Enklare — det ar regeringens ledord nar nu den nya varumarkeslagen

presenterades. Forslaget skall visserligen forst ta sig igenom Lagradets

granskning och riksdagens réstning, men ingen forvantar sig nagra namn-

varda forandringar av forslaget.

Del 1

varumarkeslag
och halvny tirmalag

Av Christer Lofgren

en nya varumirkeslag som ar pé

vagdr inte revolutionerande, men

det finns en hel del att skriva om.

Dairfor viljer vi att presentera den

nya lagen i tvd delar. Dartill hoppas vi att i

samband med del tvd i BN 1/10 f6lja upp
med intervjuer.

Antligen

Antligen ...! Det dr oméijligt att skriva om
den nya varumirkeslagen, som nu ar far-
digskriven pa Justitiedepartementet, utan
att notera att det omfattande forslaget —
soo sidor plus bilagor - kom 20071, fori ar
nio ar sedan. Utredningen hade d& arbetat
i fyra dr, vilket inkluderade en hel del sam-
verkan med 6vriga nordiska lander for att
uppratthdlla det nordiska samarbetetinom
varumirkesritten. Det skall tillaggas att
dven firmarétten inkluderas i vissa delar.
En del akuta detaljer har under tiden
hunnit 16sas i varumirkeslagen utifrdn Eu-
anpassningar, diribland reglerna om kon-
sumtion, alltsd i praktiken begransningen
av parallellimporten fran global till Eu-be-

gransad. Den dndringen kom redan under
utredningens arbete. Bland de andra jus-
teringar som har genomforts finns forstas
implementeringen av sanktionsdirektivet
(las mer i BN 1/09).

Foljer man immaterialritten, vet man
ocksd att Justitiedepartementet har for-
klarat forseningen med just behovet av
alla mer akuta, och i vissa fall
kansliga, lagstiftningsarbe-
ten inom immaterialritterna,
normalt pga EU-regleringar
och dessutom forhandlingar,
dd dessa Eu-regleringar har
forhandlats fram.

Angrade remissvar
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En effekt med det snart
decennielanga arbetet pa Jus-
titiedepartementet dr att en
del av de remissvar som kom in i borjan
av 2000-talet blev forlegade. Naringsli-
vet i form av bl a organisationen Svenskt
Niringsliv dngrade sig ndr det giller en
vasentlig detalj i forslaget; hur omfattande
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granskningen av svenska varumirkesan-
sokningar skall vara. Mer om det nedan
under sirskild rubrik.

Blir enklare

I pressinformationen om den nya lagen
betonade regeringen att mycket skall bli
enklare, bade att ansoka om
registrering och att hiva en
befintlig registrering.

Det betonas att regeringen
prioriterar att det skall bli enk-
lare att starta och driva fore-
tag, och att de skall ha genom-
slag i varumarkeslagen.

Det enkla giller inte bara
reglernas innehdll, utan dven
lagens uppldgg - den blir klart
mer ldttillinglig och o6ver-
skadlig. Ett exempel ér att de
relativa hindren mot registreringar inte
lingre dr uppradade i en enda ling para-
graf, utan fordelat pé tre skilda paragrafer
dar en handlar om andra varumirken som
hindrar, en handlar om firmor och andra

..............
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ndringskannetecken samt en tredje tar upp
andra rattigheter som upphovsrattsligt
skyddat material och namn, samt vilsele-
dande varumirken som nir varumirket
framstdr som nigon annans firma.

Dartill forenklas dven reglerna for regist-
rering av firma.

Milet ar att reglerna trdder i kraft den
forsta januari 2011.

Lastips

Aven om det finns rattsfallssammanstall-
ningar i diverse larobocker och juridiska
kommentarer sa ar de atskilliga hanvisningar

till framst EU-domstolens praxis lattillanglig
och inlagd under respektive paragraf under
delen "Forfattningskommentar” i Justitiede-
partementets forslag.

Men ingen precisering

Genom nya marknadsforingslagen (MFL)
som tradde i kraft sommaren 2008 anam-
mades en metod for lagskrivning som
har fatt faste i vissa EU-regler, nimligen
att i inledningen definiera vissa centrala
begrepp. I 3§ MFL preciseras sju skilda
begrepp, bl a: ”marknadsforing”, god
marknadsforingssed” och ”produkter”.

Patent- och registreringsverket (PRV)
ville ha in motsvarande i varumairkesla-
gen, men det siger regeringen nej till. I den
man det behovs far det goras i respektive
bestimmelse.

Svenska vs OHIM-modellen

Vi borjar direkt med en central tvistefraga:
skall Prv granska dven relativa hinder mot
registrering eller inte?

Det finns tva kategorier registreringshin-

der:

¢ de absoluta hindren
o de relativa hindren

; % Webben
Lagtexterna kring de absoluta och

relativa hindren finns att ladda ned pa
www.brandnews.se —> Nedladdningar

De relativa hindren handlar om att en
varumirkesansokan hindras av andras
befintliga rittigheter av olika karaktar. En
helt avgorande skillnad mellan de abso-
luta och de relativa hindren ar att man
inte kan hitta vigar forbi de forstnamnda,
medan de sistnimnda - de relativa — kan
”forsvinna” genom att rattighetshavaren
accepterar den nya registreringen.
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Det dr hur man skall hantera acceptan-
sen fran aldre rittighetshavare som allt
egentligen handlar om. I enlighet med
vart befintliga system, anser vi att den som
ansoker om registrering skall ha hjilp med
att gora rattigheten sd stark som mojligt.
Sdttet att gora detta ar att PRV pekar ut de
relativa hindren (som man hittar) och for-
klarar att de hindrar en registrering. Sedan
far sokanden kontakta ildre rittighetsha-
vare for att f4 medgivanden fran dessa att
registrering far ske anda. Darmed undviker
man att dldre rittighetshavare agerar mot
registreringen i efterhand, registreringen
blir relativt siker.

Det andra sittet att se pad acceptansen
ar att man later principen om tyst medgi-
vande gilla. Detta praktiseras vid oHIM
nar det giller Eu-varumarket, men dven i
exempelvis Danmark, Tyskland och Stor-
britannien. Dar registreras mirket dven
om det finns relativa hinder, och sedan fir
man se efterdt om ildre rittighetshavare
bara héller tyst och dirmed accepterar
registreringen, eller om de invinder emot
den. Ensamritten som registreringen ska-
par blir osdker.

Eftersom den kommersiella verkligheten
manga gdnger inte Overensstimmer med
den teoretiska ar det manga som foredrar
oHiM-modellen. Anledningarna till att en
rattighetshavare inte agerar, och ddrmed
i praktiken ger sitt tysta medgivande, kan
vara manga. Bland skilen finns att regist-
reringen omfattar varor och tjanster som
mirket inte anvdnds for eller att varu-
mirket inte lingre anvdnds alls. Andra
skil kan vara att de tvd mirkena inte alls
krockar i praktiken, beroende pd den
aktuella marknaden eller att rattighetsha-
varen helt enkelt inte anser att deras gamla
och det nyregistrerade market ar lika och
skapar forvaxlingsrisker eller snyltnings-
situationer.

Resultatet blir enligt oHIM-modellen att
bara de mirkeskollissioner som ar reella
leder till strid.

Forst foreslogs slopande

Iforslaget som kom 20071 var PRv:s gransk-
ning av de relativa hindren bortplockat.
Kommittén sa dd bl a: ” Utanfor det imma-
terialrattsliga omrddet finns dock knap-
past ndgra exempel pad att staten bevakar
den enskildes rdtt pd det sdtt som sker
genom Patentverkets officialprévning av
relativa hinder.” Sa varfor skall egentligen
staten gora det?

Men sjilvklart tog de upp en rad andra
skidl mot en granskning. Diribland att
granskningen av de relativa hindren ar
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ofullstindig, mycket som skulle kunna
utgora hinder uppticks inte av PrRv, Voly-
men registreringar och diarmed gransk-
ningsmaterian vixer hela tiden vilket gor
granskningen omfattande. Ett mycket stor
antal registreringar fullt ut giltiga i Sverige,
EU-varumirkena, granskas inte ndr det
giller de relativa hindren. Ett annat skal ar
kopplat till det som ndmns ovan om den
kommersiella verkligheten; man slipper
onodiga avslag pd ansokningar.

Remissvaren var d& i borjan av 2000-
talet i stort sett fullt ut positiva till denna
fordndring, dven om Foretagarna var
skeptiska. Nir dren gick, ndrmare bestamt
fem 4r, blev Foretagarna mer 4n skeptiska,
de blev negativa till forandringen. Likasa
bytte Svenskt Niringsliv fot. Prv foljde
efter och alla tre skickade in fornyade
remissvar dar de starkt forordade att man
skulle behélla granskningen av de relativa
hindren. Ett centralt argument var de sma
och medelstora foretagens nytta av gransk-
ningen, dels for att fa en relativt saker rat-
tighet, dels for att fa hjdlp av Prv att stoppa
senare varumirkesansokningar, alltsd en
slags offentlig bevakningstjanst.

Justitiedepartementet stod da infor den
problematiska sitsen att det system som
skulle vara sd anvandarvanligt som moj-
ligt inte ldngre var ndgot som anvindarna
ville ha.

Resultatet blev en ny promemoria frin
departementet dir man fortfarande foror-
dade ett slopande av granskningen av de
relativa hindren. Remissvaren blev foga
forvanande splittrade for och emot.

Det slutliga val som Justitiedeparte-
mentet nu har gjort var att behélla gransk-
ningen precis som idag.

Motiveringen

Vilka 4r d& de tyngsta skilen for ett behal-
lande av granskningen av de relativa hin-
dren? Svaret dr i praktiken: de sma och
medelstora foretagen och vad som ar bast
for dem.

Bland skilen pekar Justitiedepartemen-
tet pa att bevakningstjanster, som ersatter
PRV:s granskning kommer att medfora en
kostnadsokning for foretagen. Registre-
ringarna blir sikrare och antalet invind-
ningar kan héllas nere vilket haller ner
kostnaderna for foretagen.

?Verksambeten vid PRV dr belt avgiftsfi-
nansierad. Det dr alltsd anviandarna sjilva
som, genom sina ansokningsavgifter,
betalar for officialprovningen av relativa
registreringshinder. Om anvindarna anser
att officialprovningen trots sina ofullstin-
digheter dr vdrd att betala for dr det en
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uppfatining som bor tillmdatas stor vikt nar
beslut ska fattas om bur prévningen ska
vara utformad.”

Det papekas ocksa att nir Kommittén
arbetade med forslaget i slutet av 1990-
talet sd var de ldnga handliggningstiderna
vid PRV ett problem. Genom att slopa en
del av granskningen hoppades man snabba
pa handliggningen. Idag ir prRv:s hand-
laggningstider mycket kortare och fullt
acceptabla och dirmed har det argumentet
fallit, noterar departementet.

Inarbetning

En frdga infor den nya lagen var om vi
skulle ha kvar mojligheten till skydd for
inarbetade varumirken? Det ir ju exem-
pelvis inte mojligt att f& ett EU-varumar-
kesrattsligt inarbetningsskydd. Daremot
kan inarbetade rattigheter, om de ar mer
in lokalt inarbetade, anviandas for att hava
EU-registreringar.

Detta var emellertid ingen stridsfriga
och sjalvklart fir vi behdlla mojligheten
till skydd genom inarbetning enligt samma
modell som har gillt sedan mitten pé
1990-talet.

§7
[o]

?Ett varukdnnetecken anses inarbetat om
det hir i landet inom en betydande del av
den krets till vilken det riktar sig (omsdtt-
ningskretsen) dr kint som beteckning for
de varor eller tjiinster som tillhandabills
under kannetecknet. [...]”

Ensamrattens omfattning

- IDENTISKT RESPEKTIVE FORVAXLING
I det mesta har man behallit den svenska
traditionen och inte anammat EU-varumar-
kesforordningens uppligg (den som regle-
rar EU-varumdirket). Savil forordningen
som den svenska varumarkeslagen skall ju
ocksd vara i enlighet med EU-direktivet.
Men pé en punkt har man anammat lag-
skrivandet pa ett hogst lampligt sitt, inte
minst med tanke pd den dom som EU-dom-
stolen kom med i juni 2009 om kopior och
snyltningar pd kinda parfymmarken. D&
papekade domstolen att skyddet ar mer
omfattande nir sdval marken som produk-
ter dr identiska, alltsd ndr det exempelvis
giller piratkopior (se mer i sarskild ruta).
Nir det géller ensamrittens omfattning
tas for ndarvarande i var svenska varumair-
keslag endast tvd ”former” av intrdng upp,
namligen forvixlingsbara varumirken
och intrdng i de mer viletablerade mir-
kena genom snyltning. Sjilvfallet faller

EU-DOMSTOLEN OM IDENTITET
RESPEKTIVE FORVAXLING

| fallet anvdnde snyltaren vissa forpack-
ningar som "bara” skapade f6rvéxling,
medan man anvande de exakta registrerade
varumarken i jdgmforelseprislistor for parfym.

EU-domstolen papekade att det finns andra
skyddsvarda funktioner som aktualiseras
nar det géller anvandning av identiska varu-
marken for identiska produkter, som har
TRESOR m fl for parfym.

"Bland dessa funktioner ingér inte enbart

varumérkets grundldggande funktion att
garantera konsumenterna
tidnstens ursprung, utan dven varumérkets
ovriga funktioner sasom i synnerhet att
garantera varornas eller tjdnsternas kvalitet.
Ytterligare funktioner & kommunikations-,
investerings- och reklamfunktioner.”
EU-domstolen poangterade att det &r skill-
nad pa skyddsomfang nar intrangsgora-
ren anvander ett identiskt varumarke for
identiska varor/tjanster (art 5.1.a) jamfort
med nér det handlar om férvéxlingsrisk (art
5.1.b).

Vid identiska mérken och varor/tjanster ar
skyddet absolut och alla varumarkesfunk-
tioner (de som namns i féregéende stycke)
skall skyddas. Vid identitet kan det alltsa
ske varumarkesintrang dven om det inte
finns nagon risk for att originalets férmaga
att grantera ursprung skadas.

Nér det istéllet handlar om f6rvaxlingsrisk -
markena och/eller varorna/tjansterna bara
liknar varandra — &r det "bara” varumarkets
grundlaggande funktion att garantera var-
ans/tjanstens ursprung som skyddas. (l&s
mer i BN 5-6/09)

varans eller

dven intrdng med identiska varumirken in
under begreppet forvixlingsbara.

Det nya EU-anpassade ar att man istallet
delar upp det i tre delar i samma paragraf.

- ien punktanger man attingen far anvanda ett
identiskt varumarke for samma varor/tjanster.
- inéstaattingen far anvanda ett férvaxlingsbart

varumarke.
- idet tredje skyddet for mer etablerade varu-
marken.

Den nya lagtexten lyder:
10 § Ensamvritten till ett varukdannetecken
enligt 6-8 §§ innebdr att ingen annan
dn innehavaren, utan dennes tillstind, i
ndringsverksambhet far anvianda ett tecken
som dr
1. identiskt med varukinnetecknet for
varor eller tjidnster av samma slag,
2. identiskt med eller liknar varukanne-
tecknet for varor eller tjinster av samma
eller liknande slag, om det dirfor finns en
risk for forvixling, inbegripet risken for
att anvindningen av tecknet leder till upp-
fattningen att det finns ett samband mellan
den som anvinder tecknet och innehava-
ren av varukdnnetecknet, eller
innehavaren av varukdnnetecknet, eller
3. identiskt med eller liknar ett varukan-
netecken som hdr i landet dr kint inom en
betydande del av omsdttningskretsen, om
anvandningen avser varor eller tjdnster och
drar otillborlig fordel av eller utan skalig
anledning ar till skada for varukinneteck-
nets sdrskiliningsformdga eller anseende.

Associationen som forsvann

Den svenska paragraf som hittills har
tagit upp ensamrittens omfattning har
varit mycket kort, forutom nir det giller
det vidgade skyddet. Nir domstolar och
registreringsmyndigheter har bedémt kon-
kreta drenden, hianvisas det alltid till hur
Eu-direktivet formulerar forviaxling, nim-
ligen att déri ingdr dven situationer med
risk for att det nyare mirket associeras
med det gamla skyddade mirket, enkelt
uttryck “risk for association”.

I den nya lagen foljer man direktivet mer

nira, om 4n i egen svensk tolkning. Asik-
ten dr namligen att risk for association
ar for otydligt, sd den svenska versionen
knyter an till en Eu-domstolens praxis och
preciseringar till att det handlar om upp-
fattning om ”samband”:
?inbegripet risken for att anvindningen
av tecknet leder till uppfatiningen att det
finns ett samband mellan den som anvin-
der tecknet och innehavaren av varukin-
netecknet”

Inte ldngre ”val ansett”

Nir det giller det utokade skyddet som
de lite mer vil etablerade varumirkena
erbjuds, blir det en klar forandring i lag-
texten. En foérdndring som dock Eu-dom-
stolen redan har banat vig for i praxis.
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Idag ar namligen kraven for att erhdlla
det utokade skyddet forhallandevis lagt.
Redan nir ett varumirke ndr nivdn for
inarbetningsskydd kan varumirket dven
gora ansprak pa ett utokat skydd.

Det utokade skyddet ges som bekant
mot snyltning, i lagen benidmnt ”att dra
otillborlig fordel av”, och skydd mot att
ndgon knyter an till ett kdnt varumirke
for att skada det. Av detta kan man ocksd
dra slutsatsen att ju mer vil etablerat,
desto starkare skydd. Det dr ju enklare
och effektivare att snylta pa ett synnerligen
kdnt marke, d4n pa ett som natt och jamt
nér nivan for inarbetning.

Fore var EU-anpassning i mitten av 1990-
talet var kravet for att f utokat skydd
mycket strangt och endast de verkliga stor-
markena kunde f3 ett utokat skydd. Kravet
16d: ”synnerligen starkt inarbetat och kdnt
inom vida kretsar av allminbeten”, och
det tolkades snavt av domstolarna.

Genom EU-anpassningen sianktes nivan
markant och man himtade kravnivan fran
EU-direktivet dir det i den engelska versio-
nen 16d: mirken som har ”a reputation”.
I den svenska versionen blev det “wal
ansett”. (Denna anpassning gjordes innan
Sverige blev Eu-medlem.) Tanken har ju
varit att pd detta sitt visa att det utokade
skyddet bara giller de varumirken som
har blivit lite mer etablerade pa markna-
den.

Haken blev emellertid
att nir EU-domstolen gav
riktlinjer for bedomningen
i Chevy-domen 1999 (lds
mer i BN 10/99 plus kom-
mentar), la domstolen den pd samma niva
som vi har for inarbetning: kint inom en
betydande del av omsittningskretsen.

Nar kommittén under 2001 la fram for-
slaget att ta bort “vdl ansett”-kravet blev
remissinstansernas reaktioner hogst blan-
dade. I det som nu har blivit den blivande
lagen lutar sig Justitiedepartementet starkt
mot ett konstaterande frin PBR, ndmligen
att Eu-domstolens dom i Chevy-fallet och
endel senare domar, visar att bedomningen
gors utifrdn en kvantitativ mattstock, pre-
cis som vart inarbetningsskydd, och inte
som vi har gjort tidigare en blandning av
kvantitet och kvalitet. Och som framgar
av lagtexten ovani § 1o punkten 3 blir kra-
vet nu

? kdnt inom en betydande del av omsdtt-
ningskretsen” .

Dirmed borjar det utokade skyddet i

samma stund som ett varumirke uppnar
kravet pd att vara inarbetat.
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Gammal kritiserad HD-dom
forpassas till historien

Det finns tva delar till i det utokade skyd-
det som tas upp av Justitiedepartementet.

Det ena handlar om hur lika de tva aktu-
ella varumirkena méste vara. Dir har vi
haft ett kritiserat beslut frdn HD frdn 1995
som praxis. HD ansdg dar att det utokade
skyddet kan aktualiseras endast di det
snyltande market dr identiskt eller ”i hog
grad overensstimmande” med det skyd-
dade mairket. I fallet ansdg GAETANO inte
var tillrackligt likt gaLLiaNO for att det
utokade skyddet for GaLLIANO skulle akti-
veras (lis mer i BN 11/95). Denna dom har
emellertid neutraliserats av att EU-domsto-
len har lagt en mer sunt-férnuft-aspekt pa
det hela, och sagt att det ricker med ”ett
visst mdtt av likbet” och att omsittnings-
kretsen forknippar dem. Domstolen har
dessutom fortydligat med att det inte kravs
att mirkena forvixlas, bara att likheten
ar tillrdcklig for att man skall fa uppfatt-
ningen att det finns ett samband mellan
dem.

I den nya lagtexten loses detta med for-
muleringen:
“identiskt med eller liknar ett varukdnne-
teckensom|[...]”

Den andra detaljen har i var befintliga 16s-

CHEVY TRUCKS

ning varit underlig, ndmli-
gen att det utokade skyddet
bara giller niar de aktuella
varorna och tjinsterna inte
har kolliderat. D4 var tan-
ken att skyddet mot forvax-
lingsbara varumairken skulle ricka. Det
underliga har ju dé varit att det utokade
skyddet for exempelvis H&Mm har varit
starkare nir snyltarna agerar i en annan
bransch dn kldder och svagare nar det ar
branschintern konkurrens.

Aven detta har Eu-domstolen satt stopp
for och klart och tydligt slagit fast att det
utokade skyddet giller oavsett vilka varor
och tjanster som aktualiseras. 1 en av
domarna drev Adidas att mil mot en for-
sdljare av traningsklader med tva streck a

Fitnessworld Tradings PERFETTO-kollektion,
som gav alltfor starka associationer till mar-
ket ADIDAS.
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| fallet ansag GAETANO inte var tillrackligt
likt GALLIANO for att det utokade skyddet
for GALLIANO skulle aktiveras”

la Adidas (se mer i BN 9/03).
Lagtekniskt [6stes det genom att ta bort
fyra ord.

Exempel

Den 10 paragrafen avslutas med en list-
ning med exempel pa vad som kan forbju-
das med en varumarkesrittighet:

”Som anvindning anses bland annat

1. att forse varor eller deras forpackningar
med tecknet,

2. att bjuda ut varor till forsaljning, fora
ut dem pd marknaden, lagra dem for
dessa dndamadl eller bjuda ut eller
tillhandabilla tjanster under tecknet,

3. att importera eller exportera varor
under tecknet, eller

4. att anvinda tecknet i affdrshandlingar
och reklam. ”

Med detta var den forsta delen om den
nya varumarkeslagen slut. Del 2 foljer i BN
1/10.

Not: Genomgdende i artikeln anvinds
de nya bendmningarna EU-direktiv, EU-
domstol osv, istdllet for de tidigare EG-....,
dven ndr det galler sadant som egentligen
bor bendmnas EG-... |



