppnas genom antingen registrering
eller inarbetning av kdnnetecknet. Primért galler att ensamrétt till ortsnamn
inte kan erhallas. Det beror pa att en ursprungsangivande beteckning anses
sakna sarskiljningsformaga. Men om sarskiljningsformaga, som éar en
nodvandig forutsattning for bade registrering och inarbetning, foreligger sa
bryts presumtionen. Om en platsangivelse saledes framst uppfattas som ett
kannetecken for en viss produkt, har en néringsidkare lyckats arbeta upp en
relation till platsen och da anses kannetecknet ha sarskljningsformaga. For
inarbetning av ortsnamn galler, utover sarskiljningsformaga, ocksa de
allménna forutsattningarna for inarbetning. Kosta och Ramldsa ar exempel
pa svenska ortsnamn som har ansetts vara skyddade som kannetecken. Att
k&nnetecknet inte vilseleder allménheten &r ett absolut skydd och dérmed
ocksa en forutsattning for erhallande av skydd for ortsnamn. Det har
emellertid fastslagits i atskilliga rattsfall, att utlandska ortsnamn, som inte
har nagot kant samband med produkten, inte anses vilseleda allmanheten,
eftersom namnet inte uppfattas sdsom en ursprungsangivelse. Risken for
utlandska ortsnamns vilseledande i Sverige anses uppenbarligen elimineras
for namn pa orter som ar beldgna i en helt annan del av véarlden, som en

foljd av avstandet, eller om orten ifraga ar valdigt liten och okand.

Den svenska marknadsforingsratten gor det ocksa mojligt for naringsidkare
att havda réatten till ett ortsnamn i forhallande till annan naringsidkare i det
enskilda fallet. Emellertid paverkas naturligtvis dven annan naringsidkares
framtida anvéandning av utgangen i det enskilda fallet. Genom
marknadsrattens goodwillskydd &ar det mojligt att forhindra annan fran
anvandande av ett ortsnamn pa grund av otillborlig marknadsforing.
Ortsnamn kan exempelvis aktualiseras inom marknadsforingsratten om

anvandandet av en viss ursprungsangivelse anses vara vilseledande. Ett av



de senaste mélen i Marknadsdomstolen, MD, avseende ortsnamn, vilket
géllde ortsnamnet Mora, handlade just om hinder mot att marknadsfora en

produkt som vilseledde om det geografiska ursprunget.*

Trots att det &r ett allmant intresse att ursprungsangivelser, sasom ortsnamn,
inte skall tillhéra en enskild naringsidkare, ar det viktigt att ortsnamn som i
realiteten fungerar som ett kdnnetecken for en viss naringsidkares produkter
ocksa kan skyddas. Skyddet for ortsnamn enligt varumarkesratten beror pa i
vilken utstrackning annan naringsidkare &r i behov av att kunna anvanda
ortsnamnet. Enligt marknadsforingsratten beror skyddet for ortsnamn pa om

en annans handlande kan anses vara otillborligt eller inte.

1 MD 2003:13, MORA.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Markesprodukters geografiska ursprung har manga ganger en stor betydelse
som identitetsbérare. Det geografiska ursprunget kan vara av olika slag, till
exempel nationellt, regionalt eller lokalt. En produkts geografiska ursprung
kan paverka ett varumarkes identitet genom att det formedlar harstamning
av kommersiell eller historisk karaktar. Ett varumarke som anknyter till en
tradition eller det renommé som en specifik nation eller region har, gor det
oftast for att skapa positiva associationer till varumarket och darmed 6ka

konsumenternas fortroende.

En aktuell frdga inom kanneteckensratten ar i vilken utstrackning det &r
mojligt att havda ensamrétt till ortsnamn som kénnetecken. Samtidigt som
det i samhéllet finns ett stort behov av att halla ortsnamnen fria for
anvandning av vem som helst, finns det ocksa ett stort intresse av att med

ensamratt inneha ortsnamn som varumarke.

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats dar att utreda vilket skydd som enligt

kanneteckensratten existerar for ortsnamn som kannetecken.

Ortsnamn har som huvudsyfte att ange namnet pa en viss geografisk plats.
Ortsnamn som kannetecken ar emellertid ocksa vanligt forekommande. |
den svenska lagstiftningen finns regler som anger att ett foretag har rétt att,
sasom kannetecken for sina varor, anvanda uppgifter om varans eller

produktens geografiska ursprung. En ensamratt till ortsnamn &r av stort

2 Sammanfattande benamning fér varumarkes- och firmaratten och numera &ven
marknadsratten.



intresse for naringsidkare, eftersom varumérket som immateriell rattighet

varderas hogt pa dagens marknad.

1.3 Avgransningar

Denna uppsats behandlar det indirekta skyddet for geografiska namn i form
av ortsnamn, inom ramen for varumérkeslagen (1960:644), VML, inklusive
det tillnérande EG-direktivet 89/104/EEG om tillnA&rmningen av
medlemsstaternas varumarkeslagar, och marknadsforingslagen (1995:450),
MFL. Trots begrénsningen till ortsnamn kommer jamférelser med andra
geografiska namn att goras. (Se om definition under kap. 2). Geografiska
ursprungsbeteckningar som skyddas enligt EGs férordning 2081/92/EEG
om skydd for geografiska ursprungsbeteckningar for jordbruksprodukter och
livsmedel, samt generiska beteckningar, ndmns dessutom for tydlighetens
skull under 2.2.

Gransen mellan firma- och varumarkesratten haller pa att forsvinna som en
foljd av firmadominantens varumarkesfunktion. De bada rattsomradenas
likheter &r ett resultat av dels den ekonomiska och industriella utvecklingen,
dels av e-handeln och Internetutvecklingen. Medan varumarket framforallt
utgor foretagets upparbetade varde, ar firman ett medel for sarskiljande av
den verksamhet som bedrivs. Eftersom det rader likartade regler inom bade
varumarkes- och firmaratten, samt att utvecklingen gar mot endast ett
kannetecken, sdsom bland annat foretagen Volvo, Asea och Emmaljunga ar
exempel pa, ar det Overflodigt att i uppsatsen behandla firmaréatten.
Kopplingen mellan varumarke och firma framgar bland annat av 3 § 2 st
VML, och 5 § firmalagen (1974:156), FL.

Registrering av gemenskapsvarumarken inom EU behandlas inte ndrmare i

uppsatsen.



1.4 Metod

Under arbetet med denna uppsats har huvudsakligen anvénts sedvanlig
rattsvetenskaplig metod for att utreda det redan ndmnda syftet, ndmligen
vilket skydd som enligt kanneteckensratten existerar for ortsnamn som
kannetecken. Inhamtning av litteratur inom varumarkesrétten har skett for
att fA en Overgripande kunskap och forstielse om kanneteckensratt i
allmanhet och om geografiska namn i synnerhet. Rattsfall pa omradet, fran
bade svenska domstolar och EG-domstolen, har studerats, liksom relevanta
betdnkanden, lagforarbeten och lagtext till VML, MFL, och FL. Vidare har
inhdmtats information ur speciallitteratur och artiklar inom varumarkes- och
marknadsratten. Avsteg fran sedvanlig rattsvetenskaplig metod har gjorts
genom anvandning av rattssakkunnigutldtanden fran aktuella och
principiella rattsfall fran MD och andra domstolar. Redogorelse och
diskussion avseende rattssakkunnigutlatanden skiljer sig fran sedvanlig
rattsvetenskaplig metodik genom att sadana utlatanden inte alltid kan
tillmatas samma varde, eftersom argumenten ofta ar skrivna till forman for

en viss part och da kanske inte alltid kan antas ge uttryck for gallande ratt.

1.5 Disposition

Inledningsvis behandlas det varumarkesréttsliga skyddet for ortsnamn. Det
direkta skyddet for geografiska ursprungsbeteckningar enligt EG-
forordningen 2081/92/EEG behandlas kortfattat. (Registreringsskyddet for
geografiska ursprungsbeteckningar enligt den ndmnda EG-férordningen
innehaller inga sanktioner. Istallet bedoms otillborliga
marknadsforingsatgarder mot sadana ursprungsbeteckningar, i Sverige,
enligt MFL.) Trots forordningens och det direkta skyddets samband med
maknadsratten, har valts att med anledning av uppsatsens &vriga
uppbyggnad kort behandla de skyddade ursprungsbeteckningarna i
anslutning till det varumarkesrattsliga skyddet under kap. 2. Vidare i kap. 2

behandlas det indirekta skyddet av geografiska namn, i synnerhet ortsnamn.



Olika alternativ for att skydd skall uppkomma redovisas. Darefter behandlas
mer ingaende sarskiljningsférmagan hos ortsnamn, samt vilseledande av
allménheten. EG-rattslig och svensk praxis tas upp. Kapitel 3 behandlar
skyddet for ortsnamn ur marknadsrattslig synvinkel. Det marknadsrattsliga
skyddet for ortsnamn &r dels ett goodwillskydd for otillbérligt beteende som
blir aktuellt forst nar produkten lanserats / val ar satt i omlopp, dels ett
skydd mot vilseledande av allménheten. De olika skydd som behandlas ar
renommésnyltning, vilseledande om geografiskt ursprung, vilseledande
efterbildning och jamférande reklam. Tonvikten i det marknadsréttsliga
kapitlet ligger pa skyddet mot vilseledande om geografiskt ursprung. Analys
av innehallet behandlas delvis fortlopande i texten, men avseende berérda
avgoranden i slutet av kapitel 2 respektive kapitel 3. Den avslutande
analysen i kapitel 4, aterspeglar och innehaller de ytterligare reflektioner

som kunnat goras.



2 Varumarkesrattsligt skydd for

ortsnamn

2.1 Inledning

Ett geografiskt namn kan inte av en ndringsidkare anvéndas som ett
individualiseringsmedel for en viss vara pa vilket satt som helst. Ett
geografiskt namn &r ett egennamn som denoterar och konnoterar ett
geografiskt begrepp. Det geografiska namnet denoterar och konnoterar
varans geografiska ursprung istallet for det kommersiella ursprunget som
alltsd ar naringsidkarens rorelse. Ett geografiskt namn vérderas och
uppfattas som beskrivande. Geografiska namn uppfyller inte kraven for ett
ordmarke eftersom sarskiljningskriterierna generellt sett inte uppfylls. Dels
ar de inte agnade att uppfatta som ett ordmarke for de angivna produkterna,
dels kan inte alltid ensamrétt till ett geografiskt deskriptivt ord ges, eftersom
det far negativa konsekvenser for andra naringsidkare inom samma

bransch.®

2.2 Direkt skydd

Om en produkt &r skyddad som en geografisk ursprungsbeteckning for
jordbruksprodukter och livsmedel enligt EG-férordningen 2081/92/EEG
uppkommer ratten att utnyttja en sadan endast om produkten harstammar
fran omradet som omfattas och dessutom uppfyller de for varan utlovade
egenskaperna.  Samtidigt som  beteckningen & en geografisk
ursprungsbeteckning &r, den ocksa en sort- och kvalitetsbeteckning, en slags

konsumentgaranti.*

® Holmquist, L, Varumarkens sarskiljningsformaga, s. 312 f.
* Koktvedgaard, M, Levin, M, Larobok i immaterialrétt, s. 321 f.



Det speciella med det gemenskapsréttsliga skyddet for geografiska
ursprungsbeteckningar &ar att det tillkommer / kan ianspraktas av alla
naringsidkare som uppfyller kriterierna for en viss beteckning. Det ar alltsa
inte mojligt att havda ensamratt till en skyddad beteckning.” Exempel pé
skyddade varor ar Champagne, Sveciaost och Skansk spettekaka och Svensk
Vodka.

Det ursprungliga syftet med speciellt skydd for geografiska namn for
jordbruksprodukter och livsmedel var att stimulera jordbrukspolitiken och
att ge konkurrensskydd at mindre producenter pa landsbygden vilka tidigare
hade tagit skada av konsumenternas kvalitetsmedvetenhet och haft stora
konkurrenssvarigheter pa marknaden. De mindre producenterna ges genom
skyddet for ursprungsbeteckningarna en chans att utveckla sina produkters
kvalitet och pa sa satt kan de Oka sina inkomster. Produkter med hdg
kvalitet leder till en &nnu hogre kvalitetsmedvetenhet hos konsumenterna

och resultatet blir 6kande efterfragan och tkad konkurrens.®

| forordning 2081/92/EEG art. 3.1 stadgas att geografiska namn som blivit
generiska inte far registreras som en skyddad ursprungsbeteckning. |
forordningen avses med namn som har blivit generiska namn pa en
jordbruksprodukt eller ett livsmedel som, visserligen har samband med den
ort eller den region dar produkten eller livsmedlet fran borjan framstélldes
eller marknadsfordes men har blivit den allménna bendamningen pa
produkten eller livsmedlet i fraga. Sadana generiska beteckningar som anger
geografiskt ursprung skyddas fran registrering enligt TRIPs’-avtalets
bestammelser. TRIPs-avtalet har till syfte att férhindra degeneration /
forsvagning av geografiska ursprungsbeteckningar. Som en féljd av
degeneration / forsvagning kan beteckningen inte langre kvalitetsskyddas,
utan blir allman egendom. Falukorv, som ursprungligen kommer fran Falun,

ar ett exempel pa en generisk beteckning som anger geografiskt ursprung.

® Levin, M, Noveller i varumarkesrétt, s. 13.
¢ Preambeln till forordning 2081/92/EEG.
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Andra exempel pa sadana generiska beteckningar &r vichyvatten,
wienerkorv, wienerbréd och schweizerost.® Falukorv ar emellertid ocksa ett
exempel pa en "Garanterat Traditionell Specialitet”. Det innebar inte att den
maste ha tillverkats i Falun, utan istallet att all korv som uppfyller
produktspecifikationen for falukorv far lov att kallas for falukorv, oavsett

varifran den kommer.

2.3 Indirekt skydd

2.3.1 Registrering av ortsnamn

Det finns tre alternativ for att uppna giltigt varumarkesskydd genom
registrering i Sverige. Sokanden kan registrera ett svenskt nationellt
varumarke i Sverige hos Patent- och registreringsverket, PRV, eller
registrera ett EG-varumarke hos Office of Harmonisation for the Internal
Market, OHIM. Den tredje mojligheten &r att hos World Intellectual
Property Organization, WIPO, registrera ett internationellt varumarke enligt
det s. k. Madridprotokollet.

Den svenska lagregeln om registrering av geografiska beteckningar sasom
varumarken bygger pa EGs varumarkesdirektiv (89/104/EEG) och skall
tolkas mot bakgrund av detta. 1 1 § VML, anges att ensamratt till ett
varumarke kan erhallas genom registrering. Kéannetecknet skall avse varor
eller tjanster som tillhandahalls i en naringsverksamhet. Skydd genom
registrering omfattar alltid hela Sverige.® Enligt 2 st. samma paragraf kan ett
varumarke bestd av alla tecken som kan aterges grafiskt, sarskilt ord,
inbegripet personnamn, samt figurer, bokstaver, siffror och formen eller
utstyrseln pa en vara eller dess forpackning, forutsatt att tecknen kan

sarskilja varor, som tillhandahalls i en naringsverksamhet, fran sadana som

" Trade Related Aspects of Intelectual Property Righs including Trade in counterfeit
Goods.

¥ Holmgqyist a. a. s. 314.

% Bonthron, M, m fl, Sveriges rikes lag, laghokskommentaren — immaterialratt, s. 593.
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tillhandahalls i en annan. PRV gér en bedémning innan ett varumarke
registreras och om det anses foreligga hinder for registrering sa avslas
ansokan. Efter att (positivt) beslut fattats i enlighet med ansdkan finns det,
enligt 20 8 2 st. VML, under en viss period en mojlighet, fér den som

onskar, att inom tva manader invanda mot den aktuella registreringen.

Av 3 8 VML (art. 6.1 b i direktivet) framgar att var och en far i
naringsverksamhet, under forutsattning att det ar i dverensstimmelse med
god affarssed, som ké&nnetecken for sina varor, anvanda bland annat
uppgifter om varans geografiska ursprung. Anledningen hartill ar att sadant
kdnnetecken anses sakna sarskiljningsformaga och darmed kan
varumarkesinnehavaren inte hindra nagon fran att anvanda sig av angivande

av geografiskt ursprung.’®

Den yttre gransen for varumarkesinnehavarens ensamrétt anges i 4 8§ VML
(art. 4 i direktivet). 1 angiven paragraf stadgas att annan &n
varumarkesinnehavaren inte i naringsverksamhet far anvanda ett
forvéaxlingsbart kannetecken for sina varor, vare sig pa varan eller dess
forpackning, i reklam eller affarshandling eller pa annat satt, inklusive
muntlig anvandning. Det bor observeras att ensamrattens begrénsning tar
sikte sarskilt pa anvandningen av varukannetecknet som  just
varukannetecken inom naringsverksamhet. Ett intrang kan aldrig anses
foreligga i en situation dar nagon anvéander ett ord i sin vanliga sprakliga
betydelse. Samma regel galler for en figur som anvands pa ett satt som gor

att den inte uppfattas som om den vore ett varumarke."*

Enligt 13 § 1 st. VML (art. 3.1 ¢ och 3.3 i direktivet) far ett varumarke inte
registreras om det uteslutande eller med endast mindre andring eller tillagg
anger en varas art, beskaffenhet, mangd, anvandning, pris eller geografiska
ursprung eller tiden for dess framstéllande, eftersom k&nnetecknet enskilt / i

sig da anses sakna sarskiljningsformaga. Vidare framgar av paragrafen att

10 prop. 1992/93:48, EES-avtalen och immaterialrétten, s. 85 f.
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vid bedémande av om ett marke har sarskiljningsformaga, hansyn skall tas
till alla omsténdigheter och sérskilt till den omfattning och den tid méarket

varit i bruk.

Ett absolut hinder for registrering féreligger enligt 14 § 1 st. 2 VML (art. 3.1
g i direktivet) om market i friga om geografiskt ursprung ar agnat att
vilseleda allmanheten. Registreringshindret avser méarken som &r &gnade att
ge en oriktig uppfattning om bland annat varans art, beskaffenhet, méngd,

anvandning, pris eller ursprungsort.*?

Forutom registreringshinder for bristande sarskiljningsformaga och
vilseledande kannetecken, finns det ocksd hinder mot registrering av
forvéaxlingsbara kannetecken. Fovaxlingsrisken i samband med geografiska
namn kan aktualiseras nar en néringsidkare vill registrera eller anvanda ett
redan s. a. s. upptaget namn. Enligt 14 8 1 st. 6-9 p. VML é&r det inte mojligt
att registrera tva varumarken som é&r forvaxlingsbara med varandra. Det &r
enligt prioritetsprincipen den som forst registrerar varumérket som har ratt
till detsamma. Det foljer av samma bestdmmelse att det inte heller &r mojligt
att registrera ett kannetecken som redan ar upptaget pa grund av att en
annan ndringsidkare upparbetat ett inarbetningsskydd for just det

kannetecknet.

2.3.1.1 Disclaimer
I 15 § VML stadgas att ensamrétten till ett registrerat varumérke, i form av

ord eller utstyrslar, inte innefattar en bestandsdel i varumarket som enskilt
inte uppfyller kraven pa registrering. Nar en s. k. disclaimer anvands
utesluts vissa element fran registreringen for att en begaran om ensamratt
till varumérket dverhuvudtaget skall kunna medges. En registrering beviljas
i sadant fall endast om sokanden godkanner inskrankningen. Om en
bestandsdel utgdrs av ett ord som maste vara fritt for var och en att anvanda,

ar det emellertid inte nodvandigt med disclaimer. Exempel pad sadana

11 Bonthron, a. a. s. 599.
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uppenbara fall kan vara generiska eller rent deskriptiva ord. Av 15 § 2 st.
VML framgar att disclaimer skall begéaras av sokanden endast om det
foreligger risk for att omfattningen av ensamratten &r oviss. Emellertid ar
det annorlunda i verkligheten. Det ar mycket vanligt att disclaimer bade
begdrs och beviljas. Disclaimer kan vidare upphdra att gélla om

bestandsdelen lyckas uppna sarskiljningsférmaga.®

Syftet med att inféra disclaimer var enligt forarbetena att, for konkurrenter
och konsumenter, kunna redovisa skyddsomfanget for marken som i sig
innehaller oregistrerbara moment. Ytterligare en anledning till inférandet
var att forsoka forhindra onddiga tvister om varumérken som kunde

forvaxlas pa grund av de oregistrerbara momenten.*

Disclaimer kan inforas avseende geografiska namn. Om registreringen av ett
geografiskt namn kan antas foranleda ovisshet om ensamrattens omfattning,

ar det mojligt att denna uttryckligen undantas fran skyddet.

2.3.2 Inarbetning av ortsnamn

Ensamratt till ett kdnnetecken kan, oavsett om maérket ar registrerat eller
inte, enligt 2 § 1-2 st. VML uppnas genom inarbetning. Ett grundlaggande
krav som stélls p& market ar att det skall vara ibruktaget.”> Darutdver kravs
enligt 2 8§ 3 st. VML, for att ett marke skall anses vara inarbetat, att det har i
landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig &r kant

som beteckning for de varor som tillhandahalls under kannetecknet.

Rekvisitet som anger att market skall vara ké&nt har i landet betyder inte att

market maste vara kant i hela landet. Det ar tillrackligt att det &r kant i en

12.30U 1958:10, Varumarkeskommitténs betankande, s. 280 f.

13 Alm, A, Starell, J, i Levin, M, Bonnier, S, Praktisk varumarkesratt, s. 107 ff, samt
Bonthron, a. a. s. 619 f.

¥ S0U 1958:10, s. 290 ff.

% Koktvedgaard a. a. s. 332.
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del av landet. Inte heller behdver méarket vara anvant i landet, utan det

racker att det ar kant.*®

Med den krets som market riktar sig till avses omséttningskretsen och den
bestar dels av dem som distribuerat och darmed ar verksamma inom den
bransch som varan tillhor, dels dem som kan ténka sig kopa produkter av

det aktuella slaget. Beddmning maste goras fran fall till fall.*’

Den tredje forutsattningen for skydd genom inarbetning ar att mérket skall
vara ként i en betydande del av omsattningskretsen. Forarbetena anger att
det enskilda fallets omstandigheter far avgéra hur mycket som torde utgéra

en betydande del.’®

Dock &r det inte realistiskt, for att inarbetningsskydd
skall foreligga, att majoriteten av omsattningskretsen uppfattar det som
annat 4n ett kannetecken.® Ocksa enligt praxis frén EG-domstolen framgar
det att, for att ett foretag under alla omstandigheter skall anses ha uppfyllt
kravet for inarbetning och darmed &dven registrering, &r tillrackligt med att
en betydande del av den berdrda omsattningskretsen kan ange att varan
kommer frén ett visst foretag.?’ Ett organ som har till uppgift att undersoka
och uttala sig om huruvida kannetecken dar inarbetade &r Stockholms
Handelskammares Varuméarkesndmnd, SHV. SHV anser som huvudregel att
ett marke uppfyller kandhetskravet om cirka en tredjedel av de personer som
omfattas av omsattningskretsen har vetskap om det. Om kénnetecknet &r
beskrivande anser SHV istéllet att kdnnetecknet maste uppfattas som ett
s&dant av fler an halften av dem som ingdr i omsattningskretsen.* Det &r
den som pastar att ett marke ar inarbetat som har bevisbordan for att sa ar
fallet. Vanligen gors undersOkningarna om inarbetning genom

marknadsundersokningar och procentsatser. | allmanhet vags ocksa andra

A a.s. 333

7SOU 1958:10's. 222.

18 Prop. 1994/95:59 med férslag till andring i VML, s. 43 ff.

9 Koktvedgaard a. a. s. 333.

20 Bernitz, U, rattsutltande till advokatbyran Ormonde Goldie avseende MDs avgérande
2003:13, MORA, Stockholm, 2002-04-14, s. 1 ff.

21 SOU 2001:26, Ny VML och &ndringar i FL, s. 222.
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saker in sasom uppgifter om hur manga varor som salts och i vilken

utstrackning varumarket forekommit i olika typer av reklam.??

Slutligen kravs ocksa att market maste vara kant som just en beteckning for
de varor som tillhandahalls. Market skall alltsa ha sarskiljningsformaga och

det betyder att det maste kunna fungera som ett individualiseringsmedel.*

2.4 Sarskiljningsférmagan hos ortsnamn

Som ovan namnts, stadgas i 13 § 1 st. VML att ett varumarke inte far
registreras om det uteslutande eller med endast mindre andring eller tillagg
anger en varas geografiska ursprung, eftersom kannetecknet da anses sakna
sarskiljningsformaga. En naringsidkare borde alltsa inte genom registrering
fa ensamratt till en geografisk ursprungsbeteckning som varumarke enligt
svensk ratt. 13 8 VML &r dock endast en presumtionsregel, vilket innebar att
alla marken kan registreras som varumarke om de visas ha kunnat forvérva
sarskiljningsformaga. Enligt 13 § 1 st. in fine VML skall hansyn tas till alla
omsténdigheter och sérskilt till den omfattning och den tid som market har

varit i bruk.

Kravet pa sarskiljningsformaga kan antingen uppnas genom enbart
inarbetning eller ocksd genom att innehavaren av sadant kannetecken
registrerar det forst nar han / hon efter inarbetning kan bevisa att kravet pa

sarskiljningsformaga ar uppfyllt.2*

De tva olika motiven till kravet pa sérskiljningsformaga ar féljande.
1) Skyddet for varumarken innebér att nar sarskiljningsférmaga foreligger
sa skall andra naringsidkare inte fa anvanda kannetecknet, eftersom

kannetecknet da kan individualisera naringsidkarens produkter.

22 Bonthron, a. a. s. 596.
%% Prop. 1994/95:59 s. 43 ff.
** Koktvedgard a. a. s. 347 f.
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2) Om andra naringsidkare inte otillbérligen inskranks i sin frihet att
anvanda sina varor genom beskrivning, avbildning eller marknadsféring,
ar det ett tecken pa att beteckningen inte behover vara fri att anvandas

av andra. Det saknas darmed ett frih&llningsbehov.?

Trots att det finns ett allmant intresse av att deskriptiva beteckningar, sdsom
geografiska ursprungsangivelser, skall vara tillgdngliga for alla, ar det
viktigt att det ocksa ar mojligt att till viss del skydda en angivelse som i
praktiken fungerar som ett kdnnetecken. Om en platsangivelse uppfattas
framst som ett kdnnetecken for en viss produkt, har en néringsidkare lyckats
upparbeta en relation till platsen och da anses kannetecknet ha
sarskiljningsformaga. Deskriptiva beteckningar som inte fran borjan har
varit avsedda att anvandas som kannetecken, sasom mindre svenska orter
som inte ansetts registrerbara, kan efter en inarbetningsbedomning forvérva

en giltig ensamratt enligt lag.®

I och med att ett geografiskt namn som ordmarke redan har
namnegenskaper, kravs en forsvagning av dessa for att kunna uppna
sarskiljningsformaga. Exempel pa forsvagning ar att de anger varans
ursprung. Det som héander i en sadan situation &r att de kommersiella dragen
framtrader tydligare, vilket gor det mojligt att uppfylla kriterierna for
sarskiljningsformaga.”” Om ett ortsnamn efter en tid av anvandning inte
framst uppfattas som ett ortsnamn, utan ett kannetecken for en viss
naringsidkares varor, innebar det att ortsnamnet rent sprakligt har fatt en
sekundar betydelse. Kosta som varumarke ar ett exempel pa ett ortsnamn
som har borjat beteckna foremal som ar i glas, istallet for att endast utgora
ett ortsnamn. Kosta som varumarke maste ocksa anses ge konnotationer,
eftersom gemene man dessutom associerar en viss typ av stil och kvalitet
med namnet Kosta, en image. Namnet Kosta ar saledes inte bara ett

ortsnamn, utan dven ett k&nnetecken for glasprodukter.

% Holmaqvist a. a. s. 109 ff.
%6 Koktvedgaard a. a. s. 347 f.
?" Koktvedgaard a. st.
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For flera geografiska namn finns ett mycket stort frihallningsbehov. Det
leder till att det ar svart att fa PRV att godkanna geografiska ord som bestar
av vérldsdelar, lander, delar av lander eller stdder. Daremot visar praxis att
det ar enklare att fa igenom en ans6kan som avser namn pa floder, sjoar och
berg, sasom MONT BLANC for pennor. Generellt sett ar det lattare att
registrera namn ju mindre sannolikheten &r att namnet skulle vara
ursprungsangivande for en viss vara.”® Anledningen hartill borde vara att
risken att allménheten vilseleds ar minimal (se under 2.5.1 om
vilseledande). Det maste anses osannolikt att ett berg skulle vara en
ursprungsangivelse for en specifik vara, eftersom fabriker lokaliserade i
bergen ar mycket sallsynta, likadant géller avseende sjéar och floder. En
stor sjo eller en lang flod kan knappast vara ursprungsangivande for en vara,
eftersom ingen tror att varorna kommer ifran sjon eller floden. Det finns

namligen ingen specifik plats som det anspelas pa.

Namn pa mindre betydande orter utomlands, som inte redan &r kanda for
nagon speciell vara, har inte ansetts vara hindrade fran registrering i
Sverige.  Allmanheten  uppfattar  inte  sadana  namn  som
ursprungsangivelser.® Harutéver har dven geografiska ord som inte tidigare
varit kanda utanfér geografernas krets varit mojliga att registrera,
exempelvis DEEP SOUTH for sodra delarna av USA, och INDOCHINE
som ar en gammal Kkolonial beteckning for foéredetta franska Indokina
(Sydostasien). Gardsnamn har ansetts registrerbara eftersom de inte har
ansetts ange ett geografiskt ursprung.® 1 och for sig har en gard ett visst
geografiskt lage och kan darmed ocksa fungera for att ange ett visst
geografiskt ursprung. Med ett gardsnamn anges endast en viss gards namn,
vilket innebar att det bara dar de som just bor pa garden som behover

anvanda sig av namnet. Det torde alltsd inte finnas nagon anledning till

28 Bernitz, rattsutlatande 2002-04-14, s. 1ff.
2 50U 1958:10 5. 272 f.
30 Alm, A, Starell, J, i Levin, Bonnier, a. a. s. 115.
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frihallningsbehov. Saledes torde det heller inte finnas nagot hinder for

innehavaren av en gard att registrera denna som ett varumarke.

2.4.1 EG-domstolens praxis

| CHIEMSEE-fallet™® provades just sarskiljningsférmagan avseende
geografiskt namn. EG-domstolen kom fram till att Chiemsee, som é&r
Bayerns storsta sjo och ett stort turistmal under sommaren, genom bruk av
den geografiska ursprungsbeteckningen icke desto mindre kunde registreras
som ett varumarke for ett foretag som saljer sportprodukter. EG-domstolen
ansag i sin domsmotivering att ett geografiskt namn fatt en utdkad rackvidd
och betydelse om det efter bruk lampar sig som identifikationsmedel da
varan kommer fran ett visst foretag och kan sarskiljas fran andra foretags
varor. Det geografiska namnet ar da inte langre beskrivande och detta
rattfardigar att namnet registreras som varumarke. Namnet kan saledes inte
beaktas som tillgangligt for att brukas av andra foéretag (p. 47-48 i
domsmotiveringen). CHIEMSEE-fallets utgang stred mot tidigare tysk

praxis.*

EG-domstolens beddmning av CHIEMSEE-fallet innebér bland annat att ett
I praktiken anvant geografiskt namn som fungerar som ett
invidualiseringsmedel for vissa varor och tjanster ocksa skall anses uppfylla
kraven pa sarskiljningsformaga i art 3.1 c¢ for registrering, trots andras
behov att anvanda namnet (p. 25). Enligt domstolen framgar det av art. 3.1 ¢
I EGs varumaérkesdirektivet (89/104/EEG) att de geografiska namn som kan
komma att anvandas av foretag ocksa skall finnas tillgangliga for dessa sa
att de kan brukas som geografiska ursprungsbeteckningar for den berérda
kategorin varor (p. 30). Enligt domstolen far egentligen inte sadana namn
registreras som utpekar en plats, vilken omséattningskretsen, antingen just nu
kopplar samman med varorna i fraga, eller som det ar rimligt att anta att

denna krets i framtiden kan komma att kopplas samman med varorna (p. 31

31 M4l C-108/97 och C-109/97, CHIEMSEE.

19



och 37). Hansyn maste vid en sadan bedomning tas till hur stor vetskap
omsattningskretsen har om namnet, samt karaktaren pa den plats namnet
utpekar och pa den kategori av varor som det ror sig om (p. 32). Domstolen
bekraftar samtidigt att det inte finns nagot hinder mot registrering av ett
geografiskt namn som inom en viss krets ar oként eller inte alls uppfattas
som ursprung for de aktuella varorna (p. 33). Domstolen har vidare funnit
att art. 6.1 b, som bland annat avser de fall nér ett varuméarke helt eller
delvis bestar av ett geografiskt namn, inte innebar att nagon annan har ratt
att anvanda ett sadant namn som varumarke. Istallet medfor det endast en
ratt att anvanda namnet i upplysningssyfte om sa sker enligt god afféarssed
(p. 28). Domstolen har dessutom uttalat sig avseende art. 3.3. Den har
kommit fram till att en differentierad sarskiljningsformaga, beroende pa
vilket intresse som finns av att i fortsattningen lata det geografiska namnet
vara tillgangligt for andra néringsidkare att anvdnda, inte kan anses vara
forenligt med direktivet (p. 48). Kannetecknet maste alltsa, for att kunna
erhalla erforderlig sarskiljningsférmaga, genom anvandning fungera som ett
individualiseringsmedel for vissa varor och tjanster. Vidare skall en
helhetsbeddmning  gbras  avseende  varumdarkets  funktion  som
individualiseringsmedel for de varor som det avser (p. 49). Det har
dessutom konstaterats att séarskild hansyn skall tas till det geografiska
namnets karaktdr. Enligt domstolen kan ett mycket valként geografiskt
namn anses ha forvarvat sarskiljningsformaga endast om det intensivt
anvants som varumarke under en lang tid. Det stalls vidare, utover de redan
namnda kraven, sérskilda krav pa den som vill registrera ett namn som
tidigare ar kant som en geografisk ursprungsbeteckning for en viss typ av
varor (p. 50). Domstolen kommer ocksa fram till att vid en bedémning av
sarskiljningsformagan skall varumarkets marknadsandel beaktas, samt hur
ofta, hur lange och inom hur stort geografiskt omrade som varumarket
anvants. Marknadsinvesteringar och omsattningskretsens uppfattning bor
ocksa végas in (p. 51). Om inarbetningskriterierna ar uppfyllda skall kravet

pa sarskiljningsformaga under alla omstandigheter anses uppfyllt.

32 Bernitz, rattsutlatande 2002-04-14, s. 1 ff.
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Emellertid far inte marknadsundersokningar i form av abstrakta fakta om

procentsatser vara den enda bedémningsgrunden (p. 52-53).%

EG-domstolen har i LLOYD-fallet* héllit sig till samma resonemang som i
CHIEMSEE-fallet. Dessutom tillade domstolen att h&nsyn skall tas till
markets inneboende egenskaper, inklusive till om det saknar sadana element

som &r deskriptiva for de varor eller tjanster som omfattas av registreringen
(p. 23).

2.4.2 Svensk praxis

Fran borjan var det oftast sd att en orts forsta fabrik automatiskt
kdnnetecknades med ortens namn. Exempel pa sadana orter ar de

smalandska glasbruken Kosta och Orrefors.

Besvarsavdelningen fann i fallet KOSTA® att naringsidkaren var berattigad
till att inneha ortsnamnet Kosta med ensamrétt. Bade sarskiljningsformaga
och inarbetning ansags vara uppfyllda. Besvarsavdelningen kom ocksa fram
till att en varumaérkesregistrering av ortsnamnet Kosta kunde goras utan
hinder av att det samtidigt 4r namnet p& en post- och jarnvagsstation. Aven
PRVs varumarkesbyra hade, som forsta instans, kommit fram till att
ortsnamnet Kosta kunde registreras som varumarke for glasvaror.
Ortsnamnet Kosta ansags enligt SHV ha inarbetats som kannetecken pa
marknaden for naringsidkarens produkter och ddrmed konstaterade PRV att
naringsidkaren maste kunna inneha ensamrétt till namnet. Det poangterades
emellertid att annan inte utesluts fran att anvanda ortsnamnet som enbart
adressuppgift. Glassliperiernas Branschforening gjorde en invandning mot

registreringen och verklagade dessutom PRVs beslut.*

%3 M4l C-108/97 och C-109/97, CHIEMSEE.
% M4l C-342/97, LLOYD.

% Besvarsavdelningen mél 12/1964, KOSTA.
% NIR 1964 s. 86, KOSTA.
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Ett annat intressant rattsfall angaende kravet pa sarskiljningsformaga ar
tvisten om det geografiska namnet ARLANDA.*" Luftfartsverkets namn,
Arlanda, pa flygplatsen i Stockholm, ansags enligt HD, trots att namnet
darefter utvecklats till en geografisk beteckning, inte ha forlorat sin
sarskiljningsformaga. Luftfartsverkets ensamrétt till det geografiska namnet
som firma ansags darfor inte ha gatt forlorad. | bade TRns dom och Bernitz’
utlatande i malet havdades dock motsatsen, att Luftfartsverket inte borde ha
ensamrétt till Arlanda. TRn kom till slutsatsen att namnet Arlanda tidigt
bérjade anvandas som en allman geografisk beteckning och att namnet
saledes var en benamning framst pa en ort och darmed hade karaktaren av

ett ortsnamn.

ALASKA® som varumarke ans&gs registrerbart enligt Patentbesvarsratten,
PBR. Emellertid ansags Alaska sasom beskrivande beteckning forst sakna
sarskiljningsformaga eftersom det, som sd manga andra geografiska namn
som det ansokts om att fa registrera, angav varans geografiska ursprung.
Andra sadana geografiska namn som kommer att behandlas under 2.5.3
avseende vilseledande av allmanheten & CHRYSLER MONACO®*,
ASPEN* och WATERFORD*.

Den enligt EG-forordningen 2081/92/EEG skyddade ursprungsbeteckningen
PARMIGIANO REGGIANO* ansdgs enligt Regeringsratten, RegRn,
mojlig att registrera sasom varu- eller kollektivmarke i Sverige enligt den
nationella varumarkeslagstiftningen. PRV kom emellertid till den motsatta
slutsatsen. Verket ansag bland annat att trots att en viss beteckning skulle
kunna anses vara beskrivande fOor varan enligt den nationella
varumarkeslagstiftningen, sa ar det likval mojligt att beteckningen skulle

kunna skyddas som ursprungsbeteckning pa gemenskapsniva. Enligt

3" NJA 1988 s. 209, ARLANDA.

% PBR 00-334, ALASKA.

% PBR 92-593, CHRYSLER MONACO.

“0 PBR 98-202, ASPEN.

* Besvarsavdelningen mél 37/1968, WATERFORD.

2 RA 2003 ref. 26, samt Nordell, NIR 2004 s. 95, PARMIGIANO REGGIANO.
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forordningen ges ingen ensamratt for beteckningen till en viss
naringsidkare, utan skyddet maste ses som en kvalitetsbeteckning. Eftersom
beteckningen betydde parmesanost frdn Reggio Emilia och den svenska
definitionen var “ett slags parmesanost”, ansag PRV att beteckningen maste
anses vara beskrivande och angivande av geografiskt ursprung fér de varor
som den avsdg. Darfér ansags den inte ha uppnatt tillracklig
sarskiljningsformaga. PBR resonerade likadant som PRV och bifoll darfor
inte Overklagandet. RegR, i sin tur kom fram till féljande. En nationell
registrering av ett varumarke som uteslutande eller med endast mindre
andring eller tillagg angav en varas art eller geografiska ursprung, inte i och
for sig skulle anses ha sarskiljningsformaga enligt VML. Emellertid maste,
nar det galler geografiska namns sarskiljningsférmaga, hansyn tas ocksa till
hur det italienska namnet uppfattades i den omséttningskrets som den
aktuella varan avsag. Avseende beteckningen Parmigiano Reggiano
konstaterade RegRn att det maste antas att endast en mycket begransad del
av den avsedda kundkretsen i Sverige uppfattade varumarket sdsom
angivande av varans art och geografiska ursprung. Eftersom RegR dessutom
konstaterade att vad som géller for varumarke ocksa skall galla for

kollektivmarke, forelag inte hinder mot registrering.

Beslutet om registrering av varumarket MORA® for knackebrod har havts.
PRV provade efter invandning av Leksandbrod om ortsbeteckningen Mora
for knackebrod fran Wasabrod kunde anses sakna sarskiljningsformaga
enligt 13 § VML.* PRV ansg att sérskiljningsforméga saknades p& grund
av att det fanns en mojlighet att Mora skulle kunna komma att utgéra en
skyddad ursprungsbeteckning for brodsorten i framtiden. Knéckebrdd anses
bestamt harstamma fran just dessa trakter av Dalarna. PRV kom till
slutsatsen att Mora inte kunde anses ha uppnatt sérskiljningsformaga for

knéckebrod. Anledningen hértill var att Mora redan innan varit en kénd ort,

*3 PRVs beslut om upphévande av registrering av nr 338762 efter invandning nr 2000 0156
0001, 2003-03-26.

* Med anledning av att & sjalva anvandandet provat stamde Leksandbréd dven i MD, se
nedan under 3.1.2.
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bland annat som malplats for Vasaloppet och som turistort med

hantverkstradition.

2.5 Vilseledande av allmanheten

Det kravs, forutom sarskiljningsformaga, enligt 14 § 1 st. 2 VML ocksa att
bendmningen inte vilseleder allmdnheten. Kravet att inte vilseleda
allmanheten &r absolut. Registrering ar saledes omdjlig om vilseledande
foreligger, oavsett uppnadd sarskiljningsformaga. Ortsnamn (framforallt
utlandska) som inte ar vélkdnda for befolkningen i det land som
registreringen ar avsedd for, har inte ansetts vilseleda allménheten. Om
ortsnamnen inte ar kanda sa associerar allmanheten vanligen inte nagon
annan vara / produkt med bendmningen. Om en ort ar k&nd eller inte ar
alltsa inte endast en, av de svenska domstolarna, vanlig bedémningsgrund
avseende sarskiljningsformaga, utan aven nar det galler vilseledande av
allménheten om geografiskt ursprung. Emellertid borde det vara mer
befogat att beakta vélkdndhet vid bedémning om vilseledande, &n vid
bedémning om sarskiljningsformaga. Det finns en poang med att titta pa
vilseledandet ur en realistisk synvinkel. Det &r lattare att bli vilseledd av ett
ortsnamn som &r allmant ként &n ett som ar ok&nt. Om ortsnamnet &r okant
associeras det inte med nagonting sarskilt och darmed utesluts risken att bli
vilseledd. For den handelse ingen i realiteten vilseleds, torde varumarket
ifraga inte heller anses vara agnat att vilseleda allmanheten. Det som enligt
praxis bor vara avgorande ar alltsa om orten forknippas med en redan
etablerad vara eller tjanst, eller pa nagot annat satt ar valkand for

allménheten.

Anledningen till att det ar lattare att registrera avlagsna orter maste vara att
de som &r narbeldgna &r mer kanda for allmanheten. Dessutom d&r det lattare
att associera nérbeldgna orter med redan k&nd handel med viss vara /
produkt. Av rattspraxis gar ocksa att utlasa att risken &r storre att

allmanheten tror att varumarket ar ursprungsangivande om orten i fraga ar
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mycket kand for allmanheten. Det ligger ocksa ett storre intresse i att halla
nérbeldgna ortsnamn fria, eftersom ett land naturligtvis vill skydda den

befintliga handeln inom sitt eget territorium.

Vilseledandet enligt 14 § 1 st. 2 VML avseende geografiska namn torde réra
sig framforallt om geografiska indikationer, sasom namn, text eller
figurinslag som anger geografiskt ursprung. Forutom ett ortsnamn, kan
alltsa ett adjektiv som anger ett geografiskt ursprung eller en avbildning av
en symbol eller kdnda byggnader, ocksa leda till att vilseledande foreligger.
Ett varumarke kan vara geografiskt vilseledande om uppfattningen avseende
varans geografiska ursprung ar oriktigt och framkallas genom att det
geografiska namnet som varumérket innehaller, inte har nagot samband med
ursprunget.® Vilseledande torde inte vara ett registreringshinder om
produkten tillverkas eller har annan faktisk anknytning till den ort som
kannetecknet avser. Inte heller om firman ar beldgen pa den ort som den
marknadsfor sig under.”® Det ricker normalt sett inte att endast viss
bestandsdel av varan harstammar fran det geografiska ursprung som
anges.*” Prioritetsprincipen, som uttrycks i 7 § VML, tillimpas vid
registrering av varumarke. Den innebér att den som forst registrerar ett

varumarke har fortur till anvandandet av det.*®

2.5.1 EG-domstolens praxis

Anvéndningen av ortsnamnet WARSTEINER® for 6l ansdgs strida mot
EGs regler om illojal konkurrens. Forordning 2081/92/EEG om skydd for
geografiska ursprungsbeteckningar for jordbruksprodukter och livsmedel
ansags inte hindra att nationell lagstiftning forbjuder bruk av en geografisk

harkomstbeteckning. Risk for vilseledande enligt 14 § VML ansags inte

** Holmqvist a. a. s. 315.

50U 1958:10s. 280 f.

7| fallet CALIFORNIA, RA 1971 H 29, som redovisas nedan under 2.5.2.1, godkande
domstolen registrering endast om tobaken uteslutande kom fran Kalifornien. Domstolen
uppfattade forst ansokan som om endast en liten del av tobaken kom fran Kalifornien och
menade att i sddant fall méste varumérket anses vilseleda om det geografiska ursprunget.
*8 Koktvedgaard a. a. s. 334.

* M&l C-312/98, WARSTEINER.
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foreligga nér inget samband mellan produktens egenskaper och geografisk
harkomst fanns. Olets namn ansags vilseleda om det geografiska ursprunget
da det inte tillverkades i orten Warsteiner i Tyskland, utan 40 mil darifran.

Inte heller nagon annan anknytning till Warsteiner ansags foreligga.

2.5.2 Svensk praxis

2.5.2.1 Utlandska namn
Namn pa mindre betydande orter utomlands, som inte ar valkanda for den

svenska allmanheten eller inte redan ar kdnda i samband med tillverkning
och handel med viss vara, har som tidigare ndmnts, inte ansetts vilseleda om
det geografiska ursprunget. De har séaledes varit tillatna att registrera, trots

att de inte anger varans riktiga geografiska ursprung.”

Registrering av varuméarket LIMERICK®" for 6l har inte ansetts mdjligt,
eftersom Limerick & namnet pa ett grevskap samt en stad pa Irland. Irland
ar redan valkant for sin bryggeriindustri och déarfér ansags ordet LIMERICK
ange varans geografiska ursprung. Namnet LIMERICK ansags vilseledande

om geografiskt ursprung eftersom den sdkande var ett svenskt foretag.

Texten WATERFORD® som en del av ett figurvarumarke fér tobaksvaror
har inte ansetts vara registrerbart nar sokanden, som var ett amerikanskt
bolag, motsatte sig en disclaimer. Waterford ar dels namnet pa ett grevskap
pa Irland, dels en hamnstad i samma land. Namnet ansdgs ange varans
geografiska ursprung. Det ansags inte vara osannolikt att en cigarettfabrik
skulle kunna forlaggas till orten Waterford. Darfor maste market anses

utgora en risk att allmanheten vilseleddes om det geografiska ursprunget.

RegR kom i CHANTILLY-fallet®® fram till att det franska ortsnamnet

Chantilly inte kunde anses vara sa kant av den svenska befolkningen att den

0 SOU 1958:10 s. 272.

>! Besvérsavdelningen mél 185/1969, LIMERICK.
52 Besvarsavdelningen mal 37/1968, WATERFORD.
¥ RA 1971 H. 61, CHANTILLY.
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som varumarke for bordssilver och tallrikar, skulle uppfattas sdsom
angivande av varans geografiska ursprung. Chantily ansags inte vara agnat
att vilseleda allménheten. Domstolen konstaterade darmed att varumarket

var registrerbart.

Det engelska ortsnamnet Windsor, tillika det engelska kungahusets
familjenamn, ansags enligt RegRn vara registrerbart for varumarket
WINDSOR DOOR* pd grund av att det, d&ven om det narmast forde
tankarna till England, inte kunde anses vara dgnat att vilseleda allmanheten.
Underinstanserna kom forst till motsatt slut, ndmligen att varumarket
uppenbarligen var dgnat att vilseleda allménheten om varornas geografiska
ursprung. Deras beslut grundade sig pa att de ansag att orten Windsor var ett
sa valkant geografiskt begrepp och hade en sa klar anknytning till England,

att det inte kunde registreras.

MUNCHENER BAYERSKT LAGEROL® som varumarke har inte ansetts
mojligt att registrera for 6l nar skanden var en svensk oltillverkare. Namnet
ansags uppenbarligen leda tanken till den tyska delstaten Bayern och dess
huvudstad Miinchen. Omradet var for den svenska allméanheten bland annat
mycket vélkant for sin tillverkning och forséljning av maltdrycker.
Sokanden hdvdade att vilseledande inte var for handen, eftersom den
geografiska beteckningen Minchener maste ses som en beskrivning av
varan, som en sa kallad generisk beteckning for en viss typ av 6l. PBR
konstaterade att huruvida ordet uppfattades i dess egentliga geografiska eller
i dess dverforda generiska betydelse berodde pa hur det i praktiken brukades
I det sérskilda fallet. PBR kom slutligen fram till att namnet Bayerskt
lagerol forstarkte vilseledandet av beteckningen Minchener, i vart fall pa
det satt som texten forekom i mérket. Varumaérket for ett svensktillverkat ol

ansags darfor vilseleda allmanheten om det geografiska ursprunget.

% RA 1971 H. 62, WINDSOR DOOR.
% PBR mal 91-084, MUNCHENER BAYERSKT LAGEROL.
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Varumarket LENINGRAD COWBOY® fér 6l har inte ansetts registrerbart.
PBR vidholl PRVs beddmning om att namnet Leningrad, som tidigare var
namnet pa den ryska staden St Petersburg, var vilseledande angaende olets
geografiska ursprung. Sokanden var finlandsk. Sokanden menade att
beteckningen i forsta hand ar att uppfatta som namnet pa en finsk

musikgrupp.

AUSTRALIAN GOLD®" som varuméarke for kosmetiska preparat, bland
annat medel for att astadkomma solbranna, har inte varit mojligt att
registrera for en amerikansk naringsidkare. Eftersom beteckningen
Australian betyder australiensisk var det &gnat att vilseleda angaende

varornas geografiska ursprung.

SANTA MONICA®® som varumarke for vin, nar sdkanden var ett chilenskt
foretag, har ansetts agnat att vilseleda allmanheten i fraga om varornas
geografiska ursprung. PBR ansag att orten Santa Monica i Kalifornien
maste betraktas som en valkand ort bland den svenska allméanheten, liksom
att Kalifornien har en egen omfattande vinproduktion. Sokanden hade inte
lyckats visa att market anvants i sadan utstrackning och pa ett sadant satt att
varorna av allménheten uppfattas som chilenska och darfér inte skulle anses

vilseledande.

RegR vidholl PBRs beslut i malet ANGELO LITRICO ROMA.>® PBR
konstaterade att ordet Roma i sdkandens maérke tillsammans med det
italienska namnet Angelo Litrico var dgnade att vilseleda allménheten om
att varorna tillverkades i staden Rom eller i alla fall i Italien. Pa grund av att
sOkanden var av tysk héarkomst, bedomdes foérekomsten av Roma vara
uppenbart vilseledande om varornas geografiska ursprung. En disclaimer

ansags inte heller kunna eliminera vilseledandet.

% PBR mal 94-546, LENINGRAD COWBOY.

" PBR mal 95-253, AUSTRALIAN GOLD.

58 PBR mal 98-038, SANTA MONICA.

¥RA 1984 2:71, NIR 1985 s. 621, ANGELO LITRICO ROMA.
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Varumarket CHINA SEAS® ansdgs registrerbart for textilvaror och klader.
RegR konstaterade att beddmningen om market var dgnat att vilseleda
allménheten skulle avse market i dess helhet, exempelvis vilken typ av varor
eller tjanster som det rérde sig om. RegR kom efter en samlad bedémning
till slutsatsen att det inte kunde anses att varumérket var agnat att vilseleda
allmanheten om att varorna kom fran Kina. Tva skiljaktiga forde ett i
forhallande till majoriteten annorlunda resonemang. De ansag att orden
China Seas inte pa nagot satt kan forbindas med nagon bestamd geografisk
ort och darfor inte borde bedémas med utgangspunkt i sadana. Istéllet ansag
de skiljaktiga att beddmningen om vilseledande borde gdéras med
utgangspunkt i omstandigheterna i det sarskilda fallet. De menade att
varumarket istallet maste anses innehalla en vagare koppling till asiatiska
omraden i narheten av Kina. De skiljaktiga i malet kom till slutsatsen att
varumarket i fraga var &gnat att vilseleda allméanheten om det geografiska
ursprunget. Namn av den har typen harstammade vanligen fran Kina eller

angransande omraden.

Registrering av varumarket CHRYSLER MONACO® ansgs majligt for ett
amerikanskt bilforetag. Monaco &r namnet pa ett mycket valkant furstedome
vid Medelhavet och skulle visserligen kunna anses ange det geografiska
ursprunget for bilarna. PBR ansag emellertid att det knappast kunde anses
foreligga risk for att allmanheten skulle vilseledas att tro att de bilar som
market avsag skulle ha sitt ursprung i det kénda fursteddmet Monaco.

Nagon bilproduktion finns namligen 6ver huvud taget inte i Monaco.

Det geografiska namnet CALIFORNIA®® har ansetts registrerbart som
varumarke for en tysk sOkande. Domstolen konstaterade att sdkanden

forvisso var av tysk harkomst, men de tobaksvaror som market avsag att

0 RA 1980 2:46, CHINA SEAS.
®1 PBR mal 92-593, CHRYSLER MONACO.
2 RA 1971 H. 29, CALIFORNIA.
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kanneteckna var framstallda av tobak fran Kalifornien och namnet kunde

darmed inte anses vilseleda allmanheten om det geografiska ursprunget.

Varumarket ESSEX®® ansgs enligt PBR registrerbart trots att det &r en
geografisk bendmning pa ett kant grevskap i sodra England med ett
betydande antal invanare. Benamningen ansags i och for sig vilseleda om
det geografiska ursprunget, men eftersom sékanden medgav disclaimer for
det geografiska namnet, kunde det som en foljd av dess sarskilda

utformning andock registreras.

JATPUR® som varumarke for parfym m. m. har ansetts registrerbart trots att
sokanden var fran Frankrike. PBR konstaterade att Jaipur visserligen var
namnet pa en stad i Indien, men att market inte var dgnat att vilseleda
allmanheten. Staden torde inte vara sa kand for den svenska allmanheten att
det skulle kunna komma att uppfattas som angivande av varans geografiska

ursprung.

Varumarket ASPEN® har ansetts majligt att registrera for parfymvaror och
liknande varor dven om néaringsidkaren var tysk. PBR drog slutsatsen att den
amerikanska skidorten inte kunde anses sa kand bland den svenska
allménheten att varumaérket var agnat att vilseleda om varornas geografiska

ursprung.

PBR konstaterade att varumarket ALASKA® var registrerbart for ror och
ragummi m. m., trots att den amerikanska delstaten Alaska vid beslutet var
valkand i Sverige. Varumarket kunde alltsa inte anses vilseledande, trots att
sokanden var fran Italien, eftersom det inte verkade troligt att allménheten
skulle uppfatta det som om varorna kom fran Alaska. Namnet Alaska ansags

inte associera till ndgot som var &gnat att knyta an till de sokta varornas

% PBR mal 92-223, NIR 1993 s. 639, ESSEX.
% PBR mal 95-068, JAIPUR.

% PBR mal 98-202, ASPEN.

% PBR mal 00-334, ALASKA.
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kvalitet eller andra egenskaper som har med det geografiska namnet Alaska
att gora. PBR kom ocksa fram till att det inte kan anses troligt att den typen
av varor som det rér sig om i framtiden skulle komma att kopplas samman
med Alaska som varornas geografiska ursprung. En skiljaktig i malet angav
emellertid att varumérket Alaska i framtiden skulle kunna komma att
uppfattas sasom angivande av varornas geografiska ursprung, eftersom
delstaten Alaska ar kand for sina pipelinesystem, naturgas och olja. Han
ansag vidare att det darfor inte alls var osannolikt att réranordningar och
ragummi skulle kunna produceras i omradet i framtiden och namnet skulle

da behdva vara fritt for att kunna anvandas som ursprungsbeteckning.

2.5.2.2 Svenska namn
Mindre orter i Sverige, som vilseleder allménheten om varans geografiska

ursprung, har inte ansetts vara registrerbara.®’

Beteckningen MORA®® ansgs, enligt PRV, vilseleda allménheten om det
geografiska ursprunget och darfor havdes registreringen. Knackebrddet som
gick under namnet Mora tillverkades inte pa orten och naringsidkaren

Wasabrod lyckades inte heller visa pa annan anknytning till orten.

2.6 Analys av berdrda avgdranden

2.6.1 Sarskiljningsformaga

Féljande reflektioner kan goéras avseende fallet ARLANDA.*® Aven om
manniskor ar bosatta i omradet runt flygplatsen Arlanda borde anda
flygplatsen vara den som flest mé&nniskor framst associerar till namnet
Arlanda. Namnet férknippas kanske annu mer med flygplatsen eftersom det

innehaller ordet ..landa”. Dessutom &r det lattare att uppfatta namnet som

®7 Koktvedgard, a. a. s. 348.

%8 PRVs beslut om upphévande av registrering av nr 338762 efter invandning nr 2000 0156
0001, 2003-03-26.

* NJA 1988 s. 209, ARLANDA.
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ett flygplatsnamn om man inte bor i narheten, pa grund av att det da framst
ar flygplan som vécker associationer till namnet och inget annat. Emellertid
torde, som en foljd av allmanhetens vetskap om flygplatser, &ven flygplatser
som ar belagna i omraden som ar mycket vélkanda for en viss person, vacka
associationer till en plats for flygplans avresa och ankomst. Som en féljd av
att Arlanda forst blev benamningen pa flygplatsen och darefter aven blev
namnet pa en ort, en geograftisk plats (om &n valdigt snabbt), torde det vara
en viss skillnad mellan Arlanda och flygplatser som uppkallats efter den ort
de har forlagts till. (I bedémningen borde det vara utan betydelse att namnet
Arlanda harstammar fran en gammal historisk plats kallad Husarby
Arlandi.) Namnet Arlanda borde darfor & ena sidan kunna ses som ett
kommersiellt ursprung, snarare an ett geografiskt. A andra sidan skulle
flygplatsen Arlanda ocksa kunna ses som en viss plats, som en foljd av att
det ar en plats som flygplan landar och lyfter ifran. Enligt en sadan tolkning
torde namnet Arlanda snarare vara ett geografiskt ursprung an ett
kommersiellt sddant. Det faktum att flygplatsen bildades fore den nuvarande
orten Arlanda torde tyda pa att namnet endast borde vara av kommersiell

art, inte geografiskt. Numera kallas orten for Arlanda stad.

EG-domstolen kom i CHIEMSEE-fallet till  slutsatsen  att
sarskiljningsformaga forvarvad genom inarbetning maste vdga tyngre an
frihdllningsbehovet av en viss varukategoris geografiska ursprung.”
Bedomningen som PRV gjorde avseende sarskiljningsformagan for
beteckningen Mora skiljer sig frén bedémningen avseende Kosta.”* Kosta

ansags emellertid, till skillnad fran Mora, ha sarskiljningsférmaga.

Varumarkesdirektivet och EG-domstolens praxis enligt CHIEMSEE-
avgorandet skiljer sig at i forhallande till svensk aldre ratt. Enligt den EG-
rattsliga bedémningen borde det, vid bedomning av sarskiljningsformaga,

trots allt sakna betydelse om den geografiska ursprungsbeteckningen ar

 MAlI C-108/97 och C-109/97, CHIEMSEE.
" Besvarsavdelningen mél 12/1964, KOSTA.
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kand eller inte. Valkanda orter ansags tidigare vara uteslutna fran

varumérkesregistrering i Sverige.”

Bernitz menar att ett skydd for kanda orter ar ett foraldrat synsatt som inte
kan anses stdamma Overens med EG-domstolens praxis. Han goér vidare
gallande att det i domsmotiveringen inte finns nagot som tyder pa att EG-
domstolen séarskilt skulle ha lagt vikt vid om det geografiska namnet
Chiemsee var kant eller inte.”® Tvartemot Bernitz anser Rosén av
principiella skal, i linje med aldre praxis, att védlkanda orter inte bor vara
tillgangliga  for  registrering som en  foljd av  bristande

sarskiljningsférmaga.”

Jag instammer med Bernitz om att det ar uppfyllande sarskiljningsférmaga
som bor vara avgorande for om ortsnamnet i fraga uppfyller kravet for
registrering, inte hur pass kand orten &r. En ort som ar mycket kand maste
ocksa kunna komma att anvandas som ett kannetecken om naringsidkaren
lyckats upparbeta sarskiljningsformaga och en relation till orten. Visserligen
ar det sa att resultatet i praktiken gor att det ar svarare att uppna
sarskiljningsformaga om orten redan ar valkand. Ortsnamn torde ha svarare
for att denotera och konnotera en annan betydelse, eftersom sa starka
associationer redan finns till namnet genom det den redan &r kand for. Det
skall emellertid inte tas for givet att det inte & mojligt. Darmed borde det

vara av stor vikt att halla isar begreppen kand och sarskiljningsformaga.

Mora &r ett exempel pa en ort som sedan tidigare ar mycket kant som
malplats for Vasaloppet och &ven annars en kand turistort med
hantverkstradition. Moras vélkandhet borde val anda inte ha nagon
betydelse for sjalva avgorandet om Mora uppfyller kravet pa
sarskiljningsformaga som kéannetecken for knackebrod. PRV menade

emellertid att det bestdmt bor spela roll i vilken utstrackning orten tidigare

2 Jmf CHANTILLY-fallet, RA 1971 H 61.
8 Bernitz, rattsutlatande 2002-04-14, s. 1 ff.
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ar kand i andra sammanhang.” Detta torde inte stimma éverens med EG-
ratten. EG-domstolen uttalade i CHIEMSEE-fallet att det inte &r
nddvéndigt, for att inarbetning skall foreligga, att ordets betydelse som

ortsangivelse helt trétt i bakgrunden.

2.6.2 Vilseledande av allmanheten

Majoritetens resonemang i ALASKA-fallet”® gar helt i EG-domstolens
riktning angaende tolkningen av a ena sidan frihallningsbehovet for en
framtida ursprungsbeteckning avseende en viss kategori av varor och a
andra sidan behovet av att skydda varumérken som utglr ett
identifikationsmedel.”” Dessutom torde det ur ALASKA-avgdrandet kunna
ga att utlasa foljande princip. Om det inte kan antas att allmanheten
associerar nagra sarskilda kvalitetsegenskaper till en viss ort, sa anses inte

heller vilseledande foreligga.

Det ar alltsa, enligt bland annat ALASKA-avgorandet, inte endast namnets
anknytning till viss handel som borde ligga till grund fér en bedémning om
vilseledande, utan dven den svenska allménhetens associationer till ett visst
ortsnamn. Med tanke p& praxis efter fallet ASPEN,” sdsom ALASKA-
avgorandet (bara tva ar senare), kan det uppfattas som markligt att
domstolen kunde komma fram till att orten Aspen i slutet av 1990-talet inte
var sa kand bland den svenska allmanheten att varornas geografiska
ursprung kunde anses vara vilseledande. Aven for dem som inte utévar
skidsport, torde det, hos den svenska allménheten, finnas en relativt
omfattande kdnnedom om Aspen som just en amerikansk skidort. Det galler
inte minst pa grund av betydelsen i landet av framst amerikansk film, men

ocksa litteratur (nagot som i och for sig kanske har blivit mer patagligt efter

" Rosén, J, utltande till advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog avseende MDs
avgorande 2003:13, MORA, Stockholm, 2001-09-24, s. 1 ff.

> PRVs beslut om upphavande av registrering av nr 338762 efter invandning nr
200001560001, 2003-03-26.

’® PBR mal 00-334, ALASKA.,

" Mal C-108/97 och C-109/97, CHIEMSEE.
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det aktuella avgorandet). Ett varumarke sasom Aspen for en parfym, borde
val darfor kunna anses vilseledande. Det galler da kanske inte direkt pa
grund av att orten kan forknippas med just parfym, utan snarare pa grund av
att det ligger néra till hands att forknippa den med lyx och flard. Aspen har
bland annat genom amerikanska filmer sa ofta kommit att forknippas med
rikedom och lyx. Vidare maste PBRs beslut om godkannande av registrering
av varumarket Aspen tyckas markligt, eftersom RegR redan tidigare kom
fram till att ortsnamnet Roma (Rom) i varumérket Angelo Litrico Roma

ansags vilseleda om parfymens geografiska ursprung, som var Tyskland.

Né&r varumarkesregistreringen avser en svensk ort noterar jag, i enlighet med
MORA-beslutet, att anknytningen forefaller vara ett definitivt krav for
registrering.”” Om en naringsidkare istallet velat anvdnda Mora som
varumarke for nagot som inte alls har nagot kant samband med orten Mora,
torde vid en jamférelse med tidigare praxis,®® avseende utlandska
geografiska namn, eventuellt inget vilseledande anses foreligga och darmed
inget registreringshinder. Om inget ként samband finns mellan produkten
och orten har domstolen ansett att det inte &r troligt att allménheten skulle
uppfatta ortsnamnet som en ursprungsangivelse. Emellertid borde det vara
svarare att fa igenom en registrering av svenska ortsnamn utan samband
med produkten, an vad det ar avseende utlandska namn dér orten eller det
geografiska omradet finns langt fran Sverige. Risken for vilseledande anses
uppenbarligen elimineras som en foljd av det langa avstandet mellan
Sverige och en plats som ar beldgen i en annan del av vérlden, eller om

platsen / orten ifraga ar valdigt liten och okand.

Ett vilseledande anses vara for handen nar produkten i fraga inte ar
tillverkad pa den ort som ett varumarke i form av ortsnamn ger sken av att

vara. Emellertid kan man stélla sig fragan var gransen for anknytning gar.

’® PBR mal 98-202, ASPEN.

" PRVs beslut om upphavande av registrering av nr 338762 efter invandning nr
200001560001, 2003-03-26.

8 Exempelvis registrering av CHANTILLY fér bordssilver, MONT BLANC for pennor,
JATPUR for parfym.

35



Vilken typ av anknytning krévs egentligen till orten? Enligt PRVs
bedomning i fallet MORA framgar endast att Wasabrod inte visat att
verksamheten pa annat satt har anknytning till orten Mora. Ett exempel pa
en produkt som har ansetts vara registrerbar ar élet Mariestads Export. Det
har anknytning till Mariestad i och med receptet som harstammar fran det
tidigare existerande Mariestads bryggerier AB. Bryggeriet koptes upp av ett
annat bryggeri, Spendrups, som senare fortsatte att brygga det for
Mariestads bryggerier ABs mest kanda 6let ”Old ox”, som numera alltsa
heter Mariestad Export. Har anses det foreligga en anknytning till
Mariestad, trots att tillverkningen idag sker pa en helt annan ort. Avseende
betckningen Mora har tillverkningen av just de har knackebrdden aldrig
skett i Mora varfor anknytning genom tidigare tillverkning saknas. | fallet
CALIFORNIA ! se ovan, anségs inget vilseledande foreligga, eftersom
tobaken kom fran delstaten Kalifornien i USA, medan produkten
tillverkades i Tyskland. | fallet CHIEMSEE konstaterades att tillverkning pa
platsen i fradga inte var en nodvandig anknytning. Dar ansags det istéllet

tillrackligt att varan hade utvecklats och formgetts pa platsen (p. 36 och 37).

Ar 1976 kom konsumentombudsmannen, KO, fram till att det frén
konsumentsynpunkt var av ringa intresse om kndckebrodet Mora
tillverkades i Varmland, eftersom receptet anda harstammade fran
Dalarna.?® Nu har det emellertid inte visats styrkt att anknytning genom
recept foreligger. Vidare maste i enlighet vad EG-domstolen uttalat i
CHIEMSEE-fallet®® sddana namn som i framtiden skulle kunna registreras
som ursprungsbeteckning for en viss kategori varor hallas fria. PRV har

ansett att Mora ar en sadan sannolik beteckning for knackebrod.

81 RA 1971 H. 29, CALIFORNIA.

82 PRVs beslut om upphévande av registrering av nr 338762 efter invandning nr 2000 0156
0001, 2003-03-26.

8 M4l C-108/97 och C-109/97, CHIEMSEE.

%pBR mal 94:546, LENINGRAD COWBOY.
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PBR synes ha gjort en nagot marklig bedémning avseende avgorandet
LENINGRAD COWBOY.# Eftersom det redan innan registreringen fanns
en finsk musikgrupp med samma namn, torde det, framférallt som en foljd
av den nagot motséagelsefulla ordkombinationen, vara det som allménheten
associerar Olets namn till. Dessutom torde detta intryck forstarkas da
ortsnamnet Leningrad inte langre anvands som namn pa den ryska staden St
Petersburg. Allmanhetens k&nnedom om att namnet Leningrad dessutom &r
namnet pa ett ryskt "lan” ndra St Petersburg torde vara ringa och darfor

sakna relevans i beddmningen.
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3 Marknadsrattsligt skydd for

ortsnamn

3.1 Inledning

MFL, och VML, bygger pa en gemensam grund om illojal konkurrens.
Grunden bestar av artikel 10bis i 1883 ars Pariskonvention for industriellt
rattsskydd (PK). Artikeln innebar att unionslanderna skall ha ett skydd mot
illojal konkurrens. Trots en gemensam grund har de svenska lagarna
egentligen skilda syften. Medan VML skyddar ett objekt, forsvarar MFL
marknadskonkurrensen. | Sverige finns inget generellt skydd mot illojal
konkurrens i samband med immaterialrattsintrang. MFL har emellertid
kommit att utgora ett komplement, i form av ett forstarkt skydd, till

immaterialratten.®

Syftet med marknadsforingslagstiftningen har varit att skydda
marknadskonkurrensen genom att reglera otillbérlig marknadsféring och
MDs uppgift har varit att ta stallning i sidana mal.*® Numera har
utvecklingen inom rattsomradet lett till att MD i praktiken fatt en mycket
storre uppgift genom att ocksa ta stallning till kdnneteckensréttsliga fragor.
Kénneteckensratten har vidgats och innefattar till stor del &aven
marknadsratten. Terminologin inom de bada rattsomradena ar lika varandra

och tenderar alltmer att tolkas pa liknande satt.®’

Kravet pa sarskiljningsformaga ligger oerhort néara kravet pa sarpragel i 8 §
MFL. Ett inarbetat kdnnetecken enligt VML kallas for ett renommé nér det

faller inom MFLs ramar.

% Nordell, P J, Marknadsrattens goodwillskydd, s. 11 ff.
% prop. 1970:57, angdende otillbdrlig konkurrens, s. 89 f.
% Nordell a. a. s. 125 f.
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3.2 MFLs goodwillskydd for otillborligt

beteende

Genom att rattsligt skydda de immateriella varumarkesuttryckens stora
ekonomiska varde i form av reklamvarde och goodwill, &r det méjligt att

bevaka ensamratten till dem.®

3.2.1 Renommeésnyltning

Renommeésnyltning beddéms enligt generalklausulen i 4 8 1 st MFL och
innebdr att marknadsféringen skall stdmma Overens med god
marknadsforingssed och &ven i dvrigt vara tillborlig mot konsumenter och
naringsidkare. Med god marknadsforingssed i 4 § asyftas enligt 3 § god
affarssed eller andra vedertagna normer, som i sin tur sarskilt tar sikte pa

ICC:s Grundregler for reklam och séljframjande &tgarder.®

Renommeésnyltning innebdr, enligt MDs praxis, att en naringsidkare i sin
marknadsforing obehdrigen anknyter till en annan naringsidkares kanda
kannetecken, symboler, produkter m. m. genom att skapa oberattigade
associationer. Detta forfarande kan klassas som otillborligt eftersom “den
snyltande” till sin ekonomiska férdel drar nytta av det varde, goodwill, som
en annan néringsidkare redan upparbetat gentemot konsumenterna. Ett
sadant utnyttjande skadar inte bara den utsatte naringsidkaren, utan leder
ocksé till att konsumenternas marknadséverblick forsamras.®® Eftersom
geografiska ursprungsbeteckningar vanligen star for starka varumarken som
tillhandahaller kvalitetsvaror med gott anseende, &r det attraktivt for andra
naringsidkare att vilja utnyttja denna upparbetade goodwill. Det kravs
ytterligare ett kriterium enligt MFL for att renommésnyltning skall anses
foreligga, namligen att det som utnyttjas maste vara valkant pa marknaden

sa att det forknippas med den andre naringsidkaren.

8 Koktvedgaard, a. a. s. 309.
% Nordell aas. 31.
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Den skyddade ursprungsbeteckningen Champagne rakade ut for
renommeésnyltning av sitt varumarke genom att Arla kallade en av sina
yoghurtsmaker for CHAMPAGNESMAK.*' Champagne ansdgs vara en
produkt med sarskilt hogt renomme, eftersom det var en
hogkvalitetsprodukt som forknippades med festliga tillfallen och som hade
ett synnerligen hogt uppmarksamhetsvdrde. MD Kkonstaterade att Arlas
marknadsforing av yoghurt med champagnesmak, som dessutom innefattade
uppkladda personer pa en fest, associerade till de franska
champagneproducenternas och champagneforetagens inarbetade
varukannetecken Champagne. MD ans&g genom en helhetsbeddmning® att
Arla hade utnyttjat den speciella goodwill som det vél ansedda varumarket

innehade.

| mélet ULLARED® finns ett tydligt exempel p& renommésnyltning av
ortsnamn. | domen har MD funnit att Goéran Karlsson, genom sina
nystartade affarsverksamheter, utnyttjade det uppmérksamhetsvarde som
hans tidigare affarsverksamhet Ge-Kas (som han salde drygt tio ar tidigare)
skapat hos konsumenterna. Detta ansags han gora, eftersom hans nya
verksamheter, under bland annat namnet Ullared2, snyltade pd Ge-Kas
verksamhet. Enligt MDs marknadsundersokning har Ge-Kas verksamhet
ansetts ha sérprdgel och darmed vara ett inarbetat / val kant
naringskédnnetecken  under  namnet  Ullared. MD  har  efter
marknadsundersokning ansett att ortnamnet Ullared som beteckning pa
foretaget Ge-Kas’, till foljd av dess marknadsforingsinsatser, genom
uppfyllt krav pa sarpragel genom inarbetning, blivit béarare av ett renommé
for bolaget.™ MD har tidigare uttalat att ett renommé enligt MFLs mening

kan skapas och innehas gemensamt av flera naringsidkare.”® Géran Karlsson

% MD 2002:20, CHAMPAGNESMAK.

1 MD 2002:20, CHAMPAGNESMAK.

% MD konstaterade i ROBINSON-avgdrandet, MD 1999:21, att hansyn vid
renommeésnyltning bor tas till helhetsbilden av marknadsféringen.

% MD 2003:25, ULLARED.

% MD 2003:25, ULLARED.

% MD 2002:20, CHAMPAGNESMAK.
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hade emellertid inte havdat att s& var fallet har. Aven inom
varumarkesratten har det ansetts mgjligt att flera naringsidkare kan skapa
och inneha ett k&nnetecken gemensamt, bland annat i fallet CHAMPAGNE
FOR SOLGLASOGON®

| fallet MORA® har karanden Leksandbrod bland annat havdat att
Wasabrods marknadsféring med den geografiska beteckningen Mora
snyltade pa dels ortens goda renommé, dels andra, i Dalarna,
knackebrodstillverkares goda renommé. Leksandbrod ansag darmed att
Wasabrods marknadsforing med anknytande till Dalarna utgjorde en
forvaxlingsrisk med andra knackebrod fran Dalarna. Ett exempel é&r
Leksandbrods knackebrod. Genom ett sadant forfarande kunde det alltsa
anses att Wasabrdd snyltade, och darmed drog en otillborlig nytta av 6vriga
kndckebrodsforetags goda renommé, sérskilt som knackebrddstraditionen i
Sverige harror fran omradet kring Dalarna. MD tog aldrig stallning i fragan
om renommésnyltning, eftersom den i forsta hand kom fram till att

vilseledande om geografiskt ursprung forelag.

| fallet GLOBEN®® (Sambandet till geografiska namn &r att Globen &r en
byggnad, saledes ocksa en plats) kom MD fram till att ingen
renommésnyltning enligt 4 8 MFL ansags foreligga av byggnaden Globen.
MD konstaterade att den av Statoil utsatta annonsen som inneholl en bild av
arenan Globen och texten: “Globen for sex personer. Hos Statoil” |,
avseende en picnickkorg, inte kunde anses snylta pa byggnadens renommé,
eftersom det av utredningen i malet inte framkommit att byggnaden Globen
vid denna tidpunkt skulle ha ett kommersiellt renommé eller éverhuvudtaget

uppfattas sasom ett kannetecken enligt MFL.

% pBR mal 99-004, CHAMPAGNE FOR SOLGLASOGON.
7 MD 2003:13, MORA.
% MD 1988:19, GLOBEN.
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3.2.2 Vilseledande om geografiskt ursprung

Reklam far enligt 6 § 2 st. 2 MFL inte vilseleda om produktens geografiska
ursprung. Vilseledandet torde enligt praxis innefatta alla typer av
framstallningar, sasom uttryck, symboler och andra beteckningar som

vilseleder om varifran en produkt harrér i geografiskt hanseende.

6 8§ 2 st. 2 MFL ar tillamplig endast om vilseledandet avser produkter av
lika slag. | CHAMPAGNESMAK-fallet®™ kom darfér MD fram till att inget
vilseledande om det geografiska ursprunget foreldag. Yoghurt och

Champagne ar vésensskilda produkter.

ST.LOUIS LIGHT' som kannetecken pé& en viss forpackning for det
svenskbryggda olet, forbjods att anvandas. Namnet, tillsammans med

forpackningen, ansags ge ett vilseledande intryck om att 6let kom fran USA.

| HONUNG-fallet'™ konstaterades det att Svenska Biodlares Riksforbunds
Honungsformedling AB inte fick marknadsfora utlandsk honung i burkar
med etiketter liknande dem som de tidigare haft for svensk honung. MD
kom fram till att forpackningarna var forvéaxlingsbara med varandra. MD
anforde att nédr det gallde honung var ursprunget av stor betydelse for
konsumenterna. Det kunde darmed antas att konsumenterna varderade
svensk honung hogre an utlandsk. Den forvaxlingsbara forpackningen
ansags saledes forknippas med svensk honung. Med anledning av att det
inte tydligt framgick av etiketten att honungen var av utldndskt ursprung,
konstaterade MD att det utdver forvaxlingsrisken var frdga om indirekt

vilseledande av det geografiska ursprunget.

% MD 2002:20, CHAMPAGNESMAK
100 MD 1983:22, ST LOUIS LIGHT.
101 MD 1976:17, HONUNG
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Benamningen SVENSKEN®® fér cyklar ansdgs vilseleda om det
geografiska ursprunget. Cyklarna sattes i och for sig samman i Sverige.
Varumarket ansags anda vilseleda konsumenterna eftersom de inneholl ett

betydande antal utlandska delar.

Praxis angdende geografiskt vilseledande ror framst situationer dar
produkten é&r tillverkad i ett annat land &n vad den ger sken av att vara. Det
har efter MDs dom i MORA-fallet dessutom klargjorts att vilseledande kan
foreligga ocksa nar en produkt ger sken av att komma fran viss ort i ett land,
men egentligen kommer fran en annan ort i samma land. Se dven ovan under
2.5.1 avseende fallet WARSTEINER.*®

| MORA-fallet'™™ konstaterade MD att marknadsféringen av knéckebrod
genom anvéandande av bendmningen Mora ensam eller i férening med andra
pastaenden och framstallningar var dgnad att ge konsumenten uppfattningen
att varan tillverkades eller annars hade sitt ursprung i Mora eller Dalarna,
nar sa inte var fallet. Marknadsforingen var darfor att anse som vilseledande
om det geografiska ursprunget. Wasabrdds anvandning av olika attribut,
som forknippas med Dalarna, ansags ha varit dgnade att motverka att den
geografiska inneb6rden hos bendmningen Mora hade trétt i bakgrunden.
Istallet talade anvandningen av attributen for en forstarkning av den
geografiska platsen. Beddmningen ansags inte andras av den anledningen att
Wasabrod i sin marknadsforing anvént bendmningen under en langre tid.
MD ansag inte heller att Wasabrod hade visat att bendmningen var
inarbetad. MD fann emellertid att ett vilseledande skulle kunna neutraliseras
genom att ett kdnnetecken visat sig vara inarbetat. Dock uteslot inte MD att
ett inarbetat kdnnetecken skulle kunna vara vilseledande och att en innebord
av ursprung kan finnas kvar avseende namnet i sig eller i férening med
andra pastaenden eller framstallningar. Wasabrods tidigare tillverkning i

annan ort i Dalarna ansags inte heller vara tillracklig anknytning till

192 MD 1987:6, SVENSKEN.
103 pehrson, L, kompletterande utldtande till advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog
avseende MDs avgorande 2003:13, MORA, Stockholm, 2001-10-01.
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regionen. En skiljaktig i malet ansag att beteckningen Mora ensam, utan
andra associationer, maste kunna anses sta for ett kannetecken for de

aktuella knékebrodsprodukterna.

| BASTAD-fallet'®® konstaterade MD att inget vilseledande om det
geografiska ursprunget foreldg vid Bastad-gruppens marknadsforing av
tratofflor. Uttrycket “Bastad original” ansags inte vilseleda eftersom
konsumenter i forsta hand uppfattade uttrycket sasom en modellbeteckning
och inte som en uppgift om det geografiska ursprunget. Utredningen i malet
har inte heller for ovrigt visat nagot stod for antagandet att det i
marknadsféringssammanhang finns ett positivt samband mellan tillverkning
av de aktuella tratofflorna och orten Bastad. Det har inte heller visats att

anknytningen till orten skulle kunna paverka konsumenten.

3.2.3 Vilseledande efterbildning

Enligt 8 8 MFL far en naringsidkare vid marknadsforingen av en produkt
inte anvanda efterbildningar som &r vilseledande. De kan namligen [att
forvaxlas med nagon annan néaringsidkares kanda och sérpraglade

produkter.

Om en produkt anses vara forvaxlingsbar med en annan naringsidkares
kénda och sarpraglade produkt kan ett ingripande alltsa ske enligt 8 § MFL
mot utnyttjande av efterbildningar som ar vilseledande. Enligt svensk ratt
kravs det att produkten i frdga bade har sarpragel och ar kand for att
vilseledande efterbildning skall anses foreligga. Kandhetskravet innebér att
produkten maste vara kand pa marknaden pa sadant satt att den associeras
med ett visst kommersiellt ursprung, det vill sdga en viss néringsidkares
produkter. Kravet pa sarpragel i sin tur innebar att produktens utformning,
ur ett estetiskt perspektiv, maste kunna sarskiljas fran andra varor. Utéver

kravet pa sarpragel och kravet pa att varan skall vara kand pa marknaden,

194 MD 2003:13, MORA.
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maste det ocksa foreligga en risk for forvaxling mellan originalprodukten
och efterbildningen. Av 8 § MFL foljer vidare att sadana forpackningar som
ar av teknisk eller funktionell art inte anses vara sarpraglade. De har forst

och framst som syfte att gora produkten praktisk och anvandbar.'%

Objekt, prestationer och kénnetecken som inte skyddas av den
immaterialrattsliga lagstiftningen &r i huvudsak tillitna att efterbilda.
Anvéindande av icke skyddade objekt kan dock utg6ra otillborlig
marknadsforing enligt MFL. 8 8 MFL har sin grund i Pariskonventionen,
PK, art 10 bis p. 3.1, som stadgar att forbud skall meddelas mot “alla
handlingar av beskaffenhet att, genom vilka medel det vara ma, framkalla
forvéaxling med en konkurrents foretag, varor eller verksamhet inom industri

eller handel” .2’

Flera remissinstanser har velat se att 8 § ocksa omfattar varukénnetecken
och firma. Bland annat har Sveriges Marknadsférbund yttrat sig om att
vilseledandet ocksa borde omfatta forvaxlingsbara firmor. Enligt C A
Svensson torde efterbildning i 8 8 MFL inte endast avse en produkts
utformning eller dess forpacknings utformning, utan dven ett
varukannetecken.'®® En sddan tolkning skulle kunna innebéra att 8 § skulle
kunna tillampas aven pa kannetecknet Ullared eller pa nagot annat
kannetecken i form av ett ortsnamn, sa lange paragrafens tre rekvisit ar
uppfyllda. Om produkterna som séljs genom en k&nd och sarpréglad
beteckning, exempelvis Ullared, skulle kunna férvéxlas med nagon annan
naringsidkares produkter av samma typ, som en foljd av ké&nnetecknets
utformning och namn, skulle det mojligen kunna ses som vilseledande
efterbildning. Konkurrentens efterbildning av den kanda naringsidkarens
kénnetecken medfér en risk for vilseledande av det kommersiella

ursprunget. Det finns aldre praxis fran MD som tyder pa att &ven

1% MD 2004:10, BASTAD.

1% Nordell a. a. s. 59, samt Svensson, C A, Den svenska marknadsforingslagstiftningen, s.
66 f.

197 prop. 1994/95:123, s. 57 ff.

198 Svensson, a. a. s. 67.
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varukénnetecken skall omfattas av ett efterbildningsskydd, bland annat MD
1987:30, SELECT.

Om 8 § MFL enbart anses gélla for produkter, sa ar det troligt att paragrafen
endast kan bli tillamplig pa en geografisk ursprungsbeteckning om
produkten dels k&nnetecknas av det geografiska namnet och dels antingen
bestar av en originell forpackning eller att sjalva produkten har en sarskild

utformning.

3.2.4 Jamfodrande reklam

Jamforande reklam regleras i 8 a § MFL. Paragrafen motsvarar
Europaparlamentets och radets direktiv 97/55/EEG om é&ndring i direktiv
84/450/EEG om vilseledande reklam, art. 3 a p. 1, som &ven innefattar
jamforande reklam. 1 8 a § MFL uppstalls en rad krav for jamférande
reklam, dven avseende ursprungsbeteckningar, 1 st. 6-7. En naringsidkare
far i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan naringsidkare eller
dennes produkter, bara om jamforelsen i frdga om varor med
ursprungsbeteckning alltid avser varor med samma beteckning (p. 6), och
inte drar otillborlig fordel av en annan néringsidkares varumarkes, firmas,

eller andra kanneteckens renommeé eller varas ursprungsbeteckning (p. 7).

| CHAMPAGNESMAK-avgorandet'® var inte bestimmelsen om
jamforande reklam i 8 a § tillamplig, enligt MD, eftersom produkterna,
yoghurt och champagne, inte ansags konkurrera pa samma marknad. Enligt
8 a § 1 st. 2 MFL maste jamforelsen avse produkter som svarar mot samma
behov eller ar avsedda for samma andamal. EG-direktivet om jamforande
reklam tillampar déremot en mycket vidare definition av vad som skall
avses med jamforande reklam. Bernitz har i en artikel i NIR konstaterat att
det enligt direktivet maste foreligga en konkurrensrelation mellan

néringsidkarna. Vidare menade Bernitz att avgransningen till en

199 MD 2002:20, CHAMPAGNESMAK.
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konkurrensrelation egentligen inte &r det vasentliga. Istéllet torde det vid
jamforelser i reklam falla sig naturligt att om en jamforelse sker, sa sker den

just med en konkurrerande produkt. *°

Skyddet for varor med urpsrungsbeteckning i samband med jamférande
reklam enligt 8 a 8§ 1 st. 6-7 MFL dar jamforbart med det sarskilda
tillaggsskydd som stadgas i TRIPs-avtalet art. 23.1 avseende geografiska
ursprungsbeteckningar  foér vin  och sprit. | art. 23.1 anges
sammanfattningsvis féljande. Om medlemmar inom ett visst terrirorium,
region eller ort, som innehar rétten till att anvanda en viss geografisk
ursprungsbeteckning for nagon vin- eller spritvara, utsétts for att en annan
naringsidkare anvéander deras beteckning som kénnetecken for en vara som
inte harstammar fran just det angivna ursprungsomradet, sa har de ratt att
forhindra sadant anvandande. Vidare innefattar rattigheten ocksa
forhindrande av ett anvandande dar varans riktiga ursprung anges, eller om
den geografiska ursprungsbeteckningen anvénds i Overséttning eller
tillsammans med uttryck sdsom slag”, “typ”, stil”, efterbildning” eller
liknande. Motsvarande tillaggsskydd avseende geografiska
ursprungsbeteckningar for vin och sprit ar ocksa sarskilt infort i svensk
lagstiftning i 4 kap. 13 § Alkohollagen, AlkoholL. Dock ar det regeringens
uppgift, med avseende pa fraimmande stat, att bestdmma att paragrafen skall
galla. | paragrafens 2 st. anges att det vid marknadsforing av alkoholdrycker
ar forbjudet att anvanda oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar,
genom vilka dryckerna direkt eller indirekt anges vara frambragta eller
tillverkade i den frammande staten. Detta anses galla dven om det &kta
ursprunget anges eller om beteckningen anvénds bara i ¢versattning eller

atfoljs av uttryck som “art”, "sort”, "typ”, "kopia”, eller liknande uttryck. |
3 st. anges vidare att en handling som strider mot 2 st. vid tillampning av
MFL skall anses vara otillbérlig mot konsumenter och naringsidkare. Till
skillnad fran 8 a § MFL, tar TRIPs-avtalet och AlkoholL endast sikte pa

alkoholhaltiga drycker. Saledes skulle inte nagon av dessa sarskilda

110 Bernitz, NIR 1998 5.188 och s. 195.
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regleringar vara tillampliga pa avgérandet CHAMPAGNESMAK, eftersom
det dar ror sig om alkoholhaltig dryck och yoghurt.

3.3 Analys av berdrda avgdranden

3.3.1 Renommeésnyltning

MD har genom CHAMPAGNESMAK-avgdrandet'* konstaterat att skyddet
enligt forordning 1493/99/EEG, som géller skydd for ursprungsbeteckningar
for vin, vars huvudsyfte ar att forhindra vilseledande om ursprunget, ligger
helt i linje med vad som géller enligt MFL. Eventuellt kunde det darfor ha
varit enklare att genomféra marknadsforingsutredningens foérslag om en
sérskild bestammelse i MFL avseende vilseledande geografiska
ursprungsbeteckningar. Det hade troligen underlattat beddmningen om
anvandningsforbud av den skyddade beteckningen Champagne. Ett sadant
direkt skydd av geografiska ursprungsbeteckningar, som ar skyddade enligt
EG-forordningarna 2081/92/EEG, 2082/92/EEG och 1493/99/EEG maste
anses vara syftet med forordningarna. Det borde inte pa nagot satt vara
osakert att en sadan beteckning maste erhalla skydd. Emellertid &r det
kanske i praktiken sa att de skyddade ursprungsbeteckningarna alltid anses
vara valkanda. Oavsett hur det ma vara sa torde det vara onddigt att ga den

omvégen for att skydda ursprungsbeteckningar enligt férordningen.

GLOBEN-avgorandet* kan te sig ndgot markligt avseende domskalen. Det
kan vara svart att forstd hur en sa pass kand byggnad som Globen inte
ansags ha ett kommersiellt renommé eller ens ansags vara ett kannetecken.
Anledningen till detta var att Globen vid den hér tidpunkten var under
byggnation. Namnet Globen torde i alla fall numera anses vara ett

kannetecken, eftersom namnet anvands i marknadsféringen av den

11 MD 2002:20, CHAMPAGNESMAK.
12 \D 1988:19, GLOBEN.
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globformade byggnaden och dess tillhérande verksamhet. Det arrangeras

bland annat en hel del sportevenemang och konserter dar.

Nyligen begransades anvandningen av ortsnamnet Ullared, vilket rent
allmant kan tyckas drastiskt. Lagprisvaruhuset Ge-Kas i Ullared har efter
MDs avgorande fatt mojligheten att hindra annan néaringsidkares
anvandning av ortsnamnet.™® Det ar inte pd ndgot satt forvanande att
Ullared som kannetecken ansags vara ett val kant / innarbetat kannetecken
efter en inarbetningsbedémning. Vidare haller jag med MD om att det inte
finns nagon som helst tvekan om att Goran Karlsson utnyttjade det
uppmarksamhetsvéarde som Ge-Kas lyckats uppna avseende Ullared. | detta
samband kan man emellertid undra éver om malets utgang skulle blivit
annorlunda om det istéllet hade varit en annan person eller foretag som hade
anvéant sig av ortsnamnet Ullared i sin marknadsforing. Det var ndmligen en
nagot speciell situation som forelag, eftersom det var Goran Karlsson som
var den tidigare och ursprunglige dgaren till Ge-Kas. Han forknippas
darigegnom med ortsnamnet Ullared. Ett mindre uppmérksammat
anvandande av ortsnamnet Ullared kanske inte hade lett till samma utgang.
MDs resonemang och konstaterande skiljer sig inte namnvart fran tidigare
avgorande, sdsom ROBINSON™*, gallande renommésnyltning. MDs beslut
i ULLARED-malet medfér emellertid, eftersom det gallde ett ortsnamn,
patagliga begransningar for andra naringsidkare. En marknadsrattslig
bedémnning skall i och for sig goras i varje enskilt fall, men beslutet
innebdr indirekt att ingen annan naringsidkare kommer att kunna anvanda
sig av beteckningen Ullared i ett kommersiellt syfte. Av MDs dom i malet
kan saledes ocksd konstateras att ett geografiskt namn i form av ett
ortsnamn faktiskt kan inarbetas. Det kan vara sa val kant att andra
naringsidkares anvandning av namnet kan anses vara vilseledande. Det
positiva med en sadan regel ar att om en naringsidkare upparbetat en

anknytning till en viss ort sa skall dess goda resultat ge nagon form av

113 MD 2003:23, ULLARED.
14 MD 1999:21, ROBINSON.
15 MD 2003:13, MORA.
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utdelning. Darmed &r det inte mer &n ratt att det ar mojligt for
naringsidkaren att hindra andra naringsidkare fran att anvanda kannetecknet.
Samtidigt &r det negativt att andra naringsidkare som har stort intresse av att
anvanda en beteckning i form av ortsnamn hindras fran detta. | och med att
allmanintresset for ortsnamn &r sa stort, ar det egentligen ett kannetecken
som flera verksamheter borde kunna vara i stort behov av att anvanda sig

av.

3.3.2 Vilseledande om geografiskt ursprung

En frdga som man kan stélla i anslutning till MORA-avgorandet**® &r hur

MD hade domt om orten som Wasabrdd tidigare hade haft tillverkning i var
just Mora. Det torde hypotetiskt sett vara tveksamt om MD i sa fall skulle
komma fram till en annan beddémning. Det kravs alldeles sakert att det &r
samma sorts knackebrod som i sa fall kallas for Mora. Samtidigt borde
tillracklig anknytning foreligga om det var i Mora dessa tidigare tillverkats.

Det skulle kunna ha lett till en annan bedémning.

I MORA-fallet fojler att det ar mojligt att ett inarbetat eller val kant
kannetecken skulle kunna eliminera ett vilseledande. Bernitz har i ett
utlatande till forman for Wasabréd uttalat att kannetecknet Mora, efter en
inarbetningsundersokning, maste anses vara inarbetat / val kant och darmed
ha sarpragel. Bernitz kom darefter ocksa till slutsatsen att ett inarbetat / val
kant kannetecken maste anses eliminera ett vilseledande.® Pehrson har till
forman for den motsatta sidan, Leksandbrod, avseende kannetecknet Mora,
uttalat att det visst kan vara s att ett kdnnetecken ar inarbetat / vél kant som
foljd av anvandning och darfor inte vilseledande. Emellertid maste
ortsnamnet helt ha tratt i bakgrunden till forman for kannetecknet. Pehrson
ansag vidare att benamningen Mora, med tanke pa forpackningarnas dekor

och uttrycket "Knackebrod fran Mora”, inte kan ha tratt i bakgrunden till

118 Bernitz, 2002-04-14, s. 1 ff.
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formén for kannetecknet.™’ Bernitz och Pehrson &r ddrmed Gverens om
mojligheten att elminera ett vilseledande enligt MFL, men &r av skilda
asikter avseende om beteckningen Mora kan anses inarbetad eller inte.
Inarbetningsundersokningen som det i malet redovisats for har inte ansetts
uppfylla de kriterier som normalt sétt stalls vid en sadan. Wasabrdd styrkte
darmed inte att inarbetning forelag av beteckningen Mora. MD har i malet,
som ovan namnts, konstaterat att det bestimt ar sa att en langvarig
anvandning av ett kannetecken kan medfora att ett vilseledande far minskad
betydelse. Det ar dock inte nodvandigt att det ar sa. MD tillade ocksa att de
olika dalaattributen som Wasabrdd anvant sig av emellertid har varit &gnade
att motverka att den geografiska inneb6rden av bendmningen Mora tratt i
bakgrunden. Det tyder pa att det geografiska ursprunget Mora har betydelse
for marknadsforingen och darmed maste anses vara vilseledande. Angaende
vilseledandet har MD till viss del gatt pa Pehrsons linje vid bedomningen.
Emellertid skulle en annan bedémning kunna féreligga avseende
benamningen Mora som sadan. Det skulle kunna havdas att orten Mora inte
sedan tidigare ar specifikt kand for ndgon knackebrodstillverkning och att
ett vilseledande darfor i realiteten inte borde anses vara for handen. En
skiljaktig i malet har anfort, att den svaga anknytning som bendmningen
Mora uppvisat, maste anses ha utslackt de forvantningar som konsumenter
kan tankas ha haft i fraga om tillverkningsplatsen. Istéllet for att anses vara
vilseledande maste produktnamnet Mora ensamt anses sta for ett
kannetecken for de aktuella knéckebrédsprodukterna. Det borde emellertid
végas in att orten Mora ar belagen i ett omrade som ar sarskilt kant for
kndckebrodstillverkning. Om inte ké&nnetecknet ens kan anses inarbetat
torde det inte rdda ndgon tvekan om att Wasabrod vilseleder om ursprunget.
Kénnetecknet ar tydligt beroende av associationer till orten Mora vid
marknadsforing, inte minst genom sponsring av orten Moras hockeylag som
tillnor / tillhort division ett (hogsta divisionen). En 16sning skulle kunna

vara att flytta tillverkningen! Antagligen &r kostnaden for att flytta

17 pehrson, L, Utlatande till advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog avseende MDs
avgorande 2003:13, MORA, Stockholm, 2001-09-24, 1 ff.
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emellertid mycket storre an forlusten for utebliven forséljning av

knackebrdd under kdnnetecknet Mora.

Ikea anvander sig av ortsnamn pa sina produkter trots att ingen relevant
anknytning till orterna foreligger. Exempelvis soffan Stromstad, pallen
Halmstad, matrumsmoblemanget Nydala eller fatéljen Oland. MD
konstaterade i MORA-fallet att Wasabrdd inte fick ge intryck av att deras
knackebrod kom fran Mora, om sa inte var fallet. Om man féljer MDs spar
sa skulle det innebara att flera andra varumarken vilseleder om geografiskt
ursprung. Exempelvis kan det innebéra att Ikeas forfarande skulle kunna
anses som vilseledande enligt MFL. Det ar visserligen mojligt att havda att
det inte kan ses som vilseledande i lagens mening om ingen verkligen
uppfattar det som ursprungsorten foér den aktuella varan. Inom
varumarkesratten visar praxis tydligt pa ett sddant resonemang av
domstolen, eftersom om det inte finns nagot kant samband mellan produkten
och orten sa ar det inte heller troligt att allmanheten skulle uppfatta
ortsnamnet som en ursprungsangivelse. Eventuellt skulle uppfattningen av
produkterna i Sverige kunna vara att ingen vilseleds, men det &r inte alls
sakert att det &r sa. Dessutom borde personer i andra till Sverige narbelagna
lander kunna vilseledas, eftersom de kanske kanner igen ortsnamnet men
inte for Ovrigt forstar att Ikeas namn &r slumpmassiga och déarmed
fantasikopplingar. Mindre kdnda svenska ortsnamn for varor som anvands i
lander i andra delar av varlden torde, som ovan namnts, vara tillatna. Risken
ar minimal att nagon vilseleds nar ett kant samband saknas och avstandet ar
stort. Emellertid skulle det vara mgjligt att ndgon &aven i andra delar av
varlden kanner till ett ortsnamn sadsom huvudstaden Stockholm. Eftersom
Ikea har en mobelserie som kannetecknas med namnet Stockholm, torde det
finnas en viss risk for att exempelvis en amerikan tror att mobelserien har
nagot ursprung eller samband med huvudstaden Stockholm. Det &r namligen
inte helt sjalvklart att en amerikan k&nner till att Ikeas k&nnetecken ar
fantasikopplingar. Om det skulle visa sig att lkeas produkter har eller
uppfattas ha samband med en viss ort sa borde det kunna ses som

vilseledande enligt MFL. Tillrdcklig anknytning skulle antagligen inte
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foreligga och dessutom har foretaget Ikea sin anknytning till Smaland.
Déarmed skulle det innebédra att smalandska orter kanske inte skulle anses
vilseleda, medan andra torde kunna gora det. Aven om man anser att Ikeas
ortsnamn inte ar geografiskt deskriptiva, och darmed inte vilseledande, sa
kan det vara intressant att namna att Ikeas marknadsforing av produkter med
andra namn an ortsnamn ofta &r deskriptiva. Ett exempel ar ”Pdsig” for en
sittkudde som &r just posig! Jag tror det ar ett medvetet val som Ikea gor nar
svenska ortsnamn anvands. De ar latta att komma ihdg och dessutom kan
ortsnamnet i fraga, om den omfattas av en positiv aura, sakert fordelaktigt
paverka konsumenten. Atminstone skapar konsumenten mycket l4tt ndgon
form av association. Hur tydligt angivet det riktiga ursprunget ar pa varan
torde vara av intresse. Ju tydligare synligt det riktiga ursprunget ar, desto
mindre &r risken att konsumenten vilseleds.!*® Eftersom MD i MORA-
avgorandet kom fram till att inte ens inarbetning helt sakert kan utslacka
risken att konsumenten vilseleds, torde det i Ikeas anvdndande av ortsnamn
atminstone finnas en viss risk for vilseledande dven om valkéndhet /
inarbetning skulle anses foreligga. Ett konstaterande om valkéndhet /
inarbetning, borde i sin tur ocksa kunna ge uttryck for att konsumenten inte
vilseleds. | BASTAD-fallet konstaterade domstolen att utredningen i méalet
inte hade visat ndgot stod for antagandet att det i
marknadsféringssammanhang skulle kunna finnas ett positivt samband
mellan tillverkning av de aktuella tratofflorna och orten Bastad. Inte heller
den rent allméanna anknytningen till orten Bastad hade visat sig kunna
paverka konsumenten. Domstolens konstaterande i fallet BASTAD
bekraftar det man redan kunde ana, namligen att det ar ett mycket svart
bevislage nér det galler att visa konsumenternas verkliga uppfattning.
Déarmed skulle det sékert ocksa vara mycket svart att na framgang i domstol

avseende lkeas forfarande.

18 Enligt MDs praxis i MORA-fallet, MD 2003:13.
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4 Avslutande analys

Ortsnamn och andra geografiska namn blir allt vanligare som kénnetecken
for néringsidkares varor. En forklaring till det &r att naringsidkare soker
efter mer svarodlade kannetecken nar det blir ont om varumarken pa
marknaden. En annan &r att den Okade internationaliseringen skapar ett
stOrre intresse och dven vérde for det geografiska ursprunget. Trots att det ar
viktigt att ett kénnetecken som verkligen fungerar som ett
individualiseringsmedel for en néringidkares varor & mojligt att skydda, ar
det ocksa av stor vikt att ortsnamn halls 6ppna for det allmannas intresse.
Utover det stora intresset for ensamrétt till ortsnamn och allménhetens
intresse, finns det ytterligare aspekter som talar for respektive mot ensamrétt
till ortsnamn. Ett starkare skydd for ortsnamn torde vara nddvéndigt,
eftersom om flera anvéander sig av samma kéannetecken sa kan det leda till
att den naringsidkare som s. a. s. borde ha bést ratt till ett sarskilt ortsnamn
inte kan halla sig kvar pa marknaden. Ett starkt skydd for ensamratt till
ortsnamn Okar pa satt och vis skyddsomfanget, eftersom ingen annan da
kommer att kunna inkrakta i det skydd som tillhér viss ndringsidkare.
Samtidigt kan ett starkt skydd for ortsnamn gora att skyddsomfanget for nya
registreringar minskar. Det beror pa att ju fler varumarken som finns
registrerade desto narmare inpa varandra kommer deras respektive skydd.
Mot ensamratt till ortsnamn talar alltsd risken for markestrangsel pa
marknaden. Alltfor manga skyddade ortsnamn kan dels, som jag namnde,
paverka skyddsomfanget, dels gora att det s. a. s. gar inflation i att anvanda
ortsnamn som kannetecken och da kan det bli mindre effektivt att
marknadsfora sig genom sadant kannetecken. Ett svagt skydd for ortsnamn
kan i sin tur leda till att det inte blir lonsamt att investera i sadana

kénnetecken som av nagon anledning forknippas med en ort.

Till olika ortsnamn associerar vi skilda personliga erfarenheter och

upplevelser. Det finns alltsa inte endast en asikt om en ort. Darmed borde
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det inte enbart vara positivt att marknadsfora sig genom enbart ett ortsnamn,
utan det borde ocksa finnas en viss risk med att marknadsfora sig pa sadant
satt. Manga ganger overvager sakert fordelarna, eftersom den upparbetade
associationen till varorna i frdga antagligen vacker positiva kanslor hos
konsumenten. Det torde oftast vara en naturlig foljd av uppnadd vélkandhet
/ inarbetning att kéannetecknet vécker positiva associationer hos
konsumenten. Enligt VML leder inarbetning av varumarket till ensamratt till
den immateriella rattigheten. Enligt MFL leder produktens valkandhet pa
marknaden till ratten att forbjuda andras anvéndning av kénnetecknet. Det
leder sdledes ocksa till viss ensamrétt.

Det &r, efter domslut respektive beslut i MORA-fallen,*®

mojligt att
konstatera att det bade enligt varumarkesratten och marknadsforingsratten
foreligger hinder mot registrering respektive anvandning av namnet pa en
ort sa att konsumenten far intrycket av att produkten ifraga har anknytning

till den, om s& inte &r fallet.

Ratten till ortsnamn som kannetecken tycks visa sig i enlighet med vad man
kan utldsa genom den senaste tidens yttranden och réttsfall, exempelvis i
fallet ULLARED,' innehélla ett starkt skydd for den som forst lyckats
upparbeta en relation till orten ifraga. Det gar att utlasa en princip avseende
ortsnamn ur ULLARED-fallet. Namligen att ett geografiskt namn enligt
MFL kan inarbetas for en viss naringsidkare sa att andra naringsidkares
anvéandning av namnet anses utgdra renommeésnyltning och vilseleda om det
kommersiella ursprunget. Skyddet for ortsnamn har i vissa situationer
troligen blivit starkare med anledning av MFLs utveckling fran konsument-
till konkurrentskydd. Det torde ha givit béttre mgjlighet till att havda sin rétt
genom att kunna tillampa bade VML och MFL. Dessutom anser Rosén att
MFL inte bara bor anses vara ett komplement till VML, utan istéllet bor ses

som ett betydligt bredare alternativ. Exempelvis har 6 8 2 st. 2 MFL en

119 PRV beslut om upphévande av registrering av nr 338762 efter invandning nr 2000
0156 0001, 2003-03-26, samt MD 2003:13, MORA.
12 MD 2003:23, ULLARED.
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vidstréckt innebdrd och omfattar varje form av vilseledande, till skillnad
fran VML som omfattar endast vilseledande av allménheten. Dessutom
torde MFLs vederhaftighetskrav vara strangare an den praxis som féreligger

avseende VML 1%

Det marknadsrattsliga skyddet for ortsnamn verkar alltsa, i och med
utvecklingen till konkurrentskydd, ha blivit allt mer generdst. ULLARED-
avgorandet ar ett exempel pd det. Aven om en annan naringsidkares
anvandning av Ge-Kas kanda och sarpraglade beteckning Ullared ansetts
utgora otillborlig marknadsforing, ar det langtifran en sjalvklarhet att ett
varumarkesrattsligt ensamrattsskydd foljer. De varumarkesrattsliga kraven
pa inarbetning och sarskiljningsformaga torde namligen, enligt doktrinen,
vara hogre dn de marknadsrattsliga kraven pd valkandhet och sérpragel.*?
Dessutom & MD noggrann med att podngtera att den marknadsrattsliga
bedémningen gors fristdende fran den immaterialrattsliga. Emellertid kan
man ifragasatta skillnaden mellan de marknads- och varumérkesréttsliga
bedémningarna da MD allt mer tenderar att anvanda en icke-konsekvent
terminologi. Termerna sarpragel och sarskiljningsformaga blandas flitigt,

liksom inarbetning och vélkandhet.

121 Rosén, utldtande 2001-09-24, s. 1 ff.
122 Nordell a. a. s. 136 ff.
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