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Du har kommit pa eller
arbetat frarm det optimala
varumarket for just din
produkt eller din tjanst.

Nu aterstar en hogst
vasentlig detalj innan

du borjar anvanda
varumarket. Du bor skaffa

en ensamratt till det.

Har foljer en grov
genomgang av de krav
som stalls for att fa
varumarket registrerat,
ompletterat med lite tips
3tt ténka pa. samt ett
ortare avsnitt om design.
fter denna genomgang
Kommer en langre

intervju med Magnus

Ahlgren pa Patent- och

registreringsverkets
Design- och

varumarkesenhet.

Av Christer Lofgren

VARUMARKET 1.0

edan ”urminnes” tider star de
som skapar varumirken och
bygger upp dessa med mark-
nadsforingens alla verktyg for
det kreativa, det framatstrivande dir det
inte finns ndgra problem — bara mojlighe-
ter.

Motsatsen ir juristen, den som bara ser
fel och problem och vill indra och forstora
de kreativa paradgreppen som har arbetats
fram. Schabloner, javisst, och bara delvis
sanna.

For inte dr det sd att alla nya varumarken
som tas fram ir s3 kreativa, snarare ir det
forvanansvirt ofta som de ar alldeles for
beskrivande. Det ir inte heller si sirskilt
sdllsynt att marknadsforingskampanjer och
andra marknadsforingsatgirder har inspi-
rerats i vildigt stor utstrickning av tidigare
atgdrder pd andra hall. Samtidigt 4r manga
jurister idag hogst medvetna och skickliga
pa att ge rad i ritt tid och pa ratt sitt samt
kunniga i marknadsforing sd att de darige-
nom slipper vara den torra nejsagaren.

Navil, det hidr dr inte ndgon artikel
kring schabloner och ett forsok att friasch
upp juristerna aura. Istillet skall det har
visas pa exempel pd hur juridiken och da
fraimst varumarkeslagen stiller krav pa
varumirken och vad man skall tinka pa
for att slippa f nejsdgaren hingande over
axeln eller vara en nejsagare.

Ett varumirke har tva grundliaggande
funktioner oavsett vad man tycker och
tanker om varumarken:

Garantifunktion
Viljer konsumenten en produkt/tjinst med
ett visst varumirke si garanterar mirket
att produkten/tjansten héller samma kva-
litet och har samma egenskaper som andra
produkter med samma varumirke. Om
sedan egenskaperna utmarks av att de ald-
rig 4r desamma, ja da ar det just det som
varumirket garanterar — att ingen produkt
under market dr den andra lik.

Varumairket garanterar ocksd en viss
uppsattning associationer bade i konsu-
mentens eget huvud och i andras huvud.

Sarskiljande

For att kunna uppfylla en garantifunktion
och allt vad dir till hor s3 méste konsu-
menterna kunna identifiera varumairket
bland alla andra varumirken fér samma
produkter, det maste ha en sirskiljande
funktion.

Femtio par identiska skor

Basen for att kunna hantera ett varu-
marke, att bygga upp ndgot i mirket och

att fa det att 6ver huvudtaget fungera som
varumirke gentemot marknaden, dr att
varumirket ir identifierbart.

Om du skulle métas av femtio par till det
yttre, men inte till det inre i funktioner och
egenskaper, identiska skor i skobutiken
och alla saldes under varumairket sko, hur
skulle du da kunna valja ratt par? Ett par
med samma egenskaper som dem du kopte
senast och du var s n6jd med.

Om du ir skotillverkare och har utveck-
lat tidernas mest promenadvinliga skon
for lite tyngre personer och nu vill lansera
den, hur gor du? Forutsittningen ar att du
endast fir anvinda varumirket SKO som
alla ovriga tillverkare. Du fér inte anvanda
andra kidnnetecken som sirskild som fore-
tagsnamn, design, firger eller logotyper,
forpackningar, utan skon mdste se ut som
alla 6vriga femtio skomodeller som finns
pd marknaden. Naturligtvis har du inte
heller mojlighet att utnyttja olika forsilj-
ningsframjande dtgarder i butikerna eller
egna butiker.

Hur skulle du under dessa forutsitt-
ningar kunna kommunicera ut skons revo-
lutionerande egenskaper till konsumen-
terna om du bara kan siga att egenska-
perna finns, men inte hur konsumenterna
identifierar och hittar skorna i butikerna?

Det totalt varumairkeslosa samhallet.

Sjalvklart gar det inte att silja ndgot eget
under dessa premisser, du maste kunna ge
konsumenterna en avsiandare for din kom-
munikation och darmed ocksa ge konsu-
menterna mojlighet att koppla din kom-
munikation med en faktisk produkt.

Exemplet illustrerar ocksd hur ks,
numera Coop, no-brandserie BLAVITT
inte var det minsta markeslos. Den enkla
blavita forpackningsdesignen och market
BLAVITT var i allra hogsta grad varumair-
ken. De kidnnetecknande attributen sir-
skilde och lyfte fram BLAvVITT-produkterna
pa ett mycket tydligt sitt i sdval reklam
som i butikerna — det fanns inget som ens
liknade den serien. Hade det ddaremot fun-
nits ytterligare tio likadana BLAVITT-serier
i reklam och pa hyllorna, ja di hade kr:s
serie kunnat betecknas som nistan mir-
keslos.

Alltsa: sarskiljningsformaga

Vad har dd& denna oméjliga marknads-
situation med varumarkesregistrering att
gora? Jo, exemplet visar pa ett Overdrivet
sitt varfor det finns krav pé att ett varu-
marke skall har sirskiljningsférmaga for
att fa registreras.

Varumirken mdste kunna fungera som
varumirken pd marknaden. Det ovan



Nar man vill registrera sitt varumarke finns det
tre olika végar att valja mellan.

1. Nationell registrering

Man lamnar in ans6kan och registrerar mérket
i vart och ett av de lander dér man vill ha skydd,
sasom har i landet hos Patent- och registre-
ringsverket (PRV).

WWW.prv.se

2. Internationell registrering genom
Madridprotokollet

Man |&mnar in en enda ansékan och val-
jer, designerar, sedan de lander man vill att
ansokan skall omfatta. Efter en forsta grund-
laggande granskning hos den mottagande
registreringsmyndigheten, som kan vara
PRV, gar ansokan vidare ut till de lander som
designerats for att registreras eller avslas. Att
varumarket klarar forsta granskningen bety-
derinte att det ar klart. Svenskar skall lamna in
ansokan om registrering hos PRV.
www.wipo.org och ansékan till www.prv.se

3. Regional registrering som
EG-varumarket

Man l&amnar in en ansékan gallande flera lan-
der, som de 25 EU-landerna. Det gar inte att
vélja lander som vid en internationell anso-
kan, utan alla i regionen omfattas. Registre-
ringen géller fullt i ut i varje land precis som
en nationell registrering. Granskningen av alla
ansokningar for EG-varumarken sker centralt
i Alicante i Spanien vid OHIM (Office for Har-
monisation of the Internal Market). Registre-
ringen hélls sedan ihop och ar endera giltig
eller ogiltig i alla EU-1ander lander samtidigt.
www.oami.eu

» For design finns det i dagslaget endast tva
system att vélja pa, det nationella och EG-
designskyddet. Aven svenskar kommer dock
att kunna anvéanda det internationella Haag-
systemet, ett slags registreringssystem.

-Ord

- Sloganer

- Figurer och symboler, inklusive enstaka
bokstaver i sarskild utformning

- 3D-design

- Ljud

- Farger

Beslut om ansdkan om svensk design- eller
varumarkesregistrering gar foljande vag:

1. Patent- och registreringsverkets Design-
och varumarkesenhet i Séderhamn (PRV)

1b. Invandningar bedéms férst av PRV

9. Patentbesvarsratten i Stockholm (PBR)

3. Regeringsratten i Stockholm

niamnda varumairket sko skulle vara helt
omojligt i skobranschen eftersom alla i
branschen mdste kunna anvinda ordet sko
fritt i sina verksamheter. sko skulle inte ha
ndgon formaga att sirskilja en skotillver-
kares skor fran andra skotillverkares skor.
Samtidigt skulle det kanske kunna vara ett
utmarkt varumirke i restaurangbranschen
med hog sirskiljningsférmaga i konsu-
menternas 6gon for en restaurang.

KRAVEN FOR ATT FA ETT
MARKE REGISTRERAT

Det finns en méangd krav som ett varumarke
madste uppfylla for att kunna registreras.

e Kunna aterges grafiskt

Allra forst skall en formell detalj nimnas,
ndmligen att varumirket maste kunna
aterges grafiskt for att registreras. Skilet ar
sjalvklart, kan du inte visa andra vad du
har ensamritt till sd kan du inte heller upp-
ratthélla ndgon ensamritt.

For de flesta varumirken som ord, sym-
boler och sloganer ar detta inget problem.
Svdrare ir det for ljudvarumirken som
Hemglass signal. En ljudinspelning racker
inte, men det dr fastslaget att det ricker
med att dterge signalen eller ljudet i not-
skrift for att uppfylla kravet pa grafisk
atergivning. Svérare dr det for ljud som
inte gar att skriva med notskrift, som en
tupps galande. Lukter anses idag sd svara
att aterge grafiskt att de inte gar att regist-
rera som varumarken.

Att tanka pd nir man ldgmnar in en varu-
mdrkesansékan dr att det skydd man fdr
galler for precis det som grafiskt framgar.
Med andra ord, dr bilden ddlig och inte allt
framgdr, ja dd dr skyddet ocksd begrinsat.
Att vid en eventuell tvist komma och visa
hur mérket egentligen ser ut, blir irrelevant
for det skydd som sjilva registreringen ger.

¢ Ha sarskiljningsfirmaga

Ett grundliggande krav for registrering
har redan niamnts, varumirket maste ha
sarskiljningsformaga. Bedomningen av
sdrskiljningsformaga gors av naturliga
skal alltid utifran for vilka produkter eller
tjanster man vill ha varumairket registrerat,
vilket illustrerades av resonemanget kring
sKo-mdrket ovan.

En sirskild detalj ar hur mycket market
maste bestd av for att ha sirskiljningsfor-
maga. Forr ansdgs bokstavs- och siffer-
kombinationer som bestod av tre tecken
eller farre i sig inte har sirskiljningsfor-
méga. Det har nu dndrats s att dven tva-
teckenskombinationer kan ha sirskilj-
ningsférmaga.

Nir Regeringsritten godkidnde varu-
market R1 for tobaksvaror var motivering
talande f6r hur man tinker idag mer gene-
rellt kring markens sarskiljningsforméga:

Market R1 “har formdgan att individu-
alisera innebavarens varor. Mdrket anger
inte varans art eller beskaffenbet. Det dr
inte heller frdga om ndgon vedertagen for-
kortning. Mirket fdr dirfor anses ha till-
ricklig sarskiljningsformdga”.

PBR har bekriftat att dven en bokstav
och ett skiljetecken kan ha sirskiljnings-
forméga. Mirket ”j!” blev registrerat for
parfymer med mera frin modeféretaget
Joop!.

Mycket av frigan om sirskiljningsfor-
maéga handlar om huruvida varumarket ar
beskrivande.

Ténk pa att i den mycket formella hand-
laggningen av EG-varumdrket sd ses frd-
gan om sdrskiliningsformdga respektive
beskrivande mdrken som dtskilda och det
gdr inte att bara klumpa ihop kraven, utan
se till att banvisa till ritt artikel, om man
bérjar argumentera med OHIM.

Utan sarskiljningsformaga?

Kénns det svart att sitta sig in i vad sdr-
skiljningsférmaga ar sa kan man ta ledning
i det motsatta, alltsa vilka typer av varu-
mirken som inte anses ha sarskiljningsfor-
maga enligt varumirkeslagen. Observera
att bedomningarna hela tiden gors med
utgdngspunkt i for vilka produkter market
skall anvindas.

Ofta aktuella: varumirken som anger
* Art-vilken slags vara eller tjanst varumarket
anvands for
» Beskaffenhet - vad varan eller tjansten bestar av
» Anvéandning - hur varan eller tjansten anvands

Ibland aktuella: varumarken som anger
*» Mangd - mangd- eller storleksangivelser
osv som xxI kan vem som helst anvanda
» Geografiskt ursprung —alla producenter pa
platsen kan ange ursprung.

Aldrig aktuella: varumarken som anger
* Pris — alla kan ange alla tankbara priser
* Tiden fér framstéliningen av varan eller tjansten

En tumregel som underldttar nir man
bedomer ett varumirkes sarskiljningsfor-
mdga ar att se till det sk frihallningsbe-
hovet”. Innehéller mirket nagot som kon-
kurrenterna objektivt sett mdste kunna
anvdnda i sin kommunikation med kun-
derna finns ett frihdllningsbehov for den
delen av market.

Har skall man dock inte g i fallan och
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tro att det finns frihdllningsbehov for alla
vanliga ord, som absolut. Det varumair-
kesskyddet beror dr endast anviandningen
av orden som varumairken, att anvinda
orden isin ordinira betydelse pd annat sitt
krockar inte med den varumarkesrattsliga
ensamritten. Vin & Sprit reagerar alltsd
nir nagon anvinder ABSOLUT som ett
varumirke eller del av ett varumirke, men
kan inget gora nir ordet anvinds i sin ordi-
nadra funktion: ”Vi producerar bara abso-
lut rott rodvin”.

Att tdnka pd dr att ord pa engelska nor-
malt anses forstds av svenskar och dirmed
paverkas inneborden av engelska ord fra-
gan om deras sirskiljningsformaga. Nar
det giller betydelsen av marken pa andra
sprak paverkar de mer sillan sarskiljnings-
formégan.

Varumirket PEAUDOUCE ansigs forst
beskrivande for hudvardsprodukter, tvitt-
medel m.m. P4 franska betyder ”peau”
hud och ”douce” mjuk och len. Arendet
overklagades och till slut kom Regerings-
ratten fram till att PEAUDOUCE var regist-
rerbart eftersom det dr sa fa svenskar som
forstar franska.

Samtidigt har svenska Ellos nekats
registrering av ELLOS som EG-varumirke
for kldder och skor pga att ellos pa span-
ska betyder “dom” specificerat till min.
Alltsa tolkades varumirket som att kli-
derna och skorna ir till for man. ELLOS var
dock registrerbart for tjansten postorder-
forsdljning.

Att tanka pd dr att i de fall dd orden med
nod och nippe klarar kraven pad séirskilj-
ningsformdga sd kan mdrkesinnebavaren
inte hdvda ndgot storre skyddsomfing.
Skyddet blir snarare att betrakia som eit
skydd gentemot endast identiska mdrken.

Dessutom okar risken for snyltning och
narliggande mdrken, vilket i sin tur inne-
bdr att man fdr sitta av en stridskassa
for tvister om man vill undvika att andra
paverkar ens varumdrkesbyggande.

Tips och "tricks”

Spréakfel ar inte ndgot man normalt ser som
en fordel, sa ar emellertid fallet nir det gal-
ler varumirken. Savil sprakliga fel som
nykonstruktioner kan nimligen gora att
varumirken som i mycket dr beskrivande
anda anses ha sirskiljningsformaga efter-
som de sannolikt ar ldtta att identifiera och
komma ihag f6r konsumenterna.

Ett exempel dr att zoxx har registrerats
for strumpor och skor, trots att det utta-
las ”socks” och alltsd fonetiskt dr beskri-
vande.

Varumirket PAMPERS BABY-DRY har av
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EG-domstolen ansetts registrerbart dven
om det anger produkternas, blojor, funk-
tion. Ordkombinationen BABY-DRY dr
namligen en ”lexikalisk uppfinning”, allts&
ett pahittat ord som ger ordet dess sarskilj-
ningsformaga. Numera dr dock praxis lite
strangare, men att sitta samman tva rela-
tivt beskrivande ord som dérigenom kan
skapa en udda kombination &r ett tricks
for att uppna sarskiljningsforméga.

Att komma ifrdn det direkt beskrivande
sa att det blir mer suggestivt, alltsd anty-
dande, ir ett annat nirbesliktat knep. Ett
exempel var nir Postens varumirke B1z-
PAK ansdgs mer suggestivt dn beskrivande
for post — och transporttjanster, och dar-
med registrerbart.

Ett annat satt att 3 ett i mycket beskri-
vande varumirke registrerat ar att ha
ndgon del i market som har sarskiljnings-
forméga i sig. Da kan man n4 registrerbar-
het, men de beskrivande delar ingér inte i
ensamritten. I otydliga fall fir man accep-
tera en s.k. disclaimer for de beskrivande
delarna.

Slutligen finns ett knep som giller alla
typer av varumarken, namligen att visa att
market trots dess ursprungliga bristande
sarskiljningsformdga har anvints i sddan
utstrdckning att det har erhillit sarskilj-
ningsférmaga i marknadens 6gon.

Att tinka pd dr att medan man bygger
upp sdrskiliningsformdgan i market sd har
man ingen ensamrdtt till mdrket. Dess-
utom krdvs det bevisning om att mdrket
har erbdllit sdrskiliningsformdga, vilket
kan kosta. Kraven pd bevisen brukar inte
vara sd hdrda, men galler det exempelvis
registrering av enskild firg eller andra
mdrken med mycket svag ursprunglig sdr-
skiljningsformdga, ja dd dr beviskraven
héga.

Odverstigliga hinder

Om det nu finns vissa riktlinjer foér nir
varumirken anses brista i sirskiljningsfor-
mdga, de anger art, egenskaper osv, som
man i vissa fall kan komma undan med
vissa “tricks” s finns det dessutom odver-
stigliga hinder.

e Officiella beteckningar som symboler
for Roda korset och FN, samt de svenska
riksvapnen, tre kronor och den kungliga
bygelkronan samt flaggan. Symboler som
pé annat sitt dn riksvapnen syftar pa den
svenska staten, sidsom ordkombinatio-
ner med RIKs-, kan inte registreras. Aven
om undantag finns som det registrerade
RIKSKUPONGER.

Aven om du ir hovleverantér sa far du

r|:--_,:', ||
a =‘-’.’fg,‘

A .Y

[ e
| ol |
s B




10

VARUMARKET 1.0

inte registrera varumarken dar Hovleve-
rantorssymbolen ingédr. Det kan noteras att
Svenska Ishockeyférbundet sedan linge
haft tillstdnd till sin anvindning av de tre
kronorna pé ishockeyspelarnas trojor.

e Vilseledande marken - Marken som pa
nagot sitt vilseleder kunderna om varorna
eller tjansterna. Det vanligaste ir vilsele-
danden om det geografiska ursprunget.
Mirket UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMIL-
LAS ansdg dock registrerbart eftersom 6,2
miljoners staden Comilla i Bangladesh inte
ansdgs vara sd kand hir att market kopplas
till orten och vilseleder om det geografiska
ursprunget for varor fran Spanien.

® Annat som strider mot lag och ordning
eller vicker forargelse. Ett exempel ar par-
fymvarumarket oPIUM som ansdgs forar-
gelsevickande och inte registrerbart pa 70-
talet. I det hir fallet var dock inte hindret
ooverstigligt. Efter en ny ansokan 1990
ansdgs OPIUM 1994 vara sd starkt inarbe-

tat att det pd parfymomradet ses mer som

ett varumdrke dn kopplas till narkotika.
Ytterligare ooverstigliga hinder aktuali-

seras i avsnittet om 3 D-varumarken nedan.

Saérskilda markestyper - namn

Personnamn dr fullt registrerbara, men det
krdvs sarskiljningsforméga vilket gor att
vanliga namn som Anders Svensson och
Camilla Larsson inte uppfyller kraven, vil-
ket ddaremot Carolina Kliift gor. Pekas en
viss kiand person ut sd har ju namnet onek-
ligen sarskiljningsforméaga.

Nir det galler namn skall ocksd ett irri-
terande hinder nidmnas, ndmligen slakt-
namnshindret, vilket inte alls existerar for
EG-varumirket. Man fir inte registrera
ett mirke som helt eller delvis (ett av flera
ord) bestdr av ett efternamn som bars hir
i landet, och din fantasi lir inte racka till
for att ens ana alla de namn som finns hir
ilandet.

Tank pd att du kan komma runt slikt-

Lotbergs har

fattsinlila

firgnyans,

registrerad ...

namnshindret genom att skapa samman-
hang dir namnkaraktiren i ordet drun-
knar eller dra isir eller ibop ord for att pd
sd vis fd bort namnfunktionen i méirket.

Sérskilda markestyper - 3D

En typ av varumairken vars betydelse, eller
snarare vetskapen om dess betydelse, 6kar
ar 3D-design, som dven kallas utstyrsel-
mirken. Det kan gilla bade forpacknings-
utformning och produktdesign.

Vid bedomningen av 3D-varumirken
skall man inte stilla hardare krav pa sar-
skiljningsformdga. EG-domstolen  har
emellertid slagit fast att man maste beakta
att konsumenterna inte dr vana vid att
betrakta och uppfatta 3D-design som
varumirken. Med denna utgdngspunkt
blir bedomningen de facto striangare, efter-
som det krivs lite mer uppseendevickande
3D-design, inte minst inom omraden dir
design sedan linge dr ett karnredskap.
sdsom inom parfym, for att konsumen-

... liksom

Kraft Foods

lilanyans
for Milka.
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maprkes

For 17:e dret, Nordens O e I I
storsta motesplats for
dig som arbetar med

varumdirken!
En av de allra basta varumarkeskonferenserna i Europa

17 januari 2008 och workshops 18 januari 2008 i Stockholm

Anmal dig pa www.ibceuroforum.se/vmd, info@ibceuroforum.se
fax: 08-587 662 40, tel: 08-587 662 20

Co-sponsor: | samarbete med: Utstallare:
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terna skall anses uppfatta designen som
mer 4n bara en dekor. Kravet har illustre-
rats sd har:

?Genomsnittskonsumenten  dr  nimli-
gen inte van vid att gora antaganden om
en varas ursprung pd grundval av varans
eller varuforpackningens form utan grafik
eller text, och det kan sdledes vara svdrare
att visa att ett sddant tredimensionellt
varumdrke har sdrskiliningsformdga dn
vad som dr fallet betrdffande ett ord- eller
figurmdrke [...]

Under dessa omstiandigheter dr det
endast varumdrken som i betydande mdn
avviker frdan normen eller fran vad som dr
sedvanligt i branschen [...] som inte skall
anses sakna sdrskiliningsformdga [...]”.

En trefirgad tandkrim i 3D har nekats
registrering eftersom de randiga tand-
kramerna endast ansdgs “representera en
naturlig och forutsebar produktutform-
ning pd det aktuella varuomrddet”. Ran-
digheten uppfattades alltsd inte som ett
kannetecken for ett visst ursprung.

For 3p-design finns dven ndgra specifika
ooverstigliga hinder. Det dr att designen
inte far ha:

e en form som uteslutande beror pa

varans art

en tekniskt nodvandig form, som det

trekantiga rakhuvudet med tre rak-

knivar hos Phillips rakapparater och

Legos grundklots

e en form som ger varan ett betydande
varde

Tank pa ait det finns en alternativ
skyddsform for design — designsskyddet.
Nackdelen dr forstds att det ricker i maxi-

”...de randiga tandkramerna endast ansags ’'re-
presentera en naturlig och férutsebar produkt-
utformning pa det aktuella varuomradet’.”

malt 25 dr, medan varumdrkesskyddet dr
odndligt.

Sarskilda markestyper - firg

Registrering av kombinationer av firger
ger inte upphov till ndgra sirskilda over-
vaganden, det gor emellertid registreringar
av enstaka firger.

Fragan som direkt uppkommer da en
enda firg skall bedomas ir om det inte
finns ett hogst motiverat frihdllningsbehov
for farger?

I praktiken sd har inget fargmarke, ingen
enstaka farg, ansetts ha sirskiljningsfor-
madga i sig, vare sig hdr i landet eller som
EG-varumirke. De som ir registrerade har
blivit det forst efter en omfattande anvind-
ning och bevisning om det till registrerings-
myndigheten. Nagra av de farger som har
lyckats ar Milkas lila nyans for choklad som
ir ett registrerat EG-varumirke. Aven hir i
landet dr lila uppenbarligen lampligast.
Lofbergs har fatt sin lila firgnyans, pms
26713, registrerad. Det faktum att firgen
har anvints i 8o 4r och marknadsforts hirt,
samt en marknadsundersokning rickte
som bevisning. Undersokningen gjordes via
telefon sa den gillde inte fargnyansen i sig,
utan ordet ”lila”, vilket 57 procent kopp-
lade till Lofbergs eller till kaffe.

Aven nir det giller firger aktualiseras
resonemanget som tas upp ovan nir det
giller hur 3D-design uppfattas av kon-
sumenterna. De dr niamligen inte heller
vana vid att betrakta firger pa varor och
forpackningar eller i samband med mark-
nadsforing som varumirken i sig.

Kraven ar uppfyllda, men...

Om man nu lyckas fa fram ett varu-

Annons

Har du skyddat ditt varumarke?

STOCKHOLM, +46-(0)8-59 88 72 00
GOTEBORG, +46-(0)31-725 81 00
MALMO, +46-(0)40-690 54 00
KOPENHAMN, +45-33-97 00 70
MUNCHEN, +49-(0)89-538 860 910

ALBIHNS

International IP & Law Offices
www.albihns.se

mirke som har sarskiljningsformaga och
alltsd kan fungera som varumairke, ja da
giller detatt marketinte dr forvaxlingsbart
med tidigare rittigheter som varumairken,
firmor (foretagsnamn), upphovsrittsligt
skyddat material osv.

Det ér alltsd samma hinder som blir
aktuellt vid tvister om varumirkesintrang,
namligen ndr tvd varumirken, eller ett
varumirke och en firma ir forvixlings-
bara.

Har skall bara bedomningskriterierna
namnas lite kort.

Det ar en helhetsbedomning som gors.
En visentlig del i denna ar produktregeln,
som innebdr att ju mindre lika produkter,

CHECKLISTA

Checklista for ansokan om registrering av

varumarke:

— Formella krav som adress, méarkesinne-
havare m m.

— Kan market aterges grafiskt?

— Har market sérskiljningsformaga for de
varor eller tjanster det skall anvéandas? Dvs
det framgar inte av mérket:

art-vilken vara eller tjanst det &r.
beskaffenhet - vad varan eller tjanster
bestar av

mangd

anvandning - hur varan eller tjanst
anvands.

.

pris.

geografiskt ursprung

tiden for framstéliningen av varan eller
tjansten

det nagra absoluta hinder?

iknar market nagon officiell beteckning?
Ar market vilseledande?

Strider market mot lag och ordning eller
vacker forargelse?

— Finns det nagra relativa hinder, alltsa att
det finns forvaxlingsrisk mellan mitt marke
och nagon annans skyddade rattigheter, sa
att jag méste ordna med ett medgivande?

* Andras namn eller portratt.

* Andras upphovsréttligt skyddade verk
eller egenartade titlar, bilder osv

* Andras skyddade design/ménster.

* Andras skyddade varumérken, inkl
EG-varumarken, eller firmor som ar
forvaxlingsbara med mitt marke, galler
béde ansékningar, registreringar och
inarbetade kannetecken.

* Harjag sett méarket forut och nu vill
registrera det for samma varor som jag
har sett market pa =éarjagiond tro?
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desto mer lika kan varumarkena vara och
vice versa.

Utgangspunkten i ovrigt ar att det som
ar relevant dr hur en “skdligen uppmdrk-
sam och upplyst genomsnittskonsument”
uppfattar varumairkena. Eftersom man
inte kan garantera att genomsnittskon-
sumenten alltid har mojlighet att jamfora
tvd varumirken bredvid varandra, skall
inte heller forviaxlingsrisken bedomas vid
en direkt jimforelse, utan det ar den blek-
nande minnesbilden av de tvd varumir-
kena som skall jamforas.

Det ir hur mirkena framstar visuellt,
fonetiskt och begreppsmissigt som skall
jamforas.

Virt att begrunda ar ocksd det fak-
tum att varumirken som har en stark
ursprunglig sdrskiljningsformaga ges ett
bredare skyddsomfing i jimforelsen med
andra, dn vad varumirken med délig sir-
skiljningsformaga ges.

Man kan gora en egen kontroll av vad
som finns registrerat och sokt i de tre
registreringssystemen i deras webbdataba-
ser. Ett problem ir att lyckas soka pa alla
alternativ som skulle kunna innebira hin-
der. En kontroll i dessa databaser ger i alla
fall en 6verblick om det varumarke man
har skapat verkar vara originellt eller om
det finns miangder av det.

Det enklaste sittet att hitta databaserna
ar att gd in pd www.prv.se och anvinda
verkets snabbliankar pd varumarkessidan.

Inarbetning - en sista utvdg

En visentlig detalj, mest for dem som har
slarvat och inte registrerat sitt marke, ar
inarbetningsskyddet.

Om varumirket har genom anvindning
skapat sig en plats pd marknaden och upp-
fattas som ett varumirke s erbjuds ett
skydd, inarbetningskyddet. Det skall dock

ses som en nodlosning eftersom det staller
stora och ibland kostsamma krav pa bevis-
ning om man vill hdvda sin ensamratt mot
ndgon annan. Det ir bdde billigare och
enklare att kunna peka pa en registrering
ndr man vill hivda sin ensamritt.

DESIGNSKYDD
- Ny och sérpraglad design skyddas

Slutligen lite kort om designskyddet.
Designsskyddet benimns dven monster-
skydd och den svenska designskyddsla-
gen heter Monsterskyddslagen. Begreppet
formgivningsskydd anvinds framst inom
EG-designskyddet.

Designskyddet stora nackdel i forhal-
lande till varumirken ir att det maximalt
giller i 25 4r, medan varumirkesskyddet
ar odndligt sd lange registreringen fornyas.
En fordel med designskyddet dr att kraven
ar lagre stillda for skydd, har stills ju inga
krav pa att designen skall uppfattas som
ett varumarke.

Istillet for sarskiljningsformaga ar kra-
vet pd design att den dr ny och det bedomt
utifrdn om en fackman i sin verksamhet
skulle ha stott pd designen tidigare. Vid
bedémningen av nyhet dr det avgorande
om designen skiljer sig fran tidigare design
iallt utom ovisentliga detaljer.

Det finns dven en s k grace period, vilket
innebdr att om man ansoker om registre-
ring inom ett ar frén det man forst visade
upp designen si riknas den fortfarande
som ny i sig.

Darutover skall en design vara sarprag-
lad. Med detta menas att helhetsintrycket
av designen skiljer sig fran helhetsin-
trycket fran tidigare design, och det vid
bedomning av en kunnig anvindare. Hur
en genomsnittskonsument uppfattar desig-
nen ir alltsd inte relevant.

Nir skillnaden bedoms skall man ta

hénsyn till variationsutrymmet som finns
for de aktuella produkterna. Ar utrymmet
litet krdavs mindre skillnad och vice versa.

Slutligen finns en mojlighet for skydd
utan registrering. Det ar genom EG-design-
skyddet som man erbjuds ett tredrigt skydd
efter att designen visades for forsta gingen
utan registrering. Tanken bakom ir att
man skall erbjuda modeprodukter med
hogst begransad livslingd ett designskydd.
Skyddet blir precis som varumarkesrit-
tens inarbetningsskydd aktuellt forst vid
en tvist.

Granskning i PRV vs OHIM

Nir det géller varumirken granskar PRV
annu si linge ansokningarna mot befint-
liga rattigheter, ndgot som inte gors vid
OHIM. Som varumirkesinnehavare har
man alltsd ingen hjédlp av OHIM, utan man
far bevaka sjilv om det dyker upp forvix-
lingsbara ansokningar/registreringar och
da invinda mot registreringen.

Nir det géller design granskas nyansok-
ningar inte mot tidigare rittigheter vare sig
vid PRv eller oHIM.

Exempel

For en storre genomgdng av exempel pa
bedémningar se BrandNews 6/07, om
beslut i EG-varumirkesirenden.
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Ny PRV-gemensam
kundtjanst
08-782 28 00

PRV

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET
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BrandNews fick en intervju med Magnus Ahl-
gren, avdelningsjurist vid Patent- och registre-
ringsverkets (PRv) Design- och varumairkesav-
delning i Soderhamn. Vad titeln inte fullt ut visar,
ar att Ahlgren har det samlade ansvaret for juri-
diken vid avdelningen, lds mer i sdrskild ruta.
Skalet till att vi har kontaktat Ahlgren ar forstas
att vi vill fa lite direkta eller indirekta tips for den
som soker varumirke eller designskydd. Hur
skall man tinka niar man soker varumarke och
hur stor chans har man om man far ett nej och
vill overklaga?

Aven om statistik for hur manga varumirkesansékningar som
kommer in arligen till Prv finns tillgdnglig, fick Ahlgren en inle-
dande friga om detta samt hur stor andel som de nekar registre-
ringar, och svaret blev intressant.

”Det varierar frin ar till 4, men i ar riknar vi med att f4 in 6ver
11 0ooo ansokningar. Det dr det hogsta antalet sedan 2001.”

Vad ar skalet till denna uppgang?
- Konjunkturcykeln. Antalet ans6kningar paverkas av konjunk-
turen vilket vi bla sig nir konjunkturen svingde neddt forra
gangen. Fyra manader innan svingningen blev tydlig for alla sag
vien klar nedgdng hos oss.

Ett annat skal som Ahlgren lyfter fram dr PRv:s elektroniska
hjdlpmedel for ansokningar. ”Det gor det enklare att ansoka.”

intervju

“...germaninen
ansOkan med en
generisk benimning,
da gar ansokan
inteigenom.”

Hur stor andel av dessa ansdkningar sager ni nej till?
—Enligt statistiken fram t o m 2004 sdger vi ja till registrering av 73
procent av varumarkesansokningarna: alltsa fir 27 procent ne;j.
—Tittar man narmare kan man se att vi i sjilva verket bara
nekar mellan § och 10 procent av ansokningarna. Resterande
ansokningar, som inte leder till registrering, dr sddan som dter-
kallas eller 6verges. Det ar vanligt att de stora foretagen och de
som soks med ombud &terkallas nir de inte vill driva ansokan
vidare, medan sokanden av mindre storlek och enskilda personer
ofta bara liter ansokan vara.

Hur manga av de ansdkningar som ni inledningsvis sager nej till blir
till slut registrerade anda?

— Prv skriver foreliggande om hinder i ca 40 procent av ansok-
ningarna. Det handlar dd om alla typer av hinder, formella, bris-
tande sarskiljningsformdga, forvaxlingsbarhet med dldre rattig-
heter m.m. I ca 1/3 av de drenden dar prv skickat forelaggande
avhjilps hindren sa att mirket kan registreras.

Vad &r det vanligaste hindret hos de marken ni sager nej till = bris-
tande sarskiljningsférmaga hos de sdkta varumarkena eller att det
finns hinder bland befintliga rattigheter?

— Nir det giller de nationella ansokningarna ar det bristande
sdrskiljningsformaga i 50 procent av fallen, aven om det vissa ar
kan gilla i 75 procent av fallen. De internationella ansékning-
arna har generellt bittre sarskiljningsformaga, men sa har de ju
redan granskats en gdng innan vi fir dem.

Hur stor andel av hindren handlar om firmor?
- Kan inte sdga detta, men vi vet att relativa hinder tas upp i
mellan hilften och 2/3 av de skickade foreliggandena.

Viken typ av hinder &r svarast att ta sig forbi?

—Det dr svért att svara pa kategoriskt. Men ger man in en anso-
kan med en generisk benimning d& gér ansokan inte igenom.
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VARUMARKET 1.0 Intervju

AVDELNINGSJURIST

Titeln som Magnus Ahlgren har &r inte illus-
trativ for funktionen. | praktiken har han som
avdelningsjurist ett évergripande ansvar for
juridiken vid avdelningen och ar avdelnings-
chefens hogra hand i alla fragor med juridisk
anknytning. Han arbetar ocksa med externa
kontakter pa nationell och internationell niva;
mot Nérings- och Justitiedepartementet,
infér WIPO och i olika EU-organ.

Det har var for 6vrigt mer eller mindre sista
chansen att fa intervjua Ahlgren i hans nuva-
rande funktion under nagra ar framéver. Den
2 januari 2008 paborjar han en tva- eller
trearig utbytestjanstgoring vid OHIM som
Seconded National Expert.

PRV kommer att tillsatta en vikare under
Ahlgrens utbytestjanstgoring.

Hur vanligt ar det att den s6kande dnda kom-
mer forbi hinder som dyker upp?

—Nir det giller hinder p g a att det sokta
market ar forviaxlingsbart med befintliga
rattigheter fir vi fortfarande in ganska
maénga medgivanden.

Vilka "knep” ger sokande storst chans till
framgang vid olika typer av hinder?

— Medgivande ar givetvis ett sorts knep,
annars gar det inte att ge tips om olika
knep. Det bista ar att ha gjort sékningar
innan man lamnar in ansoékan sd att man
inte blir férvdnad 6ver de hinder som
dyker upp.

— Ar man fundersam 6ver grinser gen-
temot tidigare rattigheter kan det vara en
mojlighet att stryka klasser ur ansékan for
att komma forbi hinder.

Ett av flera skdl som anférs av dem som vill
att ni inte langre skall granska varumarkes-
ansokningarna mot befintliga rattigheter, ar
att ndr man later markesinnehavarna sjélva
agera vid behov sa blir det bara de kommersi-
ellt relevanta hindren som dyker upp. Under-
forstatt ar ju da att ni i er materiella gransk-
ning far fram manga hinder som ar irrelevanta
ur marknadsmassiga aspekter. Hur ser du pa
det?

— Det dr en politisk fraga dir vi far
instruktioner fran lagstiftarna hur vi skall
gora.

Moter ni forstaelse fran dem som far nej pa
sina ansdkningar?

— Som regel far vi faktiskt det. Det finns
forstds dven de som inte kan acceptera

besluten och tom har vant sig hit for att
de vill ha tillbaka ansokningsavgiften. De
tror att vi bara dr en uppdragstagare som
genomfor de uppdrag vi far in och inte en
granskande myndighet. Vi tar betalt for en
provning och de flesta accepterar det.

Bara femton procent av bedom-
ningarna dndras

Hur stor andel av era beslut att neka registre-
ring 6verklagas?

- De senaste aren har siffran legat pa 8-
10%.

Hur stor andel av o6verklagande besluten
leder till att ni far andra er?

— Under 2006 bifoll PBR 32 procent av
overklagandena.

- Ar det da oftast pga att PBR andrar er
bedémning eller dr det av andra skdl som
PBR andrar ert nekande beslut?

- Av de 6verklaganden som bifélls 2006
kom dndringsbeslutet i hilften av fallen
efter att sokanden hade begransat anso-
kan, gdtt med pé en disclaimer eller skaf-
fat medgivanden. I den andra hilften av
fallen har PBR tagit beslut pad samma for-

Sweden IP Firm of the Year - 2007

RydinCarlsten Advokatbyra har av den ansedda tidskriften Managing Intellectual
Property utsetts till arets immaterialrattsbyra i Sverige. Kontakta girna oss for mer
information om vara tjanster.

Tel: 08-463 39 00 | www.rydincarlsten.se
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LITE FAKTA

Design- och varumarkesavdelningen har

» ca b0 handlaggare av varumérkesansok-
ningar varav knappt 10 jurister

* 3-4 handlaggare av designansokningar. Tva
jurister arbetar med design pa deltid, sam-
manlagt mindre &n en halvtidstjanst.

Handldggningstid i snitt fran ansdkan till
registrering:

VARUMARKE

- En elektronisk ansokan blir idag registrerad
efter 7-9 veckor om det inte finns nagra hinder
mot registreringen.

- Den genomsnittliga handlaggningstiden for
alla drenden var under 2006 fem manader .

DESIGN

- Forsta granskningsbesked ges idag efter ca
14 veckor.

- Snittiden for registrering var under 2006 fyra
ménader.

utsittningar som vi gjorde och gjort andra
bedomningar dn vad vi gjorde. Vi fick
alltsd dndra ossi 15 procent av de 6verkla-
gade fallen.

Ahlgren berattar sedan vidare om hur detta
kan variera en del nir det blir forandringar
1 praxis, som nir EG-domstolen kom med
BABY-DRY-domen och senare modifierade
den instillningen till ihopskrivna beskri-
vande ord genom domarna om DOUBLE-
MINT, BIOMILD och POSTKANTOOR. De
marken som da redan har bedomts enligt
tidigare praxis av PRv, dndras av PBR i
enlighet med det nya. Andra exempel pd
detta var nir bedomningen av treteckens-
mirken och tviteckensmirken dndrades.

EG-varumarket som alternativ

Vilken betydelse har EG-varumarket och de
bedémningar som gérs i Alicante (OHIM) och
i Luxemburg (EG-domstolen) kring dessa fér
ert granskningsarbete?

—Vihar ett samarbete inom medlemslin-
derna dir representanter for de nationella
patentverken och oHIM traffas en gdng per
ar. Dir diskuterar vi bl a praxisfragor.

— Det finns ju inget krav pd att alla skall
gora samma bedémning i det enskilda fal-
let, men vi tittar pd avgoranden fran andra
lander. Det dr bara EG-domstolen som ar
prejudikatinstans.

— Det dr 4nda intressant att se hur man
har bedomt olika situationer och nya fore-
teelser i andra linder. Bedomningarna
paverkas av bla sprikliga och kulturella
faktorer som gor att det skiljer sig 4t mel-
lan linderna.

Nar ni har nekat registrering, vander sig da
s6kandena till OHIM och séker EG-varumér-
kesregistrering istallet?

— Jag tror inte att kan man siga det. En
sund sokande viljer det lampligaste syste-
met fore inlamningen.

Har du inte nagra exempel pa dar ni har nekat
registrering och sedan sett varumarket god-
kannas vid OHIM?

— Jag har inga exempel, men jag har sett
att sddant har hant. Darmed inte sagt att de
har haft EG-varumirket som andrahands-
val. En del storforetag soker bade hir natio-
nellt och vid oHIM redan frin borjan.

Skillnader svenskt och EG

P4 frigan om det finns det ndgot/nigra
speciella omrdde/n dir de tvd systemen
krockar och varumirkesansokningarna

1.0 Intervju

bedoms olika, blir Ahlgrens svar forstés
det vintade: ”Det idr sliktnamnshindret
som finns hir, men inte for EG-varumairket.
1 6vrigt finns inga stora skillnader.”

Ahlgren fortsitter med noteringen att de
skillnader som ibland dyker upp, beror pa
praxisiandringar som medfor att exempel-
vis oHIM ibland kan ligga fore i de férand-
rade bedémningarna.

Ligger ni inte fore ibland sa att ni forsdker
driva pa en praxisdndring genom att ta ett
beslutiny riktning?

— Ibland har vi forsokt det for att PBR
sedan skall f4 titta pa det och forhoppnings-
vis hilla med. Nagon gang med bra resultat
iandra fall med mindre bra resultat.

Hur far man bort olikheterna mellan syste-
men?

— Med lagstiftning eller genom att EG-
domstolen klargor en frdga. Det finns
omraden dir EG-domstolen inte har haft
ndgot mal uppe, och dirmed inte slagit fast
riktlinjer for bedomningen. Ett sddant dr
varumarke for likemedel. I en del linder,
som har i Sverige, dr bedémningen av om
tvd likemedelsmirken ir forvixlingsbara
strang, medan OHIM inte ser mer strangt
pd lakemedelsmiarken. Har skulle EG-dom-
stolen kunna jamna ut bedomningarna.

Hur ser det ut om fem respektive 15 ar. Kom-
mer vi fortfarande att séka nationella regist-
reringar eller kommer EG-varumarket att ta
over?

—Det beror pa hur attraktiva vi kommer
att vara och om Sverige ar aktuellt som en
marknad dir det finns anledning att skaffa
ensamritt. Det dr ocksd politiska avgoran-
den som styr, hur politikerna kommer att
vilja att vi skall serva ndringslivet.

Vanliga misstag

Vilka ar de vanligaste misstagen som sékan-
dena gor nar de lamnar in varumarkesansok-
ningar och hur frekventa ar de?

—Nu har viju det elektroniska hjalpmed-
let, s& misstagen har blivit relativt fi. Dess-
utom far var kundtjinst mdnga samtal.

— Ett vanligt misstag dr emellertid att
sokanden har valt ett beskrivande ord som
varumirke. Sokanden har alltsd inte tagit
reda pd kraven for registrering.

Forr var ju betalningarna ett problem, alltsa
dar ansoékningar ldmnades in men aldrig
betalades.

- Eftersom 65-70 procent av ansok-
ningar ges in elektroniskt och det inte gar
att skicka in en sddan utan att ange betal-
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ningsuppgifter, finns det inget betalnings-
problem idag. Redan sedan ar 2000 hade
andringen med korta frister for betalning
medfort att firre kranglade med betal-
ningen.

Syns de i statistiken?
—Ja, dven de som inte betalas syns som
ingivna i statistiken.

Ar det skillnad pa dem som soker sjilva, allt
fran enskilda personer till féretag, och varu-
maéarkesombud?

- Det dr mer sillan som det finns uppen-
bara brister i de ans6kningar som limnas
in genom ombud.

Man kan gora *fel” pa olika satt, dels fel pa sa
satt att det paverkar era bedémningar, dels fel
pa sa vis att man inskranker det skydd man
far pa ett onodigt satt. Hander det att ni hjal-
per sbkanden dar de har gjort formellt ratt,
men praktiskt helt fel?

— Vi assisterar sokandena sa att vi far
klart for oss vad de vill. Det kan handla om
att det kommer in en pappersansokan och
det dr otydligt vilket varumirke ansékan
avser. Det kan vara bifogat en hel serie med
tio bilder och vi behover veta om det dr en
eller tio ansokningar. Vid dessa tillfillen
l6ser vid det genom att kontakta sokanden
via telefon eller mail.

Som jag sa tidigare far ocksd var kund-
tjanst minga samtal, frigorna giller da
ofta vad som skall finnas med i ansokan.
Det har blivit littare att ansoka om regist-
rering av varumdrken, vilket gor att fler
soker men ocksa att fler vill friga.

Inlamning via PRV:s webbplats

Har felen minskat drastiskt genom inférandet
av elektronisk inlamning med den interaktiva
blanketten?

— Ja, absolut. Att ange ratt varu- och
tjansteklass dr vildigt mycket lattare med
den elektroniska ansékningen.

Gar det att ta den mojligheten ytterligare
nagra steg?

— Det ar ingenting vi arbetar med nu. Vi
har diskuterat om att kunna fornya elek-
troniskt, men vi avvaktar den kommande
lagstiftningen si att vi kan anpassa en
sddan funktion till ritt regler frin borjan.

— Diremot kommer vi att under 2008
arbeta for att skapa ett verktyg for ingi-
vande av designansokningar. oHIM har
denna mojlighet.

— Genom att e-legitimation de senaste
dren har etablerats och minga anvinder
den gentemot myndigheter och banker,
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underlittar det generellt for myndigheter
att tillhandahalla ett brett spektrum av e-
tjdnster.

Anvander i stort sett alla idag elektronisk
inlamning?

— Som jag namnde ar det drygt 2/3 eller
70 procent av ansokningarna som kommer
in elektroniskt.

Hur ser 6kningen ut?

— Vi kom snabbt upp i en 50 procentig
inlimning, sedan har det gdtt ldngsam-
mare upp till 7o procent.

Har denna majlighet rent av 6kat anséknings-
frekvensen fran enskilda personer?

— Vi har inte gjort ndgon analys av det.
Men tillgangligheten har ju okat s det ar
mycket mojligt.

Hur ser andelen ansékningar for ovrigt ut:
privatpersoner vs foéretag och utlandsk vs
svenskt? Och om man ser pa nagra ars sikt
tillbaka i tiden, hur sag det ut da?

— Det vi har sett 6ver tiden dr att ande-
len utlindska bolag minskar kraftigt sedan
1996 och inforandet av EG-varumirket
och internationell registreringen enligt
Madridsystemet. Nu ar andelen utlindska
sokande nere i knappt tio procent.

— Ser man pa svenska sokande star juri-
diska personer [bolag och organisationer]
for cirka 70 procent av ansokningarna.
Kommuner, landsting och stiftelser stir
for 1o procent medan enskilda personer
[inklusive enskilda firmor] stér for 20 pro-
cent av ansokningarna.

Ni har olika handlaggningstid for elektroniskt
inlamnade anso6kningar och ansokningar per
post. Méter ni férstaelse fér detta?

— Ja, det méste jag siga. Det var lite
hojda 6gonbryn fran borjan nar vi infor-
merade Niringsdepartementet om detta,
men inte nu. Det dr logiskt att de som vil-
jer ett lingsammare spdr far langsammare
handliggning.

Far ni reaktioner kring kostnaderna fér ansok-
ningar?

- Inte mer 4n att en del reagerar 6ver att
det kostar s4 lite.

Vilja klass

En standig fraga ar klassning. Man vill ha ett
sa brett skydd som majligt till sa lagt pris som
mojligt. Har du nagra tips pa hur man skall
gora?

— Jag rekommenderar inte att man skall
tanka pd att man skall ha sa brett skydd

Intervju

som mojligt, utan skydd for det man beho-
ver. ”Vad behover jag idag?” och ”Hur
kommer verksamheten att utvecklas pd
fem &rs sikt?”

Det har varit lite olika med era krav pa preci-
sering av klasser, om det har rackt att ange
klassrubrik eller om man maste precisera
vidare i detal;j.

- Idag godtar vi klassrubriken som pre-
cisering. Man madste dock vara medveten
om att detta inte per automatik ger skydd
for alla produkter i hela klassen. Valet av
klasser och preciseringsgrad kan ocksa
péaverka markets sdrskiljningsformaga och
dirmed registrerbarheten.

Forstar de som séker skydd vikten av att ange
varor och tjanster? Ar det vanligt att ni maste
guidaiden delen?

- Det finns informationsmaterial pa
webbplatsen, men det dr samtidigt en del
dar var kundtjanst far svara pd manga fra-
gor. Det kan bli aktuellt med mer informa-
tion pa webben, ombuden vill nimligen
att vi lagger ut vira guidelines for klass-
ningen.

— Ddremot ir det inte aktuellt med att
man far skriva in varor och tjanster i fri-
text, som en del ombud vill gora.

— Nir det giller klassning 4r bade
sokande, ombud och vi betjinta av en
samverkan pd det hir omrddet. Vi méste ju
vara med nir det kommer nya foreteelser
som skall klassas.

Inviandning

Hur ser det ut med invandningar?

— Nir det giller svenska registreringar
fir vi in invdndningar mot cirka tre pro-
cent. Det dr farre invindningar mot regist-
reringar via Madridprotokollet, mindre an
en procent.

— 1 overvigande delen av fallen vill
invindaren hiva hela registreringen,
medan kanske 1o procent handlar om del-
hivning.

Vad ar det vanligast att man baserar en
invandning pa?

— Det dr att invindaren har en tidigare
forviaxlingsbar rittighet. Ndgon ging
ibland kan det handla om ond tro.

— I de fall den tidigare rittigheten ar en
firma ar det ofta tidigare samarbetspart-
ners som tvistar.

Har du nagot tips for invandare?

— Nir det giller ond tro kravs det skrift-
ligen dokumenterad ond tro for att vi skall
hiva en registrering, allts i praktiken ett
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avtal sa att det r alldeles uppenbart att registreringen ar gjord i
ond tro. Vi har ju inte som PBR mojligheten att ta in vittnesmal,
dven om kan héilla muntliga forhandlingar.

Design - pa nedatgaende

Designomradet skiljer sig fran varumarken pa flera satt, bl.a. pa att
ni dar tillampar en mycket begrédnsad granskning. Hur har omradet
utvecklat sig efter den férandringen?

— Antalet ans6kningar sjunker. I &r har vi hittills bara fatt in
700 ansokningar. For 7-8 ar sedan fick vi in tre ginger sd minga
designansokningar. Den neddtgdende trenden inleddes pa allvar
vid inférandet av EG-designskyddet.

— Jag tror ocksa att den borttagna granskningen har medfort
firre ansokningar. Inte minst de sma och medelstora foretagen
vill ha en granskning och hade vi bibehéllit granskningen sa hade
det varit en konkurrensfordel i forhillande till EG-designregistre-
ringarna.

Det skall sigas att svenska foretag lamnar in firre designan-
sokningar totalt sett, alltsd om man riaknar ihop svenska och EG-
designansokningar. Det dr en underlig utveckling om man jamfor
med varumarken dér registreringarna ar fler an nigonsin.

Vilken typ av design ar det man framst vill skydda?
— Mycket av det som skyddas dr bruksforemal, sidant som i
vissa fall 4ven kan patenteras.

Det maste vara fa ansokningar som inte leder fram till registrering?

Annons

LINDAHL

Specialisering [spesi‘alise:ring] — nyckelkompetens,
expertis och fokusering inom utvalda branscher och
afférsjuridiska kompetensomrdden pd Advokatfirman
Lindahl. Till exempel inom immaterialritt ddr ndgra
av vira starkaste omrdden ér radgivning kring upp-
hovsritt, varumirkesritt, IP-strategier, hantering av
varumérkesportfoljer, patentriitt mm. For kontakt och
fler framgangsrika affirer, se dven www.lindahl.se

Advokatfirman Lindahl
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— Valdigt fa, det dr ndgon enstaka procent av ansokningarna
som avslds.

Brister i hur designen presenteras

Vilka ar de vanligaste skalen till att ni nekar ansdkningar i de fa fall det
sker?

— Det vanligaste ar att designen inte dr riktigt dtergiven. Ett
sddant felaktigt sitt dr att man presenterar designen genom
exempelvis byggnadsritningar.

Valet av klass vid designansokningar kan forefalla mer komplicerat
an for varumarkesansoékningar. Har sékandena problem med klass-
ningen?

—Nej, inga storre problem. Informationen pa webbplatsen for-
enklar tydligen tillrackligt.

Vi kommer dterigen in pd att PRV kommer att se over mojlighe-
ten att infora elektronisk inlimning av designansokningar och
Ahlgren forklarar hur man hoppas pa att f effekten att ldttare nd
ut till smaforetagen och produktutvecklare. Han hoppas p4 reak-
tionen ”Ar det s& hir enkelt att soka!”, frin dessa designskapare
sd att de i storre utstrackning utnyttjar designskyddet.

Fainviandningar

Hur ser det ut med invandningar mot designregistreringarna?
— Vi far in vildigt f& inviandningar, mot cirka en procent av
registreringarna, alltsa cirka ro invandningar om dret.

Ni granskar inte en design och dess séarpragel i forhallande till annan
design sa ofta. Det finns inte heller ndgon omfattande svensk praxis
enligt de nya och EU-anpassade bedémningsreglerna. Skapar det
svarigheter nar ni val far invdndningar?

— Precis som pd varumirkessidan har vi praxismoten med
nationella patentverk och oHIM. Vi tar dven kontakt med patent-
verk i andra linder for att himta inspiration. Vi kinner oss dock
inte alls bundna av de bedémningar som gors i andra linder.

Utvecklingen

Som du namnde gar antalet svenska designansékningar stadigt
nedat sedan manga ar. Hur ser det ut om fem respektive 15 ar. Kom-
mer vi fortfarande s6ka nationella registreringar eller kommer EG-
design att ta 6ver?

— Jag hoppas pd ett trendbrott, exempelvis genom att det blir
lattare att ansoka om registrering av design via webbplatsen.

Har du nagra specifika tips for den som skall sdka designregistre-
ring?

- Forbered dig vil, fundera igenom vad du vill att skyddet ska
omfatta samt — se till att ge in bra bilder. Skyddet blir inte bittre
an dtergivningen pa bilderna!
|
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