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Identitet och likhet

- hur langt stracker sig skyddet for valkanda marken?

IIl: Marja Flick-Buijs © Stock.Xchng

VALETABLERAT OCH VALKANT

F& andra delar i varumdrkesratten har sddan tydlig koppling
mellan juridik och marknadsféring/mdrkesbyggande som
skyddet fér de mer viletablerade och valkanda varumdrkena.
Ndar sker egentligen en snylining pd mdrket, dess associations-
kraft och anseende? Nar kan man hdvda att ett varumdarke och
dess associationskraft urholkas eller spdds ui? | just de har
aktuella fallen fradgar vi oss - hur langt stréicker sig skyddet for
INTEL, PRINCE och TCO?

Av Christer Lofgren

Att man vill ha sitt varumarke skyddat mot
alltfor nirliggande varumirken ar sjalv-
klart. Mindre sjalvklart dr hur langt skyd-
det striacker sig.

Det forsta man far titta pd for att veta
hur ldngt skyddet stracker sig ar det skydd
som alla varumiarken som ar registrerade
eller inarbetade (bevismassigt krangligare).
Dessa varumirken skyddas ju mot andra
forvaxlingsbara varumirken. For att vara
forvaxlingsbara krivs att varumairkena,
forutom att de ar relativt lika, anvinds
for varor eller tjanster som ocksd ar rela-
tivt lika - allt enligt den s k produktregeln:
ju mer lika mirkena ir desto mindre pro-
duktlikhet krivs, och vice versa. Forst da
finns det risk for att kunder och andra i
omsattningskretsen verkligen forvixlar
varumirkena, eller dtminstone uppfattar
det som att de tvd varumarkena har samma
kommersiella ursprung.

Giller det inte ens liknande produkter
sa racker inte forvaxlingsreglerna till. Det
aterstdr da att se om snyltningsskyddet
som erbjuds i marknadsritten respektive

BRANDNEWS 8/2008

varumirkesrdtten kan hjilpa till. T det
foljande skall det bara handla om varu-
markesskyddet, och dé inte bara skyddet
mot snyltning utan skyddet mot att andras
mirken kan skada det kinda markets sir-
skiljningsformdga eller associationskraft/
anseende.

For dig som har ett viletablerat och vil-
kdnt varumirke kommer det exempel pa
hur ldngt skyddet stracker sig, var gransen
for varumarkesintrang gar och vilka krite-
rier som skall beaktas.

REGELN

Men forst skall det namnas att det finns tre
baskriterier som framgdr av lagtexten, se
dven sirskild ruta.
- Skyddet ges till varumarken som ar ”vil
ansedda”
- Skyddet ar mot att andra varumarken:
ar till forfang for eller
drar otillborlig fordel av
det vdl ansedda varumarket.

Det ar hur dessa tre baskriterier skall tol-
kas som denna artikel handlar om.

LAGTEXTEN

6 § Kannetecken anses férvaxlingshara
enligt denna lag endast om de avser varor av
samma eller liknande slag.
Foérvéaxlingsbarhet kan aven aberopas till for-
méan for ett kdnnetecken som ar val ansett

harilandet,

om anvandningen av ett annat liknande kan-
netecken skulle dra otillborlig fordel av eller
skulle vara till férfang for det vél ansedda
kannetecknets sarskiljningsformaga eller
anseende.

PAENGELSKA
| den officiella 6verséttningen av EG-direk-
tivet som styr skyddet fér de valetablerade

varumérkena anvands begreppet "has a
reputation’, vilket har blivit "val ansett” pa
svenska.
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INTEL

Datormarke vs telemarketingmarke

Det ganska stora brittiska féretaget CPM driver “call centers” och sysslar med

telemarketing och diverse kringtjcinster. Under 1997 |Gt CPM registrera varu-

mdrket INTELMARK i Storbritannien, och det fér marknadsféring- och telefon-

marknadsforingstjdnster.

Att ta med Intel, eller ndgot snarlike, i sitt
varumirke innebar dock att man far rakna
med att fd ett samtal frdn dem. Proces-
sorjitten Intel har tidigare visat prov pa
relativt aggressivt agerande nir det giller
att hélla rent runt sitt varumarke. Ett ur
langsiktiga varumarkesvardsaspekter sunt
agerande, sd linge man inte framstdr som
fjantig och pa sd vis padverkar markesinne-
héllet negativt.

NEJ | TVA INSTANSER

Navil, i det har fallet vinde sig Intel till
brittiska patentverket for att f& INTEL-
MARK-mirket hdvt, sex ar efter registre-
ringen av mirket.

Eftersom INTEL och INTELMARK giller
for skilda varor har Intel fitt luta sig mot
det skydd som finns fér de mer viletable-
rade och vilkianda varumarkena.

Det blev dock nej till hdvning i patent-
verket.

Intel 6verklagade, men inte heller i High
Court (tingsrattsniva) lyckades man f3 till
en hivning av INTELMARK.

“FOR TANKARNA TILL “

Intel gav emellertid inte upp, och nar mélet

hamnade i ndsta instans, Court of Appeal,
skickades malet till EG-domstolen for tolk-
ningshjalp.

"genomsnittskonsumentens
tankar fors till det aldre
varumarket [INTEL] nar
denne kommer i kontakt
med det yngre varumarket
[INTELMARK]"

Infor Court of Appeal betonade Intel att
det vidgade skyddet skall ge kinda marken
skydd mot urvattning och hivdade att:

”det dldre kdnda varumirket och det
yngre varumdrket liknar varandra i sddan
grad att omsittningskretsen far uppfatt-
ningen att det finns ett samband mellan
dem [...och att...] begreppet samband
innefattar varje slags mental association
mellan nimnda varumirken, och att det
saledes ar tillrackligt att det yngre varu-
mirket ”for tankarna till” det aldre varu-
mairket.”

Som stod for detta resonemang pekade
Intel pd EG-domstolens dom dir Adi-
das kdmpade for att stoppa PERFETTO-
traningsklider som hade tva streck lings
armar och ben. Las mer i BN 9/03.

“FOR | STORT SETT ALLA VAROR OCH
TJANSTER”

Intel tog darefter stod i cHEVY-domen frin
EG-domstolen och drev tesen att om det
aldre varumarket har mycket hog sarskilj-
ningsformaga och ar unikt sd skall det ges
ett mycket omfattande skydd, i stort sett
for alla varor och tjdnster sa linge omsatt-
ningskretsen uppfattar samband mellan
mirkena. Lis mer om CHEVY-domen i BN
10/99 d GM ville stoppa CHEVY som varu-
mirke pé tvittmedel med stod av det egna
bilvarumairket.

TANKARNA FORS TILL INTEL, RACKER DET?

Infor frigorna till EG-domstolen slog
Court of Appeal fast att INTEL ir ett unikt
varumirke, ordet ar pdhittat och det bety-
der ingenting, samt har inte anvints av
ndgon annan eller for ndgonting annat dn
varor och tjdnster fran Intel.

Till det kommer att mirket ar mycket
vil kidnt ("has a huge reputation”) i Stor-
britannien for datorer och datorrelaterade
produkter.

Den brittiska domstolen la till att den
anser att de tvd markena ar liknande, men
att “INTELMARK inte kan ge intryck av att
det finns ett affirsmissigt samband med
Intel Corporation.”

Den sista utgdngspunkten for Court of
Appeal var att Intels varor och tjinster inte
liknar de som INTELMARK dr registrerade
for.

Huvudfridgorna till EG-domstolen var
om kraven pa:

”ett samband” mellan de tvd varumar-
kena (enligt Adidas-domen) och

en otillborlig fordel eller forfang

var uppfyllda ndr som i detta fall det
drabbade varumirket, INTEL,

var mycket val kint for vissa varor och
tjdnster,

och dess varor och tjinster skiljer sig
eller visentligen skiljer sig frin de varor
och tjdnster som INTELMARK omfattar,

unikt i forhallande till alla varor och
tjdnster

och inte minst viktigt:

?genomsnittskonsumentens tankar fors
till det dldre varumirket [INTEL] nir denne
kommer i kontakt med det yngre varumar-
ket [INTELMARK] di det anvinds for de
tjanster som avses med detsamma”
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Det
na |

| grund och botten handlar IP-konsultens ar-
bete om att sékerstélla rattighetsinnehavarens
konkurrensférdelar. Men verkligheten innebar
ofta att en onddigt stor del av arbetstiden gar
at till administration och rent rutinarbete. Ett
rutinarbete som dessutom maste skotas med

ar ski

P-kor

extrem noggrannhet.
Och som kostar pengar.
En IP-konsult som samarbetar med Patrafee
kan fokusera till hundra procent pa sin egent-
liga uppgift — resten tar vi hand om. Vi har be-

Inad
sult och |

P-konsult

vakat och betalat avgifter for immaterialrattig-
heter i tre decennier, s vi kan lova att vi skoter
det sakert, effektivt och till en 1ag kostnad.
Och arligt talat kan vi nog ocksa lova att
IP-konsulterna inte sorjer sitt rutinarbete. Med
Patrafee som administrator far de ju tid att

vara just IP-konsulter, och ingenting annat.
Dar ligger skillnaden.

Rationell férnyelsehantering av Patent, Varumérken, Design & Doménnamn

PatraWin® — avancerad mjukvara fér intern hantering av immaterialréttigheter

% Patrafee

www.patrafee.com
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“DILUTION, WHITTLING AWAY OR BLURRING”
inledde

m EG-domstolen

med att pipeka att det
vidgade skyddet som erbjuds de mer kinda
varumarkena handlar sivil om dessa mar-
kens sirskiljningsformaga som renommé.
Domstolen delade in skyddet i tre delar,
som var och en for sig innebdr varumar-
kesintrang:

- sddant som innebar forfang for sarskilj-
ningsférmagan

- sddant som innebér forfing for renom-
méet

- sddant som innebir en otillborlig fordel
av sarskiljningsformagan eller renomméet.

"Dilution, whittling away
or blurring”

Domstolen fortsatte att beskriva vad som ar
till forfang for ett vilkiant varumarke. Det
handlar om att varumarket och dess associ-
ationskraft drabbas av “dilution, whittling
away or blurring”. Talande begrepp, som
dock blir mindre talande i den svenska 6ver-
sattningen av domen: “urvatining, utsudd-
ning eller uttunning”. En annan Oversatt-
ning skulle kunna lyda ”utspadning, vittrar
bort eller blir allt diffusare”

Domstolen gick vidare och illustrerade
effekterna av ”dilution” m.m., nimligen
att:

”anvandningen av det yngre varumarket
medfor en upplosning av det dldre varu-
markets identitet och dess inflytande 6ver
allminhetens medvetande [...och... ] inte
lingre vicker en omedelbar association
till de varor eller tjanster for vilka det ar
registrerat”.

Domstolen pekade pé att for att skyd-
det skall aktualiseras sd maste det finnas
sd mycket likhet mellan de tvd jimforda
varumirkena att omsittningskretsen “fdr
uppfattningen att det finns ett samband
mellan dem”, vilket domstolen slog fast i
cHEVY-fallet. Men, det racker inte med att
det finns ett samband!

OLIKA MALGRUPPER!

S4 fort varumirken skall bedomas maste
man ha utgdngspunkterna klara for sig. Cen-
tralt 4r d4 att man preciserar malgruppen,
eller som det kallas - omsattningskretsen.

"Anvandningen av det yngre
varumarket medfor en
uppldsning av det aldre
varumarkets identitet och dess
inflytande dver

allmanhetens medvetande”

Det sistnimnda, omsittningskretsen, 4r ett
brett begrepp dir alla som kommer i kontakt
med mirket riknas in, inte bara malgruppen for
marknadsforingen.

Det dr hur varumirkets omsittnings-
krets uppfattar varumirket som ar avgo-
rande savil for marknadsféraren som for
juristen.

Skall man bedéma tvd varumirken som
anvinds for samma varor eller tjanster blir
det normalt enkelt, de riktar sig ju dd mot
samma omsittningskrets.

Virre ar det nar varumarken riktar sig
mot olika primdra omsittningskretsar,
som ndr det giller det bredare skyddet for
de viletablerade varumirkena.

EG-domstolen forklarade att om varu-
mirkesinnehavaren hivdar att det varu-
mirke som innehavaren forsoker stoppa
medfor forfang for det viletablerade varu-
market sd ar det hur det viletablerade mir-
kets omsittningskrets uppfattar det hela.

Hivdar innehavaren diremot att det
nyare varumarket snyltar, alltsa drar otill-
borlig fordel av det valetablerade varu-
market, dd dr det avgorande hur det nya
varumirkets omsittningskrets uppfattar
situationen.

Och oavsett vilken omsittningskrets
som dr aktuell s dr det forstds den som
pastdr ndgot som skall bevisa det, alltsd
innehavaren av det viletablerade varu-
market.

Slutligen ir det ju ocksé s4 att det 4r hur
den normalt informerade och skiligen
uppmirksamme samt medvetne genom-
snittskonsumenten i omsittningskretsen
uppfattar situationen som &dr utgangs-
punkten.

GRADEN AV LIKHET, LIKHET,
SARSKILININGSFORMAGA OCH UNIKHET

S4 till svaret pd frigan frdn Court of
Appeal om nir det skall anses finnas ett
”samband” mellan varumarkena.
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EG-domstolen konstaterade i vanlig
ordning att man madste gora en helhetsbe-
domning utifrdn alla relevanta fakta i det
enskilda fallet, samt lyfte fram ndgra kri-
terier.

- Graden av markeslikhet, sjalvfallet ar
det sannolikare att omsattningskretsen ser
ett ssmband ju mer lika varandra miarkena
ar. Men inte ens om mirkena dr identiska
racker det for att man skall kunna sli fast
att det finns ett samband.

- Likheten mellan varorna/tjansterna.
Har varorna/tjansterna helt olika omsatt-
ningskretsar och det dr mojligt att deras
vigar inte korsas, ja dd minskar ju sanno-
likheten for att ndgon skall se ett samband
mellan varumirkena. Likasd dr det min-
dre risk for att ndgon ser ett samband om
varorna/tjansterna dr visenskilda, 4ven om
omsittningskretsarna gér in i varandra.

EG-domstolens tips ar att se till i hur hog
grad det viletablerade varumarket dr kant
utanfor sin omsittningskrets.

- Graden av sirskiljningsférmaga/unik-
het hos det viletablerade varumirket.
Mirkets sirskiljningsformdga, ursprung-
liga eller genom omfattande anvindning
forvarvade, ar visentligt for bedomningen
om det finns ett samband mellan mirkena.
Juhogre sarskiljningsformdaga, desto storre
?dr sannolikbeten for att omsdtiningskret-
sens tankar fors till” det viletablerade
market nir de stoter pd det nyare market.

Ar mirket unikt, som INTEL, s 4r dess
sarskiljningsformaga forstds dn storre. EG-
domstolen papekade att det ”Med hansyn
till detta dr det limpligt att vid beaktandet
av graden av sdrskiljningsformdga utreda
bhuruvida det dldre varumdrket dr unikt
eller visentligen unikt.”

Svaret pd ”sambands”-frigan blev dar-
for att det faktum att mirket dr mycket
vilkadnt, varor/tjanster skiljer sig 4t samt
att det viletablerade market ar unikt inte
i sig racker for att det skall anses finnas ett
”samband”. Daremot noterar EG-domsto-
len sjdlvklart att om tankarna hos den som
ser INTELMARK gar till INTEL-mairket, vilket
Court of Appeal hade med som sin fjarde
utgangspunkt, si finns det ett samband.

AR SAMBAND = FORFANG ELLER SNYLTNING

Det finns alltsd ett samband: INTEL-mirket
ar mycket vilkint och unikt, samtidigt
som tankarna hos omsittningskretsarna
for markena gar till INTEL ndr de ser INTEL-
MARK, trots skillnaden i varor och tjanster.
Ricker d& dessa faktorer for att det skall
anses att INTELMARK drar otillborlig for-
del, snyltar, av INTEL-market eller ar till
forfang for INTEL-market?
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Svaret var nej, det racker inte. EG-dom-
stolen papekade att:

”Ju snabbare och tydligare det yngre
varumirket for tankarna till det dldre
varumairket, desto storre ir risken att
den aktuella eller framtida anvandningen
av det yngre varumirket drar otillborlig
fordel av eller ar till forfing for det aldre
varumidrkets sirskiljningsformdga eller
renommé.”

"Med hansyn till detta ar det
lampligt att vid beaktandet
av graden av séarskiljnings-
formaga utreda huruvida det
aldre varumarket ar unikt
eller vasentligen unikt”

VERKLIG RISK | FRAMTIDEN

Domstolen la till att det som behover visas
endera kan gilla nuet, men likavil fram-
tiden. Kan markesinnehavaren visa pa en
?verklig risk” att forfing eller snyltning
kan ske i framtiden sa riacker det.

En sjdlvklar effekt av detta resonemang
ar att det ocksd racker med att det nya
varumirket anvinds en enda ging for att
domstolarna skall kunna filla for varu-
markesintrang, noterade domstolen.

En forandring i det ekonomiska beteen-
det hos genomsnittskonsumenten

Slutligen slog EG-domstolen fast det till
synes forvinansvirt hoga beviskravet for
att INTELMARK-mirket, och alla andra
mairken i samma sits, skall anses vara till
forfang eller innebira en snyltning:

?For att det ska anses styrkt att anvind-
ningen av det yngre varumdrket dr eller
skulle vara till forfang for det dldre varu-
mdrkets sdrskiljningsformdga krdvs att
det visas en fordndring i det ekonomiska
beteendet hos genomsnitiskonsumen-
ten av de varor eller tianster for vilka det
dldre varumdrket Gr registrerat som beror
pd anvindningen av det yngre varumdr-
ket, eller att det finns en verklig risk for en
sddan fordndring i framtiden.”
[BrandNews fetstil]

Om detta nu verkligen dr ett sd hogt
beviskrav dterstar att se. Oddsen pd att
EG-domstolen kommer att fi frigor om
vad som anses innebira en forandring i det
ekonomiska beteendet framover ir inte
sarkilt hoga.

SOM | MARKNADSRATTEN

Det gér att se en parallell till de mark-
nadsrittsregler som vi implementerade i
somras. Dir talas det om att vilseledande
reklam m.m. méste paverka kopbeteendet
hos konsumenterna for att kunna stoppas
med marknadsforingslagen.

I praktiken har det nya kravet, det sk
transaktionstestet, inte haft nigon bety-
delse alls. Marknadsdomstolen anser att
vilseledande reklam m m i sig innebar att
kopbeteenden péverkas. Vi fir se om det
kan bli samma utveckling av bedémningen
inom varumairkesratten och dess vidgade
skydd for de mer viletablerade och val-
kdnda varumarkena.

Nir detta skrivs har inte Court of
Appeal hunnit avgora mélet, i enlighet med
EG-domstolens riktlinjer, s& hur det gér for
Intel och deras INTEL-mirke aterstar att se.

SUMMERAT

Vad krivs for att de viletablerade och vil-
kdnda varumairkena skall fa skydd mot att
nyare varumarken snyltar eller skadar?

I tvisten om INTEL vs INTELMARK var for-
utsittningarna foljande:

INTEL-mdrket dr mycket vilkant och
unikt

De tvd markena giller helt olika varor
och tjanster

Anda gir tankarna hos omsittnings-
kretsarna for markena till INTEL nar de ser
INTELMARK

Resultatet var att det da fanns det ”sam-
band” mellan mirkena som dr nodvin-
digt, men inte tillrackligt.

For att kunna filla cpm med sitt INTEL-
MARK-mirke krivs dessutom att Intel kan
styrka att

?anvdndningen av det yngre varumdrket
ar eller skulle vara till forfdng for det dldre
varumdrkets sdrskiljningsformdga  krdvs
att det visas en forindring i det ekono-
miska beteendet hos genomsnittskonsu-
menten av de varor eller tjanster for vilka
det dldre varumdrket dr registrerat som
beror pd anviandningen av det yngre varu-
mdrket, eller att det finns en verklig risk for
en sdadan fordndring i framtiden.”

Malnr-252/07
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PRINCE

Kopplas PRINCE alltid till
tobaksmarket?

Det andra fallet gdller en internationell varumdarkesansokan for prince som
fick tobaksbolaget House of Prince att reagera. Det handlade om den inter-
nationella ansokans giltighet hdr i landet.

Det var alltsd inte tobaksmirket PRINCE
som skulle registreras, utan kexmairket
PRINCE. Ansokan limnades in av belgiska
General Biscuits Belgié, som ingér i Lu, och
omfattade en rad livsmedel forutom kex.

Den uppmirksamme vet mycket vil
att PRINCE-kex har salts hidr i landet i
manga ar och dessutom figurerat i lite
mer omfattande reklamkampanjer pa bl a
utomhustavlor dir tavlorna bjod pa kex.
Undertecknad har i ménga ar anvint just
PRINCE-mirket som ett utmarkt exempel
pd hur exakt likadana varumirken kan
finnas samtidigt for helt olika varor, i bl a
Handboken om varumarken.

VILLE FA REGISTRERINGEN HAVD

Varfor House of Prince valde att vinta
anda till nu att agera pd kexmarket fram-
gar inte i fallet. I vilket fall invinde House
of Prince mot registrering av den interna-
tionella ansokan i Sverige for att fa den

hivd.

prince

Efter provningen av invandningen i
patentverket levde kexmairket kvar. Men
Tobaksbolaget gav inte upp utan overkla-
gade till patentbesvarsritten.

Forst en liten titt pd argumenten for en
havning fran tobaksbolaget, sedan nigra
argument frén kexbolaget.

FOR TOBAKSMARKET

Sarskiljningsformdga - House of Prince
resonerade kring sirskiljningsférmagan
hos deras PRINCE-mirke och att den var
hog frén borjan, det beskriver inte heller
varorna utan dr fantasifullt. Dessutom
har sirskiljningsformdgan okat till extrem
nivd genom alla dr av marknadsbearbet-
ning och dess varde ar mycket stort.

Varuslagslikhet - Eftersom det hand-
lade om helt olika varor forsokte House
of Prince skapa en viss koppling genom att
hdvda att det kexmairket omfattade som
choklad, chips, kex osv dr njutningsmedel
som frimst konsumeras vid festligare och
sociala sammanhang precis som cigaret-
ter. Det ar vid dess speciella tillfillen som
cigarettkonsumtionen dr sirskilt utbred.
Dirfor associeras PRINCE for kex med
tobaksmarket.

Snyltning — House of Prince resonerade

kring att modern marknadsforing gdr ut
pa att locka initialt, och det dr just vad
kexmirket medfor, konsumenterna reage-
rar ndr de ser PRINCE-mirket. Kexbolaget
aker sndlskjuts pa det kdnda tobaksmir-
ket.

Forfang — Nar det gillde att kexmarket
skulle vara till forfang for tobaksmarket
pekade House of Prince sjilvklart pd den
urvattningen av market och dess goodwill
som sker nir andra anvinder ett identiskt
varumarke. Mirket urholkas.

"Konsumenterna ar saledes
vana att se denna beteckning i
samband med olika varuslag”.

SKULLE VI ALDRIG GORA

Det andra forfinget var ovanligt, namli-
gen att tobaksmirket kan uppfattas std
for ndgot oseriost, olagligt och moraliskt
forkastligt om konsumenterna tror att det
finns en koppling mellan kex-PRINCE och
tobaks-PRINCE. En produkt som i mycket
riktas mot barn, kex och choklad, fir inte
ha samma varumairke som en tobakspro-
dukt.

”House of Prince skulle aldrig sjilvt
marknadsféra chokladkex riktade till barn
och skolungdom wunder sitt varumdrke
prince. Forhdllandet att barn eller skol-
ungdomar hdrvid skulle associera kexen

PRINCE

ORIGINAIL

K

FILTER CIGARETTES

Tohiak skadar din hialsa alhrit
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till tobaksvaror och pd sd vis medvetet
eller undermedvetet komma att uppfatta
prince cigaretter eller snus, som ndgot vil-
bekant, ofarligt och tryggt, skulle vara i
direkt strid inte bara med svensk lagstift-
ning och internationella konventioner till
skydd for barn och ungdom, utan dven i
strid med den svenska allmanbetens upp-
fattning om vad som dr lampligt eller Gver-
huvud acceptabelt fran moralisk och etisk
synpunkt.”

FOR KEXMARKET

Sarskiljningsformdga — General Biscuits
holl med om att tobaksmarket ar mycket
vil inarbetat for cigaretter. Med tanke
pd hur médnga olika PRINCE-mirken det
finns sd kan tobaksmirket diremot inte
ha erhéllit anseende av siddant slag som
skyddas i det vidgade skyddet. De hade
i EG-varumirkesregistret hittat 6ver 90
varumirken med PRINCE sjalvt eller i kom-
binationer. Det ir ett vanligt mirke.

Varuslagslikhet — General Biscuits for-
klarade frankt att bara for att man kan ita
och roka samtidigt s& gor inte det varorna
narliggande. De la till att deras produkter i
stor utstrickning marknadsférs mot barn,

”en konsumentgrupp dir det inte finns
sarskilt manga rokare om ndgra. Det torde
darfor inte vara nadgon som helst risk att
konsumenterna skall associera till House
of Princes varumirke PRINCE och for fram-
tiden skaffa sig en bojelse for produkter
med nimnda varumirke och dirfor leda
till att de blir rokare i framtiden 6verhu-
vudtaget.”

En varumirkesutvidgning av tobaks-
PRINCE skulle dessutom strida mot tobak-
slagen, noterade General Biscuits.

General Biscuits lyfte ocksd fram att
PRINCE anvands for flera andra produkter
som tennisutrustning. Darfor kan PRINCE-
market likaval associera till tennismarket
som till tobaksmarket.

Snyltning & Forfang — Nir det gillde
snyltning och forfing sd menade General
Biscuits bara kort att det ”naturligtvis”
inte finns ndgon risk for att kexmarket
skall skapa bilden av ett samband mellan
deras varor och tobaksmirkets varor.

INGEN SARSTALLNING ELLER SARSKILT
NIMBUS

m Eftersom bada parter skot
in sina argument pa att
kexmairket hade barn som malgrupp, s&

papekade Patentbesvirsritten (PBR) att
livsmedlen som kex, choklad, kaffe osv har
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savdl barn som vuxna som omsittnings-
krets. Tobaksvaror har forstds bara vuxna
som omsattningskrets:

?Omsdttningskretsarna [...] kommer
sdledes att till stor del Gverlappa varan-
dra”.

Sdrskiljningsformdga — Avsnittet om sar-
skiljningsférmagan rubricerade pBR illus-
trativt med ”Kinneteckenskraften”. PBR
fortsatte med konstaterandet att allt visade
att PRINCE var “vil ansett” for cigaretter.
Men sedan var det stopp. House of Prince
hade inte lyckats visa att market skulle:

”inta ndgon sirstillning pd marknaden
eller vara forknippat med ndgon sirskild
nimbus...”

Dessutom pekade PBR pé att PRINCE inte
ar ett ovanligt marke:

”Konsumenterna ar siledes vana att se
denna beteckning i samband med olika
varuslag”.

Varuslagslikbet — Aven om tobakspro-
dukter och livsmedel av det aktuella slaget
sdljs pd samma stillen och ibland i anslut-
ning till varandra sd finns det “inte ndgot
etablerat samband” mellan varorna.

Efter att ha konstaterat att det rorde
sig om identiska varumirken kom PBR
anda fram till att inget i bevisningen och
resonemangen gav underlag for slutsatsen
att omséttningskretsarna kopplade sam-
man de tvd mirkena och de produkter de
anvands for.

Snylining — House of Prince hade inte
heller 6vertygat PBR om att PRINCE-mérket
skapar ett initialt intresse i omsittnings-
kretsen som kan kopplas till tobaksmir-

ket.

Forfang — Nir det giller barn-argumentet
fran House of Prince sa PBR bara kort:

"Det finns [...] inte underlag
for slutsatsen att en anvand-
ning av General Bicuits mar-
ken for varor som riktar sig
mot barn eller ungdom skulle
vara skadlig for House of
Princes kannetecken!

”Det finns [...] inte underlag for slutsat-
sen att en anvindning av General Bicuits
mdrken for varor som riktar sig mot barn

eller ungdom skulle vara skadlig for House
of Princes kannetecken.”

SYNKADE | FORVAG

En jimforelse med PBR:s dom och
EG-domstolens INTEL-dom visar en enighet.
Steg for steg tog PBR sig igenom bedom-
ningen om omsattningskretsen, tobaks-
mirkets sdrskiljningsférmdga, mirkenas
likhet, varuslagslikheten, om det finns
ndgot samband och slutligen snyltningen
och forfanget. Dessutom kan man med lite
vilvilja ldasa in en bedomning om huruvida
“det visas en forandring i det ekonomiska
beteendet hos genomsnittskonsumenten” i
pBR:s dom, och det trots att den kom efter
EG-domen.

Dirmed lever kexmirket PRINCE vidare
iallra hogsta grad.

Malnr 04-249

Vad som inte framkom i malet var att tobaks-
market ar registrerat aven for bla. klader
och vaskor, sa férst efter medgivande fran
House of Prince kunde tennismarket prince
registreras 1997.

15



16

VALETABLERAT OCH VALKANT

1CO

Vidgat skydd vs. skyddslost

Fran ett ovanligt tobaksmdrkesmadl till ett likaledes ovanligt fackférenings-
mdrkesmdl. Den drygt 70-driga fackféreningen for tjdnstemdannen, TCO, har
fort en framgdngsrik kamp mot det amerikanska [T-konsultbolaget Gartner.

En av 11-konsultbolaget Gartners produk-
ter handlar om att ta fram “total cost of
ownership” for kunderna. Forkortat blir
det Tco.

Den svenska fackforeningen Tco stimde
Gartner i Stockholms tingsritt for varu-
markesintrdng sdvil baserat pd registre-
ringar som pa ett vidgat skydd for Tco.

TCO - SYNNERLIGEN VALKANT VARUMARKE

TCO har 1,3 miljoner medlemmar och en
marknadsundersokning 2004 visade att
hela 73 procent spontant kopplade Tco
till fackféreningen. Under en sexdrsperiod
2003-08 la TCO ner hela 95 miljoner kro-
nor ”i varumirket”. Sarskiljningsforma-
gan ir hog.

En del i verksamheten handlar om kva-
litetsmarkning av bl.a. av dator gillande
ergonomi, ekologi m.m. Detta drivs i bola-
get Tco Utveckling AB.

Tco pekade pd att Gartners verksam-
het var inriktad mot 11-chefer och att de
anvinde TCO som varumairke for metoden
”Total Cost of Ownership”. Tco lyfte fram
flera exempel pd hur Gartner anvinde Tco
i praktiken. De noterade ocksa att Gartner
sjdlva uppgav pa sin webbplats att TCO ar
ett registrerat varumairke.

VILL INTE ALLS KOPPLAS SAMMAN MED
FACKFORENINGEN

Gartners framsta forsvar var att TCO inte
var ndgot annat dn en beskrivande term och
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alltsd inte har ndgon sirskiljningsforméga
alls pa datoromradet. De pekade pa en rad
killor; tidningar, handbocker och datalexi-
kon m.m. dir termen ”total cost of owner-
ship” beskrivs. Gartners metod handlar om
att identifiera den totala dgarkostnaden for
datorsystem och lanserades for 20 ar sedan
och anvinds dven av andra foretag i Sverige
som wM-Data (Logica). Tco:s varumirke
Tco dr vil ansett for facklig verksamhet,
men inte s& mycket mer.

Gartner forklarade att de inte har ndgot
som helst intresse av att kopplas ihop med
fackforeningen. Dessutom dr allt deras
marknadsforingsmaterial pd engelska och
skickas endast ut till 1T-chefer. Omsitt-
ningskretsen for Gartners TCO ar mycket
specialiserad och skiljer sig darfor fran
fackforeningens omsittningskrets. Dair-
med har inte snyltat pa fackforeningens
TCcO-mirke.

Dirmed ansag Gartner att de har agerat
i enlighet med god affirssed, vilket ocksa
det faktum att Tco har reagerat langt efter
att Gartner borjade anvdnda Tco i Sverige
for 20 ar sedan.

VARUMARKESANVANDNING ELLER INTE?

m Tingsratten inledde med
att sl fast att bevisningen
visade att Gartner hade anvint TCO som
ett sidrskilt kdnnetecken for sin kostnads-
analystjanst.

Fragan var dd om kinnetecknet inte
hade en varumairkesfunktion utan en
beskrivande funktion. Tingsritten pekade
pd att man inte kan ge ndgon ensamritt
till vanliga ord som ar beskrivande, eller
andra beteckningar som uteslutande” ar
beskrivande. Det dr alltsi bara Gartners
kannetecken Tco “helt och hillet saknar
sarskiljningsformdga” som det kan anses
inte fungera som varumarke.

Ritten tittade pd Gartners bevisning och
sakande nagot som visade att Tco hade
blivit en allmin beskrivande beteckning
inom omsittningskretsen som bestir av
15-20 000 personer i Sverige enligt Data-
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foreningen. Att det dr ett beskrivande
begrepp bland en del rickte inte, enligt
tingsritten.

Gartner hade dirmed anvint Tco som
ett varumarke.

FORFANG GENOM RISK FOR VILSELEDANDEN

Sarskiljningsformdga — Ratten pekade
pa att fackforeningens Tco-mirke dr val
ansett. Det har anvints

“under en avseviard tid och i stor
utstrackning och torde darmed ha uppnatt
en hog grad av sarskiljningsformaga och
renommé”.

Det handlar om tva identiska varumar-
ken, dven om Gartner dven anvinder sitt
TCO i olika kombinationer och ritten bara
talar om ”liknande” varumarken.

Varuslagslikhet — Fackforeningens TCO-
marke anvinds bl a for kontroll och kva-
litetsmirkning av datorskdrmar, medan
Gartner anvinder Tco-mirket for dator-
och 1T-verksambhet.

Snyltning & Forfang — Nir det gillde
snyltning och forfing sa var det sist-
nimnda aktuellt. Tingsritten kom fram
till att Gartners anvindning av TCo var till
forfang for fackforeningen “framst genom
att risk uppstdr for att allmianheten kan vil-
seledas om det kommersiella ursprunget™.

Diarmed gor Gartners intrdng i TCO:s
varumirke och forbjods att anvinda Tco
som varukdnnetecken. Ritten faststillde
dessutom att TcO har ritt till skadestdnd
for Gartners anvandning av TCO.

Domen overklagades inte.

OCKSA SYNKADE | FORVAG

Avenidetta Tco-fall kan man se likheterna
med de riktlinjer som EG-domstolen drog
upp i INTEL-domen.

En detalj som kan noteras sarskilt har ar
om man inte som part i malen rent av skall
forsoka folja det steg-for-steg-tips som gér
att utldsa av INTEL-domen.

Dessutom finns det anledning att kon-
statera att vad som till synes kan vara
unikt, som TCco-mirket, inte alls behover
vara det — speciellt nir det handlar om for-
kortningar eller akronymer.

Malnr T-28311-05

Checklista

Anser du att ditt varumérke ar sa valkant att det
borde ha ett skydd utéver det registrerade?

Vill du dessutom agera mot en snyltare sa se till
att skaffa bevisning om féljande:

Om ditt varumérke
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- Hur unikt ditt varumérke &r.

- Hur hég sarskiljningsférmaga som har byggts
upp i mérket genom aren, och det inte bara for
dina produkter...

- Det arval inte beskrivande?

- Omsittningskretsen och hur den 6verlappar...

skada av det nyare varumérke.
- Och att de tva sistnamnda effekterna verkligen
paverkar omsattningskretsens beteende.

Om béada varumérkena

- Hurlika mérkena &r.

- Hur lika produkterna ar, eller atminstone att de
pa nagot sétt kan kopplas samman - hitta "sam-
bandet”.

- Att omsattningskretsarna verkligen kopplar
samman varumarkena — det sker en snyltning.

- eller att ditt vélkanda varumérke verkligen tar
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