6 Ensamrattens omfattning m.m.

6.1 Inledning

| detta kapitel behandlar kommittén fragor med anknytning till en-
samrattens omfattning. Bestdimmelserna om ensamréttens omfatt-
ning ér sjalvfallet av central betydelse inom varumarkesratten. Vid
en samlad 6versyn av den varumarkesrattsliga lagstiftningen &r det
darfor naturligt att se Gver dessa bestimmelser. Fragan om hur
bestimmelserna om ensamréttens omfattning bor vara utformade
har ocksa varit foremal for diskussion i olika sammanhang. Kapitlet
inleds med en Oversikt Gver utvecklingen i Sverige nédr det galler
ensamrattens omfattning inom varumérkesratten.

6.2 Nuvarande ordning och dess framvaxt
6.2.1  Ensamrattens omfattning enligt AvmL

Skyddet for varukdnnetecken har i svensk rétt, liksom i nordisk
ratt i 6vrigt, vilat pa ett kriterium om forvaxlingsbarhet. Den aldre
varumarkeslagen gav nar den infordes ar 1884, med vissa undantag,
registrerade varumérken skydd for i princip alla varuslag. Endast
likheten mellan mérkena var darfor av betydelse vid beddémning av
frdigan om  forvaxling. Ar 1897  begrinsades emellertid
registreringsskyddet till de varuslag som market avsag (den s.k.
specialitetsgrundsatsen). Aven likheten mellan de varuslag som
markena avsag blev darmed av betydelse vid forvaxlings-
bedémningen. Nagot egentligt skydd utanfor varuslagsgranserna
fanns dérefter inte. Vid beddmningen av mérkeslikheten var i
princip endast den visuella och fonetiska likheten av betydelse.
Och vid beddmningen av varuslagslikheten var framst den direkta
Overensstdmmelsen mellan varorna av betydelse. Men hénsyn togs
ocksa till om varorna normalt tillverkades av samma foretag eller
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tillhandaholls av samma butiker och om de pa annat sétt upptradde
tillsammans. | praxis avgjordes fragan om forvaxlingsbarhet vid en
helhetsbeddmning av mérkeslikheten och varuslagslikheten, varvid
kravet pa markeslikhet var mindre om varuslagslikheten var stor
och vice versa (den s.k. produktregeln). Angaende utvecklingen
fore VmL, se Gosta Eberstein, Om skydd foér individualiteten,
1940, s. 51 f.

6.2.2  Ensamrétten enligt VmL i dess ursprungliga lydelse

Vid tillkomsten av VmL utformades huvudregeln om forvéxlings-
barhet med utgangspunkt i da radande praxis. Bestimmelsen togs
in i 6 8 forsta stycket VmL och dr alltjamt oféréndrad i sak. Varu-
kannetecken fick saledes ett grundlaggande skydd mot anvandning
av yngre identiska eller liknande kannetecken fér varor av samma
eller liknande slag. | forarbetena lamnades tdmligen utforliga anvis-
ningar till ledning for forvaxlingsbedémningen. Fragan om forvax-
ling skulle pa ungefar samma sitt som forut avgoras vid en helhets-
bedémning av méarkeslikheten och varuslagslikheten i enlighet med
produktregeln.

Beddmningen av markeslikheten skulle ske med utgangspunkt i
markenas helhetsintryck och grundas pé i forsta hand markenas
visuella och fonetiska likhet. En nyhet var emellertid att &ven andra
omstandigheter skulle vagas in i beddmningen. | fraga om ordmar-
ken skulle hdnsyn tas till om maéarkena hade en begreppsmassig
overensstimmelse. Och i fraga om figurmarken skulle hansyn tas
till om mérkena hade ett gemensamt idé- eller foérestallningsinne-
hall. Férekomsten av en begreppsmassig éverensstimmelse och ett
gemensamt forestallningsinnehall har ocksad beaktats i praxis, se
t.ex. RA 1983 2:29 alternativt NIR 1985 s. 491 (MAGNETMAN),
RA 1988 ref. 130 alternativt NIR 1989 s.382 (CANASTA),
RA 1993 not 492 (GOD NATT = GOD MORGON).

Vid bedémning av varuslagslikheten skulle hansyn tas till vilka
varor som normalt ingar i ett sortiment eller distribueras av samma
detaljist- eller grossistforetag eller ar framstallda av samma ramate-
rial eller &r avsedda for samma dndamal eller anvands inom samma
verksamhetsomrade.

| forarbetena berérde man ocksa det s.k. associationsskyddet. Vid
bedémningen av fragan om forvéxling skulle man utga ifran att en
kopare i allmanhet inte hade mojlighet att samtidigt jamfora tva
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motstaende kannetecken. Vidare skulle man ta hansyn till om an-
vandningen av det yngre market kunde leda till uppfattningen att
det fanns ett kommersiellt samband mellan innehavarna av mér-
kena, t.ex. att ett yngre marke anvandes efter medgivande fran
innehavaren av ett aldre marke eller att ett yngre méarke anvandes
for varor som godkints av innehavaren av det dldre market. Aven
dessa omstandigheter har tillmétts betydelse i praxis, se t.ex.
RA 1972 H 42 (TRIFLEX). Angéende de ursprungliga férarbetena
till huvudregeln om forvéxlingsbarhet, se SOU 1958:10 s. 251 f.
och prop. 1960:167 s. 73 f.

En viktig férandring var att man i VmL inforde ett utdkat skydd
for sarskilt kdnda marken genom den s.k. Kodak-regeln (6§
2st.aVmL i dess lydelse fore den 1 januari 1993). Det uttkade
skyddet var av undantagskaraktar och tillkom endast marken som
var synnerligen starkt inarbetade och kédnda inom vida kretsar av
allménheten. 1 forarbetena anférde man att en tillampning av
bestammelsen forutsatte att de motstaende kannetecknen var iden-
tiska eller i hog grad Gverensstimmande. Det stranga kravet pa
markeslikhet mildrades nagot av att man, liksom vid forvaxlings-
bedémningen enligt huvudregeln, skulle ta hansyn till att en
kopare normalt inte hade mojlighet att samtidigt jamfora tva
kénnetecken och till om anvédndningen av det yngre kdnnetecknet
kunde leda till uppfattningen att det fanns ett kommersiellt sam-
band mellan kannetecknen. De hogt stallda kraven pa kannedom
och markeslikhet medférde att ett endast ett fatal varukannetecken
i praktiken fick nagot utokat skydd. De kéannetecken som
uppfyllde kraven pa kannedom fick emellertid ett tamligen
omfattande skydd mot anvéndning av yngre liknande kdnnetecken
som kunde innebédra ett otillborligt utnyttjande av det éldre
markets goodwill. Och de allra mest valrenommerade kanne-
tecknen fick harigenom ett skydd som tackte i princip alla varuslag.

En annan viktig forandring var att man ocksé inforde ett utokat
skydd enligt den s.k. rattgiftsregeln (6 § 2 st. b VmL i dess tidigare
lydelse). Skyddet innebar att inarbetade kannetecken som avsag
varor av i varumarkesrattslig mening omtalig natur fick ett skydd
mot anvandning av yngre kannetecken som avsag sadana varor att
det aldre mérkets reklamvérde kunde skadas. Ett inarbetat mérke
for parfym kunde t.ex. parakna skydd mot anvandning av ett lik-
nande yngre kannetecken for rattgift.

Angaende innehéllet i de ursprungliga forarbetena till Kodak-
och rattgiftsreglerna, se SOU 1958:10 s. 251 f. och prop. 1960:167
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s. 73 f. Se vidare Svante Bergstrom i NIR 1975 s. 166 f., Marianne
Levin, Noveller i Varumdrkesratt, 1990, s. 71 f. och Lars Pehrson,
Varumarken fran konsumentsynpunkt, 1981 s. 268 f.

6.2.3  Ensamrétten efter genomfdrandet av
varumarkesdirektivet

I samband med att varumérkesdirektivet genomfordes i Sverige var
bade utformningen av huvudregeln om forvéxlingsbarhet och reg-
lerna om det utdkade skyddet foremal for Gvervaganden.

Nar det gallde huvudregeln om forvéxlingsbarhet synes man ha
haft for avsikt att framhéva att bestdimmelsen i VmL, till skillnad
mot bestdmmelserna i varumarkesdirektivet, inte sarskilt omnadm-
ner skyddet mot associationsskapande. | forarbetena konstaterade
man att bestimmelsen i 6 § forsta stycket VmL, till skillnad fran
artikel 4.1 b i varumarkesdirektivet, inte inneholl nagot uttryckligt
krav pa en risk for att allmanheten skulle forvaxla markena. Man
ansag emellertid att den svenska bestimmelsen 4nda maste anses
uppfylla direktivets krav i denna del, eftersom fragan om forvax-
ling skulle beddémas mot bakgrund av att en kdpare vanligen inte
hade mojlighet att samtidigt jamfora de motstdende markena och
att det hari 1ag en bedémning av om allméanheten skulle forvaxla
markena. Skyddet enligt huvudregeln i 6 8§ forsta stycket VmL
ldmnades darfor oforandrat i sak, se Ds 1992:13 s.101f. och
prop. 1992/93:48 s. 78 med hanvisning till SOU 1958:10 s. 252 och
prop. 1960:167 s. 76 f.

I allt vasentligt tillampas huvudregeln om forvaxlingsbarhet pa
ungefar samma satt som tidigare. | ett avseende synes dock anpass-
ningen till varumarkesdirektivet ha medfort en forandring. Tolk-
ningen av bestdmmelsen i ljuset av direktivet och med beaktande av
EG-domstolens praxis innebér att stdérre hansyn nu tas till kdnne-
domen om det aldre méarket; ju storre kinnedomen om det &ldre
market ar, desto storre &r dess skyddsomfang, jfr Richard
Wessman i NIR 1998 s. 486 f.

Vad géllde det utdkade skyddet anférde man i forarbetena att
artiklarna 4.4 a och 5.2 i varumérkesdirektivet var i 6verensstdm-
melse med en internationell utveckling som &r avsedd att ge ett
battre skydd for kinda varukiannetecken” och att Sverige ocksé
borde sl in pa den vagen”. Dessa bestammelser i varumarkes-
direktivet och kravet enligt den svenska sprakversionen att market
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skulle vara "kant” uppfattades ndrmast som minimibestdimmelser
med ett lagre krav for skydd an det da géllande kravet for skydd
enligt Kodak-regeln. Anvandning av ett kriterium som anknot till
kannedom ansags emellertid olampligt, sarskilt som kravet for in-
arbetning enligt 28 VmL i dess davarande lydelse var att kanne-
tecknet var "allmént kant” i omséttningskretsen. Med hénvisning
till direktivets engelska sprakversion och uttrycket "has a reputa-
tion”, valdes det mer kvalitativt fargade uttrycket "val ansett”. |
forarbetena anforde man att det med utgéangspunkt i direktivet inte
var mojligt att ange nagon “nedre grans” for hur kant ett marke
skulle vara for att fa ett utokat skydd. Det ansags emellertid ligga i
sakens natur att anvandning av ett yngre kannetecken vanligen inte
kunde dra fordel av eller vara till forfang for ett aldre varukanne-
teckens sarskiljningsformaga eller renommé om inte det aldre kan-
netecknet var inarbetat.

| betraktande av bl.a. att den danska varemerkeloven inte inne-
holl ndgot uttryckligt undantag fran ensamratten i fall dar nagon
hade “skalig anledning” att anvanda ett aldre marke, ansags detta
rekvisit kunna undvaras dven i den svenska lagen. Bestammelsen
om det utdkade skyddet togs in som ett nytt andra stycke i 6 §
VmL och ersatte badde Kodak- och rattgiftsreglerna. 1 och med
placeringen i 6 § andra stycket blev skyddet dven fortsattningsvis
beroende av forvaxlingsbarhet.

I detta sammanhang kan namnas att frigan om innebo6rden av
rekvisitet “utan skélig anledning” i den Beneluxiska varumarkes-
ratten har prévats av Hoge Raad der Nederlanden i ett avgbrande
den 1 mars 1975, se 11C 1976 s. 420 (Claeryn/Klarein). Domstolen
anforde darvid att skélig anledning kunde féreligga om den som
anvande ett varumarke hade sadant behov av market att det skulle
vara orimligt att be honom upphdra med anvédndningen &ven om
denna var till skada for rattighetshavaren. Angaende detta fall, se
vidare Richard Wessman i NIR 1998 s. 495.

Andringen av 6 § andra stycket VmL har medfort att betydligt
fler varukannetecken &n tidigare atnjuter ett utokat skydd. Fragan
om ett varukannetecken uppfyller kravet pa att vara val ansett har
inte provats i nagot fall i hogsta instans. Denna fraga har emellertid
provats i atskilliga fall i administrativ ordning. Nagon fast svensk
praxis nér det galler vilka krav som skall vara uppfyllda i detta han-
seende har emellertid inte utbildats. I viss dverensstdimmelse med
vad som uttalades i forarbetena synes dock varukénnetecken som
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uppfyllt kraven for inarbetning ocksa kunnat péaridkna ett utokat
skydd.

Hittills har frdgan om det utokade skyddets omfattning endast
provats i ett fall i hogsta instans. 1 NJA 1995 s. 635 (GAETANO ?
GALLIANO) konstaterade HD att varumarkesskyddet innebar att
ingen annan &n rattshavaren far utnyttja ett med varumarket
forvaxlingsbart kannetecken. | frdga om det utokade skyddet an-
forde HD, med hanvisning till kravet pa likhet enligt Kodak-
regeln, att 68§ andra stycket VmL forutsitter att de bada
kdnnetecknen d&r identiska eller i wvart fall i hoég grad
overensstimmande. HD anférde ocksa att det vid bedomningen av
forvaxlingsrisken inte &r betydelsefullt om ett varumarke kan sdgas
snylta pa ett annat varumarkes renommé, eftersom sadan snyltning
kan forekomma utan att det finns nagon som helst risk for
forvaxling. HD behandlade inte uttryckligen artikel4.4a i
varumarkesdirektivet, men maste ha utgatt ifran att det inte var
ofdrenligt med denna bestdmmelse att begransa det utdkade
skyddet genom att uppstélla strangare krav pa likhet dn vad som
foljer av den allmédnna regeln om forvaxlingsbarhet inom
varuslagsgranserna.

I administrativ praxis har man i nagra fall anfort att det utokade
skyddet for val ansedda varukannetecken far anses innefatta ett
skydd mot att ett yngre marke drar otillbdrlig fordel av det vél an-
sedda kénnetecknets goodwill och ett skydd mot bl.a. urvattning,
utan krav pa forvaxling i egentlig mening. Patentbesvarsratten har
t.ex. i dom den 23 april 1999 i mal 97-065 och 97-641 (TULOSBA
AKDOV = ABSOLUT VODKA) funnit att det forelegat hinder
mot registrering av varumérket TULOSBA AKDOV for bl.a.
alkoholhaltiga drycker (ej dl), eftersom en anvandning av market
enligt domstolens mening skulle leda till urvattning av det for
vodka vél ansedda kdnnetecknet ABSOLUT. Domstolen konsta-
terade att kadnnetecknet ABSOLUT var synnerligen vél ként inom
den egna omsattningskretsen och mycket val ként dven utanfor
denna krets. Domstolen anforde sedan bl.a. att det inte fanns nagot
stod for att kdnnetecknen var forvéxlingsbara i den meningen att
konsumenterna skulle tro att de varor som tillhandahdlls under
kdnnetecknen hade ett gemensamt kommersiellt ursprung eller att
det fanns ndgot samband mellan innehavarna av dem. Domstolen
fann dock att en anvdndning av TULOSBA AKDOV skulle leda
till en urvattning av ABSOLUT och darmed vara till forfang for
kannetecknets sarskiljningsformaga och anseende. Angaende detta
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avgorande, se GRUR Int. 2000 s. 1023 f. Jfr vidare Patentbesvars-
rattens dom i mal 96-316 (ABSOLUTE ? ABSOLUT).

Angaende forarbetena till &ndringarna i 6 § andra stycket VmL,
se Ds 1992:13 s. 104 f. och prop. 1992/93:48 s. 80 f. Det utdkade
skyddet berors ocksa i Ds 1993:97 s. 48 f. och prop. 1994/95: 59
s. 43 f. Jfr vidare Orjan Grundén i NIR 1995 s. 227 f., Marianne
Levin i SVJT 1992 s. 705 f, NIR 1995 s. 464 f. och Festskrift till
Gunnar Karnell, 1999, s. 425 f., samt Richard Wessman i NIR 1993
s. 202 f. och NIR 1998 s. 486 f.

6.3 Internationella forhallanden
6.3.1 Internationella ataganden

Pariskonventionen utgar ifran att medlemslanderna skall tillhanda-
halla ett skydd for bl.a. varukannetecken. Vidare forutsatter kon-
ventionen enligt artikel 6 att landerna skall tillhandahalla ett skydd
genom registrering. Varje enskilt land har dock enligt denna artikel
frihet att sjalvt bestdimma hur skyddet skall utformas.

Av artikel 6 bis i Pariskonventionen féljer, som kommittén tidi-
gare redovisat, att ett varumarke som &r notoriskt kant skall atnjuta
skydd mot registrering av eller anvédndning av identiska eller lik-
nande marken som avser identiska eller liknande varor (men inte
tjanster). Enligt bestdmmelsens lydelse skall medlemslanderna
vagra eller upphéva registrering och férbjuda anvandning av
marken som utg6r kopia, efterbildning eller dversdttning, som &r
agnat att framkalla forvaxling med ett valkdnt varumérke. Vidare
bor artikel 10 bis i konventionen uppmarksammas &ven i detta
sammanhang, eftersom den innehaller ett grundlaggande skydd
mot otillbérlig konkurrens.

Varumarkesdirektivet innehaller bade obligatoriska och fakulta-
tiva regler som ror skyddets omfattning.

Enligt det nionde stycket i ingressen, beaktandemeningen oréak-
nad, ar det nédvéndigt att sékerstélla att registrerade varumdrken
har samma réttsliga skydd i alla medlemsstaterna, men detta for-
hallande far inte hindra medlemsstaterna fran att efter eget bedo-
mande ge ett omfattande skydd at sddana varumarken som &r
kénda.

I det tionde stycket anges bl.a. att grundforutsattningen for
skyddet &r att det finns en risk for forvaxling och att denna maste
bedbmas mot bakgrund av flera faktorer, sdrskilt i hur hég grad
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market ar kiant pd marknaden, den association som det anvanda
eller registrerade market framkallar, graden av likhet mellan market
och tecknet samt mellan de ifrdgavarande varorna. Det som sigs
om varor i direktivet galler ocksa tjanster.

| artikel 4.1 i direktivet anges tva situationer i vilka ett varu-
marke inte skall registreras. FOr det forsta skall ett varumérke inte
registreras om det ar identiskt med ett dldre varuméarke och an-
sokan om registrering avser varor som ar identiska med de varor
for vilka det dldre market ar skyddat (a). Ett varumadrke skall inte
heller registreras om det finns en risk att allmanheten forvaxlar
markena pa grund av det sokta markets identitet eller likhet med
det dldre mérket och identiteten eller likheten mellan de varor som
markena avser. | risken for forvaxling inbegrips uttryckligen att det
sokta mdrket associeras med det dldre market (b). Om ett varu-
marke redan har registrerats skall registreringen hévas i dessa
situationer. | artikel 4.2 anges sedan vad som avses med “aldre
varumérken”.

Enligt artikel 5.1 a och b i direktivet skall ensamrétten till ett
registrerat varumarke i motsvarande situationer utgora grund for
ett forbud mot anvandning av ett yngre tecken.

| artikel 4.4. finns det vidare regler om att medlemsstaterna far
besluta att ett nationellt varumérke inte skall registreras i vissa
situationer. Ett varumarke skall inte registreras om det ar identiskt
med eller liknar ett aldre nationellt varumérke som avser varor av
annat slag, om det aldre varumarket &r ként (has a reputation) i
landet i fraga och anvandningen av det yngre varumarket utan ska-
lig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang
for det aldre varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé (a).
Ett marke skall inte heller registreras om ratten till ett oregistrerat
varumérke eller till ett annat i forvarvsverksamhet anvant tecken
har forvarvats fore tidpunkten for ansékan om registrering av det
yngre market eller fore tidpunkten for den foretrddesratt som
dberopats till stod for ansokan om registrering av det yngre market
och om det oregistrerade varumarket eller tecknet ger innehavaren
ratt att forbjuda anvandningen av det yngre varumérket (b). Och
om ett marke redan har registrerats far registreringen upphavas
dven i dessa fall.

Medlemslanderna far enligt artikel 5.2 ocksa infora regler som
ger innehavaren av ett varumarke som ér kant i landet en rétt att
utverka férbud for annan att i néringsverksamhet fér varor av
annat slag anvanda ett tecken, som &r identiskt med eller liknar det
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kédnda varumérket, om anvandningen av det yngre tecknet utan
skalig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till
forfang for det kinda varumarkets sarskiljningsformaga eller
renomme.

I artikel 5.3 anges att bl.a. foljande atgarder kan forbjudas enligt
punkterna 1 och 2: att anbringa tecknet pa varor eller deras for-
packning (), att utbjuda varor till forséljning, att féra ut dem pa
marknaden eller lagra dem for dessa &ndamal eller utbjuda eller till-
handahalla tjanster under tecknet (b), att importera eller exportera
varorna under tecknet (c), samt att anvanda tecknet pa affarshand-
lingar och i reklam (d).

Till skydd for EG-varuméarken som dr kénda i gemenskapen
finns i artikel 4.3 i direktivet en obligatorisk bestdmmelse med
samma innehall som artikel 4.4 a. Den innebar att ett yngre marke
vars anvandning utan skélig anledning skulle dra otillborlig fordel
av eller vara till forfang for det kanda EG-varumarkets sarskilj-
ningsformaga eller anseende inte skall registreras i medlems-
staterna och om ett saddant marke har registrerats sa skall registre-
ringen kunna upphavas.

I detta ssmmanhang kan ocksa nimnas att medlemsstaterna en-
ligt artikel 5.5 i varumarkesdirektivet far ha bestammelser som
innebar ett skydd mot anvandning av tecken for annat andamal an
att sérskilja varor eller tjanster, om anvandningen av tecknet utan
skélig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till
forfang for det kinda varumarkets sarskiljningsformaga eller
renomme.

Varumérkesdirektivets bestdammelser om ensamréttens omfatt-
ning ar inte endast minimiregler. De anger i stéllet en yttre ram for
den ensamratt som medlemslanderna far tillerkanna registrerade
varumarken. Medlemsstaterna far med andra ord inte tillhandahalla
ett annu vidare skydd for registrerade varumarken. Andra inter-
nationella ataganden som EG:s medlemsstater har gjort nar det
géller ensamratten for registrerade varumarken forutsatts darfor
rymmas inom artikel 5.2 respektive 4.4 a i direktivet. | direktivet
finns i och for sig ingen bestdmmelse som hindrar att medlems-
staterna tillerk&nner t.ex. inarbetade varuk&nnetecken ett vidare
skydd. Men ett sadant skydd &ar knappast forenligt med artikel 30 i
EG-fordraget, eftersom det skulle kunna ha motsvarande verkan
som kvantitativa importrestriktioner.

EG:s varumarkesférordning innehaller flera bestammelser som ar
av intresse i detta sammanhang, i forsta hand artiklarna 8.1 och 8.5.
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Enligt artikel 8.1 har EG-varumarken ett skydd mot registrering av
yngre identiska eller liknande marken som svarar mot det skydd
som foljer av artikel 4.1 i varuméarkesdirektivet. Vidare har EG-
varumarken, som dr kdnda i gemenskapen, enligt artikel 8.5 ett
skydd som motsvarar skyddet enligt artikel 4.4 a och 4.3 i direk-
tivet. EG-varumarken som &r kanda i gemenskapen har alltsa ett
skydd mot registrering av yngre marken vars anvandning utan ské-
lig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang
for det kanda varumarkets sarskiljningsformaga eller anseende. |
dessa situationer kan ett EG-varumarke enligt artikel 9.1 ocksa ut-
gora grund for ett forbud mot anvandning av det yngre kdnneteck-
net.

Aven TRIPs-avtalet innehaller bestimmelser som ror ensam-
rattens omfattning.

Enligt artikel 16.1 i TRIPs-avtalet skall ett registrerat varumarke
utgdra grund for ett forbud mot anvandning av ett yngre identiskt
eller liknande kénnetecken for varor eller tjanster av samma slag
som dem som det registrerade market avser, om det finns en risk
for forvéxling. Om det yngre kdnnetecknet ér identiskt med det
registrerade varumarket och avser varor av samma slag, skall en risk
for forvaxling presumeras. Vidare foljer av artikel 16.2 i avtalet, att
artikel 6 bis i Pariskonventionen skall tillampas pa (oregistrerade)
varukinnetecken dven savitt de avser tjanster.

Enligt artikel 16.3 i avtalet skall artikel 6 bis i Pariskonventionen
under vissa forutsattningar tillampas till skydd for registrerade
varumarken, som ar notoriskt kanda, i forhallande till yngre mar-
ken som avser varor och tjanster av annat slag. Innehavaren av ett
sadant marke skall enligt bestammelsen ha ett skydd mot att ett
yngre marke registreras eller anvands for varor eller tjanster av
annat slag, om anvéndning av det yngre market skulle kunna tyda
pa ett samband (would indicate a connection) mellan dessa varor
eller tjanster och innehavaren av det kanda varumérket och det ar
sannolikt att anvandningen av det yngre market skulle vara till for-
fang for innehavaren av det kanda varumarket.

TRIPs-avtalet innehaller i en sarskild del dessutom vissa be-
stimmelser om sdkerstdllande av skyddet for bl.a. varukénne-
tecken, se artikel 41 och foljande artiklar i avtalet.

WIPO-rekommendationen med bestammelser om skydd for vél-
kénda varumarken (Joint Recommendation Concerning Provisions
on the Protection of Well-Known Marks) innehaller ocksa flera
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bestdmmelser som rér ensamréttens omfattning. Vad som sdgs om
varor géller i tillimpliga delar ocksa tjanster.

I artikel 4 anges i vilka fall ett annat varukénnetecken skall anses
vara i konflikt med ett vélkant varukénnetecken. Enligt artikel 4.1 a
skall ett yngre varukannetecken anses vara i konflikt med ett vél-
ké&nt varukénnetecken, om det &r identiskt med eller liknar det val-
k&nda kdnnetecknet, om det avser varor av samma eller liknande
slag och om det finns en risk fér forvaxling. Och i vissa fall skall
ett sadant yngre varukannetecken enligt artikel 4.1 b anses vara i
konflikt med ett valkdnt varukdnnetecken &ven om det yngre
kannetecknet avser varor av annat slag. Sa forhaller det sig om
nagon av foljande forutsattningar foreligger: om anvandning av det
yngre market skulle kunna tyda pa ett samband mellan dessa varor
eller tjanster och innehavaren av det vélkdnda varukdnnetecknet
och det dr sannolikt att anvandningen av det yngre market skulle
vara till forfang for innehavaren av det vélkianda varukannetecknet
(i), om det ar sannolikt att anvandning av det yngre kdnnetecknet
pa ett otillborligt satt skulle forsamra eller urvattna det valkanda
varukannetecknets sarskiljningsformaga (ii), eller om anvéandning
av det yngre kannetecknet skulle dra otillbérlig fordel av det
valkanda kannetecknets sarskiljningsformaga (iii). Vid bedémning
av om det yngre varukénnetecknet forsamrar eller urvattnar det
véalkanda varukdnnetecknet eller om det drar otillborlig fordel av
det valkdnda kannetecknets sarskiljningsformaga, far enligt
artikel 4.1 c kravas att det vdlkdnda kannetecknet &r valként bland
konsumenterna i allmanhet.

I artikel 4.2 anges att ett védlkant varukénnetecken skall kunna
utgdra grund fér invandning mot registrering av ett yngre varu-
kénnetecken. Och av artikel 4.3 och 4.4 féljer att ett véalkant varu-
kénnetecken skall kunna utgdra grund for upphdvande av en
registrering avseende ett yngre varumarke och grund for att ut-
verka foérbud mot anvédndning av ett yngre varukénnetecken.

I artikel 5 anges i vilka fall ett yngre naringskannetecken skall
anses vara i konflikt med ett valkant varuk&nnetecken. Bestdm-
melsen &r utformad pa motsvarande satt som artikel 4 i vad den av-
ser skydd mot yngre varukénnetecken oberoende av varuslagslik-
het. Enligt artikel 5.1 a skall saledes ett naringskannetecken anses
vara i konflikt med ett vélkant varuk&nnetecken om det &r identiskt
med eller liknar det véalkanda varukannetecknet och nagon av fol-
jande forutséattningar foreligger: om anvandning av naringskénne-
tecknet skulle kunna tyda pa ett samband mellan den verksamhet
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som bedrivs under k&nnetecknet och innehavaren av det vélkénda
varukannetecknet samt det ar sannolikt att anvdndningen av nér-
ingskannetecknet skulle vara till forfang for innehavaren av det val-
kénda varukénnetecknet (i), om det ar sannolikt att anvandning av
naringskannetecknet pa ett otillborligt satt skulle forsamra eller
urvattna det valkianda varukannetecknets sarskiljningsformaga (ii),
eller om anvandning av néaringskannetecknet skulle dra otillbdrlig
fordel av det valkidnda varukannetecknets sarskiljningsformaga
(iii). Aven enligt artikel 5.1 b far, vid bedémning av om ett yngre
naringskannetecken forsamrar eller urvattnar eller drar otillbérlig
nytta av det valkanda varukannetecknets sarskiljningsformaga, kra-
vas att det vdlkdnda kannetecknet &r kant bland konsumenter i all-
ménhet.

Angaende WIPO-rekommendationen, se Annette Kur i 1IC,
Vol 31 No 7-8, 2000, s. 824 f.

6.3.2 EG-domstolens praxis

EG-domstolen har i flera fall tolkat bestimmelser i varumérkes-
direktivet som har betydelse for ensamréttens omfattning.

I sin dom den 11 november 1997 i mal C-251/95 (Puma-fallet)
har EG-domstolen slagit fast att begreppet risk for association i
artikel 4.1 b i varumérkesdirektivet inte &ar ett alternativ till begrep-
pet risk for forvaxling, utan syftar till att precisera dess rackvidd,
samt att ordalydelsen utesluter att bestammelsen tillimpas om det
inte foreligger en risk for forvaxling (18). Domstolen har darvid
anfort att denna tolkning inte motségs av artiklarna 4.3, 4.4 a eller
5.2 i direktivet, vilka medger att innehavaren av ett varumarke med
renommé hindrar andra fran att utan skalig anledning anvanda
tecken som é&r identiska med eller liknar hans varumérke utan att
krdva att det skall foreligga en risk for férvéaxling, och detta dven
om de ifragavarande produkterna inte ar likartade (20). Vidare har
domstolen, med hénvisning till tionde stycket i ingressen,
beaktandemeningen oraknad, anfort att fragan om forvéxling skall
avgoras med beaktande av samtliga relevanta omstandigheter i det
enskilda fallet (22) samt att beddmningen av risken for férvéaxling
skall grunda sig pa de helhetsintryck som varumarkena ger, med
hansyn till bl.a. deras sarskiljande och mest framtradande bestands-
delar (22). I anslutning till detta har domstolen anfért att genom-
shittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumdrke som en
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helhet och inte agnar sig at att undersoka markets olika detaljer. |
denna dom har domstolen ocksa bekraftat att ju storre ursprunglig
eller forvarvad sarskiljningsformaga ett varumarke har, desto storre
ar dess skyddsomfang (24).

Vidare har domstolen i sin dom den 29 september 1999 i mal C-
39/97 (Canon-fallet) upprepat att ett marke med stor sarskilj-
ningsformaga har ett stort skyddsomfang (18). Domstolen har dar-
vid tillagt att det sdrskilt géller mérken som &r kénda (19). Vidare
kan domstolen i detta fall sdgas ha bekréftat att den s.k. produkt-
regeln skall tillimpas, dvs. att kravet pa varuslagslikhet & mindre
om markeslikheten ar stor och vice versa (17 och 19). | anslutning
hértill har domstolen tillagt att det &r av sérskild betydelse att det
aldre market ar kant. Nar det galler kravet pa forvaxling har dom-
stolen uttalat att artikel 4.1 b i direktivet foreskriver — i motsats till
exempelvis artikel 4.4 a, som uttryckligen avser fall da varorna eller
tjansterna inte liknar varandra — att det maste foreligga likhet mel-
lan ifragavarande varor eller tjanster for att det skall foreligga risk
for forvaxling (22). Domstolen har ocksa slagit fast att begreppet
forvéxling dven omfattar indirekt forvéxling, dvs. att det kan fore-
ligga en risk for forvaxling aven om allmanheten forstar att varorna
kommer fran olika foretag, men tror att det finns ett ekonomiskt
samband mellan foretagen (29). En sadan risk for forvaxling kan
daremot uteslutas om det inte forefaller finnas nagon risk for att
allmanheten uppfattar det som att varorna eller tjansterna i fraga
kommer fran samma foretag eller i forekommande fall fran foretag
med ekonomiska band (30).

I sin dom den 22 juni 1999 i mal C-342/97 (Lloyd-fallet) har
EG-domstolen anfort att det enligt dess fasta rattspraxis kan fore-
ligga risk for forvaxling i den mening som avses i artikel 5.1 b i
direktivet om det finns risk for att allménheten kan tro att varorna
eller tjansterna i fraga kommer fran samma foretag, eller i fore-
kommande fall fran foretag med ekonomiska band (17). Enligt
denna praxis skall det enligt domstolen goéras en helhetsbedémning
av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vid provningen av
huruvida det hos allmanheten foreligger en risk fér forvaxling (18).
Helhetsbedomningen av risken for forvaxling skall, vad géller de
aktuella varumarkenas likhet i bild, ljud eller ord, grunda sig pa det
helhetsintryck som varumarkena astadkommer, i synnerhet med
hansyn till deras sarskiljande och mest framtradande bestandsdelar
(25). I anslutning hartill har domstolen framhallit att genomsnitts-
konsumenten vanligtvis uppfattar ett varumérke som en helhet och
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inte agnar sig at att undersoka dess olika detaljer (25). Vid bedom-
ningen skall dock hansyn dven tas till det faktum att genomsnitts-
konsumenten séllan har mojlighet att géra en direkt jamforelse
mellan de olika varuméarkena utan maste forlita sig pa en oklar bild
som han har i minnet (26). Det bér dven beaktas att genomsnitts-
konsumentens uppmarksamhet kan variera beroende pa vilken
kategori av varor eller tjanster det ar fraga om (26).

EG-domstolen har hittills avgjort ett mal av sarskild betydelse
for bedomningen av det uttkade skyddets omfattning. | sin dom
den 14 september 1999 i mal C-375/97 (Chevy-fallet) har dom-
stolen yttrat sig dver hur artikel 5.2 i varumarkesdirektivet skall
tolkas. Inledningsvis har domstolen berort det forhallandet att den
tyska, den nederlandska och den svenska direktivtexten innehaller
uttryck som innebar att market skall vara kadnt, medan G6vriga
versioner av artikeln innehaller uttrycket renommé eller liknande
uttryck. Domstolen har darvid anfort att de uttryck som anvands i
de olika sprakversionerna inte utgér ndgon motsagelse, utan att de
alla innebar att varumaérket i viss kvantitativ utstrackning skall vara
kant for allmanheten (21-22). Nér det galler kravet pa kannedom
har EG-domstolen anfort att market skall vara ként av en
betydande del av omséttningskretsen (d'une partie significative du
public concerné) (24 och 26). Provning av denna fraga skall goras
pa ungefar samma sitt som provningen av om ett beskrivande
marke har sarskiljningsforméga, jfr Chiemsee-fallet och Lloyd-
fallet. Vid prévning av om mérket ar kant av en betydande del skall
alltsd hansyn tas till alla relevanta omstandigheter i malet, sarskilt
varumarkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket
geografiskt omrade och hur lange varumarket har anvants samt hur
stora investeringar som gjorts for att marknadsféra varumarket
(27). Det fordras inte att mérket ar kant i hela medlemsstaten, utan
det ar tillrackligt att varumarket ar kant i en vasentlig del av staten
(28). Vidare har domstolen anfért att ju storre sérskiljningsfor-
maga eller renommé som market har desto lattare ar det att anse att
en viss anvandningen ar till forfang (30). EG-domstolens tolkning
avser formellt endast det uttkade skyddet enligt artikel 5.2, men &r
relevant &ven nér det géller artikel 4.1 a i direktivet.

EG-domstolen har annu inte provat fragan om det utokade
skyddet mot anvéndning (utan skélig anledning) som skulle dra
otillborlig fordel av eller vara till forfang for det dldre varumarkets
sarskiljningsformaga eller renommé aven omfattar anvandning for
varor av samma eller liknande slag. 1 Puma-fallet och Canon-fallet
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har domstolen dock gjort uttalanden som har betydelse i detta
avseende, se nedan under skalen for forslaget.

6.3.3 Forhallandena i vissa andra lander

I Danmark ar ensamratten till ett varumarke reglerad i nédra dver-
ensstdimmelse med artikel 5 i varumadrkesdirektivet. Innehavaren av
ett varumarke har séledes rétt att hindra att nagon annan utan hans
samtycke i ndringsverksamhet anvander tecken som dr identiskt
med varumarket om tecknet avser varor av samma slag (4 § 1 st.
1 DVmL), tecken som é&r identiskt med eller liknar varumarket om
tecknet avser varor eller tjanster av samma eller liknande slag och
det finns en risk for forvaxling, inbegripet “at det antages, at der er
en forbindelse med varemarket” (4 § 1 st. 2 DVmL). Innehavaren
kan ocksa hindra anvandning av sddana tecken som anvénds for
varor och tjanster av annan art "hvis varemarket er velkendt her i
landet, og brugen ville medfgre en utilbgrlig udnyttelse af vare-
markets serpreg eller renommé eller skade sarpreget eller
renommeet” (4 8 2 st. DVmL). Se vidare Mogens Koktvedgaard &
Knud Wallberg, Varemarkeloven og Fallesmarkeloven, 2 uppl.,
1998, s. 52 f.

I Island ar skyddet reglerat pa ungefar samma sitt som i Dan-
mark (4 8 IVmL).

I Finland och Norge ar skyddet utformat pa ungefar samma satt
som i Sverige. | dessa landers lagar anvdnds dock inte rekvisitet vél
ansett, utan rekvisiten “val k&nda” (6§ 2st. FVmL) respektive
"velkjent” (6 § 2 st. NvVmL).

I Storbritannien och Tyskland dr bestdmmelserna om ensam-
rattens omfattning utformade i nédra anslutning till artiklarna 5.1
och 5.2 i varumarkesdirektivet (artikel 10 TMA och artikel 14
GSMK).

I Benelux kan innehavaren av ett varumarke hindra att nagon an-
nan utan hans samtycke i néringsverksamhet anvander market for
varor av samma slag (artikel 13 A.1.a DBM), market eller ett lik-
nande tecken for varor av samma eller liknande slag och det finns
en risk for association mellan méarkena (artikel 13 A.1.b DBM).
Angaende kravet pa association, se Herman Cohen Jehoram i Fest-
skrift till Gunnar Karnell, s. 313. Vidare kan innehavaren av ett
varumarke hindra att ndgon annan, utan skalig anledning, anvander
market eller ett liknande tecken for varor av annat slag, om market
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har ett anseende i Benelux och anvandningen innebdr ett otillbor-
ligt utnyttjande av, eller ar till forfang for, markets sarskiljnings-
formaga eller anseende (artikel 13 A.1.c DBM). I Benelux finns det
alltsa inte nagot uttryckligt krav pa att anvandningen skall leda till
forvaxling. Harutover finns en sarskild bestdmmelse om att inne-
havaren av ett varumarke, i enlighet med artikel 5.5 i varumarkes-
direktivet, kan hindra att nadgon annan i naringsverksamhet an-
vander market eller ett liknande tecken for nagot annat andamal &n
att sarskilja varor, om anvandningen utan skélig anledning innebar
ett otillborligt utnyttjande av, eller ar till forfang for, markets sar-
skiljningsformaga eller anseende (artikel 13 A.1.d DBM).

I Frankrike innebdr ensamrétten till ett varumarke ett férbud for
andra att, utan samtycke, pa narmare angivet sitt anvanda ett iden-
tiskt marke for identiska varor (artikel L. 713-2 a CP1), samt att pa
narmare angivet satt anvanda ett identiskt marke for liknande varor
och ett liknande mérke for identiska eller liknande varor, om det
finns en risk for forvaxling hos allmanheten (artikel L. 713-3 a och
b CPI). Ensamratten till ett varuméarke som har ett anseende i
Frankrike innebér vidare ett forbud for andra att anvdnda market
for varor av annat slag, om anvandningen éar till forfang for inne-
havaren av market eller innebdr ett otillbdrligt utnyttjande av mar-
ket (artikel L. 713-5 CPI).

6.4 Behovet av andring

Ensamrétten till varukdnnetecken syftar, som kommittén tidigare
framhallit (se avsnitt 5.2), till att skydda det ekonomiska varde
som kannetecknet representerar och darigenom framja en effektiv
konkurrens. Mot denna bakgrund har alla innehavare av skyddade
varukdnnetecken ett behov av skydd mot att deras kénnetecken
inte blir utnyttjade eller skadade. FOr de allra flesta varukanne-
tecken torde behovet av ett grundlaggande skydd mot otillborlig
konkurrens kunna tillgodoses genom ett skydd mot anvandning av
forvaxlingsbara kdnnetecken, dvs. skydd mot anvandning av iden-
tiska eller liknande mérken for identiska eller liknande varor. Vissa
kdnnetecken har emellertid ur ett konkurrensrattsligt perspektiv
ett behov av ett utokat skydd, som &r oberoende av forvaxlingsrisk
och som gar utéver varuslagsgranserna. Man kan darfor tala om tva
olika typer av skydd, ett grundlaggande skydd och ett utdkat
skydd.

262



SOU 2001:26 Ensamréattens omfattning m.m.

Det bor emellertid framhallas att varken det grundlaggande eller
det utokade skyddet ar statiskt. Bada slagen av skydd &r tvdartom
dynamiska i den meningen att ensamrétten kan ha olika omfatt-
ning. Ett kdnnetecken som har ett grundldggande skydd mot for-
vaxlingsbara marken kan saledes ha ett mycket begransat skydd,
medan ett annat kan ha ett tamligen omfattande skydd. P4 motsva-
rande satt forhaller det sig i friga om kannetecken som har ett ut-
Okat skydd. Avgorande fér ensamrattens omfattning ér vilken ur-
sprunglig och forvarvad sarskiljningsforméaga som market har, dar
kdnnedomen om maérket &r av sérskild betydelse.

Varje stat har i grunden frihet att bestimma hur skyddet for va-
rukénnetecken skall vara ordnat inom sitt territorium. Sverige har
emellertid gjort flera internationella dtaganden som begransar moj-
ligheterna att fritt bestdmma vad ensamratten till svenska
nationella varuk&nnetecken skall omfatta. Bestdmmelserna i VmL
om ensamrattens omfattning innehaller en reglering med ett
grundladggande och ett utokat skydd inom ramen for nérings-
verksamhet. Det finns emellertid anledning att understka om
utformningen av bestdmmelserna i alla avseenden svarar mot de
internationella ataganden som Sverige har gjort. Av sirskild
betydelse & om ensamréattens omfattning med hénsyn till dessa
ataganden aven i fortsattningen kan regleras pa grundval av ett
kriterium om forvaxling.

En annan fraga som bor beroras i detta sammanhang ar om det
finns anledning att inféra ett skydd for varukdannetecken mot obe-
horig anvandning utom néringsverksamhet, dvs. ett skydd enligt
artikel 5.5 i varumérkesdirektivet mot anvandning av tecken for
andra &ndamal 4n att sarskilja varor eller tjanster.

6.5 Forslag

Forslag: Bestdmmelserna om ensamréttens omfattning bor ut-
formas i anslutning till varumarkesdirektivets reglering i detta
hénseende.

Det bor inte inforas nagot skydd for varukannetecken mot
anvandning for annat andamal an att sarskilja varor eller
tjanster.

Skalen for forslaget: En given utgangspunkt ar att ensamrétten till
ett varukénnetecken skall ge ett skydd mot obehdrig anvandning i
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naringsverksamhet. Bestimmelserna om ensamrattens omfattning
bor utformas sa att de speglar behovet av ett grundlaggande skydd
och ett utokat skydd. Kommittén tar forst upp fragan om
regleringen av det grundldggande och det utokade skyddet i nér-
ingsverksamhet. Darefter beror kommittén fragan om det bor in-
foras ett sarskilt skydd som omfattar anvandning av ett tecken for
annat andamal &n att sérskilja varor eller tjanster.

Det grundlaggande skyddet

Sverige ar bundet av varumarkesdirektivets obligatoriska bestdm-
melser enligt vilka ensamrétten till registrerade varumarken skall
utgdra grund for férbud mot anvéndning av identiska varumarken
for samma slag av varor samt grund for vagran och ogiltig-
forklaring av registreringar av identiska varumérken for samma
slags varor (artikel 5.1a resp. 4.1a). Vidare skall registrerade
varumdrken utgéra grund for férbud mot anvandning av samt
registreringshinder och ogiltighetsgrund for identiska eller
liknande varumarken som avser varor av samma eller liknande slag,
om det finns en risk att allménheten férvéaxlar mérkena, inbegripet
risken for att ett yngre varumarken associeras med ett aldre
varumadrke (artikel 5.1 b resp. 4.1 b).

Varumérkesdirektivets bestdmmelser om det grundldggande
skyddet for registrerade varumarken tacker de ataganden som Sve-
rige har gjort enligt Pariskonventionen och TRIPs-avtalet savitt
avser skyddets omfattning. | dvrigt har Sverige inte nagra sarskilda
forpliktelser nar det galler detta skydd. Det grundldggande skyddet
for varukannetecken bor darfor utformas med utgangspunkt i
direktivets bestammelser.

Varumérkesdirektivet har i och for sig direkt betydelse endast
for registrerade varumérken. Ensamrétten till varukédnnetecken bor
dock enligt kommitténs mening — inom det geografiska omrade
dar ensamratten bestdr — sd langt mojligt vara densamma for
registrerade varumarken, inarbetade varukannetecken och naturliga
varukdnnetecken. Det grundlaggande skyddet bor déarfor aven i
fortsattningen utformas pa ett enhetligt satt. Ensamratten till ett
varukannetecken bor pa samma satt som hittills kunna utgora
grund for férbud mot obehorig anvandning, skadestand och annan
ersittning samt straff och atgirder med olagliga varor. Aven i
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fortsattningen skall ensamrétten givetvis kunna utgdra grund for
upphdvande av varumarkesregistrering.

Det satt pa vilket ensamratten avgransas i varumarkesdirektivet
motsvarar i allt vasentligt det skydd mot anvandning av forvéx-
lingsbara kdnnetecken som sedan lange funnits i svensk ratt och
nordisk ratt i 6vrigt. 1 och for sig skulle det darfor vara mojligt att
aven i fortsattningen utforma skyddet sa att ensamratten innebar
“att annan an innehavaren inte far i naringsverksamhet anvanda ett
darmed forvéaxlingsbart kdnnetecken” (4 § 1 st. VmL). En tillamp-
ning av en sadan bestammelse i ljuset av varumarkesdirektivet
skulle utan tvekan innebara att direktivets innehall fick genom-
slagskraft.

Flera skél talar emellertid enligt kommitténs mening for att det
grundldggande skyddet bor utformas i ndrmare anslutning till
varumarkesdirektivet. Av sarskild betydelse r att det da blir tyd-
ligare att den risk fér “association” som i férekommande fall skall
vagas in vid bedomning av fragor om forvaxling ar den som
regleras i direktivet, dvs. att konsumenterna skall uppfatta att
varorna eller tjansterna i fraga kommer fran samma foretag eller
fran foretag med ekonomiska band, se Canon-fallet (30). Till detta
kommer att motsvarande bestdmmelser i den danska och den
islandska lagen ar utformade pa detta satt samt att man i aven i
Finland och Norge har foér avsikt att utforma motsvarande
bestammelser pa detta vis.

Bestimmelserna om det grundlaggande skyddet bor alltsd ut-
formas sa, att ensamratten till ett varukannetecken innebar att
ingen annan an innehavaren i naringsverksamhet far anvanda 1. ett
tecken som &r identiskt med varukdnnetecknet for varor av samma
slag, eller 2. ett tecken som &r identiskt med eller liknar varukén-
netecknet for varor av samma eller liknande slag, om det finns en
risk for forvaxling, inbegripet risken for att anvandningen av teck-
net leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den
som anvander tecknet och innehavaren av varukdnnetecknet.

Det utdkade skyddet

Ett starkt och flexibelt skydd for varukédnnetecken ar, som tidigare
framhallits (avsnitt 5.2), av stor betydelse for en effektiv konkur-
rens. Med hénsyn till att det ar varuk&nnetecknets ekonomiska
varde som skyddas och darmed investeringar i marknaden ar det
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naturligt att val ansedda och val kdnda kénnetecken tillerkanns ett
storre skydd dn andra marken. Utvecklingen talar for att allt fler
varukdnnetecken kommer att behdva ett forstarkt skydd mot
otillbérligt utnyttjande. Enligt artikel 4.3 i varumarkesdirektivet
och artiklarna 8.5 och 9.1 i EG:s varumarkesforordning har ocksa
EG-varumarken ett sadant utokat skydd. Artikel 8.5 i for-
ordningen ger dven ett svenskt varumérke som &r valkant i Sverige
ett utdkat skydd mot registrering av ett yngre gemenskapsvaru-
marke. Med hansyn hértill och till den betydelse det utokade skyd-
det har for en fungerande konkurrens ar det naturligt att Sverige
har bestammelser som svarar mot de fakultativa reglerna om skydd
for kanda marken i artikel 5.2 respektive 4.4a i varumérkes-
direktivet. Med ett sadant skydd far sddana varukannetecken ett
starkt och sjalvstandigt skydd som i princip ar frikopplat fran
kriteriet om forvaxling.

Av ovriga internationella ataganden som Sverige har gjort ar det
endast artikel 16.3 i TRIPs-avtalet och artiklarna 4 och 5 i WIPO-
rekommendationen som rér det utdkade skyddet. Det skydd som
foljer av varumarkesdirektivet tacker emellertid det skydd som
dessa bestammelser avser att ge. Nagra sarskilda dvervaganden med
hansyn till TRIPs-avtalet eller WIPO-rekommendationen ar darfor
inte pakallade nar det galler skyddets omfattning. Aven det
utbkade skyddet for varukédnnetecken bor déarfor utformas med
utgangspunkt i varumarkesdirektivet.

En forutsattning for att ett registrerat varuméarke skall ges ett ut-
vidgat skydd ar enligt den svenska sprakversionen av varumarkes-
direktivet att market ar “kant”, medan vissa andra sprakversioner
anvander uttryck som renommé eller liknande. Enligt EG-dom-
stolens tolkning av direktivet i Chevy-fallet utgor de olika uttryck
som anvands inte ndgon motsagelse (21-22). Uttrycket val ansett
som anvands i 6 § VmL far darfor anses svara mot direktivets inne-
hall. Med hansyn till vad EG-domstolen anfort om att rekvisitet
innebdr att ett varumarke i viss kvantitativ utstrackning skall vara
ként for allménheten (21-22) och att det dérvid fordras att mérket
ar kant av en betydande del av omsattningskretsen (24 och 26)
finns det enligt kommitténs mening anledning utforma rekvisitet
som ett krav pd kannedom. Ett rekvisit som anknyter till
kannedom torde ocksa for de allra flesta framsta som mer konkret
och lattare att tillampa an ett rekvisit som hanfor sig till anseende.
Vidare skapar ett rekvisit som bygger pa kdnnedom ett tydligt
forhallande mellan kravet for utokat skydd och kravet for visad
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sarskiljningsformaga, eftersom ett varumarke under alla forhallan-
den skall anses ha sarskiljningsformaga om det ar kiant inom en
betydande del av omséttningskretsen, jfr avsnitt 5.7.2. | svensk
varumarkesratt skapar ett sddant rekvisit ocksa ett samband med
kravet for inarbetning, da ett marke skall anses inarbetat om det ar
ként av en betydande del av omsattningskretsen, jfr avsnitt 5.7.3.

En foérutsattning for skydd ar vidare enligt artikel 4.4 a och 5.2 i
direktivet att det yngre mérket &ar identiskt med eller liknar det
aldre mérket. HD har i NJA 1995 s. 635 tolkat uttrycket "liknande
kannetecken” i 6 § andra stycket VmL pa samma satt som enligt
aldre ratt, dvs. sa att det for skydd forutsatts att kannetecknen ar
identiska eller i hog grad 6verensstimmande. Kommittén ar av den
uppfattningen att det i vart fall inte boér krévas hogre grad av likhet
mellan kdnnetecknen &n som fdljer av den allménna regeln om for-
véxlingsbarhet inom varuslagsgranserna.

En séarskild fraga ar om det utokade skyddet enligt artiklarna 4.3,
4.4 a och 5.2 i varumarkesdirektivet ocksa galler inom ramen for
varuslagslikhet enligt artiklarna 4.1 och 5.1 i direktivet. Enligt sin
lydelse ar artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2 i varumérkesdirektivet inte
direkt tillampliga inom ramen for varuslagslikhet. De skal som bar
upp det utokade skyddet gor sig dock géllande bade inom och
utanfor varuslagsgranserna. Det sager sig saledes sjalvt att ett
marke som &r kant inte har mindre behov av skydd mot yngre mar-
ken som avser varor och tjanster av samma eller liknande slag an
mot yngre mérken som avser andra varor och tjanster.

I de allra flesta fall dar identiska eller liknande yngre marken an-
véands for varor av samma eller liknande slag som aldre kénda varu-
marken finns det ocksa en risk for forvaxling. Men snyltning kan
mycket val forekomma utan att det foreligger nagon risk for for-
vaxling, jfr NJA 1995 s. 635 (GAETANO ? GALLIANO). Ocksa
forfang kan forekomma utan att det foreligger nagon risk for for-
véaxling, t.ex. i form av urvattning vid s.k. varumarkesparodier, jfr
PBR:s ovan namnda dom i mal 97-65 (TULOSBA AKDOV =
ABSLOLUT VODKA). En mgjlighet att hindra sadan snyltning
eller sadant forfang med tillimpning av artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2
skulle framja det helhetsresultat som en tillampning av artiklarna
syftar till och bidra till en effektiv konkurrens.

I Puma-fallet har EG-domstolen, som tidigare ndmnts, berort
forhallandet mellan artikel 4.1 b och artiklarna 4.3, 4.4a och 5.2 i
direktivet. Domstolen har darvid anfort att det forhallandet att
ordalydelsen i artikel 4.1 b, som forutsatter att det foreligger en
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risk for forvaxling, inte motsags av artiklarna 4.3, 4.4 a eller 5.2 i
direktivet, vilka medger att innehavaren av ett varumarke med
renommé kan hindra andra fran att utan skalig anledning anvanda
tecken som é&r identiska med eller liknar hans varumérke utan att
krdva att det skall foreligga en risk for forvaxling, “och detta dven
om de ifragavarande produkterna inte &r likartade” (”ohne daR eine
Verwechslungsgefahr nachgewiesen werden miiRte” pa rattegangs-
spraket tyska, “even where there is no similarity between the goods
in question”, i den engelska sprakversionen och et ceci méme si
les produits en cause ne sont pas similaires”, i den franska
versionen) (20).

Nar det géller kravet pa forvixling har dock domstolen i det
efterfoljande Canon-fallet uttalat att artikel 4.1 b i direktivet fore-
skriver — i motsats till exempelvis artikel 4.4 a, som uttryckligen
avser fall da varorna eller tjansterna inte liknar varandra — att det
maste foreligga likhet mellan ifragavarande varor eller tjanster for
att det skall foreligga risk for forvaxling ("Im Gegensatz zu dem,
was z. B. in Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a vorgesehen ist, der sich
ausdricklich auf die Félle bezieht, in denen die Waren oder
Dienstleistungen nicht &hnlich sind, sieht Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe b namlich vor, dal3 eine Verwechslungsgefahr eine
Identitat oder eine Ahnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen voraussetzt.”, pa rattegangsspraket tyska.)(22).

Vad EG-domstolen anfort i Puma-fallet om att ordalydelsen i
4.1 b, som forutsétter att det foéreligger en risk for forvaxling, inte
motsdgs av artiklarna 4.3, 4.4 a eller 5.2 i direktivet, "och detta dven
om de ifrdgavarande produkterna inte ar likartade” (20), talar for
att det enligt varumarkesdirektivet finns ett utokat skydd ocksa
inom varuslagsgranserna. Det bér emellertid uppmérksammas att
detta forutsétter att begreppet likhet ges en vidare innebérd i de
artiklar i varumérkesdirektivet som ror det utokade skyddet (artik-
larna 4.3, 4.4 a och 5.2) an i dem som rér det grundlaggande skyd-
det (artiklarna 4.1 och 5.1), nagot som enligt kommitténs mening
bara kan komma i fraga for de mest vilkanda varumarkena. EG-
domstolens ovan bertrda uttalande i Canon-fallet, om att det
enligt artikel 4.1 b maste foreligga likhet mellan ifragavarande
varor och tjanster for att det skall foreligga en risk for forvaxling
(22), vilket uttryckligen satter artikel 4.4 a i motsatsstéllning till
artikel 4.1 b, kan dock &ven anforas till stdd for att det utbkade
skyddet ar begrénsat till anvdndning utanfor varuslagsgranserna.
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Nagon saker slutsats om hur EG-domstolens praxis kommer att
utveckla sig i detta avseende &r inte mojlig att dra. Aven bestam-
melserna om det utokade skyddet bor darfor enligt kommitténs
uppfattning utformas i anslutning till artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2 i
varumarkesdirektivet. Rattsutvecklingen inom gemenskapen far
sedan visa vilken omfattning det utdkade skyddet har inom varu-
slagsgranserna.

Det finns enligt kommitténs mening inte skal att lata det ut-
okade skyddet omfatta ocksa anvandning for annat andamal an att
sérskilja varor eller tjanster.

P& grund av det anforda foreslar kommittén att bestammelsen
om det utokade skyddet utformas sa att ensamréatten till ett varu-
kédnnetecken som dar kadnt av en betydande del av omsattnings-
kretsen hér i landet innebadr, att ingen annan &n innehavaren, i nar-
ingsverksamhet, utan skalig anledning far anvanda ett yngre kan-
netecken som &r identiskt med eller liknar det &ldre varukénne-
tecknet, om han dérigenom skulle dra otillborlig fordel av eller or-
saka forfang for det aldre varukannetecknets sarskiljningsformaga
eller anseende.

Det utokade skyddet bor, pa samma sitt som det grundlaggande,
regleras pa ett enhetligt satt for registrerade varumarken, in-
arbetade varukénnetecken och naturliga varubeteckningar.
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7 Ensamrattens upphérande m.m.

7.1 Inledning

| detta kapitel behandlar kommittén fragor som ror upphorande av
ensamratten, framst fragan om upphavande av registrering. Inled-
ningsvis finns en oversikt 6ver hur ensamrétten kan upphdra for
olika slags varukannetecken. | samband med det redovisas ocksa
vissa dvervdganden som tidigare gjorts nar det galler upphavande
av varumarkesregistreringar. Sedan féljer en redogorelse fér upp-
hédvande av nationella och internationella registreringar i den
nuvarande ordningen.

7.2 Nuvarande ordning
7.2.1  Allmant

Den ensamrétt som ett skyddat varukdnnetecken ger &r till skillnad
fran andra immateriella ensamratter inte tidsbegransad, utan den
kan i princip besta hur lange som helst. Registrerade varuméarken ar
visserligen registrerade for en period om tio ar at gangen, men regi-
streringen kan fornyas ett obegransat antal ganger. Det galler saval
nationella och internationella registreringar som gemenskapsregi-
streringar (22 § VmL, artikel 6.1 i Madridprotokollet och artikel 46
i EG:s varumirkesforordning). En registrering som inte fornyas
avfors ur respektive register.

En varumarkesregistrering kan ocksa avforas helt eller delvis pa
grund av att innehavaren avstar ratten till registreringen (27 §
VmL, artikel 9 bis iii-iv i Madridprotokollet och artikel 49 EG:s
varumadrkesférordning).

I VmL finns en bestdmmelse om att en registrering kan avforas
om innehavaren har hemvist utanfor Sverige och inte foljer ett
foreldggande om att for sig stélla ett ombud som har hemvist hér

271



Ensamréattens upphérande m.m. SOU 2001:26

(318 VmL). Kommittén har i avsnitt 5.4 foreslagit att en inne-
havare av en nationell varumarkesregistrering som inte har hemvist
i Sverige skall ha ett s.k. delgivningsombud som &r bosatt har i lan-
det (se 37§ i forslaget till varumérkeslag). Bestdmmelsen inne-
haller ocksa en ordning for delgivning med en innehavare som inte
har anmalt nagot ombud. En foljd av bestaimmelsens utformning ar
att underlatenhet att anmala ombud inte skall utg6ra grund for att
avfora en registrering.

En nationell varumarkesregistrering kan upphdra pa tre olika
sétt: genom att registreringen inte férnyas, genom att innehavaren
begér att registreringen skall avforas eller genom att registreringen
upphdvs, antingen efter invandning hos Patentverket eller efter
talan vid allmédn domstol. En internationell registrerings verkan hér
i landet kan pa motsvarande satt upphora om den inte fornyas, om
innehavaren begar att den skall avforas eller om den upphévs efter
invandning eller efter sarskild talan om detta. Vidare upphdr en
internationell registrerings verkan hér i landet om den ursprungliga
registreringen upphavs helt eller delvis inom fem ar.

En registrering som inte langre kan bli foremal for invandning
kan séaledes for narvarande endast angripas genom en talan om
upphéavande vid allmén domstol. Det finns t.ex. ingen maojlighet for
Patentverket att genom omprovning andra ett felaktigt beslut om
registrering, se RA 1992 ref. 64.

I AvmL fanns en mojlighet for ”Kungl. Maj:t i statsradet” att
upphava en registrering, dels i fall dar market utan tillstand bestod
av eller innehdll offentliga vapen eller beteckningar och dels i fall
dar market inneholl nagot som kunde vacka forargelse. Varu-
markes- och firmautredningen anférde i sitt betdnkande att de
stora ekonomiska védrden som varumdrken kunde representera
gjorde det angeldget att méarkeshavare tillforsakrades den okade
trygghet som det innebar att en registrering mot innehavarens vilja
endast kunde upphévas av domstol, se SOU 1958:10 s. 304 f. |
propositionen forklarade departementschefen att han anslét sig till
denna principiella standpunkt, “som forestavats av rattssakerhets-
hansyn”, se prop. 1967:167 s. 146.

I samband med den &versyn av vissa bestdimmelser i varu-
markeslagen som gjordes ar 1993 diskuterades frdgan om upp-
havande i administrativ ordning inom Justitiedepartementet. |
promemorian erinrade man till att borja med om att det vid prov-
ning av om en varumarkesregistrering skulle upphévas typiskt sett
var frdga om att slita en tvist mellan olika intressenter samt att det
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enligt svensk réttstradition i princip borde ankomma pa domstol
att avgora sadana saker. Sedan diskuterades mojligheten av att lata
Patentverket upphéva registreringar i de fall dar det enkelt kunde
konstateras att registreringen borde upphévas och dar det inte
foreldg nagon tvist i egentlig mening. Man fann emellertid att det
skulle vara svart att avgransa dessa fall och svart att undvika att
fragan om upphévande samtidigt blev foremal for provning i dom-
stol. Se Ds 1993:97 s. 60 f.

Nar det galler gemenskapsvaruméarken regleras fragan om upp-
hoérande i EG:s varumarkesférordning (se nedan).

Inarbetade varukannetecken har ett skydd sa lange inarbetningen
bestar inom ett visst omrade, dvs. sa lange kannetecknet inom en
betydande del av omsattningskretsen i ett visst geografiskt omrade
ar kant som beteckning foér de varor eller tjanster som tillhanda-
halls under kannetecknet. Inarbetningen ar en faktisk omstandig-
het som antingen fdreligger eller inte foreligger. Det finns
foljaktligen inte ndgon ordning for att "upphava” inarbetningen.
En annan sak &r det &r mdjligt att i domstol fora talan om huruvida
en ratt pa grund av inarbetning bestar eller inte bestar.

Naturliga varukannetecken atnjuter for narvarande skydd mot att
ndgon annan anvander namnet, firman eller adressen sa lange inne-
havaren ar naringsidkare. Om néringsidkaren upphdr med sin nar-
ingsverksamhet och saledes inte langre ar naringsidkare upphor
ocksd skyddet for det naturliga varukannetecknet. Skyddet for
namn eller firma upphor ocksa om den bakomliggande namn- eller
firmaratten upphor enligt bestimmelserna i namnlagen respektive
firmalagen. Och skyddet for en adress upphdr om néringsidkaren
inte langre anvander adressen i sin verksamhet.

I avsnitt 5.7.4 foreslar kommittén att naringskannetecken som
har ett skydd inom ett visst omrade skall ha ett skydd som for
varukiannetecken inom detta omrade. | den man skyddet for
naringskannetecknet upphor, faller ocksd skyddet som naturligt
varukannetecken. Vidare foreslar kommittén att namn som faktiskt
anvands som varukannetecken ocksa skall ha ett skydd som sadant
varukdnnetecken. Upphor anvandningen av namnet varaktigt,
faller ocksa skyddet som naturligt varukannetecken. Adress skall
enligt kommitténs forslag i fortsattningen inte atnjuta skydd som
naturligt varukannetecken.

I detta sammanhang bor ocksd namnas att ensamratten till ett
varukannetecken som anvants pa ett visst exemplar av en vara kon-
sumeras i och med att just det exemplaret séljs eller pa annat satt
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fors ut pd marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbets-
omradet (4 a § VmL).

7.2.2  Narmare om upphévande av nationella och
internationella varumérkesregistreringar

Nationella och internationella varumarkesregistreringar kan som
tidigare namnts angripas pa tva olika satt, antingen genom invand-
ning hos Patentverket eller genom en talan vid allmén domstol.

Upphavande efter invédndning

Kommittén har i avsnitt 5.3.1 foreslagit att Patentverkets official-
provning begransas till relativa hinder. Patentverket skall pd samma
satt som nu underséka om det finns nagra absoluta hinder. Vidare
skall verket i den omfattning som regeringen foreskriver under-
s6ka om det finns nagra relativa hinder. Framkommer det nagra
hinder skall Patentverket underritta stkanden om dessa och
bereda honom tillféalle att yttra sig. Patentverket skall dven i fort-
sattningen ex officio avsla en anstkan om det finns nagot absolut
hinder mot registrering. Daremot skall verket inte langre ex officio
avsla en ansokan pa grund av ett relativt hinder.

I avsnitt 5.3.3 foreslar kommittén att den som vill pd samma satt
som nu skall kunna géra invandning mot en beviljad nationell regi-
strering. P& motsvarande satt foreslar kommittén att den som vill
skall kunna framstélla invdndning mot att en internationell
registrering galler har i landet. Var och en som har rattskapacitet
skall alltsd kunna framstalla invandning mot en registrering. Men
kommittén foreslar darvid att endast den som gor invandning i
eget intresse skall kunna fa bifall till sin invandning. En invandning
skall dven i fortsattningen kunna grundas pad béade absoluta och
relativa hinder. Att invandningsforfarandet ar placerat efter
registreringen innebar alltsd att Patentverket kan upphéva
varumadrkesregistreringar i administrativ ordning.
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Upphévande efter talan vid allméan domstol

En talan om upphévande av en varumarkesregistrering far i den nu
gallande ordningen foras av var och en som lider forfang av regi-
streringen samt i vissa fall av aklagare eller av en sammanslutning
av bertrda néringsidkare (26 § VmL). Kommittén foreslar i av-
snitt 8.5.3 att denna talerdttsregel tas bort. Det innebér att all-
manna processuella regler om talerdtt kommer att gélla. Var och en
skall alltsa kunna fa en talan om upphédvande provad i sak. Men
endast den som for talan i eget intresse skall kunna fa bifall till sin
talan.

En talan vid allmdn domstol kan liksom en invdndning grundas
pad bade absoluta och relativa hinder. Enligt 25§ forsta stycket
VmL skall en registrering saledes havas om den beviljats trots att
det vid tiden for registreringen fanns nagot absolut hinder (13 §
eller 14 § 1 st 1-3 VmL) eller nagot relativt hinder (14 § 1 st 4-
9VmL). En talan vid allmidn domstol kan dessutom grundas pa
senare intraffade omsténdigheter. Enligt 25 8§ andra stycket VmL
skall en registrering upphdvas om market 1. blivit vilseledande,
2. inte langre har nagon sarskiljningsformaga, 3. kommit att strida
mot allmén ordning, eller 4. blivit dgnat att vicka forargelse. En
registrering kan enligt 25a8 VmL, som inférdes den 1 januari
1993, ocksd upphdvas om innehavaren av varumarket inte inom
fem ar fran det att registreringsforfarandet avslutades gjort verkligt
bruk av market hdr i landet for de varor som registreringen
omfattar och det inte finns giltiga skél till att mérket inte anvénts.
Detsamma géller om mérket visserligen tagits i verkligt bruk foér de
varor som registreringen avser, men sedan inte anvants inom en
period av fem ar i foljd. Vid tillimpning av bestammelsen likstalls
annans anvéndning av market, om den sker med innehavarens
samtycke.

Med verkligt bruk avses enligt forarbetena till bestimmelsen pa affars-

massiga Overvdganden grundad marknadsforing av varan eller tjansten

till omséttningskretsen. Aven anvandning i reklam och forberedande
marknadsforingsatgarder kan konstituera verkligt bruk, under forut-
séttning att varan inom en rimlig tid darefter blir tillgdnglig fér om-
sattningskretsen. Skentransaktioner, s.k. proformaforsaljningar eller
rent bortslumpande av varor torde daremot inte uppfylla kravet pa
verkligt bruk, jfr prop. 1992/93:48 s. 99. — Att en vara tillhandahalls
utan vederlag har inte ensamt for sig ansetts som ett bruk av varan, se
NJA 1987 s22 alternativt NIR 1987 s.263 (BUDWEISER
BUDWAR). Ett varumarke som anvants som firma har inte ansetts pa

den grunden varit i bruk som varukdannetecken, NJA 1983 s. 875
(AGRIVET). — Underlaten anvandning efter talans vackande har inte
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ansetts kunna laggas till grund for havning, se Hovréattens 6ver Skéne
och Blekinge dom den 7 juni 1995, DT 5125 (BIERPINNE). Anvand-
ning av ett varumarke for att skilja ut ett antal varor — av olika varu-
marken — pé vilka priserna satts ned under en realisationsperiod har
ansetts inte utgora verkligt bruk, se Svea hovratts dom den 6 maj 1996,
DT 26, i mal T 979/95 (PAYLESS). Anvandning av ett varumarke for
vaffelstrutar har ansetts inte omfatta bruk av maérket for kex och
konditorivaror, Stockholms tingsratts dom den 2 september 1994,
DT 551, i mal T 7-1478-93 (TRIUMF). — Inte giltigt skal att avvakta
utgangen av en annan tvist, se NJA 1983 s. 875 (AGRISEPT).

7.3 Internationella forhallanden
7.3.1 Internationella ataganden

Pariskonventionen forutsétter att medlemslanderna har en ordning
for att upphdva eller ogiltigférklara registreringar av varumarken.
Men konventionen innehaller inte nagra bestammelser om hur for-
farandet for upphévande eller ogiltigforklaring skall vara utformat,
utan overlamnar &t varje medlemsland att sjalvt bestamma detta.

Aven varumarkesdirektivet forutsatter att medlemslanderna har
en fungerande ordning for att upphéava och ogiltigférklara varu-
markesregistreringar. | femte stycket i ingressen, beaktandeme-
ningen oréknad, anges dock uttryckligen att medlemslédnderna &r
fria att sjalva faststilla procedurregler om bl.a. upphdvande och
ogiltigforklaring.

Enligt EG:s varumarkesforordning kan registreringen av ett
gemenskapsvarumarke upphora pa tre olika sitt: genom att regi-
streringen inte fornyas (jfr artikel 47), genom att innehavaren fran-
faller registreringen (artikel 49) eller genom att registreringen upp-
hdvs eller ogiltigforklaras. Registreringen kan upphdvas eller
ogiltigforklaras antingen av OHIM efter ett sdrskilt forfarande
med administrativ omprovning (artikel 55-56) eller av en nationell
domstol vid provning av ett genkaromal om upphéavande eller
ogiltigforklaring i ett mal om intrang i varumarket (artikel 90—
101). Nar en nationell domstol provar fragor om upphéavande eller
ogiltigforklaring skall domstolen tilldmpa de processuella regler
som annars tillampas i landet i den typen av mal (artikel 97). |
Sverige ar Stockholms tingsratt exklusivt forum i bl.a. mal om
upphdvande och ogiltigforklaring av gemenskapsregistreringar
(66 8 VmL).

TRIPs-avtalet forutsatter liksom Pariskonventionen och varu-
markesdirektivet att medlemslédnderna har ett fungerande system
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for att upphdva och ogiltigférklara varumérkesregistreringar. Inte
heller TRIPs-avtalet innehaller dock ndgon narmare reglering av
hur ett sadant system skall vara utformat. Avtalet innehaller emel-
lertid nagra allmanna bestammelser med vissa minimikrav pa forfa-
randet for att sdkerstdlla olika immaterialratter. Enligt dessa
bestdimmelser skall l&ndernas forfaranden var rattvisa och skaliga
(fair and equitable), inte vara onddigt komplicerade eller kost-
samma och inte innehélla oskaliga tidsfrister eller medfora omotiv-
erade drojsmal (artikel 41.2). Slutliga avgéranden bor vara skrift-
liga och motiverade, de skall vara grundade pa (omstandigheter
och) bevis som parterna kunnat yttra sig éver och de skall tillstéllas
parterna utan drojsmal. Vidare innehaller avtalet en sarskild regel
enligt vilken bl.a. administrativa forfaranden om upphévande och
ogiltigforklaring skall uppfylla de krav som enligt artikel 41.2 i
avtalet stills pa forfarandet for att sikerstalla immaterialratter
(artikel 62.4).

7.3.2 Forhallandena i de andra nordiska landerna

De 6vriga nordiska landerna har regler som i allt vasentligt over-
ensstammer med de svenska nér det galler registreringsperiodens
langd och de mdjligheter innehavaren har att begédra att registre-
ringen avfors. Aven i de andra nordiska linderna ar invandnings-
forfarandet placerat efter registreringen, vilket innebdr att registre-
ringsmyndigheterna &ven i dessa lander efter invandning upphaver
registreringar i administrativ ordning.

Nar det géller registreringar dar tiden for invandning gatt ut
skiljer sig reglerna at mellan de nordiska landerna. I Finland kan pa
samma satt som i Sverige en registrering hdvas endast efter talan
vid domstol (25 § FVmL). Aven i Danmark, Island och Norge kan
en registrering hdvas efter talan i domstol (29 8 DVmL, 29 § IVmL
resp. 258 NVmL). | Danmark, Island och Norge finns darutdver
olika ordningar som gor det mojligt att fa en registrering havd i
administrativ ordning utan tidsbegrénsning.

I Danmark, Island och Norge har registreringsmyndigheterna en
mojlighet att ex officio upphéava en registrering helt eller delvis, om
registreringen tillkommit efter ett uppenbart fel i handlaggningen
och den kan hévas inom tre manader fran registreringsdagen (32 §
DVmL, 318 IVmL resp. 21 ¢ § NVmL). P& ans6kan av den som
har ett rattsligt intresse kan registreringsmyndigheterna i dessa
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lander ocksa avfora en registrering om det kan antas att det inte
langre finns ndgon innehavare av registreringen eller om dennes
adress ar okand (31 § DVmL, 30 § IVmL resp. 26 § NVmL).

I Danmark och Norge finns dessutom mer fullstandiga
forfaranden for upphévande av registrering i administrativ ordning.

I Danmark kan var och en hos Patent- og Varemarkestyrelsen
ansdka om att en registrering skall upphévas (30§ 1st DVmL).
Sokanden kan till stod for sin ansdkan aberopa alla sddana omstan-
digheter som kan utgdra grund for att upphéva en registrering (se
28 § DVmL). Forfarandet ar i allt vasentligt utformat pa samma
sétt som invandningsforfarandet (30 8 2 st DVmL och 12 § BEK).
Det finns inget forbud for Patent- og Varemarkestyrelsen att
prova en sak som samtidigt ar foremal for prévning i domstol. |
sadana fall later emellertid styrelsen normalt sin prévning vila till
dess fragan ar avgjord i domstol (Mogens Koktvedgaard & Knud
Wallberg, Varemarkeloven och Feallesmarkeloven, 2 uppl., 1998,
s. 179).

I Norge kan tva parter som tvistar om en registrerings giltighet
enas om att lata Patentstyrets Gverklagandeinstans, Patentstyrets
annen avdelning, préva fragan om upphavande (25 ¢ 8§ NVmL). Ett
beslut om att registreringen skall havas &r slutligt och kan saledes
inte dverklagas. Sedan lagens tillkomst 1961 har endast ett fall
provats i denna ordning, se NIR 1976 s. 220. Vidare kan Patent-
styrets annen avdelning sedan 1995 upphéva en registrering i admi-
nistrativ ordning om villkoren for varumarkesskydd “apenbart icke
har vert eller dpenbart ikke lenger er til stede” och innehavaren
inte motsdtter sig att registreringen hdvs (25c¢ 8§ 2st. NVmL).
Patentstyrets annen avdelning har hittills provat nagra enstaka fall
dar innehavaren av registreringen varit ett bolag som gatt i konkurs
och dér konkursen avslutats. | alla dessa fall har emellertid registre-
ringen fatt sta kvar, eftersom de kianneteckensrattigheter som fun-
nits i bolaget har ansetts kunna bestd hos de tidigare aktieadgarna.
Annu har alltsé inte ndgon registrering upphéavts efter en prévning
i denna ordning.

Varemerkeutredningen 11 foreslar i sitt betankande att Patent-
styret pa samma satt som nu skall kunna upphéva en registrering i
fall dar det &r "begrunnet tvil” om att det inte langre finns nagon
markesinnehavare eller om dennes adress ar okand (31 § 1 st. i det
norska utkastet till ny varemerkelov). Vidare foreslar utredningen
att Patentstyrets annen avdelning liksom nu skall kunna upphéva
en registrering, dels om parterna enats om att hanskjuta fragan om
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upphévande till avdelningen och dels om det dr uppenbart att vill-
koren for varumérkesskydd inte funnits eller inte langre finns och
innehavaren inte motsétter sig att registreringen héavs (31§ 4 st.
och 5 st. i det norska forslaget).

Harutéver foreslar utredningen att Patentstyret skall kunna
upphéva en registrering aven pa ovriga forekommande grunder for
ogiltighet eller upphavande (ogyldigkjennelse eller slettelse). Inne-
havaren av registreringen, eller var och en i Ovrigt som har ett
rattsligt intresse av det, skall kunna anstka om upphévande i
administrativ ordning och darvid aberopa alla forekommande
grunder for ogiltighet eller upphévande (30 § 1 st.). Patentstyret
skall emellertid inte vara skyldigt att préva fragan om upphéavande,
om “saken dr lite opplyst eller av annen grunn ikke egner sig for
avgjerelse av Patentstyret” (30 § 3 st.). Sokanden skall i sadana fall
hénvisas att i stéllet vicka talan vid domstol. Vidare skall det inte
vara mojligt att ansdka om upphdvande i administrativ ordning, om
det pagar ett mal om samma sak vid domstol och vice versa (30 §
2 st).

Den finska arbetsgruppen foreslar att det dven i Finland skall
inféras en mdjlighet for Patent- och registerstyrelsen att upphéava
en varumaérkesregistrering i administrativ ordning. En registrering
skall enligt det finska forslaget kunna upphavas helt eller delvis, om
varumarket inte langre har nagon innehavare eller om det finns
nagon annan grund for upphéavande (30 § 1st. i det finska for-
slaget). | de fall dér det finns en innehavare av varuméarket skall
denne beredas tillfalle att yttra sig 6ver anstékan om upphéavande
samt underrdttas om att registreringen kan komma att upphévas
om han inte svarar (31 8 1st.). Om innehavaren inte svarat, i sitt
svar inte anfort nagon grund for bestridandet eller endast aberopat
en omstandighet som inte klart paverkar avgorandet av arendet kan
Patentstyrelsen upphéva registreringen helt eller delvis (32 § 1 st.).
Om éarendet inte kan avgoras pa nagon av dessa grunder eller saken
annars ar oklar, skall Patentstyrelsen forkasta ansbkan om upp-
hévande (32 § 2 st.).

7.4 Behovet av andring

Till att borja med konstaterar kommittén att bestdimmelserna i
VmL om upphdrande av registrering uppfyller Sveriges inter-
nationella dtaganden i detta avseende. Det finns alltsa inte nagot
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behov av att &ndra bestdmmelserna om upphévande med hansyn till
Sveriges internationella ataganden.

I sina direktiv till kommittén har regeringen anfort att ett even-
tuellt slopande av officialprovningen av relativa registreringshinder
kan ge anledning att 6vervdga om man boér inféra en mojlighet for
Patentverket att upphéva varumarkesregistreringar i administrativ
ordning. Regeringen har dessutom uttalat att kommittén, oavsett
vilken bedomning som kommittén gor i friga om forprévningen,
skall 6vervaga om det ar majligt och lampligt att inféra en sadan
ordning.

De bestdammelser som anger vilka omstandigheter som kan lag-
gas till grund for upphévande av en registrering speglar de over-
viaganden som gjorts for att dstadkomma ett kanneteckensrattsligt
system som framjar en effektiv konkurrens. En forutséttning for
att dessa bestammelser skall f& genomslagskraft ar en val fun-
gerande ordning for att upphava felaktiga registreringar och sadana
registreringar som av andra skal inte langre uppfyller kraven for att
bestd. Allmant sett finns darfor ett behov av ett system dar regi-
streringar som inte uppfyller kraven for att besta kan upphavas pa
ett snabbt, billigt och sékert satt.

Man kan dela in de registreringar som det finns grund for att
upphdva i fyra olika kategorier, dels registreringar mot vilka det
redan fran borjan fanns nagot absolut hinder, dels registreringar
mot vilkas bestand det senare uppkommit ett absolut hinder, dels
registreringar mot vilkas bestand det visats foreligga nagot relativt
hinder och dels registreringar som helt eller delvis inte kan besta
darfor att market inte uppfyller kravet pa anvandning.

Patentverket skall som ovan ndmnts éven i fortsattningen under-
s6ka om det finns nagot absolut hinder mot registrering och ex
officio avsla de ansokningar mot vilka det finns nagot sadant hin-
der. Och det kommer dven i fortsattningen att vara mojligt att gbra
invandning mot registreringar pa den grunden att det finns ett
absolut hinder mot registreringens bestand. Det finns darfor inget
som talar for att det i framtiden skulle uppsta ett 6kat behov av att
kunna upphéva sadana registreringar. Inte heller finns det nagot
som talar for att det i fortsattningen skulle uppsta ett okat behov
av att kunna upphéva registreringar mot vilka det senare upp-
kommit ett absolut hinder.

Forslaget att Patentverkets officialprévning inte langre skall
omfatta relativa hinder torde dock innebdra en 6kning av antalet
invdndningar. Kommittén har uppskattat att invdndning kan
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komma att goras mot ca tio procent av alla registreringar. Manga
fragor om hinder mot en registrerings bestand pa grund av nagot
relativt hinder kommer darfér &dven i fortséttningen att avgoras
inom ramen for invandningsférfarandet. Det finns dock anledning
att rakna med att manga innehavare som har grund for att gora
invandning mot en registrering dnda inte gor det. Sarskilt inled-
ningsvis kan ovanan vid ett nytt system gora att manga inte kom-
mer att framstélla invdndning. Forslaget att begrénsa officialprov-
ningen talar saledes for att infora en mojlighet for Patentverket att
upphdva en registrering i administrativ ordning.

Men ocksa av andra skal finns det behov av ett snabbt och billigt
system for att upphéva registreringar som helt eller delvis inte
uppfyller kraven for att besta.

Ett skal ar att ett sddant system bidrar till att den som ansoker
om registrering avgransar sin ansokan sa att den kan laggas till
grund for en hallbar registrering. Med ett sadant system ar det
mindre lockande att begéra skydd for fler varuslag &n dem market
verkligen kommer att anvandas for. Varumarken som begars regi-
strerade med en begrénsad varuforteckning kommer typiskt sett
inte lika ofta i konflikt med andra mérken. Det kan i sin tur leda
till farre invandningar och ett mindre behov av att senare inleda ett
forfarande for att fa registreringen upphavd. Inte heller framstar
det som lika lockande att forsoka astadkomma en s.k. sparr- eller
defensivregistrering for att hindra andra att anvanda ett identiskt
eller liknande kénnetecken for néraliggande varuslag. Det bér i och
for sig framhallas att det inte finns ndgot som tyder pa att sédana
registreringar ar sarskilt vanliga. Vidare dr ensamritten till en sadan
registrering begrénsad, eftersom det registrerade market inte
anvands. Men i vissa fall ar forekomsten av sddana registreringar en
stor oldgenhet och ett hinder fér en effektiv konkurrens. Ett
snabbt och billigt system f6r att upphéva varumarkesregistreringar
kan bidra till att férebygga registreringar som inte har forutsatt-
ning att besta.

Aven med ett system som forebygger defensivregistreringar
maste man rakna med att manga av de varumarken som ar
registrerade inte anvands. Manga foretag har flera registrerade
varumdrken i sin portfélj, men anvander av olika skal inte alla
marken. Och manga varumarken ar registrerade for betydligt fler
varuslag &n de varuslag som de i praktiken anvands for. Ofta beror
det pa att det ar svart att forutse vilka varor eller tjanster ett marke
kan komma att anvandas for. Fler marken an tidigare hor ocksa till
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dem som inte uppfyller kraven pa anvandning, eftersom de krav
som kan stillas pa en kontinuerlig anvandning skarpts. Det &r
ocksa framst de nya kraven pa anvandning som en forutsattning
for fortsatt registrering som aktualiserat behovet av ett snabbare
och billigare forfarande for upphévande av registreringar.

Till detta kommer att manga marken narmast kan beskrivas som
"Overgivna” darfor att innehavaren har upphért med sin nérings-
verksamhet. Det ar t.ex. inte ovanligt att marken helt enkelt gléms
bort nér en rorelse avvecklas. Tillgdngen pa goda varumarken ar
som kommittén tidigare framhallit begransad. Det ar darfor ange-
laget att de marken som finns ockséa anvands pa ett effektivt satt.

Vid en begransning av Patentverkets officialprovning till
absoluta registreringshinder kommer som tidigare framhallits aldre
varumadrken inte att utgdra hinder mot registrering. Nya varu-
marken kommer alltsa att registreras utan hinder av bl.a. dldre regi-
strerade varumdarken som helt eller delvis inte anvénds. Inne-
havarna av marken som inte anvands kommer knappast att gora
invdndning mot registreringen av yngre marken, i de fall dar det ar
klart att det aldre market inte uppfyller kravet pa anvandning. Men
for innehavaren av en yngre registrering innebar en sadan aldre
registrering en oséakerhetsfaktor sd linge den bestar. Denna
osakerhet kan gora det svarare att planera anvandningen av det
yngre varumérket och hdmma en effektiv anvdndning av market.
Aven av detta skal ar det viktigt att det finns ett system for att
upphava registreringar som ar snabbt och billigt.

Den som i dag vill framstélla ett yrkande om upphdvande av en
varumarkesregistrering maste vacka talan vid allman domstol. En
sadan talan handlaggs enligt reglerna for vanliga tvistemél och
foljer saledes inte den enklare ordningen for s.k. smamal. | de fall
det objektivt sett &r Kklart att det foreligger en grund for
upphdvande behdver en talan vid domstol inte vara sarskild
komplicerad. Ofta kan saken da avgoras genom tredskodom eller
genom att innehavaren av registreringen medger yrkandet om
upphavande. Men manga sma och medelstora foretag skoter sjalva
sina varumérken. Och &ven om fler innehavare i framtiden kan
komma att anlita hjalp, maste man rakna med att manga &ven i
fortsattningen kommer att skota sina marken pa egen hand.

Sma och medelstora foretag har normalt begriansad kannedom
vad som kravs for att fora talan vid domstol. For manga av dem
framstar det darfor som komplicerat att vacka en talan om
upphavande vid domstol. Ofta torde det ocksd uppfattas som
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onddigt formellt och krangligt att behdva vanda sig till domstol nar
saken ar mer eller mindre uppenbar. Det ter sig daremot naturligt
att vanda sig direkt till Patentverket som registrerat varumarket,
sérskilt som det &r mojligt att framstélla invandning till verket.

Det anforda talar for det bor inforas en mojlighet att fa en regi-
strering hdvd snabbt och billigt och utan ett domstolsférfarande.
Sadana system med administrativ havning finns ocksa som kom-
mittén anfort i andra lander, bl.a. Danmark och Norge. Den finska
arbetsgruppen forslar ocksa som sagts att ett sddant system skall
inféras i Finland. Med hénsyn till de stora varden som registrerade
varumarken kan representera, maste en administrativ ordning for
upphavande uppfylla hogt stéllda krav pa rattssikerhet. Det kan
saledes inte komma i fraga att infora ett system som innebér att en
registrering mot innehavarens bestridande kan upphévas utan att
en rattsséker prévning skett.

7.5 Forslag

Forslag: Kommittén foreslar att det infors en mojlighet for
Patentverket att upphéva en registrering, &ven efter det att
invandningsférfarandet har avslutats. Ansokan om upphévande
skall goras hos Patentverket. Om innehavaren av registreringen
medger ansdkan eller lamnar den obestridd, skall Patentverket
upphdva registreringen. Innehavaren av registreringen skall
darefter ha mojlighet att begara atervinning vid tingsratt. Om
innehavaren déaremot bestrider en ansdkan om upphédvande skall
Patentverket underritta sokanden om detta. P& begédran av
sokanden skall Patentverket éverlamna ansdkan till en tingsratt
som ar behorig. Tingsratten skall sedan handlagga fragan om
upphavande av registreringen pa samma sitt som om talan
véckts direkt vid tingsratten.

Skélen for forslaget: Placeringen av invandningsforfarandet efter
registreringen innebdr att Patentverket sedan ar 1995 provar fragan
om upphévande av registreringar i administrativ ordning. Den nya
ordningen med att Patentverket i ett invandningsforfarande prévar
om en registrering skall sta kvar eller upphavas har fungerat val.
Detta talar for att man skulle kunna Gvervaga att lata Patentverket
prova denna fraga aven efter det att invandningsforfarandet har
avslutats.
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Det finns emellertid en avgérande skillnad mellan en prévning
av om en registrering skall upphévas efter invandning och en
prévning av om den senare skall kunna upphdvas i administrativ
ordning.

Prévningen inom ramen fér invdndningsforfarandet gors van-
ligen ganska kort tid efter registreringen och innan det registrerade
varumarket anvénts i nagon stérre omfattning. Det innebar nor-
malt att innehavaren inte har hunnit bygga upp varumérket och att
markets goodwillvarde darfor ocksa ar begransat. Innehavaren av
en ny registrering kan ocksé forutse att en invandning kan komma
framstéllas mot registreringen och darfér avvakta med att gora
investeringar i market. Det finns darfor inte nagra principiella
invdndningar mot att Patentverket kan upphdva en registrering
efter invandning.

Annorlunda forhaller det sig emellertid vid en prévning av om
market skall upphdvas i administrativ ordning som sker efter det
att invandningsforfarandet avslutats, ndgot som kan komma att
goras flera ar efter registreringen. Varumarket kan da vara av
central betydelse for innehavaren och representera ett mycket stort
formogenhetsvarde. Inte heller har innehavaren av registreringen i
sadana fall nagon mojlighet att forutse att fragan om upphévande
kan komma att aktualiseras.

De argument som tidigare anforts mot ett system med upp-
havande i administrativ ordning har mot den angivna bakgrunden
fortfarande barkraft. Med héansyn till de stora ekonomiska vérden
som varumarken ofta representerar ar det saledes angelaget att
registreringar mot innehavarens vilja endast kan upphévas under
former som ger denne tillracklig trygghet. En ordning som innebéar
att Patentverket kan upphéva en registrering, dven efter det att
invandningsforfarandet avslutats, maste darfor utformas sa att det
motsvarar hogt stillda krav pa rattssakerhet. Vidare bor det utfor-
mas sa att fragan om upphavande inte samtidigt kan vara foremal
for provning bade i Patentverket och i domstol.

Viktiga moment i en rattssaker prévning ar att parterna kan fa
tillfalle att lagga fram sin sak muntligen vid forhandling samt att de
kan fa aberopa den bevisning de vill och fa denna bedémd pa ett
kvalificerat sitt. Det ar ocksa viktigt att den som Patentverkets
beslut gatt emot pa nagot sitt kan fa till stand en ny prévning av
saken.

Enligt 14 § forsta stycket forvaltningslagen skall en stkande,
klagande eller annan part fa tillfalle att lamna uppgifter muntligt i
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ett drende, om han vill det och om det kan ske med hénsyn till
arbetets behoriga gang. Enligt bestammelsens andra stycke
bestimmer myndigheten om handlaggningen i andra fall skall vara
muntlig. Myndigheten skall darvid sérskilt beakta att muntlig
handldggning kan underlatta for enskilda att ha med myndigheten
att gora. Patentverket har alltsd redan genom forvaltningslagens
bestdimmelser mojligheter att besluta om muntlig handlaggning.
Vidare finns det inga hinder mot att i lag sérskilt reglera att
muntlig forhandling skall héllas i ett d&rende om upphéavande av
varumarkesregistrering. En s3dan bestimmelse skulle kunna
utformas sa att muntlig forhandling skall hallas om den som for
talan begar det samt forhandlingen inte &r obehdévlig och inte heller
sarskilda skal talar emot det (jfr 9 § FPL samt 9 § LPBR).

I forvaltningslagen finns det inga sarskilda bestammelser som
reglerar vilka mojligheter en forvaltningsmyndighet har att ta upp
bevisning. Av allmédnna principer foljer emellertid att en forvalt-
ningsmyndighet skall beakta och vardera bade de skriftliga och
muntliga uppgifter som tillfors ett &rende. Det innebdr att myndig-
heten ofta far ta stallning till och véardera skriftlig bevisning av
olika slag. Vidare innebéar det att myndigheten skall beakta och
véardera uppgifter som ldmnas muntligen vid en férhandling. Men
en forvaltningsmyndighet far inte ta upp muntlig bevisning i form
av forhor under sanningsforsdkran med part eller forhér med
vittnen eller sakkunniga under ed. Mdjligheten att ta upp bevisning
av detta slag bor ocksd av rattssakerhetsskal vara forbehallen
domstolarna. Det kan darfor inte komma i frdga att ge en
forvaltningsmyndighet som Patentverket mdjlighet att ta upp
muntlig bevisning i samma ordning som i domstol.

Aven om Patentverket kan ha ett muntligt sammantrade i ett
arende om upphédvande av en registrering i administrativ ordning
kan verket alltsa inte ta upp alla former av bevisning. I de fall dar
en part aberopar muntlig bevisning som kan vara avgorande for
bedémningen uppfyller ett sadant forfarande i Patentverket inte de
krav pa rattssakerhet som maste stallas. Enligt kommitténs mening
ar det darfor inte lampligt att inféra en ordning som innebar att
Patentverket i alla lagen skall fa prova ett yrkande om att en
registrering skall upphévas.

En mdjlighet att skilja ut de fall dar bedémningen inte &r
beroende av muntlig bevisning skulle kunna vara att endast tillata
att vissa omstandigheter far laggas till grund for en begaran om
upphavande i Patentverket. En sddan ordning skulle bygga pa att
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vissa grunder ar av det slaget att det inte finns nagot behov av att
dberopa muntlig bevisning. Vissa omstandigheter ar ocksa sadana
att det typiskt sett inte finns nagot storre behov av att aberopa
muntlig bevisning till stod for dem. En sadan omstandighet ar t.ex.
att ett varumarke utan tillstand bestar av eller innehaller en officiell
beteckning av nagot slag, vilket som namnts var en sadan omstan-
dighet som kunde utgdra grund for upphédvande i administrativ
ordning enligt AvmL. | manga fall behovs det inte heller ndgon
muntlig bevisning om det ar frdga om upphéavande pa den grunden
att market strider mot lag eller annan forfattning. Ofta torde ocksa
fragan om ett yngre marke ar forvaxlingsbart med ett aldre kunna
avgoras utan att muntlig bevisning forebringas. Men aven i manga
sadana fall maste man rakna med att det finns anledning att
dberopa muntlig bevisning. Det galler sarskilt som man vid
beddmning av fragan om forvéixlingsbarhet numera tar storre
hansyn till kdinnedomen om det aldre market (jfr avsnitt 6.2.3).
Och for att visa i vilken grad det aldre market ar kant pa
marknaden &r det ofta nddvandigt att forebringa &ven muntlig
bevisning.

En ordning dar endast vissa omstandigheter far laggas till grund
for ett upphavande skulle inte heller kunna fanga in de praktiskt
viktiga fallen dar det gors gallande att det registrerade varumarket
inte anvants. | de fall det rader tvist mellan parterna om ett marke
har anvénts eller inte torde det néstan alltid finnas ett behov for
innehavaren av varumarket att dberopa dven muntlig bevisning. En
ordning dér endast vissa omstandigheter far utgéra grund for upp-
hdavande av en registrering & mot den angivna bakgrunden inte
nagon framkomlig vag.

Muntlig bevisning kan i och for sig tas upp i Patentbesvars-
ratten. | Patentbesvarsratten far enligt 11§ LPBR forhor hallas
med vittnen och sakkunniga. Bestammelserna om forhor ar
utformade pa ungefar samma satt som dem i 26 § FPL. Det finns
visserligen inte nagot stod for att halla forhér med part under
sanningsforsakran. Nagra principiella hinder mot att inféra en
sadan mojlighet finns dock inte enligt kommitténs mening. Sedan
ett avgdrande om upphdvande Overklagats till Patentbesvarsratten
skulle alltsa fragan om upphévande kunna provas i hela dess vidd.
Det finns emellertid skél som starkt talar emot en ordning i vilken
en fullstdndig bevisupptagning skulle goras forst i andra instans.
Det skulle innebara att tyngdpunkten i forfarandet i manga fall
skulle forskjutas fran forsta till andra instans. Vidare skulle det

286



SOU 2001:26 Ensamrattens upphdrande m.m.

innebédra att den del av utredningen som var beroende av muntlig
bevisning endast undantagsvis skulle bli foremal for prévning i mer
an en instans, eftersom reglerna om prévningstillstind medfor att
Regeringsratten overprovar endast ett fatal mal fran Patentbesvars-
ratten varje ar.

Det finns alltsd problem av olika slag med de alternativ som
beskrivits. | sista hand faller de alla tillbaka pa de svarigheter som
finns att fa en allsidig och rattssaker provning i Patentverket. En
tankbar ordning vore i och fér sig att utforma ett system som lik-
nar det som den norska utredningen foreslar eller en ordning som
liknar den som den finska arbetsgruppen foreslar. | ett forfarande
utformat i enlighet med nagot av dessa forslag skulle Patentverket
kunna lagga alla relevanta omsténdigheter till grund for ett upp-
havande av en registrering, men kunna skjuta sadana arenden ifran
sig dar saken var tveksam eller oklar. Patentverket skulle da t.ex.
inte behdva prova fall dar parterna hade ett behov av att aberopa
muntlig bevisning. | ett forfarande utformat i enlighet med det
norska forslaget skulle Patentverket i sadana fall kunna hanvisa
s6kanden att vicka talan om upphdvande vid allmén domstol. | ett
forfarande utformat i enlighet med det finska forslaget skulle
Patentverket alltid kunna upphdva en registrering om innehavaren
av registreringen inte svarade pa ett forelaggande att yttra sig 6ver
ans6kan om upphévande. En annan tdnkbar ordning ar en i vilken
Patentverket helt enkelt skulle avsld en ansokan om upphavande
om innehavaren bestred.

Enligt kommitténs mening ligger det dock narmare till hands for
svensk del att utforma ett system som lanar sina huvuddrag fran
den s.k. summariska processen enligt BfL. | denna process kan t.ex.
den som har ett betalningsansprak pa en galdenar anstka om betal-
ningsforeldggande for denne hos kronofogdemyndigheten. Be-
strider galdenaren far kronofogdemyndigheten inte préva ansokan.
| stéllet kan stkanden begara att malet éverlamnas till en behorig
tingsratt. Vid tingsratten fortsatter sedan handladggningen dar den
slutade hos kronofogdemyndigheten. Angaende forfarandet i
arenden om betalningsféreldggande, se Haggman m.fl., Betalnings-
foreldggande och handrackning. En kommentar, 5 uppl., 1999.

Overfors huvuddragen i forfarandet vid betalningsforelaggande
till ett system med upphavande i administrativ ordning skall alltsa
den som vill ha en varumarkesregistrering upphévd kunna anstka
om detta hos Patentverket. Verket skall darefter féreldgga inne-
havaren av registreringen att yttra sig 6ver ansdkan inom viss tid.
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Om innehavaren inte hor av sig (eller om han medger) skall
Patentverket upphéva registreringen helt eller delvis. Innehavaren
av registreringen skall sedan fa majlighet att begara atervinning vid
tingsratt inom viss tid. Om innehavaren daremot bestrider
ansokan, skall sokanden fa mojlighet att begéra att den éverlamnas
till tingsratt.

Med ett forfarande av det hér slaget skapas en enkel ordning i
vilken alla relevanta omstandigheter kan utgdra grund for ett beslut
om upphéavande. Samtidigt uppratthalls kravet pa rattssakerhet,
eftersom endast ansdkningar som medges eller [dmnas obestridda
kan avgoras av Patentverket. Systemet innebdr ocksa att prov-
ningen av fragan om upphévande kan fortsatta pa ett naturligt satt
genom mojligheten att dverlamna den till tingsratt. Att det finns
en naturlig fortsattning vid domstol innebér flera foérdelar for
sOkanden. Sokanden kan begara att frdgan om upphéavande
overlamnas till tingsratt sa snart han far del av ett bestridande. Vid
tingsratten kan forfarandet pa en gang fortsatta dar det slutade hos
Patentverket. Vidare behdver sokanden inte uppritta nagon
stdmningsansokan eller nya handlingar i 6vrigt, utan alla handlingar
i Patentverkets akt i drendet om upphéavande blir en del av akten i
malet vid tingsratten. En sokande som vid tingsratten vinner ett
mal som bdrjat i Patentverket kan ocksa fa ersattning for sddana
rattegangskostnader som ar hanforliga till handlaggningen i
Patentverket. Till detta kommer att en ordning som denna
innehaller ett forfarande som ar beprovat for att handlagga tvister
om civila rattigheter.

Ett forfarande av det hér slaget skulle ocksa fanga in de fall som
gor det sérskilt angeldget att ha ett forenklat forfarande fér upp-
havande. Forfarandet skulle saledes for det mesta fungera bra nar
det géller registreringar av mérken som é&r Overgivna, eftersom
ansokningar om upphavande av sddana registreringar kommer att
lamnas obestridda. Det skulle ocksa kunna fungera i fall dar det ar
uppenbart att det finns hinder mot att en registrering bestar. Pa
grund av det anforda bor det enligt kommitténs mening inforas ett
system av det ovan beskrivna slaget.

Narmare om forfarandet

Av flera skél bor forfarandet utformas i ndra anslutning till det som
géller vid ans6kan om betalningsféreldggande. Detta forfarande ar
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utformat sa att det tillfredsstaller de krav som maste finnas ur
rattssakerhetssynpunkt. Med en sadan utformning kan ocksa den
praxis som finns nédr det géller tilldimpningen av bestdmmelserna
om betalningsféreldggande vara till ledning vid tillimpning av
bestdmmelserna om upphdvande av varumarkesregistrering.

Det foreslagna forfarandet innebar sammanfattningsvis foljande.

Den som vill skall hos Patentverket kunna ansfka om upp-
héavande av en varumérkesregistrering. En forutsdttning for att
ansOkan skall kunna bifallas & dock, som kommittén tidigare
framhallit (se avsnitt 7.2.2), att sokanden for talan i eget intresse.

Ansokan skall pd samma sitt som en ans6kan om betalnings-
forelaggande innehalla uppgifter om sokanden och innehavaren i
den utstrackning som anges i 33 kap. 18RB (jfr 18 § BfL).
Ansokan skall ocksa innehélla uppgifter om den registrering som
yrkas upphéavd och de omstandigheter som aberopas till grund for
yrkandet. Vidare bor regeringen fa meddela foreskrifter om att
ansokan skall innehalla ytterligare uppgifter. Aven i drenden om
upphévande i administrativ ordning skall stkanden betala en
ansokningsavgift.

Med hénsyn till att en anstkan skall kunna l&ggas till grund for
ett beslut om upphévande, utan att innehavaren yttrar sig, ar det
viktigt att ansokan innehdller alla uppgifter som behovs i detta
avseende. Uppfyller ansokan inte de krav som stélls pa en sadan
bor Patentverket ha mojlighet att foreldgga sokanden att kom-
plettera ansokan. Foljer sokanden inte ett sadant kompletterings-
forelaggande skall ans6kan pa samma sitt som en ans6kan om
betalningsforeldggande kunna avvisas (20 § BfL). En ansdkan skall
ocksd kunna avvisas i vissa andra fall, bl.a. om den avser nagot
annat &n upphévande av en varumadrkesregistrering eller om det
finns nagot annat hinder mot att den tas upp till prévning i sak (jfr
21 § BfL). En anstkan skall t.ex. kunna avvisas om den avser en
fraga om upphavande som redan ar foremal for rattegang mellan
samma parter (jfr 13 kap. 6 § RB samt Haggman m.fl., Betalnings-
foreldggande och handrackning. En kommentar, 5 uppl., 1999,
s. 82).

I nastan alla typer av rattsliga angelagenheter férekommer det
ansprak som &r uppenbart ogrundade eller obefogade. | flera for-
fattningar finns bestdammelser som gor det mdjligt att handlagga
sadana ansprak pa ett processekonomiskt satt. Enligt 42 kap. 5 §
RB far ratten meddela dom utan att forst utfarda stimning, om
karandens framstallning inte innefattar laga grund for karomalet
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eller om det annars ar uppenbart att karomalet 4r ogrundat. Och
enligt 238§ BfL skall en ansdkan om betalningsféreldggande
behandlas som om svaranden bestritt den om det kan antas att
kirandens yrkande &r ogrundat eller obefogat. Aven i arenden om
upphdvande av varumarkesregistreringar i administrativ ordning
bor det finnas en mojlighet att ta stéllning till ogrundade eller
obefogade ansprak utan att hora innehavaren. Enligt kommitténs
mening bor Patentverket i dessa drenden kunna avsla en ansokan
om det dr uppenbart att yrkandet om upphévande ar ogrundat.

Tar Patentverket upp ansdkan till prévning och ansdkan inte ar
uppenbart ogrundad, skall verket féreldgga innehavaren av registre-
ringen att yttra sig inom viss tid (jfr 25 § BfL). | foreldggandet
skall innehavaren uppmanas att ange om han medger eller bestrider
ansdkan, och om han bestrider ansdkan, ange skélen for
bestridandet. Innehavaren skall ocksd uppmanas att lamna kom-
pletterande uppgifter om sig i den man de uppgifter som sékanden
lamnat ar ofullstdndiga eller felaktiga. Vidare skall innehavaren
underrattas om att drendet kan komma att avgdras dven om han
inte svarar i ratt tid. (Jfr 26 § BfL)

Ett beslut att hava en registrering kan fa langtgdende konse-
kvenser for innehavaren av registreringen. Det ar déarfor viktigt att
innehavaren verkligen far del av forelaggandet sa att han kan yttra
sig. Det enda sattet att sékerstélla detta dr att ansdkan delges med
innehavaren. En ansdkan om upphévande i administrativ ordning
ar narmast att jamfora med en ansokning om stamning i tvistemal.
Bestimmelserna om delgivning i tvistemal bor darfor pad samma
sétt som i arenden om betalningsforeldggande gélla dven i drenden
om upphdvande i administrativ ordning (se 29 § BfL). Vidare bor
det, liksom i drenden om betalningsforeldggande, finnas
bestdimmelser om att s6kanden sjalv kan erbjudas att ombesorja
delgivningen (se 30 § BfL).

Om innehavaren vill bestrida ans6kan helt eller delvis maste han
yttra sig inom den forelagda svarstiden. Bestrider innehavaren
ansokan helt eller delvis skall Patentverket underrdtta sokanden
om detta samt bereda honom tillfalle att begdra att arendet
Overlamnas till tingsratt (jfr 33 § BfL). Den tid inom vilken
sOkanden skall begara ett Gverlimnade bor var lika lang som i
arenden om betalningsforelaggande, dvs. en méanad (jfr 34 § BfL).
Aven i drenden om upphédvande i administrativ ordning bor
sokanden vara skyldig att ange de omsténdigheter och bevis som
han vill aberopa och vad han vill styrka med varje bevis samt att ge
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in de skriftliga bevis som han vill aberopa (jfr 35 § BfL).
Underlater s6kanden att begara overlamnande i ratt tid skall
Patentverket avskriva ansOkan fran vidare handlaggning (jfr
37 § BfL). Begér ddremot sokanden Overldmnade i ratt tid skall
Patentverket dverlamna &rendet till en tingsrdtt som ar behorig,
normalt tingsréatten i den domsaga dar innehavaren har hemvist (se
10 kap. 1 8 RB). Vid tingsratten fortsatter sedan handldggningen
enligt bestimmelserna om rattegangen i dispositiva tvistemal.

Om innehavaren inte har nagot emot att registreringen upphévs
kan han medge att den upphavs eller helt enkelt lata bli att yttra sig
inom svarsfristen. Bestrider innehavaren inte ansbkan i ratt tid
skall Patentverket alltsa upphava registreringen i enlighet med
ansokan (jfr 42 8§ BfL). Bestrider innehavaren ansdkan endast med
avseende pa vissa varor eller tjanster skall Patentverket upphava
registreringen for dvriga varor eller tjanster. Innehavaren av en
registrering som blivit upphavd maste som namnts ha en mojlighet
att fa till stand en ny proévning. P4 samma satt som i drenden om
betalningsforeldggande skall innehavaren kunna ansdka om
atervinning hos tingsratt mot beslutet att upphava registreringen
(52 8 BfL). Aven i 6vrigt bor ordningen for atervinning vara
utformad pa samma satt som i arenden om betalningsforelaggande.
Det innebar bl.a. att innehavaren maste begara atervinning inom en
manad fran beslutets dag (53 § BfL).

Det ar inte bara innehavaren av en registrering som kan vara
missndjd med ett beslut i ett &rende om upphédvande i administrativ
ordning. Aven sokanden kan vara missndjd med ett beslut av
Patentverket och bor darfor ha mojlighet att klaga pa beslutet.
Sokanden kan t.ex. vilja klaga pa ett beslut att avvisa hans ansdkan
pa den grunden att den ansetts sa bristfallig att den inte kan laggas
till grund for en prévning. Enligt kommitténs mening ar det lamp-
ligt att Patentverkets beslut i &renden om upphéavande i administ-
rativ ordning — dven i de fall dar rattsmedlet inte &r atervinning —
Overklagas till tingsratt.

Det bor enligt kommitténs mening inte inféras nagon sarskild
mojlighet for parterna att fa ersattning for kostnader inom ramen
for ett arende om upphévande i administrativ ordning. Daremot
bor det i ett tvistemal om upphavande av en varumarkesregistrering
som borjat i Patentverket, vara mojligt att fa ersattning aven for
kostnader som &r hanforliga till handlaggningen i verket. Néagon
sarskild bestdimmelse om detta behdvs emellertid inte, utan detta
folijer av de allmanna reglerna om  rattegangskostnad
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(se 18 kap. RB). Angaende kostnadsersattning i forvaltnings-
arenden, se prop. 1972:132 s. 196 samt Tryggve Hellners och Bo
Malmqvist, Nya forvaltningslagen med kommentarer, 5 uppl.,
1999, s. 99 f.
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8  Ovriga fragor om
varukannetecken

8.1 Inledning

| detta kapitel behandlar kommittén vissa Ovriga fragor om varu-
kannetecken. Det ar bade sadana fragor som namns i direktiven
och sadana fragor som kommittén av andra skal funnit anledning
att ta upp. Inledningsvis tar kommittén upp fragor med anknyt-
ning till internationell registrering, bl.a. fragan om Sverige skall
tilltrada Madridoverenskommelsen (avshitt 8.2). Sedan tar kom-
mittén upp fragan om geografiska ursprungsbeteckningar skall
kunna registreras som kollektivmérken och garanti- och kontroll-
marken (avsnitt 8.3). Kommittén tar vidare upp nagra fragor som
ror forhallandet mellan varumarkesratten och andra ensamratter,
bla. det s.k. slaktnamnshindret och det s.k. titelskyddet
(avsnitt 8.4). | detta kapitel behandlar kommittén ocksa fragor om
talerétt (avsnitt 8.5) och om faststéllelsetalan (avsnitt 8.6). | anslut-
ning hartill behandlar kommittén fragan om sekretess for uppgifter
i méal och arenden angdende varumarken (avsnitt 8.7). Kommittén
tar ocksa upp vissa fragor som ror sanktioner, bl.a. skadestand vid
varumarkesintrang (avsnitt 8.8.2) och forutsattningarna for atal vid
sadant intrang (avsnitt 8.8.3). Avslutningsvis berér kommittén fra-
gan om det bor inforas nagra sarskilda bestimmelser om skyddet
for varukannetecken vid anvandning pa Internet (avsnitt 8.9).

8.2 Internationell registrering

8.2.1  Allmant om Madriddverenskommelsen och
Madridprotokollet

Genom systemet med internationella registreringar av varumérken
kan ett foretag fa skydd for sina varumérken i flera lander genom
ett enda registreringsforfarande.
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Madridéverenskommelsen fran ar 1891 innehaller ett system for
registrering av varumérken och ar Oppet for stater (men inte
mellanstatliga organisationer) som &r anslutna till Pariskonven-
tionen. For nédrvarande (i januari 2001) ar 52 stater anslutna till
overenskommelsen. Angdende Madridéverenskommelsen, se av-
snitt 8.2.3.

Madridprotokollet fran ar 1989 &r en utveckling av Madrid-
systemet for internationell registrering av varumérken. Protokollet
ar en sjalvstandig internationell konvention som &r 6ppen for stater
som &r anslutna till Pariskonventionen och mellanstatliga organisa-
tioner, tex. EU. Hittills (i januari 2001) har 49 stater anslutit sig
till protokollet.

En anledning till att Madridprotokollet kom till stdnd var att
Madridéverenskommelsen hade forhallandevis fa medlemsstater
trots att den hade varit i kraft i mer &n 100 ar samt att flera viktiga
industrilander inte hade anslutit sig till éverenskommelsen. USA,
Japan och Storbritannien hade t.ex. inte anslutit sig till Madrid-
overenskommelsen. Inte heller hade nagot av de nordiska landerna
anslutit sig till 6verenskommelsen.

En stat kan vara ansluten till bade Madridprotokollet och
Madridoverenskommelsen. | nuldget (i januari 2001) har 35 av de
stater som tilltratt dverenskommelsen ocksa tilltratt protokollet.
En sdrskild bestimmelse i protokollet avgor vilka bestammelser
som skall tillampas mellan lander som ar anslutna till bade
protokollet och dverenskommelsen (artikel 9 sexies i Madrid-
protokollet). Den innebér att dverenskommelsens bestammelser
skall tillampas med avseende pa internationella registreringar som
har verkan i lander som &r anslutna till bada fordragen.

Enligt bada dessa system kan man genom en ansokan om
internationell registrering hos en central myndighet — Inter-
nationella byran hos WIPO i Genéve — pa grundval av en nationell
registrering fa skydd for ett varumarke i ett eller flera av de anslutna
landerna. Enligt protokollet kan man ocksa fa ett sddant skydd pa
grundval av en nationell ansékan om registrering.

Bada systemen bygger alltsi pa de nationella (i fraga om
protokollet dven regionala) ordningarna for registrering av varu-
marken och en grundldggande forutsattning for en internationell
registrering ar alltsa att sokanden innehar en nationell registrering
eller, i frdga om protokollet, en ansokan om registrering av ett
varumarke. Internationella byran gor inte nagon prévning av om
det aktuella market kan registreras som varumérke utan lagger den
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nationella ansokan eller registreringen till grund for den
internationella registreringen. Men de nationella varumarkes-
myndigheterna i de lander dar sdkanden vill ha skydd (i Sverige
Patentverket) kan sedan godra en materiell prévning av om
registreringen kan gélla dér.

Internationell registrering enligt Madridprotokollet
Parter, ombud m.m.

En sokande som vill anséka om internationell registrering pa
grundval av en svensk nationell registrering eller anstékan om
registrering maste vara svensk medborgare, ha hemvist i Sverige
eller driva rorelse hér i landet (artikel 2.1 i protokollet och 51 §
1st. VmL). | protokollet finns inga bestdmmelser om invandare,
utan fragan om vem som kan upptrada som en sadan regleras i varje
enskilt lands lag. | Sverige far, pda samma satt som i nationella
registreringsdrenden, var och en upptrdda som invdndare i ett
arende om internationell registrering (558 3 st VmL). Men det
finns inget hinder mot att sdkanden i ett &rende om internationell
registrering foretrdds av ombud, vare sig infor Patentverket eller
Internationella byran.

Forfarandet

En ansokan om internationell registrering skall var skriftlig och
avfattad pa engelska samt gjord pa ett sarskilt formular som
faststélls av Internationella byran eller pd en handling som till
innehall och format motsvarar ett saddant formular (artikel 3 och
52 8 VmL). Enligt protokollet finns det inte ndgot krav pa att
ansokan skall vara underskriven. Men det finns inte heller nagot
hinder mot att ett land i sin nationella lagstiftning foreskriver att
ansokan skall vara undertecknad.

Ansokan skall innehédlla bl.a. sdkandens namn och adress,
numret pa den nationella registrering eller ansokan som aberopas,
en atergivning av market samt uppgifter om de varor som market
avser och det land eller de lander dar sOkanden vill att
registreringen skall gélla (artikel 3 och regel 9.6 v i tillampnings-
foreskrifterna till protokollet). Ansdkan behover dock inte fran
borjan omfatta alla de lander i vilka sbkanden kan komma att vilja
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ha skydd. S6kanden kan nar som helst ge in en begdran om att
registreringens verkan skall utstrackas till nagot ytterligare land, en
s.k. senare designering (artikel 3 ter 2).

I Sverige skall engelska anvandas som s.k. arbetssprak i arenden
om internationell registrering. Det innebdr bl.a. att all kommunika-
tion mellan Patentverket och Internationella byran skall ske pa
engelska. En utgdngspunkt ar vidare att kommunikationen mellan
en sokande fran Sverige och Internationella byran skall vara pa
engelska. Men en svensk sokande kan ocksd vilja att anvianda
franska i sina kontakter med byran (regel 6.2 b i tillampnings-
foreskrifterna till protokollet).

Kommunikationen mellan Patentverket och en svensk sdkande
skall naturligtvis ske pa svenska. Aven kommunikationen mellan
Patentverket och en innehavare i utlandet skall i princip alltid vara
pa svenska. Det framgar inte av nagon speciell bestimmelse i VmL,
men det foljer av allménna forvaltningsrattsliga principer att
skriftvaxling och annan kommunikation vid handlaggning av
forvaltningsarenden skall ske pa svenska (jfr prop. 1994/95:59
s. 56).

Ansokan fran en svensk fysisk eller juridisk person om skydd
utomlands

En ansokan som bygger pa en svensk nationell registrering eller
ansdkan om registrering skall ges in till Patentverket (51§ 1st
VvmL). Aven senare designeringar skall ges in till Patentverket, om
ansdkan om den internationella registreringen lamnats in till verket
och sokanden eller innehavaren har hemvist hédr i landet
(5182st.VmL).

Nar Patentverket far in en ansokan om internationell registre-
ring (s.k. Madrid-ut drenden) skall verket endast kontrollera att
innehallet i anstkan staimmer Gverens med innehallet i den bakom-
liggande nationella ansékan eller registreringen (53 8 1 st. VmL);
en materiell prévning gors endast i det nationella registrerings-
drendet.

Om det &r nagonting som inte stammer skall verket forelagga
sokanden att ratta till detta (53 § 2 st. VmL). Verket har i en sadan
situation samma majligheter som i ett nationellt drende att rikta ett
foreldggande till sbkanden om att denne skall vidta rattelse. Och
foljer sokanden inte forelaggandet kan ansokan alltsa avskrivas.
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Om handlingarna ar i ordning skall Patentverket skicka dem
vidare till Internationella byran (53§ 3st. VmL). Verket skall
darvid intyga att uppgifterna i den internationella anskan mot-
svarar dem som finns i den nationella registreringen eller ansdkan
om registrering (regel 9.2).

Det ar viktigt att ansokan kommer in till Internationella byran
inom tva manader fran det att den kom in till Patentverket. Det ar
namligen bara dd som registreringen far bara det datum som
motsvarar inkomstdagen hos Patentverket (artikel 3.4). Och det
skydd som registreringen ger galler fran registreringens datum
(artikel 4.1 a och 57 § VmL). Om det dréjer mer dn tva manader
innan anstkan kommer in till Internationella byran blir i stallet
inkomstdagen hos byran avgorande (artikel 3.4). Patentverket skall
darfor normalt skicka i vdag ansokan till Internationella byran redan
inom en manad (53 § 3 st. VmL).

Internationella byrdn gor ingen materiell provning av anstkan
utan inskranker sig till en formell granskning. Byran kontrollerar
bl.a. att sbkanden ar behdrig, att anstkan &r gjord enligt formular
och att foreskrivna avgifter ar betalda (regel 11). Och byran kan
forelagga saval Patentverket som sokanden att avhjalpa brister av
detta slag inom viss tid (normalt tre manader) vid aventyr att
ansokan annars anses vara aterkallad.

Sedan Internationella byran har kontrollerat ansékan och funnit
att den &r i ordning, skall byran omedelbart registrera market och
darefter underrdtta myndigheterna i de lander dar s6kanden har
begart skydd (artikel 3.4). Byran skall ocksd publicera
registreringen i en sarskild tidskrift som byran ger ut, WIPO
Gazette of International Marks (jfr regel 32.1). Registreringen galler
sedan i tio &r om den inte upphor i fortid och kan darefter fornyas
(artikel 6.1) for en tid av tio ar at gangen (artikel 7).

Begdran fran en innehavare i utlandet om skydd i Sverige

Nar Patentverket far en underrattelse fran Internationella byran
om att en innehavare i utlandet begar att en internationell
registrering skall gélla i Sverige (s.k. Madrid-in drenden), skall
verket ex officio undersoka om det foreligger nagot hinder mot att
registreringen far verkan har (54§ 1st. VmL). Patentverkets
granskning gar till pd ungefar samma satt som i ett drende om
nationell registrering. Patentverket undersoker alltsi om det
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foreligger nagra absoluta eller relativa hinder mot registrering. Det
betyder bl. a. att verket skall préva om maérket har tillracklig
sarskiljningsformaga enligt 13§ VmL, om det foreligger nagot
annat absolut hinder mot registrering enligt 14 § forsta stycket 1-3
VmL och om det foreligger nagot relativt hinder med hansyn till
sadana éldre rattigheter som anges i 14 § forsta stycket 4-9 VmL
(54 § 2 st. VmL).

Om det enligt Patentverkets mening finns nagot hinder mot att
den internationella registreringen galler hér i landet, skall verket
skicka ett meddelande om detta (preliminart beslut) till Interna-
tionella byran inom 18 manader fran den dag da byran sinde sin
underrattelse om att skydd begarts Sverige (558 1st. VmL). |
meddelandet skall verket ange skalen for beslutet att registreringen
inte kan gélla hédr. Vidare bor verket ange vad innehavaren av
registreringen kan gora for att fa en andring till stand. Patentverket
kan t.ex. ange att innehavaren (inom viss tid) maste acceptera en
disclaimer eller att han maste inskranka sin varuforteckning for att
registreringen skall kunna gélla har. Patentverket kan i detta
meddelande ocksa underratta Internationella byran om att ytter-
ligare hinder mot verkan i Sverige kan komma fram genom att det
framstalls invandning. Internationella byran skall sedan i sin tur
underratta innehavaren om innehdllet i meddelandet (artikel 5.3).
Innehavaren kan dérefter kommunicera direkt med Patentverket
och argumentera for sin sak och gdra de andringar han anser
godtagbara. Innehavaren far med andra ord inget besked fran
Patentverket forran han far meddelandet om hinder via Inter-
nationella byrdan. Om Patentverket sedan finner att det inte finns
nagot hinder mot ansokan, skall verket i ett slutligt beslut forklara
att registreringen kan galla héar i landet (se nedan) och kungora
meddelandet fran Internationella byran.

Den som vill gora invdndning mot att registreringen géaller hér i
landet har sedan tva manader pa sig att gora detta (55 § 3 st. VmL).
En invandning mot en internationell registrering skall i princip ha
samma innehall som en invandning mot en nationell registrering.

Efter invandningstiden skall Patentverket pa nytt ta upp fragan
om den internationella registreringen skall gélla har i landet och
meddela ett slutligt beslut (56 § VmL). Ett sadant slutligt beslut
skall alltsa Patentverket meddela d&ven om den internationella
registreringen inte har kungjorts.

Om det inte finns nagot hinder innebér beslutet att registre-
ringen skall gélla hdr i landet. Och ndr beslutet har vunnit laga
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kraft skall verket i det svenska varumarkesregistret anteckna att
registreringen har verkan har och kungora detta. Om det daremot
finns nagot hinder skall Patentverket meddela ett slutligt beslut om
att registreringen inte skall gélla hér.

Har nagot meddelande om hinder inte tidigare skickats till
Internationella byran, skall ett sadant meddelande sandas i vag
(56 § 2 st. VmL). Aven nar ett meddelande om hinder skickas efter
invandningstiden skall det om mojligt lamnas inom 18 manader
fran underréttelsen om designeringen. Men om invandningstiden
I6per ut forst efter 18-manadersperioden far meddelandet fran
verket lamnas senare, dock senast en manad fran det att
invandningstiden 16pt ut. | sadana fall maste Patentverket &dnda
upplysa Internationella byran om att ett meddelande om hinder
kan komma efter 18-manadersperioden. Patentverket maste med
andra ord alltid lamna ett besked till Internationella byran inom
18 manader for att verkan i Sverige skall kunna végras. Gor
Patentverket inte det kan verket sedan inte vagra verkan har i
landet. Men det rdcker inte med att Patentverket ldmnar ett
meddelande i ratt tid; meddelandet méste ocksa innehalla de skal
som gor att registreringen inte kan gélla har. Det innebéar saledes
att endast sddana omstandigheter som meddelats till Interna-
tionella byran inom den aktuella fristen kan laggas till grund for ett
beslut — inom ramen for registreringsférfarandet eller invdndnings-
forfarandet — om att registreringen inte skall galla hédr. Loper
invandningstiden ut efter 18-manadersperiodens utgdng maste
alltsd Patentverket meddela den Internationella byrdan om inkomna
invandningar inom en manad fran invandningsfristens utgang. Re-
sultatet av invandningsforfarandet kan dock meddelas den Interna-
tionella byran nar slutgiltigt beslut fattas, &ven om det sker senare.

Den som ar missndjd med ett slutligt beslut av Patentverket i ett
arende om internationell registrering, kan dverklaga det till Patent-
besvarsratten och Regeringsratten pa samma satt som i ett
nationellt &rende (63 § VmL). Béade Patentbesvarsratten och
Regeringsratten ar i och for sig oforhindrade att avgdra en sak pa
andra skal an dem som varit foremal for prévning hos Patent-
verket, under forutsattning att det inte strider mot instans-
ordningens princip. Men fér att dverinstanserna skall kunna vagra
verkan har i landet pa nya skal fordras alltsa att provningen sker i
sa god tid att ett meddelande om det kan sandas till Internationella
byrén inom 18-manadersfristen.
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I varje designerat land d&r skyddet fér en internationell
registrering detsamma som en nationell registrering i landet skulle
ha givit (artikel 4 och 57 8 VmL). Och skyddet géller som tidigare
namnts fran den registreringsdag som Internationella byran har
angett for market (dvs. normalt fran den dag da anstkan kom in
till den nationella myndigheten). En forutsittning for att regi-
streringen skall medftra skydd for market i ett visst land é&r
naturligtvis att registreringsmyndigheten i det landet inte har
véagrat market skydd dér.

Upphérande m.m.

En internationell registrering kan upphora att gélla pa olika satt.
Upphdor en internationell registrering som galler i Sverige helt eller
delvis, s& upphor ocksa registreringens verkan i har i landet i mot-
svarande utstrackning (59 § VmL). En internationell registrering
upphor bl.a. om den ursprungliga nationella registreringen upphér
inom fem ar (artikel 6.3). Den ursprungliga registreringen kan t.ex.
upphora efter en talan om ogiltighet i ursprungslandet; en s.k.
central attack.

Efter fem ar blir den internationella registreringen oberoende av
den ursprungliga registreringen och paverkas alltsa inte om den
skulle upphora. Men det innebédr inte att den internationella
registreringen ar oangripbar. Registreringens verkan kan ndr som
helst angripas enligt den nationella lagen i varje enskilt land; i
Sverige genom en talan vid allmédn domstol om att registreringen
inte skall galla har (57 och 26 8§ VmL). En sadan talan kan natur-
ligt nog inte omfatta mer an registreringens verkan héar i landet.

Den som innehaft en registrering som upphdrt inom fem ar kan
emellertid anséka om en svensk nationell registrering med
bibehallen prioritet och péa det sattet omvandla sin internationella
registrering till en nationell (60 § VmL).

En internationell registrering skall automatiskt anses trada i
stéllet for en svensk nationell registrering om innehavaren ar den-
samme och den internationella registreringen omfattar de varor
som den nationella avser (58 § 1 st. VmL). Det behdver alltsa inte
vara identitet mellan den internationella och den nationella for-
teckningen Over varor och tjanster. En innehavare av en interna-
tionell registrering kan pa det har sittet lata en internationell
registrering ta over en eller flera nationella registreringar for att

300



SOU 2001:26 Ovriga fragor om varukannetecken

forenkla bevakningen av sina varumarken. Men en forutsattning
for att ett sadant utbyte skall antecknas i varumarkesregistret ar att
innehavaren sérskilt begéar det (58 § 2 st. VmL). Patentverket har
med andra ord ingen skyldighet att ex officio halla reda pé vilka
nationella registreringar som kan ersattas pa detta satt.

8.2.2  Behovet av dndring

I samband med att Sverige tilltradde Madridprotokollet disku-
terade man om Sverige dven borde tilltrdda Madriddverens-
kommelsen, men kom fram till att Sverige inte borde gora det. |
propositionen framholl dock regeringen att ett tilltrade till
Madriddverenskommelsen skulle kunna vara till fordel for svensk
industri och att fragan om tilltrade till dverenskommelsen darfor
borde prévas pa nytt i ett senare ssmmanhang, se prop. 1994/95:59
s. 33 1.

Mot den angivna bakgrunden finns det anledning fér kommittén
att ta upp fragan om Sverige bor tilltrada Madridéverenskom-
melsen. En annan fraga som kommittén har funnit anledning att ta
upp ar om senare designeringar dven i fortsattningen skall ges in till
Patentverket.

Vid overldggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den
norska utredningen och den svenska kommittén har ockséa vissa
andra fragor om internationell registrering tagits upp. En Gver-
gripande fraga har varit hur bestimmelserna om internationell
registrering bor vara utformade i redaktionellt hanseende. Andra
fragor som har diskuterats och foranlett forslag till sakliga andring-
ar i forhallande till de nu géllande bestimmelserna redovisas nedan.

8.2.3 Tilltrade till Madridéverenskommelsen

Beddmning: Sverige bor inte ansluta sig till Madridéverens-
kommelsen.

Skalen for bedomningen: Overenskommelsen och protokollet &r
som namnts utformade pa ungefar samma satt, se avsnitt 8.2.1. Det
finns emellertid nagra betydelsefulla skillnader mellan de bada
dokumenten.
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En skillnad &r vilket land som skall anses vara sokandens hem-
land. Enligt Madridéverenskommelsen skall sbkandens hemland (i
forsta hand) anses vara det land bland dem som tilltratt dverens-
kommelsen (6verenskommelseland) dér han har ett industri- eller
handelsforetag; har sokanden inte ndgot sadant foretag i nagot av
ldanderna skall sokandens hemland (i andra hand) anses vara det
Overenskommelseland dar han har hemvist; och har s6kanden inte
vare sig nagot sadant foretag eller hemvist i nagot av landerna skall
sokandens hemland (i sista hand) anses vara det éverenskommelse-
land déar han &r medborgare. Enligt protokollet anses sokandens
hemland (utan nagon rangordning) vara det land bland dem som ar
anslutna till protokollet dar han har ett industri- eller handels-
foretag, eller dar han har hemvist eller dar han ar medborgare.

En internationell registrering enligt Madridéverenskommelsen
kan endast grundas pa en nationell registrering, medan en
registrering enligt Madridprotokollet kan grundas pa antingen en
nationell registrering eller en ansékan om registrering. Arbets-
spraket ar enligt 6verenskommelsen alltid franska, medan det
enligt protokollet &r maojligt for varje stat att valja mellan engelska
och franska. Vidare upphotr en internationell registrering enligt
Overenskommelsen om den ursprungliga nationella registreringen
upphor inom viss tid (central attack) utan att det - till skillnad mot
vad som galler enligt protokollet — finns ndgon mojlighet att
omvandla den internationella registreringen till en nationell.
Meddelanden om att den internationella registreringen inte kan ges
verkan i ett designerat land maste enligt Gverenskommelsen
komma in till Internationella byran inom ett ar, medan det enligt
protokollet ar tillrackligt att sadana meddelanden kommer in inom
18 manader. De nationella registreringsmyndigheterna har enligt
overenskommelsen inte samma mojligheter att fa kostnadstackning
for sitt arbete som de har enligt protokollet. | detta sammanhang
bor understrykas att en internationell registrering enligt Madrid-
overenskommelsen inte kan Overlatas till nagon som sjalv inte ar
behdrig att ansdka om en sadan registrering. Det innebar bl.a. att
ett foretag med sate i ett land som endast &r anslutet till
Madridprotokollet inte kan forvdrva en internationell registrering
som regleras uteslutande av Madridéverenskommelsen. Angaende
skillnaderna mellan Madridéverenskommelsen och Madridproto-
kollet, se vidare prop. 1994/95:59 s. 22 f.

I samband med att Sverige anslot sig till Madridprotokollet
framholls som ndmnts (avsnitt 8.2.2) att det skulle finnas fordelar
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for svensk industri med en anslutning ocksa till Madridoéverens-
kommelsen. En fordel var att svenska foretag da till en lagre
kostnad skulle kunna fa registrering i sddana lander som var
anslutna till éverenskommelsen men inte till protokollet. En annan
fordel var att svenska foretag skulle kunna forvérva registreringar
som var reglerade uteslutande av ©verenskommelsen. Ett
avgorande skédl mot ett tilltrdde till Madridéverenskommelsen var
dock att Patentverket inte skulle kunna fa kostnadstiackning for
sitt arbete med internationella registreringar enligt &verens-
kommelsen, sarskilt som avsikten da var att tills vidare behalla
officialprévningen av relativa hinder. Angdende dessa Over-
vaganden, se prop. 1994/95:59 s. 33 f.

En internationell registrering enligt Madridéverenskommelsen
kan som tidigare framhallits (avsnitt 8.2.1) endast grundas pa en
nationell registrering i ett land som &r anslutet till Gverens-
kommelsen. Det innebar bl.a. att svenska ftretag varken kan
ansbka om internationell registrering med verkan i ett land som
endast ar anslutet till Gverenskommelsen eller forvarva sadana
internationella registreringar som uteslutande &r reglerade av
Overenskommelsen. Som redovisats i nyssndmnda avsnitt ar for
narvarande 35 av de stater som ar anslutna till Madridprotokollet
ocksa anslutna till Madridoverenskommelsen. Det innebér att
svenska fbretag genom en internationell registrering enligt
protokollet numera kan na de flesta av de lander som ar anslutna
till 6verenskommelsen. Behovet av ett tilltréde till Madrid6verens-
kommelsen har darigenom for de flesta foretag minskat. Alltjamt
finns det emellertid enstaka foretag som skulle kunna ha nytta av
ett svenskt tilltrade till 6verenskommelsen, sérskilt sddana foretag
som har ett behov av att férvdrva internationella registreringar
reglerade uteslutande enligt 6verenskommelsen.

Om kommitténs forslag att Patentverkets officialprévning skall
begransas till absoluta registreringshinder genomfors skulle verket
i storre utstrackning 4n tidigare kunna fa kostnadstackning for ett
arbete med internationella registreringar enligt Madriddverens-
kommelsen. Det bor emellertid framhallas att det ar tveksamt om
verket ens med en begréansad officialprovning skulle kunna fa full
kostnadstackning. Det finns emellertid andra nackdelar med ett
tilltrade till Madridéverenskommelsen som har betydelse vid be-
domningen av om Sverige skall ansluta sig till denna. Om Sverige
skulle tilltrada Madridéverenskommelsen skulle 6verenskom-
melsens regler som namnts bli gallande pa internationella registrer-
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ingar baserade pa svenska nationella registreringar i den man de
avser skydd i ett annat land anslutet till éverenskommelsen. En
sadan internationell registrering som avser lander anslutna till
overenskommelsen skulle alltsd inte kunna baseras pa en ansokan
utan endast pa en registrering. Och i en anstkan som baseras pa en
svensk ansokan skulle Internationella byran stryka designeringen
av lander som é&r anslutna till dverenskommelsen (regel 11.1 b).
Vidare skulle dverenskommelsens sérskilda regler bli tillampliga i
fraga om vilket land som &r innehavarens hemland. Dessutom
skulle ansdkan och all korrespondens rérande anstkan behdva
avfattas pa franska.

Vid avvdgning mellan fordelen for svenska foretag att kunna
forvarva internationella registreringar reglerade uteslutande av
Overenskommelsen och de nyss namnda nackdelarna 6vervéger
enligt kommitténs mening nackdelarna for samtliga brukare de
fordelar som nagot enstaka foretag skulle kunna uppna. Kom-
mittén bedOdmer darfor att Sverige inte skall ansluta sig till
Madriddverenskommelsen.

8.2.4  Senare begédran om verkan i ytterligare lander

Forslag: En senare begdran om att en internationell registrering
skall gélla dven i ytterligare lander (senare designering) skall i
fortsattningen kunna lamnas in ocksa till Internationella byran.

Skalen for forslaget: En ansékan om internationell registrering
som grundas pa en svensk registrering eller anstkan om
registrering skall som ndmnts (avsnitt 8.2.1) g6ras hos Inter-
nationella byrdn men ges in via Patentverket. Bestimmelsen om att
ansokan skall ges in via den nationella registreringsmyndigheten ar
obligatorisk och det finns alltsd ingen mojlighet for en sokande att
lamna in sin ansokan direkt till Internationella byran. En senare
designering skall ocksd goras hos Internationella byran, men
regleringen i protokollet av var den skall ges in ar fakultativ.
Utgangspunkten enligt protokollet &r att en sddan senare
designering skall ges in direkt till Internationella byran, jfr artikel 3
ter 2 i protokollet. Men ett land som vill att dven senare
designeringar skall ges in via den nationella registreringsmyndig-
heten far ha en sddan ordning, under forutsattning att landet
lamnar en forklaring om detta till WIPO:s generaldirektor, se
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regel 7.1 i tillampningsforeskrifterna till protokollet. Om ett land
lamnat en sadan forklaring skall alltsd senare designeringar lamnas
in via det egna landets registreringsmyndighet. Om ett land inte
har lamnat nagon sadan forklaring far senare designeringar lamnas
in antingen direkt till Internationella byran eller via den nationella
registreringsmyndigheten. Hittills ar det endast fyra av de lander
som anslutit sig till Madridprotokollet som har foérklarat att de vill
att senare designeringar skall l&mnas in via det egna landets
registreringsmyndighet.

I samband med Sveriges anslutning till protokollet ansdg man att
Sverige borde utnyttja mojligheten att foreskriva att dven senare
designeringar skulle ges in via Patentverket (prop.1994/95:59
s. 36). Det kan emellertid inte anses vara forenat med nagon fordel
vare sig for sokandena eller Patentverket att senare designeringar
skall 1d&mnas in via verket. Det inskrdanker sokandens valfrihet att
lamna in ansdkan dar det passar honom bést. Patentverket behdver
visserligen inte lagga ned nagot storre arbete pa varje enskild senare
designering; i princip tar verket endast emot begdran och
vidarebefordrar den till Internationella byran. Men verket far inte
ta ut nagon avgift for sitt arbete med senare designeringar och far
séledes inte ndgon kostnadstickning for detta arbete. Inte heller i
ovrigt kan det anses finnas nagot intresse av att senare
designeringar i fortsattningen ges in via Patentverket.

P& grund av det anforda foreslar kommittén att senare
designeringar i fortsattningen ocksa skall fa ges in direkt till
Internationella byran. Om kommitténs forslag i denna del
genomfors maste Sverige underratta WIPO:s generaldirektor om
att Sverige inte langre kraver att senare designeringar lamnas in till
Patentverket  (regel 7.3b i tillampningsforeskrifterna  till
protokollet).
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8.2.5  Ovriga frdgor om internationell registrering

Forslag: Bestimmelserna om internationell registrering bor
redaktionellt sa langt mojligt utformas i 6verensstammelse med
bestdimmelserna om nationell registrering.

En ans6kan om internationell registrering som innehaller
brister som inte avhjélps skall dock avvisas och inte avskrivas.

Av lagen bor framga att en internationell registrerings verkan
i Sverige inte &r beroende av anteckning i det svenska varu-
markesregistret.

Patentverkets beslut om att en internationell registrering inte
kan gélla i Sverige bor vara ett slutligt beslut. Av lagen bor
framga att ett sadant beslut kan ga ut pa att den internationella
registreringen delvis inte kan galla har. Patentverket skall fa
gOra en ny prévning av denna fraga om innehavaren begar detta.

I mal eller drenden om internationellt registrerade varu-
marken skall den som i det internationella registret ar antecknad
som innehavare anses vara innehavare av méarket.

Skalen for forslaget: Den forsta fragan som kommittén tar upp i
detta avsnitt &r den redaktionella utformningen av bestdmmelserna
om internationell registrering.

Vid Overlaggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den
norska utredningen och den svenska kommittén har en utgangs-
punkt varit att varumérkeslagarnas bestimmelser om internationell
registrering bor vara utformade pa samma satt som bestammel-
serna om nationell registrering sa langt det ar mojligt. Darfor har
bestdimmelserna om internationell registrering disponerats om utan
att det medfort nagon andring i sak. Det bor har framhaéllas att
sddana bestammelser som endast ar handlaggningsregler for
Patentverket, och som kan tas in i férordning, utmaonstras ur lagen.

Den andra fragan som kommittén behandlar i detta avsnitt & om
en ansokan om internationell registrering som inte uppfyller de krav
som stalls pa en sadan bor avskrivas eller avvisas.

Néar Patentverket far in en ansokan om internationell
registrering som grundas pa en svensk nationell registrering eller
en ansokan om registrering (Madrid-ut &rende) skall verket
undersoka om uppgifterna i den internationella ansokan stammer
Overens med uppgifterna i den nationella registreringen eller
ansokan (53 § 1 st. VmL). Om uppgifterna inte stdmmer Gverens
skall Patentverket foreldgga sokanden att inom viss tid rétta
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uppgifterna vid aventyr att hans ansokan annars avskrivs fran
vidare handl&ggning (53 § 2 st. VmL). Vid brister i en ansékan om
internationell registrering tillimpas alltsa samma rattsfoljd som vid
brister i en nationell ansékan om registrering (jfr 19 § VmL).

Kommittén har tidigare framhallit att det i svensk civilprocess-
ratt och forvaltningsratt & en huvudregel att en ansdkan skall
avvisas om den inte uppfyller de formella krav som stalls pa en
ansokan, medan den skall avslas om den tas upp till prévning men
inte kan bifallas (se avsnitt 5.3.2). Nér det géller brister i nationella
ansokningar har dock kommittén stannat for att inte foresla nagon
andring i det nu aktuella avseendet. Kommittén har dérvid
konstaterat att ordningen med avskrivning av nationella ansok-
ningar har anvants under lang tid pa det industriella rattsskyddets
omrade och att liknande bestammelser ocksa finns i de andra
nordiska landerna pa detta omrdde. Vidare har kommittén
framhallit att mojligheten till aterupptagning pa ett mer naturligt
sétt kan férenas med avskrivning an med avvisning.

Vid overldggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den
norska utredningen och den svenska kommittén har enighet ratt
om att brister i en ansdkan om internationell registrering som inte
rattas till bor leda till att ansdkan avvisas. En omstandighet av
betydelse for denna bedémning har varit att de brister som kan
finnas hos en ansékan om internationell registrering och som den
nationella registreringsmyndigheten skall kontrollera ar brister av
formell karaktér, vilka enligt processuella grundprinciper bér leda
till att ansdkan avvisas. En annan omsténdighet av betydelse har
varit att det knappast finns anledning att inféra en mojlighet till
aterupptagning i fraga om ansokningar av detta slag, eftersom det
inte skulle paverka sokandens ratt till prioritet i nagon storre
omfattning. En internationell registrering far som namnts
(avsnitt 8.2.1) verkan fran den dag ansokan kom in till den
nationella registreringsmyndigheten, under forutsattning att
ansokan kommer in till Internationella byran inom tva manader
darefter. Kommer ansokan in till Internationella byran forst senare
far registreringen verkan fran den dag da den faktiskt kom in till
byran. Aven med en mojlighet till aterupptagning av en sédan
ansokan skulle tvamanadersfristen i de allra flesta fall hinna l6pa ut
innan ansokan kunde aterupptas och vidarebefordras till
Internationella byran. Sokanden skulle darfor endast i undantags-
fall kunna vinna nagon tid genom att begara aterupptagning i jam-
forelse med att ge in en ny ansdkan om internationell registrering.
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Vid dessa forhallanden bor en ansdkan om internationell registre-
ring som innehéller brister avvisas om bristerna inte avhjalps.

Kommittén gar darefter over till frdgan om vilka atgarder som
behover vidtas for att en internationell registrering skall fa verkan i
Sverige.

Internationella byran skall som namnts (avsnitt 8.2.1) utan
drojsmal underratta de berdrda nationella registreringsmyndig-
heterna om registreringen samt publicera registreringen i den av
byran utgivna tidskriften (artikel 3.4 i Madridprotokollet). Vidare
skall byran skicka ett antal exemplar av tidskriften till de bertrda
nationella registreringsmyndigheterna for att dessa skall kunna ge
offentlighet at registreringen. Ett sadant offentliggérande skall
anses som tillrackligt med avseende pa alla avtalsslutande parter
(artikel 3.5). Fran den dag da en registrering eller ett inforande i
registret har skett skall skyddet for registreringen betréffande var
och en av de avtalsslutande parterna vara detsamma som om skydd
for market hade begérts direkt hos den avtalsslutande partens
registreringsmyndighet (artikel 4.1 a).

Av det anforda foljer enligt kommitténs mening att en
internationell registrering fér vilken verkan begérts i Sverige blir
gallande har utan att det kravs nagon atgard fran Patentverket. Det
ar alltsa endast innehdllet i den internationella registreringen som
reglerar vilken réttsverkan registreringen har i Sverige. Det innebar
med andra ord att ndgon rattsverkan inte kan uppkomma genom
att Patentverket i det svenska varumérkesregistret for in en
anteckning om att registreringen galler hér i landet. Att en inter-
nationell registreringen pa detta satt automatiskt far verkan
bekréftas ocksa av t.ex. de uttalanden som gjorts i samband med en
andring av regel 17.6 i tillimpningsforeskrifterna, vilken tratt i
kraft den 1 november 2000, se Information Notice No. 23/2000.
En annan sak dr att den internationella registreringens omfattning
kan paverkas av att Patentverket inom den for svensk del géllande
18-manadersfristen lamnar ett besked till Internationella byran om
att den internationella registreringen helt eller delvis inte kan gélla
hér i landet.

Med denna tolkning av protokollet bér det av lagen tydligt
framga att den internationella registreringens verkan i Sverige inte
ar beroende av att det sker nagon form av anteckning eller
registrering hér i landet. Det ar emellertid lampligt att det svenska
varumarkesregistret dven i fortsattningen innehaller upplysningar
om vilka internationella registreringar som géller hér i landet. Om
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det inte finns nagra absoluta hinder mot att en internationell
registrering far verkan i Sverige skall Patentverket darfor géra en
anteckning i varumarkesregistret om att registreringen galler hér.

I anslutning hartill finns det ocksa anledning att se Gver fragan
om vilket slags beslut i formell mening som skall ligga till grund for ett
meddelande till Internationella byrdn om att en internationell
registrering inte kan gélla i Sverige.

Om det enligt Patentverkets mening finns nagot hinder mot att
den internationella registreringen géller har i landet skall verket
som namnts (avsnitt 8.2.1) skicka ett meddelande om detta till
Internationella byran inom 18 manader fran den dag da byréan
sédnde sin underrattelse om att verkan har begarts i Sverige (558§
1stVmL). Ett sadant meddelande kan beskrivas som ett
"prelimindrt” beslut, se prop. 1994/95:59 s. 56. Nédrmare bestam-
melser om vilka uppgifter ett meddelande av detta slag skall
innehalla finns i tillimpningsforeskrifterna till Madridprotokollet.
Av dessa bestimmelser framgér att meddelandet (Notification of
refusal) — forutom uppgifter om den aktuella registrerings-
myndigheten, numret pa registreringen, de omstiandigheter som
ligger till grund for beslutet att vagra verkan m.m. — skall innehalla
ett besked om huruvida beslutet kan omprovas eller Gverklagas
(regel 17.2 vii). Av detta foljer att det finns en frihet for varje land
att utforma bestdmmelserna om vilket slags beslut som skall ligga
till grund for ett meddelande om att vagra verkan. Ett sadant beslut
kan t.ex. utformas sdsom i VmL, dvs. som ett preliminart beslut.
Men det kan ocksa utformas som ett slutligt beslut, som da
naturligtvis bor kunna antingen omprovas eller 6verklagas.

Den norska utredningen och den svenska kommittén har vid
sina Overldggningar kommit fram till att det nu aktuella
meddelandet bor utformas som ett slutligt beslut, vilket dock skall
kunna omprévas om sdkanden begédr detta inom viss tid. Den
finska arbetsgruppen har har stannat for en annan ordning. Den
I6sning som kommittén foreslar har den fordelen framfor ett
system med ett prelimindrt och ett slutligt beslut att Patentverket
endast behdver meddela ett beslut i de fall innehavaren inte begar
en ny prévning.

Kommitténs férslag i denna del innebér att Patentverket skall
undersoka om det finns nagot absolut hinder mot registrering och,
om det gor det, besluta att den internationella registreringen inte
skall gélla i Sverige. Av lagen bor framga att Patentverkets beslut
kan ga ut pa att den internationella registreringen helt eller delvis
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inte kan gélla hér i landet. Innehavaren skall sedan kunna begéra att
Patentverket gor en ny provning av frdgan om registreringens
verkan har i landet. Den tid inom vilken s6kanden maste begara en
sadan ny provning bor av flera skal vara lika lang som Gver-
klagandetiden, dvs. tva manader. S6kanden bor i och for sig vara
oforhindrad att Overklaga Patentverkets beslut att den inter-
nationella registreringen inte skall gélla i Sverige. Men det blir
naturligt for innehavaren att i stéllet begara ny prévning, eftersom
det innebar att han kan fa sin sak provad i atminstone tva instanser.
Om innehavaren endast 6verklagar Patentverkets beslut bor dock
verket — pa samma satt som vid 6verklaganden av andra slutliga
beslut — anda understka om det finns skal att omproéva beslutet.

Om sokanden varken begéar nagon ny prévning eller éverklagar
Patentverkets beslut att registreringen inte skall galla i Sverige star
detta beslut fast. Om innehavaren diaremot begar en sadan
provning skall Patentverket pa nytt prova fragan och meddela ett
nytt slutligt beslut. Handlaggningen av en begdran om ny prévning
liknar pa flera satt handlaggningen av en nationell ansokan om
registrering. De skél som ligger bakom reglerna om avskrivning
och aterupptagande i nationella registreringsarenden gor sig
géllande dven i de nu aktuella drendena. Bestdammelserna om
avskrivning och aterupptagande bor darfor vara tillampliga vid
handlaggningen av en begaran om ny prévning av frdgan om den
internationella registreringen skall gélla i Sverige.

Om det inte finns nagot hinder mot att registreringen galler i
Sverige skall Patentverket i (en sérskild del av) varumarkesregistret
anteckna att registreringen galler hér i landet och kungora detta.
Den som vill far harigenom tillfalle att framstalla invandning mot
att registreringen galler i Sverige. Om nagon framstaller en invand-
ning far den provas pa ungefir samma satt som i nationella
invandningséarenden.

Avslutningsvis beror kommittén fragan om vem som skall anses
vara innehavare av en internationell registrering.

I VmL finns som ndmnts (avsnitt 8.2.1) en sdrskild bestimmelse
om s.k. passiv saklegitimation (338 2st. VmL). Enligt denna
bestimmelse skall i mal och arenden angaende varumarken den
anses vara innehavare av market som i varumadrkesregistret ar
antecknad som innehavare. 1 VmL finns ingen sarskild bestdimmel-
se om vem som anses vara innehavare av en internationell registre-
ring. Bestammelsen om innehavare av nationella registreringar skall
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emellertid tillampas aven i fraga om internationella registreringar
(57 8 VvmL).

Enligt kommitténs mening kan det inte rada nagon tvekan om
att det ar den som i det internationella registret dr antecknad som
innehavare som bor ha passiv saklegitimation. Det bor darfor av en
sarskild bestammelse i lagen framga att i mal och arenden om ett
internationellt registrerat varumarke skall den anses vara
innehavare som i det internationella registret ar antecknad som
innehavare av market.

8.3 Geografiska ursprungsbeteckningar
8.3.1  Allmént

Det finns olika slags beteckningar som pekar ut produkter med ett
bestdmt geografiskt ursprung. Den terminologi som anvands med
avseende pa beteckningar av detta slag ar emellertid inte enhetlig,
utan olika definitioner anvands i skilda sammanhang. Ofta anvands
dock geografiska ursprungsbeteckningar som ett samlingsbegrepp
(jfr designation of origin/indication geographique) och ursprungs-
kannetecken som en underbestamning (jfr geographical indication/
apellation d”origines). Angaende geografiska ursprungsbeteck-
ningar, se bl.a. SOU 1993:59 s. 659 f.

En geografisk ursprungsbeteckning kan nagot forenklat beskrivas
som en bendmning som pekar ut varor med ett bestdmt geografiskt
ursprung (nationellt, regionalt eller lokalt). Ett ursprungskénne-
tecken kan pa motsvarande sitt beskrivas som en bendmning som
utmérker varor med ett visst geografiskt ursprung (nationellt,
regionalt eller lokalt) och vars kvalitet eller beskaffenhet beror
uteslutande eller huvudsakligen av den geografiska miljon,
inbegripet de naturliga och manskliga faktorerna.

I forsta hand anvénds geografiska ursprungsbeteckningar for
jordbruksprodukter av olika slag, inbegripet vin och sprit. Som
exempel pa skyddade geografiska ursprungsbeteckningar for
jordbruksprodukter kan ndmnas “Jambon de Bayon” for skinka
samt “Newcastle brown ale” och “Munchener Bier” for o0l
(Munchener Bier &r dock ej skyddat for alkoholfritt 6l). Vidare kan
som exempel pa skyddade urspungskannetecken for varor av detta
slag ndmnas "Roquefort”, ”Parmiggiano Reggiano” och “Svecia”,
samtliga for ost. Men geografiska ursprungsbeteckningar kan ocksa
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anvandas for produkter av annat slag. Exempelvis &r ”Switzerland”
och "Swiss” geografiska beteckningar for bl.a. klockor.

Svenska bestdmmelser som ror geografiska ursprungsbeteckningar

En utgdngspunkt ar att skyddet for geografiska ursprungsbeteck-
ningar, pad samma satt som skyddet for andra immateriella
rattigheter, bestams enligt nationell lag. | Sverige finns inte nagra
nationella bestdmmelser enligt vilka en beteckning kan forvérva ett
positivt skydd som geografisk ursprungsbeteckning. Déaremot
finns det nationella bestammelser som sékerstéller det skydd som
sddana beteckningar kan ha forvarvat pa annat satt.

Enligt 13 VmL far ett varumarke inte registreras om det ute-
slutande eller med endast mindre andring eller tillagg anger bl.a. en
varas geografiska ursprung, eftersom market dd anses sakna
sarskiljningsformaga. Det innebar att utrymmet for att registrera
geografiska ursprungsbeteckningar som (individuella) varumérken
ar begransat. Angaende forvarv av sarskiljningsformaga, se
avsnitt 5.7.2. Vidare foreligger enligt 14 § 1 st. 2 VmL hinder mot
registrering av varumarken som ar dgnade att vilseleda allmanheten.
Denna bestdmmelse &r bl.a. tillamplig vid vilseledande med
avseende pa geografiskt ursprung.

Harutover far en naringsidkare enligt 6 8 MFL vid marknads-
foring inte anvanda vilseledande reklam, bl.a. inte vilseledande
uppgifter avseende en produkts ursprung. Bestdmmelsen &r
tillamplig pa bla. anvandning av vilseledande geografiska
ursprungsbeteckningar och ursprungskénnetecken.

Enligt 4 kap. 13 § alkohollagen (1994:1738) far regeringen med
avseende pa frammande stat forordna, att det vid marknadsforing
av sadana drycker ar forbjudet att anvanda oriktiga eller
vilseledande ursprungsbeteckningar. Detta géller enligt bestdm-
melsen &ven om det dkta ursprunget anges eller om beteckningen
endast anges i Oversattning eller ar atfoljd av uttryck som ~art”,
"sort”, "typ”, "kopia” eller liknande uttryck. Bestdmmelsen skall
enligt 26§ alkoholférordningen (1994:2046) tillampas pa
frammande stater som dr anslutna till Madridéverenskommelsen
om ursprungsbeteckningar och stater som ar medlemmar i WTO.
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8.3.2 Internationella forhallanden

Inom EU finns bestdmmelser — som ocksa galler i Sverige — om
forvérv av skydd for geografiska ursprungsbeteckningar.

Det finns ett omfattande regelverk avseende geografiska
ursprungsbeteckningar for jordbruksprodukter samt for vin och
sprit. Skyddet for jordbrukprodukter (utom vin och sprit) regleras
i radets forordning (EG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd
for geografiska ursprungsbeteckningar for jordbruksprodukter och
livsmedel samt i radets forordning (EG) nr 2082/92 om
sérartsskydd for jordbruksprodukter och livsmedel.

Skyddet avseende geografiska ursprungsbeteckningar for vin
regleras i radets forordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999
om den gemensamma organisationen av marknaden for vin, medan
skyddet avseende geografiska ursprungsbeteckningar for sprit
regleras i radets forordning (EG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989
om allménna bestdmmelser for definition, beskrivning och
presentation av spritdrycker.

Dessa EG-forordningar innehaller ocksd bestiammelser om
sakerstallande av skyddet for geografiska ursprungsbeteckningar.

I varumarkesdirektivet finns ocksd bestammelser som pé olika
sétt ror geografiska ursprungsbeteckningar. Enligt artikel 3.1 ¢ i
direktivet far bl.a. sddana varumarken inte registreras som endast
bestar av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas
eller tjansternas geografiska ursprung. Och har sadana varumaérken
registrerats sa skall registreringen kunna upphévas. Enligt
artikel 15 i direktivet far dock en medlemsstat oberoende av artikel
3.1 ¢ besluta att geografiska ursprungsbeteckningar far registreras
som kollektivmérken eller garanti— eller kontrollméarken. I artikeln
anges sarskilt att ratten till ett sadant marke inte kan laggas till
grund for ett forbud for tredje man att anvanda en sadan
beteckning, forutsatt att anvdndningen &r i dverensstdmmelse med
god affarssed.

EG:s varumarkesforordning innehdller bestammelser som
motsvarar de nyss ndmnda bestdmmelserna i direktivet. Enligt
artikel 7.1 ¢ foreligger hinder mot gemenskapsregistrering av
sddana marken som endast bestar av ndgot som visar varornas
geografiska ursprung. Men enligt artikel 64.2 far sddana maérken
registreras som kollektivmarke.

I 6vrigt finns flera internationella konventioner som reglerar
skyddet for geografiska ursprungsbeteckningar. Sverige har tilltratt
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tre sadana konventioner: Pariskonventionen, Madridéverenskom-
melsen om geografiska ursprungsbeteckningar och TRIPs-avtalet.

Enligt artikel 10, jamford med artikel 9, i Pariskonventionen skall
unionslanderna skydda geografiska ursprungsbeteckningar mot
anvandning av falska ursprungsangivelser. En forutsattning for
detta skydd &r att den geografiska ursprungsbeteckningen ar
skyddad i ursprungslandet.

Enligt artikel 3.4 i Madriddverenskommelsen om geografiska
ursprungsbeteckningar skall unionsldanderna skydda geografiska
ursprungsbeteckningar mot anvandning av vilseledande ursprungs-
angivelser. Av artikel 4 foljer emellertid att det — i fraga om alla
beteckningar utom sadana som avser vin — ar domstolarna i varje
enskilt land som avgér om en beteckning fortjanar skydd eller om
den har generisk karaktar och darfor far anvandas fritt. Vin-
odlingsprodukter &tnjuter daremot ett absolut skydd.

Enligt artikel 22.2 i TRIPs-avtalet skall varje land tillhandahélla
en mdjlighet for berdrda parter att utverka férbud mot anvandning
av vilseledande geografiska ursprungsangivelser. Varje land skall
ocksa enligt artikel 23.1 i avtalet gora det mojligt att — oberoende
av vilseledande - utverka forbud mot anvindning av sadana
geografiska ursprungsbeteckningar for vin eller sprit som inte har
sitt ursprung i det av ursprungsbeteckningen angivna omradet. Ett
sadant forbud skall kunna utverkas aven om varornas riktiga
ursprung anges eller om den geografiska ursprungsbeteckningen
anges i Overséttning eller tillsammans med uttryck som ”slag”,
“typ”, stil”, “efterbildning” eller liknande. Vidare skall varu-
marken som innehaller vilseledande geografiska ursprungsbeteck-
ningar enligt artikel 22.2 eller oriktiga ursprungsbeteckningar
enligt artikel 23.1 kunna végras registrering och om en sadan
beteckning har registrerats sa skall registreringen kunna upphavas
(artiklarna 22.3 och 23.2).

| detta sammanhang bor ocksd ndamnas att bestimmelser om
geografiska ursprungsbeteckningar dven finns i bl.a. Lissabon-
overenskommelsen (1958) och Stresakonventionen (1951), vilka
dock Sverige inte har anslutit sig till.

I Danmark finns till skillnad fran 6vriga nordiska lander en
uttrycklig bestdmmelse enligt vilken geografiska ursprungs-
beteckningar far registreras som kollektivmarken, se 3§
feellesmarkeloven.
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8.3.3  Behovet av adndring

Anvéandningen av varuk&nnetecken syftar till att skilja varor som
tillhandahalls i en naringsverksamhet fran varor som tillhandahalls i
en annan, medan anvandningen av geografiska ursprungs-
beteckningar syftar till att peka ut produkter med ett bestamt
geografiskt ursprung. Det finns som tidigare framhallits (av-
snitt 5.7.2) ett allmént intresse av att beteckningar som anger bl.a.
geografiskt ursprung kan anvdndas av alla som marknadsfor varor
med ett visst ursprung. Utrymme for enskilda néringsidkare att
anvanda geografiska ursprungsbeteckningar som (individuella)
varukdnnetecken &r darfor begrdnsat. Ddremot kan geografiska
ursprungsbeteckningar under vissa forutsattningar anvandas som
kollektivmarken eller som garanti- eller kontrollméarken, jfr
artikel 15.1 i varumarkesdirektivet.

I Sverige finns som ovan ndmnts inga sérskilda bestdammelser
enligt vilka geografiska ursprungsbeteckningar kan registreras som
kollektivmarken eller garanti— eller kontrollmarken. Fragan om
registrering av sadana beteckningar har emellertid varit féremal for
diskussion i olika sammanhang. Den har ocksa varit foremal for
provning i nagra fall, se t.ex. Patentbesvarsrattens domar den
23 december 1993 i mal 91-084 (MUNCHENER BIER) och den
30 maj 2000 i mal 98-454 (PARMIGGIANO REGGIANO). Av
dessa domar framgar att det funnits olika uppfattningar om
huruvida geografiska ursprungsbeteckningar kan registreras som
kollektivméarken eller garanti- eller kontrollmarken utan
uttryckligt stod i lag.

Mot den angivna bakgrunden finns det anledning att Gvervéga
om det i lag uttryckligen bor anges att geografiska ursprungs-
beteckningar kan registreras som kollektivmérke eller garanti- eller
kontrollmarke. I detta sammanhang finns det ocksa anledning att
se Over bestdmmelserna om registrering av varumarken som
innehaller geografiska ursprungsbeteckningar.
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8.3.4  Forslag

Forslag: | lagen bor inforas en sérskild bestdmmelse om att
geografiska ursprungsbeteckningar kan registreras som
kollektivmarken och garanti- och kontrollmérken.

Vidare bor det i lagen inféras en séarskild bestdmmelse enligt
vilken ett varumérke, som innehaller eller bestar av ndgot som
ar &gnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning
for vin eller sprit, inte far registreras om det avser vin eller sprit
av annat ursprung oberoende av om market &r vilseledande eller
ej.

Skélen for forslaget: 1 svenskt néringsliv har det tidigare inte
funnits nagot storre intresse av skydd for geografiska ursprungs-
beteckningar. FOor narvarande (i januari 2001) finns det ocksa
endast en svensk geografisk ursprungsbeteckning som férvérvat
skydd, ndmligen den ovan ndmnda beteckningen ”Svecia” for ost. |
takt med att betydelsen av k&dnnetecken 6kat har dven intresset av
skydd for geografiska ursprungsbeteckningar 6kat. Det finns enligt
kommitténs mening ocksa anledning att rakna med att ett skydd
for geografiska ursprungsbeteckningar kan bli av stérre betydelse
for svenskt naringsliv i framtiden. Under alla forhallanden bor det
klart framga av lagen om geografiska ursprungsbeteckningar kan
registreras som kollektivmérken och garanti- och kontrollmérken.
Den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den
svenska kommittén har ocksa varit eniga om att det i respektive
lands lag bor inféras en bestdmmelse som motsvarar artikel 15 i
varumarkesdirektivet.

Pa grund av det anforda foreslar kommittén att det i lagen infors
en sdrskild bestdmmelse enligt vilken geografiska ursprungs-
beteckningar kan registreras som kollektivméarken och garanti- och
kontrollmérken. En foérutsattning for registrering &r naturligtvis att
Ovriga forutsattningar for detta &r uppfyllda.

De bestdammelser i VmL som ror skyddet for geografiska
ursprungsbeteckningar svarar enligt kommitténs mening mot
Sveriges internationella ataganden utom i ett avseende. Det finns
ingen bestdmmelse i VmL som motsvarar artikel 22.3 i TRIPs-
avtalet och som gor det magjligt att — oberoende av vilseledande —
vagra registrering av varumarken som innehéller oriktiga ur-
sprungsbeteckningar for vin eller sprit eller upphdva registreringen
av sadana marken. Det bor darfor inforas en sarskild bestammelse
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enligt vilken varumarken som bestar av nagot som ar &gnat att upp-
fattas som geografiska ursprungsbeteckningar for vin eller sprit-
drycker inte far registreras om market avser vin eller spritdrycker
av annat slag.

8.4 Vissa fragor om hinder m.m.
8.4.1 Nuvarande ordning
Annans sldktnamn och annans portrétt

Den som anvander sitt efternamn — med VmL:s terminologi
slaktnamn — som varukénnetecken inom ett visst geografiskt
omrade har som kommittén tidigare redovisat (avsnitt 5.7.4) ett
skydd for namnet som naturligt varukdnnetecken inom detta
omrade (38VmL). En forutsattning for skyddet som naturligt
varukannetecken &ar att den bakomliggande namnratten bestar.
Med stdd av sin rétt kan béraren av namnet bl.a. utverka forbud for
andra att anvdnda ett med namnet forvéxlingsbart kdnnetecken for
varor av samma eller liknande slag (4 § VmL). Vidare utgor ett
namn som &r skyddat som naturligt varukannetecken hinder mot
registrering av varumérken som ar forvaxlingsbara med namnet
(14 § 1 st. 6 och 7) VmL. | kravet pa forvaxlingsbarhet ligger som
kommittén tidigare framhallit (avsnitt 6.2.2) normalt ett krav pa
bade markeslikhet och varuslagslikhet.

Men det &r inte bara den som faktiskt anvdnder ett efternamn
som varukannetecken som har ett skydd enligt VmL. Alla som har
ett efternamn som ar skyddat enligt namnlagen har i princip ocksa
ett skydd enligt VmL mot att nagon annan — som inte sjalv har
behdrighet till namnet enligt NamnL — far namnet registrerat som
varumarke. Ett varumarke far saledes inte registreras om det &r
agnat att uppfattas som nagon annans slaktnamn, sdvida namnet
inte asyftar ndgon som é&r avliden sedan lange (14 § 1 st. 4 VmL).
Bestammelsen omfattar ocksa konstnarsnamn och liknande namn,
bl.a. pseudonymer och signaturer.

Denna bestammelse reglerar alltsd inte skyddet for namn som
kommersiellt kdnnetecken utan innefattar ett skydd fér namn-
ratten som sadan. Bestaimmelsen utformades genom anvandning av
rekvisitet "dgnat att uppfattas som” bl.a. for att lagfasta en sedan
lange tillampad praxis enligt vilken ord med en s.k. dubbel-
betydelse hade undantagits fran skyddet, dvs. ord vars semantiska
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primérbetydelse var en annan an att vara namn. Av forarbetena till
bestammelsen framgar att avsikten var att slaktnamnsskyddet
skulle stracka sig lika 1dngt som namnratten. Angaende innehallet i
forarbetena, se SOU 1958:10 s. 230 och 284 f. samt prop. 1960:67
s. 105. | praxis har den som ar folkbokford i Sverige ansetts ha ett
skydd for sitt namn enligt denna bestdmmelse, se Patentbesvars-
rattens dom i mal 850-95 (Batt). Angdende inneborden av
rekvisitet sedan lange avliden, jfr t.ex. Patentbesvarsrattens dom i
mal 511-94 (August Strindberg).

Vid tillampningen av bestdmmelsen har féljande grupper av ord
ansetts inte vara dgnade att uppfattas som slaktnamn: 1. vanliga ord
i svenskan, i de andra nordiska spriken och i de stora
varldsspraken, 2. ord som i forsta hand &r férnamn, 3. namn pa
mytologiska gudar och gudinnor och andra liknande namn, 4. ord
som framst uppfattas som geografiska namn, 5. namn som blivit
inarbetade som varumarken och 6.namn som till sin bildning
avviker i sd hog grad fran slaktnamn har i landet att de inte
uppfattas som sadana. Se Claes Uggla i NIR 1994 s.97 och
Lars Holmgqvist, Varumarkens sarskiljningsformaga, 1999, s. 344 f.

Vid den 6versyn av VmL som gjordes i samband med Sveriges
tilltrade  till Madridprotokollet behandlades frdgan om
sldktnamnens stéllning i varumaérkesratten, se Ds 1993:97 s. 50 f. |
det sammanhanget anfordes bl.a. att ett stort antal nya slaktnamn
fanns i bruk i Sverige — bade pa grund av den dkade invandringen
och pé grund av att ett antal nya slaktnamn antagits — samt att det
bl.a. lett till svarigheter for utlandska foretag att fa registrering har
i landet av marken som var grundade pa utlandska slaktnamn. |
promemorian stannade man emellertid for att inte foresla nagon
andring av bestdmmelsen om sldktnamn som registreringshinder
samt anforde foljande (s. 53).

Den idé till I6sning som har forts fram gar ut pa att det har behandlade

registreringshindret borde utga som ett element i forprévningen av

relativa registreringshinder och bli beroende av invandning.

Atminstone nar det géller egenartade efternamn skulle detta emellertid

vara svarforenligt med det skydd som namnlagen ger at sddana namn.

Man kan inte heller garna gora en skillnad i behandlingen av egenartade

efternamn och andra. Det kan séledes knappast alaggas Patentverket att

gbra en beddmning av vad som i ett konkret fall &r ett egenartat
sldktnamn eller inte och behandla de tvé kategorierna olika.

I den efterfoljande propositionen anférde regeringen att det fanns
skal att ytterligare Overvaga dessa fragor, se prop. 1994/95:59 s. 21.
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Skyddet i den har behandlade bestdmmelsen avser inte bara
namn av olika slag utan ocksa portratt. Ett varumarke far séledes
inte registreras om det innehaller eller bestar av ndgot som &r &gnat
att uppfattas som annans portratt, dar portrattet inte asyftar nagon
sedan lange avliden (14 § 1 st. 4 VmL).

Aven om ett varumirke innehdller eller bestdr av ndgot som &r
agnat att uppfattas som annans slaktnamn eller portratt far
registrering ske om den vars ratt ar i fraga lamnar sitt medgivande
till registreringen (14 8 4 st. VmL). En forutsattning for regist-
rering av ett marke som innehaller eller bestar av ett sliaktnamn ar
att samtliga barare av namnet som &r folkbokfdrda i Sverige lamnar
sitt medgivande till registreringen.

Ett varumarke far inte heller registreras om det innehéller nagot
som ar &gnat att uppfattas som egenartad titel pd nagon annans
skyddade litterdra eller konstnéarliga verk (14 § 1st. 5VmL). Med
egenartad titel forstds narmast en titel som har ett slags sarskilj-
ningsformaga, men titeln behover inte som sadan ha upphovs-
rattslig verkshojd, jfr SOU 1956:25 s. 399 f. Aven nar ett varu-
marke innehaller en titel av det har slaget far registrering ske om
den vars ratt ar i frdga lamnar sitt medgivande till registreringen
(14 8 4 st. VmL).

8.4.2 Internationella férhallanden

Sverige ar inte bundet av nagra internationella adtaganden som
uttryckligen tar sikte pa vare sig ratten till sliktnamn, portritt eller
titlar och deras stéllning i varumarkesratten.

I detta sammanhang boér dock ndmnas att det av Paris-
konventionen och TRIPs-avtalet &ven i detta avseende foljer att
samma regler maste galla for svenska och utlandska rattssubjekt.

Enligt artikel 3.2 a i varumarkesdirektivet far medlemsstaterna
bestimma att ett varumarke inte far registreras — eller om det ar
registrerat, att registreringen skall kunna upphédvas — om anvand-
ningen av varumdrket kan forbjudas med stéd av andra
lagbestdammelser &n medlemslandernas eller gemenskapens varu-
markeslagstiftning. En forutsattning for att ratten till namn,
portritt och titel skall kunna utgéra grund for att hindra eller
upphdva en varumarkesregistrering ar foljaktligen att den ocksa
kan l&ggas till grund for att hindra en obehorig anvédndning av
sadana marken.
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8.4.3 Behovet av andring

En av de fragor som kommittén enligt sina direktiv kan behova ta
upp &r den om sldktnamnens stéllning i varumdrkesratten. Den
begransning av officialprovningen som kommittén foreslar inne-
bdr, om den genomférs, att &ldre rattigheter inte kommer att
utgéra hinder mot registrering. Sadana rattigheter kommer
emellertid &ven i fortsattningen att kunna utgdra grund for upp-
havande av en registrering, t.ex. efter invandning fran innehavaren
av réattigheten. Detta forhallande, att Patentverkets mojligheter att
upphdva en registrering blir beroende av invdndning, kommer
sannolikt att leda till att slaktnamn mer sallan far nagon relevans
som hinder.

Aven om kommitténs forslag saledes kan forvantas medfora att
namnskyddet i praktiken mjukas upp, finns det anledning att 6ver-
vaga i vilken man ratten till namn bor kunna laggas till grund for
upphdvande av en varumarkesregistrering. 1 detta sammanhang
finns det ocksa skal att se Over bestimmelserna enligt vilka ett
varumarke inte far registreras om det innehaller eller bestar av
nagot som &r agnat att uppfattas som annans portratt eller om det
innehaller nagot som &r agnat att uppfattas som titel pd annans
skyddade litterdra eller konstnarlig verk.

8.4.4  Forslag

Forslag: Ratten till egenartade efternamn samt allmédnt kénda
konstndrsnamn och liknande namn, som inte uppenbarligen
syftar pa ndgon sedan lange avliden, skall kunna utgéra grund
for upphévande av en registrering av ett varumarke som inne-
haller ett sddant namn, forutsatt att anvandning av market
skulle medfora nackdel for bararen av namnet.

Vidare skall rétten till bild, som inte uppenbarligen syftar pa
nagon sedan lange avliden, kunna utgdra grund fér upphéavande
av registrering av ett varumarke som innehaller en sadan bild.

Att ett varumarke innehaller en egenartad titel pa nagon
annans upphovsrattsligt skyddade verk skall dock inte langre
utgora sjalvstdndig grund for upphévande av en varumarkes-
registrering.

Skélen for forslaget: Av artikel 3.2 a i varumarkesdirektivet foljer
som ovan ndmnts (se avsnitt 8.4.2) att ratten till namn, portratt
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och titel kan utg6ra grund for att hindra eller upphéva en varu-
markesregistrering endast under forutsattning att ratten ocksa kan
laggas till grund for att hindra en obehorig anviandning av sadana
marken som registreringen avser. Det kan enligt kommitténs
mening inte fordras att det finns uttryckliga regler om att anvand-
ningen av ett varumarke som innehaller eller bestéar av nagot som &r
agnat att uppfattas som t.ex. annans slaktnamn kan forbjudas. Det
ar tillrackligt att rattigheten kan laggas till grund for ett férbud
eller en rattsfoljd med motsvarande verkan. Att obehdrig anvénd-
ning av en aldre rattighet i ett varumarke ar kriminaliserad medfor
t.ex. att det finns stéd for bestdmmelser om att registreringen av
ett sddant marke skall upphéavas.

Det skydd som daldre rattigheter har mot att de obehdrigen
anvands i varumarken bor vara avgorande for vilka rattigheter som
kan utgora grund fér upphévande av en varumérkesregistrering. En
utgangspunkt ar darfor att ratten till ett namn eller ett portratt
eller en titel pa annans upphovsrattsligt skyddade verk endast skall
utgora hinder mot att en registrering bestar om ratten i fraga kan
laggas till grund for ett forbud eller en rattsfoljd med motsvarande
verkan.

Slaktnamn och portrétt

Enligt NamnL ar det endast sddana namn som ar foremal for
ensamratt som har ett skydd mot obehdrig anvandning i nérings-
verksamhet. Ingen far saledes obehorigen till nackdel for den som
forvérvat ett egenartat efternamn i naringsverksamhet anvanda en
firma, ett varumérke eller ett annat k&nnetecken som latt kan
forvaxlas med namnet (208 2st. NamnL). Med firma likstélls
beteckning for stiftelse, ideell férening eller darmed jamforlig
sammanslutning. Ett efternamn skall anses som egenartat om det
ar agnat att utmarka tillhdrigheten till en viss sldkt (20 § 3 st.
NamnL). Angaende ensamritt till namn och egenartade efternamn,
se Olle Héglund, Namnlagen. En kommentar, 2 uppl. 1998, s. 146.
En forutsattning for att ett egenartat efternamn skall kunna vara
foremal for ensamritt ar att efternamnet har forvarvats enligt
namnlagen (1963:521) eller enligt NamnL. Av en jamforelse mellan
Overgangsbestammelserna till dessa lagar framgar emellertid att i stort
sett alla efternamn som bars vid ikrafttradandet av lagarna skall anses

forvarvade enligt NamnL, se Olle Hdglund, Namnlagen. En
kommentar, 2 uppl. 1998, s. 147.
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I NamnL finns en reglering av forhallandet mellan & ena sidan
egenartade efternamn och & andra sidan bl.a. allmant kéanda
konstndrsnamn och liknande namn. Den som har en &ldre réatt till
ett egenartat efternamn maste inom rimlig tid inskrida mot
anvandningen av ett allmant kdnt konstndrsnamn som latt kan
forvaxlas med det egenartade namnet, annars far konstnarsnamnet
anvandas i naringsverksamhet (21 § 1 st. NamnL). P4 samma satt
maste den som har en aldre ratt till ett egenartat efternamn inom
rimlig tid inskrida mot anvandningen av ett inarbetat kdnnetecken
som latt kan forvéxlas med det egenartade namnet (218§
2 st. NamnL).

Den som gor intrang i nagon annans ratt till ett egenartat namn
ar skyldig att ersatta den skada han orsakat, om han har insett eller
borde ha insett att forfarandet var till nackdel for denne
(23 8 NamnL). Dé&remot finns i NamnL varken bestdimmelser om
forbud mot anvéndning av ett egenartat namn eller straff for
anvandning av ett sadant namn. Ett forbud mot anvandning av
egenartade namn kan dock meddelas med stod av den allmédnna
bestdmmelsen i 15 kap. 3 § 2 st. RB, jfr NJA 1992 s. 491 (ElI).

Av det anférda foljer att det bor finnas ett skydd mot att det
registreras varumarken som innehaller ett namn som ar féremal for
ensamratt, men att detta skydd i princip bor betingas av att
anvandningen av varumarket &r till nackdel for innehavaren av
ratten till namnet. Bestimmelsen bor pa ungefar samma satt som
hittills vara utformad sa att hinder foreligger om ett varumarke
innehaller nagot som &r &gnat att uppfattas som ett sddant namn.
Med en sadan utformning framgar att det i princip saknar
betydelse vilka varor eller tjanster som market avser. En sadan
utformning tydliggor ocksa att undantag aven i fortsittningen
alltid kan goras i fraga om bl.a. namn med s.k. dubbelbetydelse.
Vidare bor det i NamnL anvanda begreppet egenartade efternamn
anvéndas i stéllet for det inom varumadrkesratten hittills anvanda
begreppet slaktnamn.

I NamnL finns inga bestdmmelser om vare sig férbud,
skadestand eller straff med avseende pa obehdrig anvandning av
allmant k&nda konstnarsnamn eller liknande namn. En annan sak ar
att det finns bestimmelser enligt vilka ett efternamn inte far
godkannas som nytt efternamn — vare sig det ar nybildat eller ej —
om det liatt kan forvixlas med ett sadant namn (13§ 1st.
4 NamnL).
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Ett sérskilt skydd mot att annans namn och bild anvénds i
kommersiella syften finns dock i lagen (1978:800) om namn och
bild i reklam. En néringsidkare far enligt denna lag inte vid
marknadsféring av en vara, tjanst eller annan nyttighet anvénda
framstéllning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes
samtycke. Med namn jamstélls annan beteckning som klart utpekar
en annan person. Den som anvéander nagon annans namn eller bild
i strid mot lagen kan, om det sker uppsatligen eller av grov
oaktsamhet, forpliktas att betala skadestand (3 §) samt doémas till
straff (2 8). Pa yrkande kan ratten ocksa férordna om atgarder for
att forebygga fortsatt missbruk (4 §). Den som anvant nagon
annans namn eller bild i strid mot lagen kan dven forpliktas att be-
kosta tryckning i en eller flera tidningar av domen i malet. I lagen
finns inte nagra bestammelser om foérbud och ndgot sadant kan inte
heller meddelas med stdd av den allmanna bestdmmelsen i 15 kap.
3 § 2 st. RB, eftersom straff ar utsatt (jfr 9 kap. 8 § 1 st. RB).

Av dessa bestammelser foljer att ratten till allmént kénda
konstndrsnamn och liknande namn kan laggas till grund fér en
rattsfoljd som hindrar obehérig anvandning av namnet i ett varu-
marke. Aven i fortsittningen bor darfor ratten till allmant kinda
konstndrsnamn och liknande namn kunna utgdra grund for
upphévande av en varumarkesregistrering. Skyddet for rétten till
namn av detta slag mot att de férekommer i registrerade varu-
marken bor utformas pa samma sitt som skyddet for ratten till
egenartade efternamn i detta avseende. Rétten till allmant kanda
konstnérsnamn eller liknande namn, som inte uppenbarligen syftar
pa nagon sedan lange avliden, skall alltsd kunna utgéra grund for
upphédvande av en registrering av ett varumarke som innehaller ett
sadant namn, forutsatt att anvandning av market skulle medféra
nackdel for rattsinnehavaren.

Av de ovan ndmnda bestdmmelserna foljer att dven ratten till
egen bild kan laggas till grund for en rattsfoljd som hindrar
obehorig anvandning bilden i ett varumarke. Ocksa ratten till bild
bor darfor framdeles kunna utgéra grund for upphévande av en
varumarkesregistrering. Aven skyddet for ratten till bild bor i detta
avseende utformas pa ungefar samma satt som skyddet for ratten
till egenartade efternamn. Det finns emellertid inte skal att stalla
upp nagot krav pa att anviandning av varumarket skall medfora
nackdel. Vidare bor uttrycket bild anvandas i stéllet for portratt for
att béttre spegla den bakomliggande réatten. Rétten till bild, som
inte uppenbarligen syftar pa nagon sedan lange avliden, skall alltsa
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kunna utgéra grund for upphdvande av en registrering av ett
varumarke som innehaller en sadan bild.

Titel pa upphovsrattsligt skyddat verk

Ett litterart eller konstnarligt verk far inte goras tillgangligt for
allméanheten under sadan titel, pseudonym eller signatur att verket
eller dess upphovsman latt kan forvaxlas med forut offentliggjort
verk eller dess upphovsman (50 § URL). Den som vidtar en sddan
atgard kan vid vite forbjudas att fortsatta Overtradelsen (53a8§
URL). Han kan ocksa, om overtradelsen gors uppsatligen eller av
oaktsamhet, forpliktas att betala skadestand (548 3st. URL).
Angaende titelskyddet, se Koktvedgaard/Levin, Larobok i im-
materialratt, 6 uppl., 2000, s.72f. samt Henry Olsson, Upp-
hovsrattslagstiftningen. En kommentar, 1996, s. 340 f.

I URL finns daremot inte nagra bestimmelser om sanktioner
med avseende pa anvandning av ett varumarke som innehaller
nagot som &r agnat att uppfattas som titel pa annans skyddade
verk. Det finns saledes inte nagot stod for bestaimmelser om att
ratten till en sadan titel skall kunna laggas till grund for
upphavande av en varumarkesregistrering (se ovan angaende artikel
3.2 a i varumérkesdirektivet). Enligt kommitténs mening finns det
inte heller skal att infora nagot sjalvstandigt skydd for titlar med
avseende pa anvandning som varukannetecken. Att ett registrerat
varumarke innehaller en egenartad titel pa nagon annans upphovs-
rattsligt skyddade verk skall darfor inte langre utgora sjalvstandig
grund for upphéavande av registreringen.

En titel som uppfyller det upphovsréattsliga originalitetskravet
har emellertid ett skydd som sjalvstandigt verk. Upphovsriétten till
en sadan titel kan darfor laggas till grund for upphéavande av ett
registrerat varumarke, om market innehaller nagot som utgor
intrang i upphovsratten.

8.5 Taleratt m.m.
8.5.1  Nuvarande ordning

En talan vid allmén domstol om att en varumérkesregistrering skall
upphaévas far enligt 26 § VmL foras av var och en som lider forfang
av registreringen. | vissa fall far talan aven foras av aklagare samt av
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en sammanslutning av berdrda néringsidkare. Bestdmmelsen ar
enligt sin lydelse utformad som en talerattsregel, dar férekomsten
av forfang framstar som en processforutsattning.

I svensk rétt har uttrycket taleratt anvants i tva olika betydelser.
Den ena dr den nyssnamnda, dar uttrycket star for en processuell
forutsattning for att dverhuvudtaget fa talan upptagen till prévning
i sak. Detta synes numera vara den betydelse uttrycket har,
atminstone i processrattslig doktrin, och sd anvands det i den
foljande framstéllningen. Anvént i den betydelsen leder en brist i
talerétten till att talan skall avvisas. Ett annat uttryck som anvands
for att beskriva att ndgon har ratt att fora talan som part &ar
saklegitimation.

I den andra betydelsen menas med ordet taleratt ett materiellt
rattsfaktum som ar nodvandigt for bifall till den forda talan.
Avsaknaden av taleratt i denna mening leder till att talan val skall
provas men ogillas. Angaende taleratt i allmanhet, se Per Olof
Ekelof, Rattegang, Andra haftet, 8 uppl., 1996, s. 54 f.

Bestimmelsen om upphédvande av registrering i 1884 ars varu-
markeslag inneholl ocksé ett krav pa forfang. 1 10 § andra stycket
AVmL stadgades: "Formenar nagon, att registrering af varumarke
skett honom till forfang, eger han vid domstol fora talan om
registreringens uphéfvande.”. 1 forarbetena till bestammelsen
anforde de “dansk-norsk-svensk komiterade” att den som for-
menade att en varumarkesregistrering var till forfang for honom
fick fora talan vid domstol om att registreringen skulle upphavas.
Vidare anforde de att vem som med framgang kunde féra en sadan
talan framgick av andra stallen i forslaget. Kravet pa forfang synes
har ha behandlats som ett materiellt rattsfaktum som maste
foreligga for att talan skulle kunna vinna bifall och inte som en
processforutsattning. Angéende innehallet i fdérarbetena till
1884 ars lag, se forslag till lag angdende varumarken 1882, s. 38.

I sin redogorelse for da gallande ratt anforde Varumarkes- och
firmautredningen att en talan om ogiltighet kunde féras av den
som kunde visa att registreringen var till forfang for honom, se
SOU 1958:10 s. 160. Utredningen gick emellertid inte ndrmare in
pa om taleratten ansags vara en forutsittning for att fa fora talan
eller om den var ett rattsfaktum som maste foreligga for att talan
skulle kunna vinna bifall. 1 fraga om innehallet i begreppet forfang
hanvisade utredningen till uppsatsen Om forfang, sarskilt inom
immaterialrdtten av Seve Ljungman, publicerad i Festskrift till
Gosta Eberstein, 1950. | uppsatsen synes forfang narmast anvandas
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i betydelsen materiellt rattsfaktum som maste foreligga for att
talan skall kunna vinna bifall.

I sin specialmotivering till den foreslagna 26 8 VmL anforde
utredningen att talan “tillkommer var och en som har intresse
darav” samt att varje "ndringsidkare, som genom den forment
oriktiga registreringen finner sin rorelsefrihet otillborligen in-
skrankt, ar beréttigad att pafordra dess havande”, se SOU 1958:10
s. 307 f. Utredningen anférde dérvid att en enskild part kunde vara
foretradare for bade absoluta och relativa hinder mot registrering.
Angaende absoluta och relativa hinder mot registrering (jfr av-
snitt 5.3.1).

Utredningen berérde inte uttryckligen huruvida forslaget i fraga
om taleratt innebar nagon andring i forhallande till gallande ratt.
Departementschefen anforde emellertid i propositionen att
utredningens férslag i sak stamde Gverens med gallande ratt, se
prop. 1960:167 s. 154.

I detta sammanhang kan ndmnas att Varumérkes- och firma-
utredningen foreslog att talan skulle fa féras av var och en som
hade “intresse” av det, se SOU 1958:10 s. 307 f. Departements-
chefen anforde dock i propositionen att han forordade att man i
stallet for “intresse” skulle behdlla uttrycket “forfang”, eftersom
detta uttryck hade vunnit havd, se prop. 1960:167 s. 149 f.

Aven i 6vriga lagar pa det industriella rattsskyddets omréade ar
bestdmmelserna om upphévande enligt sin lydelse utformade som
taleréttsregler (16 § 2 st. FL, 52 § 2 st. PL och 31 § 3 st. ML). Av
forarbetena till dessa lagar framgar inte klart huruvida avsikten var
att forekomsten av forfang skulle vara en processforutsattning eller
ett materiellt rattsfaktum. Angéende innehallet i forarbetena till
firmalagen, se SOU 1967:35 s. 267 f. och prop. 1974:4 s. 222 f., till
patentlagen, se NU 1963:6 s.318f. och prop. 1967:40 s. 190 f.,
samt till mdnsterskyddslagen, se SOU 1965:61 s.301 och
prop. 1969:168 s. 222.

I praxis synes de ndmnda bestdmmelserna om talerdtt i de
immaterialrattsliga lagarna ha tillampats fraimst som talerattsregler,
se SOdra Roslags tingsratts dom den 25 november 1994, DT 1708 i
mal T 465/93, Sollentuna tingsratts dom den 27 januari 1995, DT
94 i mal T 1577-91 och Svea hovritts dom den 30 juni 1998, DT 19
i mal T 740/97. Det finns emellertid exempel pa att de tillampats sa
att kravet pa forfang betraktats som ett materiellt rattsfaktum, se
Malmo tingsratts dom den 26 januari 1995, DT 13 T 5352/93 och
Handens tingsratts dom den 5 maj 1997 i mal T 2389-96.
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8.5.2  Behovet av dndring

Talerdtten i svensk civilprocessratt ar i dispositiva tvistemal pa
formogenhetsrattens omrade utformad sa att den star i samklang
med den radighet som finns pa det civilrattsliga planet. Forut-
sattningarna for att fa fora talan skiljer sig emellertid nagot vid
fullgorelsetalan och faststéllelsetalan.

Vid fullgorelsetalan enligt 13 kap. 1 § RB dr det tillrackligt att
den som anser sig ha rétt till en prestation fran en annan pastar att
han har en sadan ratt for att han skall fa sin talan prévad i forsta
instans. En annan sak ar att han maste bevisa att han har en fordran
pa svaranden for att fa bifall till sin talan. Det innebar t.ex. att den
som anser sig ha en fordran pa en annan har ratt att for egen del
fora en talan mot denne med yrkande om betalning. Kéranden
behdver alltsa inte visa att han har den fordran han pastar for att fa
fora sin talan. Aven om karanden aldrig haft ndgon fordran, om
han Overlatit den till ndgon annan, om fordringen &r preskriberad
eller om svaranden betalat sin skuld har karanden ratt fa sin talan
provad. Reglerna om den tappande partens skyldighet att ersétta
den vinnande partens rattegangskostnad anses har vara ett tillrack-
ligt skydd mot okynnesprocesser. Angaende taleratt i tvistemal, se
Per Olof Ekelof, Rattegang, Andra héftet, 8 uppl., 1996, s. 71 f.

Aven vid faststéllelsetalan enligt 13 kap. 2 § RB kan man saga att
karanden maste pasta att han har den ratt som yrkandet gar ut pa.
Néarmare bestamt maste karanden gora gallande att det foreligger
ett rattsforhallande, se avsnitt 8.6.1. Men for att karandens talan
skall tas upp till provning i sak fordras darutover att det rader
ovisshet om detta rattsforhallande och att denna ovisshet ar till
forfang for karanden.

En forutsattning for en faststéllelsetalan skall tas upp till
provning ar alltsd att det rader ovisshet om rattsforhallandet.
Kravet pa ovisshet ar uppfyllt sa snart det rader tvist om den fraga
som kéranden vill fora talan om. Detta krav fyller bl.a. den viktiga
funktionen att det hindrar onddiga processer. Utan kravet pa
ovisshet skulle det i manga situationer vara mojligt for karanden att
utan fog besvéra svaranden med en faststéllelsetalan och dessutom
vinna bifall till denna. Karanden skulle t.ex. kunna vécka talan mot
en svarande och yrka att domstolen faststéllde att han hade béttre
ratt till viss egendom, trots att han visste att sa var fallet och att
svaranden aldrig gjort nagot ansprak pa den ifragavarande
egendomen. Réattegangskostnadssanktionen skulle darfor i fraga
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om faststéllelsetalan inte ensam vara tillracklig for att hindra
onddiga rattegangar.

Forfang foreligger vid tillampning av bestammelsen i 13 kap. 2 §
RB sa snart ovissheten gor det svart for kiaranden att planera sin
ekonomiska verksamhet eller pa annat satt skapar en besvérande
otrygghet for denne. Forfanget kan ocksa vara av processuell natur
och kan t.ex. utgoéras av det faktum att bevisning av betydelse for
rattsforhallandet riskerar att ga forlorad. Angdende faststéllelse-
talan, se vidare avsnitt 8.6.1.

Enligt en icke lagfast huvudregel far ingen fora talan mot nagon
annan till formén for en tredje person. En sadan talan skall avvisas
pa grund av att karanden saknar taleratt, se NJA 1993 s. 338. | vissa
undantagsfall far emellertid en person fora talan mot en annan om
att denne skall fullgora nagot till en tredje person. Utover de i lag
reglerade situationerna — se bl.a. 4 kap. 23 § forsta stycket och
9 kap. 11 § tredje stycket UB - torde t.ex. en talan fa foras till
forman for tredje man om tva avtalsparter avsett att ge en tredje en
sjalvstandig ratt att gora avtalet gallande, se NJA 1984 s. 215 och
RH 1983:49.

I doktrinen har Ekel6f gjort géllande att kravet pa forfang i de
immaterialrattsliga lagarna bor behandlas som ett element i sjélva
saken, se Per Olof Ekel6f, Rattegadng, Andra haftet, 8 uppl., 1996
s.75f. Han har déarvid anfort bla. foljande nédr det galler
bestdmmelsen i 52 § andra stycket PL.

Har kan det inte vara frdga om «talerétt» i den mening termen anvands

i detta arbete. Har karanden inte den rétt han pastar, skall kdaromalet

ogillas. Uppenbarligen skall s& ske med ett av denne framstillt

skadestandsyrkande. Och det finns ingen anledning att forfara pa
annat sitt med ett yrkande om att patentet matte forklaras ogiltigt. Att
det kan valla svarigheter att avgora vem som ar berattigad att krava att

havdandet av patentratt upphor, utgér enligt min mening icke nagot
skal att anse denna fraga avse en processforutsattning.

Mdonsterutredningen har i sitt delbetdnkande, bl.a. med hanvisning
till Ekelof, anfort att Overvdgande skal talar fér att forutsatt-
ningarna for att fora talan skall behandlas genom en prévning i sak,
dvs. som ett materiellt rattsfaktum, se SOU 2000:79 s. 96.
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8.5.3 Beddmning

Bedomning: Nagon sarskild bestaimmelse om vem som har ratt
att fora talan om upphdvande av en varumarkesregistrering bor
inte finnas i en ny varumarkeslag. Aven i en ny lag bor dock
finnas en bestdmmelse om att licenstagare och panthavare som
till grund for sin talan aberopar en ratt att forfoga over ett
kédnnetecken har skyldighet att underratta innehavaren av
kénnetecknet om detta for att talan skall tas upp till prévning.

Skalen for bedomningen: En forutsattning for att nagon skall fa
en talan om upphévande prévad i sak bor dven i fortsattningen vara
att han for talan i sitt eget intresse. | kdrandens talan maste med
detta synsatt ligga att den registrering som han yrkar upphdavd
beror hans ratt pa ett negativt satt. Detta bor gélla oavsett vilka
omstandigheter karanden aberopar till grund for sin talan. Det bor
alltsd inte vara nagon skillnad i detta hanseende om karanden
dberopar en omstandighet som konstituerar ett absolut eller ett
relativt hinder mot registrering.

Ett varumédrke som registrerats trots att det foreligger ett
absolut hinder mot registrering ger typiskt sett innehavaren en
fordel i forhallande till konkurrenterna. Registreringen medfor
t.ex. i manga fall att konkurrenternas mojligheter att marknadsfora
sina varor och tjanster inskranks. Den kan darfor ségas vara till
nackdel for konkurrenterna sa lange den bestar. Var och en bor
darfor kunna fora talan om att en registrering som star i strid med
ett absolut registreringshinder skall upphévas. Féreningar och
andra sammanslutningar, bl.a. branschorganisationer, bor t.ex. fa
fora talan om upphdvande.

Annorlunda forhaller det sig om det finns nagot relativt hinder
mot att en registrering bestar. Talan om upphavande bor i dessa fall
pa samma satt som nu fa foras endast av den som innehar eller pa
annat satt foretrader den ratt som aberopas till grund for talan. En
innehavare av en inarbetad firma bor alltsa fa fora talan om att det
registrerade varumarket utgor intrang i hans firma. Daremot bor
han inte fa sin talan prévad om han som grund aberopar att det
registrerade varumarket gor intrang i nagon annans skyddade
firma.

Enligt kommitténs mening finns inga sakliga skél for en sérskild
talerattsregel som anger vem som har ratt att fa en talan om
upphavande av en varumarkesregistrering prévad. An mindre finns
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det ndgon anledning att ha en ordning som innebér att frdgan om
talerdtten skall avgoras innan malet ta upp till prévning i sak. Av
praktiska skél ar det, som kommittén tidigare anfort, lampligt att
vanliga civilprocessuella regler ar tillampliga vid provning av tvister
angaende varukannetecken, om det inte finns goda sakliga skal for
att anda ha specialregler. De allmanna civilprocessuella reglerna om
talerétt tillgodoser det behov av reglering som finns i méal om
upphavande av varumarkesregistreringar. Nagon motsvarighet till
bestdmmelsen i 26 8 VmL bor darfor inte inforas i en ny lag.

Aven i fortsittningen bor licenstagare och panthavare som till
grund for talan dberopar en ratt att forfoga over ett kannetecken ha
skyldighet att underratta innehavaren av kdnnetecknet om detta for
att talan skall tas upp till prévning. Kommittén foreslar darfor att
det i en ny lag infors en bestdmmelse som motsvarar 43 § VmL.

Skélen for de allménna civilprocessuella reglerna om taleratt gor
sig géllande aven i andra fall dar fragan om upphéavande av en
registrering ar foremal for provning. Taleratten bor av naturliga
skal vara reglerad pa samma satt nar ett yrkande om upphévande
framstélls i en ans6kan om upphdvande i administrativ ordning,
sarskilt som ett sddant drende komma att 6verlamnas till allméan
domstol (se vidare avsnitt 7.5). Men dven i invdndningsarenden bor
det vara en forutsattning for prévning i sak att invandaren for sin
talan i eget intresse. Inte heller i dessa fall finns det enligt kom-
mitténs mening ndgon anledning att infora sarskilda bestaimmelser
om talerdtt (se vidare avsnitt 5.3.3).

8.6 Faststallelsetalan m.m.
8.6.1  Nuvarande ordning

I 44 8§ VmL finns en sérskild bestdmmelse om faststéllelsetalan som
med avseende pa ratten till varukannetecken galler framfoér den
allménna bestdmmelsen om en talan av detta slag i 13 kap. 2 8 RB.
Enligt 44 8 VmL far talan foras om faststéllelse huruvida ratt till ett
varukannetecken bestér eller inte bestar eller om visst forfarande
utgor intrdng i en sadan ratt eller inte. En forutsittning for att
talan skall fa foras ar att det rader ovisshet om det forhallande som
ar foremal for provning och att denna ovisshet ar till forfang for
kéranden.

Bestammelsen &r tillamplig pa alla slags varukannetecken, savél
registrerade varumdérken, inarbetade varukdnnetecken som
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naturliga varukénnetecken. Med stod av bestdmmelsen &r det
mojligt att fora bade positiv och negativ faststallelsetalan.

Genom en positiv faststéllelsetalan kan kéaranden fa svar pa
fragan om han har ett skydd mot att svaranden anvander ett visst
kénnetecken for vissa varor. Kéranden kan utforma sitt yrkande
som en begdran om att domstolen skall faststélla att svarandens
anvandning av kannetecknet for vissa varor utgor intrang i
kdrandens ratt till ett visst varukannetecken. Kéaranden kan ocksa
utforma sitt yrkande pa andra satt, t.ex. som en begaran om att
domstolen faststéller att ett kdnnetecken som svaranden anvander
for vissa varor ar forvéaxlingsbart med kdrandens varukdnnetecken.
Angaende utformningen av yrkandet i en positiv faststéllelsetalan,
se Hovrittens for Ovre Norrland dom den 14 juni 2000 i mal
T 176/97.

Genom en negativ faststallelsetalan kan karanden fa bekraftat att
han kan anvéanda ett visst kannetecken utan att gora intrang i en
ensamratt som svaranden &r innehavare av eller som denne fore-
trader. Karanden kan i en sadan talan yrka att domstolen faststaller
att hans anvandning av ett visst varukédnnetecken for vissa varor
inte utgor intréng i svarandens ratt till ett kannetecken. Aven i en
negativ faststallelsetalan kan karanden formulera sitt yrkande pa
andra sétt, t.ex. sa att domstolen skall faststélla att ett varukanne-
tecken som han anvénder for vissa varor inte &r forvaxlingsbart
med svarandens k&nnetecken.

Med hénsyn till att bestimmelsen ar skriven i presens ar en
utgangspunkt att faststallelsetalan skall avse ett vid tiden for talans
vackande aktuellt rattsforhallande. Det finns emellertid exempel pa
att faststallelsetalan har avsett forhallanden i forfluten tid, se
RH 1987:75 och NJA 1993 s. 507. | doktrinen har olika uppfatt-
ningar framforts huruvida en faststéllelsetalan maste avse nutid.
Robert Boman har anfort att det synes tillrackligt att det som skall
faststéllas har prejudiciell betydelse for en uppkommen eller latent
tvist i nulaget, se Per Olof Ekelof, Rattegang, Andra hiftet,
8 uppl,. 1996, s. 112 not 39. Jfr dock Lars Welamson i SvJT 1987
s.516 och Ulla Jacobsson i Process och exekution: Vanbok till
Robert Boman, 1990, s. 217.

En faststillelsetalan kan knappast avse endast fragan om
“ensamratten till ett visst varukannetecken bestar eller inte bestar”,
trots att det enligt ordalydelsen i 44 8 VmL skulle vara mgjligt. Att
det torde foreligga hinder mot att ta upp en sadan talan hanger
samman med att yrkandet saknar en réttsfoljd som uttryckligen
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beror forhéallandet mellan karanden och svaranden i rattsligt
hanseende. Det skulle inte vara rimligt att besvdra en enskild
svarande med en talan dar den yrkade rattsfoljden inte tar sikte pa
forhallandet mellan parterna. Vidare skulle det vara svart att
overblicka vilka rattsliga relationer som skulle komma att paverkas
av en dom i ett sddant mal. Fragan om ensamréttens bestdnd och
omfattning skulle ocksd kunna komma upp till prévning i en ny
rattegdng och dar kanske beddmas pa ett annat satt, eftersom den
tidigare domens rattskraft ar begransad till en ny rattegang mellan
samma parter. Se nedan avsnitt 8.6.2.

Kraven pa ovisshet och forfang har i 44 § VmL samma innebord
som i den allmadnna bestimmelsen om faststéllelsetalan i 13 kap.
2 8§ RB. Kravet pa ovisshet ar uppfyllt sa snart det rader tvist om
den fraga som karanden vill fora talan om. Detta krav fyller bl.a.
den viktiga funktionen att det hindrar onddiga processer
(jfr avsnitt 5.2). Forfang foreligger vid tillampning av denna
bestammelse sd snart ovissheten gor det svart for karanden att
planera sin ekonomiska verksamhet eller pa annat satt skapar en
besvarande otrygghet for denne. Forfanget kan ocksad vara av
processuell natur och kan t.ex. vara det faktum att bevisning av
betydelse for rattsforhallandet riskerar att ga forlorad.

Sarskilda bestammelser om faststéllelsetalan utformade pa
ungefar samma satt som i 44 8§ VmL finns ocksa i 63 § PL, 23 § FL,
41 8 ML och 22 § NamnL. Nagon motsvarande bestaimmelse finns
daremot inte i lagen om upphovsritt till litterdra och konstnérliga
verk.

8.6.2  Behovet av andring

I forarbetena till 44 8§ VmL anférde man att det inom lagens
tillampningsomrade borde vara mojligt att fora faststéllelsetalan av
tva olika slag, dels huruvida en ratt till ett visst varukannetecken
bestar eller inte bestar och dels huruvida ett visst forfarande utgor
intrdng i en sadan ratt eller ej. Vidare anforde man att det
sistndmnda slaget av talan inte var mdjlig enligt den allmanna
bestimmelsen om faststéllelsetalan i 13 kap. 2 8§ RB och att det
darfor var erforderligt att ha en sarskild regel om faststéllelsetalan i
VmL. Angéaende innehéllet i forarbetena, se SOU 1958:10 s. 344 f.
och prop. 1960:167 s. 194 f.
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Enligt den allmanna bestammelsen i 13 kap.2§RB far
faststéllelsetalan avse fragan huruvida ett visst rattsforhallande
bestar eller inte bestar. Férarbetena innehaller inte ndgon narmare
definition av vad som menas med begreppet rittsforhallande.
Begreppet anvandes ursprungligen for att beteckna en rattslig
relation mellan tvéa parter. En talan som tydligt tar sikte pa om ett
rattsforhéallande foreligger ar t.ex. en talan om faststallande av att
ett visst avtal &r bindande mellan parterna. Efterhand har
emellertid innebo6rden av begreppet rattsforhallande utvidgats. Det
ar t.ex. mojligt att fora en talan med yrkande om att domstolen
skall faststalla att svaranden &r skyldig att till kdranden betala
ersdttning for en viss skada som han orsakat. Vidare dr det t.ex.
mojligt att fora en faststéllelsetalan dar yrkandet gar ut pa att
domstolen skall faststélla att kdranden har battre ratt &n svaranden
till viss egendom.

I doktrinen har man fort fram olika uppfattningar om vad
begreppet rattsforhallande skall inrymma. Det géller sarskilt fragan
om det skall vara mojligt att fora en talan som gar ut pa faststallelse
av ett sakforhallande, dvs. att en viss handelse intraffat eller att en
viss foreteelse existerar. Det rader dock enighet om att ett yrkande
om faststallelse maste innehélla atminstone en uttrycklig rattsfoljd
som beror forhallandet mellan karanden och svaranden i rattsligt
hénseende. Harigenom begransas domens juridiska betydelse till
just denna rattsfoljd. Det innebar bl.a. att domens rattskraft i
princip ar begransad till denna rattsfoljd. Angdende inneb6rden av
rattsforhallande, se Per Olof Ekelof, Rattegang, Andra haftet,
attonde uppl., 1996, s. 109 f, sarskilt s. 111 not 35 och s. 115 samt
Bengt Lindell, Sakfragor och rattsfragor, 1987, s 432 f, sarskilt 435,
och Civilprocessen, 1998, s. 215 f, sdrskilt s. 217. Se dven Peter
Fitger, Rattegangsbalken, Del 1, avsnitt 13:17.

I doktrinen har de sarskilda bestdmmelserna om faststéllelsetalan
i de immaterialrattsliga lagarna kritiserats. Ekel6f har gjort gallande
att den allménna regeln i 13 kap. 2 § RB ar tillamplig ocksa pa de
fall som motiverat de sdrskilda reglerna i de immaterialrattsliga
lagarna, se Rattegang, Andra haftet, 8 uppl., 1996, s. 115. Han har
t.ex. pekat pa att det i fraga om kravet pa att det skall foreligga ett
rattsforhallande mellan parterna inte &r nagon principiell skillnad
mellan en talan enligt 13 kap. 2 8§ RB om béttre rdtt och en talan
enligt 63 § PL om att en viss produktion strider mot ett patent
samt anfort bl.a. féljande.
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Man har menat att hdrom behovs ett sarskilt stadgande i patentlagen,
endr det ej foreligger nagot »rattsforhallande» mellan parterna. Enligt
mitt resonemang rorande dganderattstvister forhaller det sig emellertid
inte pa det sattet, varfor det ifragavarande stadgandet i patentlagen
framstdr som onodigt. En konsekvens av det Kritiserade
betraktelsesattet ar ocksa att det ej skulle foreligga nagot rattsfor-
hallande mellan innehavare av en upphovsritt och den som péstar sig
kunna forfoga over verket. Da lagen om upphovsratt inte innehaller
nagot stadgande om faststallelsetalan, skulle en sidan salunda inte
kunna foras pa detta omrade. Det forefaller mig vara en ohallbar
uppfattning.

8.6.3 Beddmning

Kommitténs bedomning: Nagon sarskild bestimmelse om
faststéllelsetalan bor inte inforas i en ny varumérkeslag.

Skélen for beddmningen: Det finns ett behov av att &ven i
fortsattningen kunna fora faststéllelsetalan i den omfattning som
nu a&r mojlig. Tillampningen av den allm@nna bestdmmelsen om
faststéllelsetalan i 13 kap. 2 § RB har efterhand utvidgats s att den
kan anvandas ocksa i de situationer som omfattas av 44 § VmL. Sa
som kommittén tidigare anfort ar det lampligt att vanliga civil-
processuella regler ar tillampliga vid provning av tvister angdende
varukannetecken, om det inte finns goda sakliga skal for att anda
ha specialregler. Nar det géaller behovet av att kunna fora
faststéllelsetalan med avseende pa ratten till varukannetecken finns
det enligt kommitténs mening inte skal att ha nagon annan
reglering an den i 13 kap. 2 8 RB. Nagon motsvarighet till 44 §
VmL bor darfor inte inforas i en ny lag.

8.7 Sekretess m.m.
8.7.1 Allmant om sekretess

Enligt 2 kap. 1 8 TF skall varje svensk medborgare till framjande av
ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning ha rétt att ta del
av allménna handlingar. Rétten att ta del av allmanna handlingar ar
en viktig del av den svenska offentlighetsprincipen och far enligt
2kap. 28 TF endast begransas om det ar pakallat av vissa dar
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sérskilt uppraknade intressen, bl.a. skyddet for enskildas personliga
och ekonomiska forhallanden.

Grundlaggande bestammelser om sekretess finns i SekrL. En
tanke &r att alla bestdmmelser om sekretess i det allménnas verk-
samhet skall finnas i SekrL eller i en lag till vilken SekrL hénvisar. |
nuvarande sammanhang &r det ndrmast reglerna om skyddet for
enskildas ekonomiska forhallanden i 8 kap. SekrL som &r av
intresse. 1 14 kap. SekrL finns bestdammelser om vissa begréans-
ningar i sekretessen. En viktig begransning &r t.ex. att sekretessen,
enligt huvudregeln i 14 kap. 5 8 SekrL, inte hindrar att en part tar
del av handlingar eller annat material i ett mal eller arende.

Det finns inga sérskilda bestimmelser om sekretess med avse-
ende pa varumarke eller firma. Daremot finns tex. sadana
bestdimmelser som avser patent och ménster. Allmanna bestam-
melser om foretagshemligheter finns emellertid i lagen (1990:409)
om skydd for foretagshemligheter.

Sekretess med avseende pa varu- och naringskannetecken

Det forhallandet att det inte finns nagra séarskilda bestammelser om
sekretess savitt avser varumarke eller firma innebér att det inte
finns nagon mojlighet for Patentverket att besluta om sekretess i
ett drende om registrering av sadana kannetecken. | SekrL finns
emellertid allménna bestdammelser om sekretess som ar tillampliga
ocksa i mal som ror kannetecken och som ar foremal for provning i
domstol. Enligt 8 kap. 17 8§ SekrL géller t.ex. sekretess hos domstol
i mal eller drende i domstolens rattskipande eller rattsvardande
verksamhet for uppgift om myndighets eller enskilds afféars- eller
driftforhallanden, om det kan antas att den som uppgiften ror lider
avsevard skada om uppgiften rojs. 1 administrativ praxis har
emellertid denna bestimmelse ansetts inte vara tillamplig pa upp-
gifter som kan ha betydelse for bedomning av fragor om ensam-
rattens till ett varukannetecken giltighet och omfattning, se PBR:s
beslut den 16 oktober 1997 i mal nr 96-778 (DEMACELL). |
beslutet har PBR anfort bl.a. att det inom immaterialratten &r en
grundlaggande princip att en beviljad ensamratt som med straff-
sanktion galler mot var och en endast far stodja sig pa material som
ar allmant tillgangligt.
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Sekretess med avseende pa patent

Nar det galler patent finns bestammelser om sekretess bade i SekrL
och PL. Enligt 8 kap. 13 8§ SekrL galler sekretess i drende om
ansOkan om patent fér uppgift om uppfinning eller foretags-
hemlighet, om inte annat foljer av géllande lagstiftning om patent.
Det innebar med andra ord att det enligt huvudregeln rader
sekretess och att bestammelserna i PL utgor undantag fran denna
huvudregel.

Det huvudsakliga syftet med sekretessen &r att sokanden skall fa
ytterligare tid for att gora olika Overvdganden rdrande upp-
finningen. Sokanden kan i manga fall ha ett behov av att bedoma
om utsikterna till patent &r tillrackligt stora for att fullfélja
ansokan. Vidare kan sokanden ha ett intresse av att fa mer tid for
att undersoka i vilken man uppfinningen kan exploateras. | det
sammanhanget kan sokanden ocksa ha anledning att 6vervaga om
det ar motiverat att ansoka om patent utomlands. Angaende syftet
med sekretessen, se vidare NU 1963:6 s. 248.

Av 22 § forsta stycket PL foljer att handlingarna i ett &rende om
patent blir offentliga ndr patent beviljas. | syfte att hindra att
utdragna handl&ggningstider leder till att handlingarna i ett
patentarende halls hemliga under lang tid skall handlingarna hallas
tillgangliga nar 18 manader forflutit — antingen fran ansoknings-
dagen eller, om prioritet yrkas, den dag fran vilken prioriteten
begéars. Pa begdran av sokanden kan handlingarna enligt tredje
stycket hallas tillgangliga tidigare.

Om en handling innehéller en foretagshemlighet far Patent-
verket enligt 22 § femte stycket PL under vissa forutsattningar
besluta att handlingen inte far lamnas ut. En forsta forutsattning
for att Patentverket skall kunna besluta om fortsatt sekretess &r att
nagon framstéller en begaran om att en handling skall hallas hem-
lig. Det &r inte bara sokanden som kan framstélla en sadan begaran,
utan dven t.ex. den som gor géllande béttre ratt till uppfinningen.

Vidare fordras att handlingen innehéller foretagshemlighet med
avseende pa nagot annat &n den patentsokta uppfinningen.
Begreppet foretagshemlighet synes ha en sérskild betydelse i PL
och kan darfor inte utan vidare tolkas med ledning av innebérden
av liknande uttryck i andra lagar, se prop.1966:40 s. 362. Med
foretagshemlighet avses dock frdmst affars- eller fabrikations-
hemligheter i vanlig mening, men det kan ocksd omfatta andra
forhallanden betraffande foretaget. Undantagsbestaimmelsen om
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fortsatt sekretess syftar i forsta hand till att hindra att sadana
uppfinningselement blir offentliga som framgar av patentan-
sokningen men pa vilka patent inte sokts i det aktuella drendet. En
forutsattning for att sadana element skall kunna hallas hemliga &r
emellertid att de inte behovs for bedomningen eller forstaelsen av
den patentsokta uppfinningen, se NU 1963:6 s. 252. Det innebar
att uppgifter som har betydelse for ensamréttens giltighet och
omfattning ar uteslutna fran sekretess.

Slutligen fordras att det foreligger sarskilda skal for att hélla
handlingen hemlig. Séarskilda skal kan t.ex. vara att uppgifter i
handlingen kan komma att bli nyhetshinder for en annan
patentanstkan som sékanden har for avsikt att ge in. Men det kan
ocksa vara fraga om uppgifter som inte har ett tekniskt innehall,
sasom uppgifter om affarsforbindelser, kontraktsforhallanden
m.m. Sadana uppgifter kan t.ex. forekomma i en tvist om béttre
ratt till ett sokt eller beviljat patent. Vid bedémning av om det
finns sarskilda skél for sekretess skall en avvdgning goras mellan
den enskildes intresse av sekretess och det allmanna intresset av
offentlighet.

Om ett yrkade om sekretess har framstallts far handlingen i
fraga enligt 22 § femte stycket sista meningen PL inte lamnas ut
forran yrkandet har ogillats genom ett beslut som vunnit laga kraft.

Angaende sekretessen enligt PL, se vidare Mans Jacobsson m.fl.,
Patentlagstiftningen — en kommentar, 1980, s. 219 f samt Regner
m.fl., Sekretesslagen. En kommentar, s. 8.37 f.

Sekretess med avseende pa ménster

I fraga om monster finns pd motsvarande satt som enligt PL
bestimmelser bade i SekrL och ML. Men utformningen av
bestimmelserna om sekretess i ML skiljer sig fran motsvarande
regler i PL.

Enligt 8 kap. 13 § tredje stycket SekrL galler sekretess for
uppgift om monstret, om sékanden har begéart det och annat inte
foljer av géllande lagstiftning om mdnsterskydd. Och enligt
19 § ML far en handling som omfattas av sekretess inte lamnas ut
utan s6kandens samtycke forran den av honom begérda fristen 16pt
ut eller sex manader forflutit — antingen fran den dag ansokningen
gjordes eller, om prioritet yrkas, fran prioritetsdagen. | &renden om
monsterskydd ar alltsa, till skillnad mot vad som géller i patent-
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arenden, handlingarna enligt huvudregeln i 8 kap. 138§ SekrL
offentliga. Men om sdkanden begér det skall handlingarna enligt
19 § ML hallas hemliga upp till en sexmanadersperiod, utan nagot
krav pa att det skall foreligga sarskilda skal.

Det huvudsakliga syftet med bestdmmelserna om sekretess ar att
tillgodose sokandens intresse av att fa viss tid pa sig for att
forbereda sin tillverkning av moénstervaran, innan monstret gors
tillgangligt for allmanheten, se prop. 1969:168 s. 94 f. Genom
sekretessen far dock sokanden ocksé, pa ungefar samma satt som
sokanden i ett patentdarende, méjlighet att gora andra Gvervaganden
nar det géller monstret, t.ex. beddma om det finns skél att anstka
om monsterregistrering dven utomlands.

Vidare &r det enligt 8 kap. 13 8 ML i monsterdrenden endast
uppgifter om monstret som kan vara foremal for sekretess. Det
finns alltsa enligt bestimmelsens lydelse inte nagot utrymme att
forordna om sekretess for uppgifter som avser ndgot annat &n
sjdlva monstret. Det ar séledes t.ex. inte mojligt att besluta om
sekretess med avseende pa foretagshemligheter enligt dessa
bestammelser. |1 propositionen anférde departementschefen att det
inte fanns nagot Gvertygande skal att lata sekretesskyddet omfatta
ocksa andra handlingar, se prop. 1969:168 s. 95. En annan sak ar att
8 kap. 17 § SekrL enligt sin lydelse ar tillamplig pa handlaggning av
mal angdende monster i domstol.

Om Patentverket har avskrivit eller avslagit en ansékan innan
tiden for hemlighallande gatt ut far handlingen enligt 19 § ML
lamnas ut endast om sokanden begér att ansokan aterupptas eller
Overklagar avskrivningsbeslutet. Det finns ingen sarskild bestdm-
melse om &verklagande av beslut om sekretess, vilket torde hanga
samman med att sekretess alltid skall beviljas om stkanden begér
det.

Allmént om féretagshemligheter

I lagen (1990:409) om skydd fér foretagshemligheter finns
bestimmelser om skydd foér information om affars- eller
driftforhallanden i en naringsidkares rorelse. Av 1 § forsta stycket
lagen foljer att i stort sett varje slags uppgift i en nérings-
verksamhet kan utgdra en foretagshemlighet. Begreppet affars- och
driftforhallanden anvands pa samma satt som i t.ex. 8 kap 1 § SekrL
och omfattar bade kommersiella uppgifter om enskilda afférs-
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héndelser och information om affarshandelser av mer allmant slag,
sasom marknadsundersokningar, marknadsplanering, prissatt-
ningskalkyler och planer rérande reklamkampanjer. Information
som kan vara av betydelse med avseende pa ensamratten till ett
kannetecken kan alltsd utgora foretagshemlighet. Begreppet
inbegriper information som kan hanforas till den pagaende driften
eller produktionen samt information som rér konstruktions- och
utvecklingsarbete, forskning, prov och liknande. Avgorande for
om uppgiften skall anses vara en foretagshemlighet &r att
informationen haélls s skyddad att den inte ar latt atkomlig for var
och en som vill ta del av den och att den dr av vérde for
naringsverksamheten. En forutsattning for att det skall vara fraga
om en foretagshemlighet ar alltsa att det skulle medféra skada att
informationen rojs.

Information som &r knuten till en sérskild individ i verk-
samheten och darfor kan sagas vara av personlig art ingar daremot
inte i naringsidkarens rorelse. Information anses vara av sadan
personlig art om den inte genom en instruktion eller anvisning kan
overflyttas till ndgon annan. Se vidare prop. 1987/88:155 s. 12 f och
35f.

8.7.2  Behovet av dndring

Offentlighetsprincipen &r av grundldggande betydelse i svensk
rattskipning och forvaltning. Den utgor en garanti for bl.a.
rattssdkerhet och effektivitet. Av sarskild betydelse i detta
sammanhang ér ratten att ta del av allmanna handlingar. Det kravs
darfor mycket starka skél for infora ytterligare begransningar i
offentligheten. Emellertid ar det viktigt att reglerna om sekretess
ar utformade sa att de ger ett andamalsenligt skydd for sadana
uppgifter for vilka det finns ett berattigat intresse av sekretess.
Annars finns en risk for att fortroendet for den svenska offentlig-
hetsprincipen holkas ur. Inte minst for Sveriges mellanfolkliga
forbindelser &r det viktigt att det finns ett fortroende for de
svenska reglerna om offentlighet.

De svenska reglerna om offentlighet stracker sig i manga fall
langre an motsvarande regler i andra lander. | olika sammanhang
har det ocksd gjorts gallande att de svenska reglerna inte ger
medborgare i andra lander ett tillrackligt skydd. P& det immaterial-
rattsliga omradet har det t.ex. gjorts gallande att de svenska
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reglerna inte skulle uppfylla de &taganden som Sverige gjort i
Bernkonventionen och TRIPs-avtalet, se RA 1998 ref. 42 (den s.k.
scientologbibeln). Mot denna bakgrund har nya bestammelser
inforts om sekretess till skydd for uppgifter i vissa upphovsrattsligt
skyddade verk som inkommit till en myndighet, se 8 kap. 27 §
SekrL och 9, 26 och 26 a 88 URL.

En ndringsidkares kunnande dar i jamférelse med andra
produktionsfaktorer av allt storre betydelse for formagan att
konkurrera pa marknaden. Det ar darfor viktigt for den enskilde
naringsidkaren att kunna behélla och skydda sadan information
som dr av betydelse ur konkurrenssynpunkt. Néaringsidkare har i
dag ocksd ett skydd for information om sina affars- och
driftforhallanden, bade skydd enligt lagen om skydd for foretags-
hemligheter mot att ndgon olovligen skaffar sig tillgang till
foretagshemligheter och ett korresponderande skydd enligt olika
sekretessbestdmmelser mot att uppgifter om féretagshemligheter
réjs i allmén verksamhet.

Det skydd som en néringsidkare har for sina affars- och
driftforhallanden enligt lagen om skydd for foretagshemligheter
avser sadana uppgifter som pa olika satt kan vara av betydelse i mal
och drenden som ror kdnnetecken. Det kan t.ex. vara uppgifter i
marknadsundersokningar eller uppgifter om planerade reklam-
kampanjer. Men det finns, som kommittén tidigare anfért, inte
nagon mojlighet till skydd for sidana uppgifter i Patentverkets
handlaggning av &renden om registrering av varumérke. Sedan ett
arende om registrering 6verklagats till domstol ar det dock mdjligt
att skydda sadana uppgifter enligt den allmanna bestammelsen om
sekretess i 8 kap. 17 § SekrL.

I praktiken férekommer det ofta att marknadsundersdkningar
som ror varukiannetecken omfattar flera kannetecken. Sadana
undersokningar kan ocksd kombineras med andra fragestéllningar
som ror ett foretags affars- eller driftforhallanden. En anledning
till sidana samlade undersokningar &r att det skulle stélla sig for
dyrt att gora en undersokning foér varje kannetecken eller
fragestallining. En annan anledning &r att det kan finnas ett
samband mellan de olika fragestallningarna som motiverar att de
behandlas i en och samma undersokning. Alla uppgifter i en sadan
samlad undersokning behtver emellertid inte vara relevanta i ett
mal eller d&rende som ror ensamritten till ett visst varukannetecken.
Men det kan av olika skal vara svart att bryta ut de uppgifter som
har betydelse for ensamrdtten till detta kdnnetecken. Det kan
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darfor finnas ett behov av att i det pdgadende malet eller drendet
forordna om sekretess for de uppgifter som inte aberopas.

Det séger sig sjalvt att behovet av skydd for foretagshemligheter
inte &r mindre i ett arende om registrering nar saken ar féremal for
prévning i Patentverket dn nédr saken Overklagats till domstol.
Vidare innebiar den radande ordningen en risk for att
tyngdpunkten i sadana mal och &renden om registrering dar
foretagshemligheter utgdr en del av utredningen riskerar att
forskjutas fran Patentverket till dess Overinstanser. Den som vill
aberopa utredning av det nu aktuella slaget kan ju forhindra att
uppgifterna blir offentliga genom att helt enkelt vdnta med att
aberopa dem tills saken Overklagats till domstol.

Mot den angivna bakgrunden boér det enligt kommitténs mening
inféras en mojlighet till skydd for foretagshemligheter i arenden
om varumarken som handléggs i Patentverket. Det finns emellertid
inte — till skillnad fran vad som galler pa patent- och monster-
omradet — skal att infora ndgon bestammelse som gor det mojligt
att halla en ans6kan om varumarkesregistrering hemlig.

8.7.3  Fdorslag

Forslag: En sérskild bestammelse bor inféras om sekretess for
uppgifter om foretagshemligheter i mal och &renden om
varukannetecken.

Skalen for forslaget: En naturlig utgadngspunkt &r att sekretessen
bor avse affars- eller driftférhallanden i den mening som avses i 1 §
lagen om skydd fér foretagshemligheter och 8 kap 17 8 SekrL.
Sekretess bor alltsa galla for uppgift om enskildas affars- eller
driftférhallanden om det kan antas att den som uppgiften ror lider
avsevard skada om uppgiften rdjs. Vidare bor skyddets omfattning
vara detsamma i alla forekommande mal och arenden.

Vid utformning av skyddet bor en avvagning gdras mellan den
enskildes intresse av skydd och det allmdnna intresset av fri
tillgang till uppgifter som ar av betydelse i den nu aktuella typen av
mal och drenden. Av rattssiakerhetsskal har tredje man ett intresse
av att kunna bedéma om en giltig ensamrétt uppkommit och bestar
samt, om sa ar fallet, vilket skyddsomfang denna ensamrétt har.
Endast om tredje man har tillgang till sdédana uppgifter har han
tillrackliga mojligheter att bedéma sin rérelsefrihet och att planera
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sin ekonomiska verksamhet. P& ungefar samma séatt som enligt PL
bor darfor uppgifter som har betydelse for ensamréttens
uppkomst, omfattning och bestand vara uteslutna fran sekretess.

En sarskild fraga ar om skyddet for foretagshemligheter i mal
och drenden om varukénnetecken skall vara beroende av att den
som uppgiften ror framstaller ett yrkande om sekretess. Det torde
vara svart for Patentverket att ex officio bedoma om utredningen i
ett arende innehaller uppgifter om foretagshemligheter for vilka
sekretess skall galla, sarskilt med hansyn till den mangd drenden av
detta slag som Patentverket handlagger. I drenden om varu-
kdnnetecken som handlaggs i Patentverket bor déarfor av praktiska
skal fragan om sekretess endast tas upp efter ett sarskilt yrkande
om detta. Intresset av en enhetlig reglering gor enligt kommitténs
mening att frdgor om sekretess endast bor kunna tas upp pa
begaran dven i mal om varukannetecken som handlaggs i domstol.
Bestammelsen bor darfor utformas sa att fragor om sekretess tas
upp pa yrkande av part.

Fragan om sekretess i mal och drenden om varukannetecken bor
regleras i en och samma bestdmmelse som placeras i ett nytt stycke
i 8 kap. 13 § SekrL, vilken innehaller motsvarande regler for patent
och monster. Den sarskilda bestammelsen om sekretess i mal och
arenden om varukannetecken kommer att galla framfér den
allménna bestdmmelsen om domstolssekretess for foretagshemlig-
heter i 8 kap. 17 § SekrL. Bestdmmelserna om bl.a. begrdnsning av
sekretessen i forhallande till part i 14 kap. 58 SekrL och om
utlamnande av uppgifter med forbehall i 14 kap. 9 och 10 88§ SekrL
kommer emellertid att vara tillampliga dven i mal och arenden om
varukannetecken. Det innebar bl.a. att den som &r part i ett sadant
mal eller arende enligt huvudregeln skall ha ratt att ratt att ta del
ocksa av uppgifter som omfattas av sekretess.

De allménna bestdmmelserna om Overklagande i 15 kap 7 och
8 88 SekrL bor vara tillampliga aven i mal och arenden om varu-
ké&nnetecken.
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8.8 Sanktioner
8.8.1 Allmant

| detta avsnitt tar kommittén upp vissa frdgor om sanktioner med
avseende pa anvandningen av varukannetecken.

Bestdmmelserna om sanktioner har i allt vasentligt samma inne-
hall i alla de immaterialrattsliga lagarna efter de andringar gjordes
med  verkan  fran den 1 april 1994 (se Ds 1992:13,
prop. 1993/94:122, 1993/94:L.U17). Det finns ocksa ett intresse av
att det aven i fortsattningen rader dverensstimmelse mellan dessa
lagar i fraga om sanktioner i sa stor utstrackning som mojligt. Mer
ingripande &ndringar i sanktionsbestdmmelserna bor déarfor goras
forst efter dvervaganden i fraga om samtliga immaterialréttsliga
lagar. 1 kommitténs direktiv uppdrag ingar inte heller att se Gver
sanktionerna i den varumérkesrattsliga lagstiftningen. Kommittén
har dock frihet att behandla andra frdgor an sddana som uttryck-
ligen tas upp i direktiven. Kommittén har funnit skal att ta upp tre
olika fragor som ror sanktioner, dels bestimmelserna om ersatt-
ning vid varumarkesintrang, dels bestammelsen som reglerar
forutsattningarna for vackande av allméant atal och dels bestam-
melserna om forbud mot anvandning av vilseledande varukanne-
tecken.

8.8.2  Skadestand vid varumarkesintrang
Nuvarande ordning

Bestammelser om erséttning vid intrang finns i samtliga lagar som
ror de immateriella ensamrétterna. Den 1 juli 1994 &ndrades
huvudreglerna i erséttningsbestdmmelserna i bl.a. VmL (38 §) och
FL (1981och2st) sd att de kom att overensstimma med
erséttningsbestdmmelsen i PL (58 § 1 st. och 2 st.).

Enligt 38 § forsta stycket VmL skall den som uppsatligen eller av
oaktsamhet gor varumarkesintrang betala skalig ersattning for
utnyttjandet av varukdnnetecknet samt ersdttning for den
ytterligare skada som intranget har medfort. Vid bestammande av
erséttningens storlek skall hdnsyn tas dven till rattighetshavarens
intresse av att varumarkesintrang inte begas och till Ovriga
omstandigheter av annan &n rent ekonomisk betydelse. Enligt 38 §
andra stycket VmL skall den som utan uppsat eller oaktsamhet gor
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varumarkesintrang  betala ersattning for utnyttjandet av
varukannetecknet, om och i den man det ar skaligt. Ersattnings-
bestdmmelsen i 19 § forsta och andra styckena FL har motsvarande
ordalydelse.

Ersattningsbestdimmelserna &ndrades i syfte att starka rattighets-
havarnas stallning vid intrang (prop. 1993/94:122).

| forarbetena anfordes att varumarkeslagens bestammelse borde
dndras sd att den som uppsatligen eller av oaktsamhet begar
varumarkesintrang blir skyldig att betala skalig ersattning for utnytt-
jandet av varukédnnetecknet. Regeln angavs vara en minimiregel.
Sadan ersattning skall betalas aven om réttighetshavaren faktiskt
inte har lidit nadgon forlust till foljd av intranget. Med sadan
ersattning avsags narmast den licensavgift som borde ha betalats
om licens hade upplatits. Vidare angavs att vid fall av god tro hos
den som begar intrang skall ersattning betalas i den man det ar
skéligt (prop. 1993/94:122 5. 50 f.).

Vad géller ersattning for den ytterligare skada som intranget har
medfort — nar intranget har begatts uppsatligen eller av oaktsamhet
—anfordes bl.a. foljande.

“For att fa ersattning utdver den miniminivd som ovan har berorts
kravs att rattighetshavaren visar att ytterligare skada foreligger.
Exempel pd séddan skada ar kostnad for produktionsmedel som pé
grund av intranget inte har kunnat tas i ansprdk, nedgang i
rattighetshavarens forsaljning och uteblivna bestéllningar.

Enligt allmanna bevisregler maste rattighetshavaren styrka skadans
omfattning. Som redan har berorts ar detta i intrangsmal ofta forenat
med stora svarigheter. | de fall da rattighetshavaren inte kan prestera
full bevisning om skadans storlek far domstolen med stod av 35 kap.
58§ rattegangsbalken uppskatta skadan till ett “skéligt” belopp.
Bestammelsen &r avsedd att forhindra det oskéliga resultatet att
domstolen, trots att den finner att skadestandsskyldighet foreligger,
ogillar ett framfort skadestdndskrav darfor att full bevisning om
skadans omfattning eller varde inte kan forebringas.

Dessa svarigheter skulle till stor del kunna elimineras om man nar
ersattningen bestams kunde ta hansyn till ocksa andra omstandigheter
an saddana som har rent ekonomisk betydelse for rattighetshavaren. Det
kan vara frdga om réttighetshavarens intresse av att ensamratten
respekteras. Vidare bor den vinst som den som har begatt intranget har
gjort genom att missbruka en ensamratt kunna tillmétas betydelse. Det
bor t.ex. vara mojligt att bestaimma skadestandet under hansynstagande
till denna vinst. I manga fall torde det namligen vara lattare att utreda
omfattningen av denna vinst &n att berdkna rattighetshavarens
uteblivna vinst. P4 samma sétt bor skadestandet kunna sattas i relation
ocksa till ersattningen for det olovliga utnyttjandet.

En réatt till ersattning pa de grunder som nu har redovisats kan
jamforas med den rétt till ersattning for lidande och annat forfang som
finns i upphovsréttslagen. Med hénsyn till den koppling till upphovs-
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mannen som det ideella skadestandet enligt denna lag har kan det dock
inte garna komma i fraga att 6verfora sadana regler till omradet for det
industriella rattsskyddet.” (Prop. 1993/94:122 s. 51 f.)

"Ytterligare en skada for vilken ersittning skall betalas ar den for-
samring av varukannetecknets anseende (good-will) intrdnget kan ha
medfort. Om intrdng gors i ett varukannetecken kan man i de flesta fall
utga fran att kannetecknet har en good-will; annars skulle det olovliga
utnyttjandet av det inte komma i fraga.” (Prop. 1993/94:122 s. 70.)

Vidare hdnvisades i forarbetena till att man i 58 § PL tidigare hade
infort en regel som goér det mojligt att vid bestimmandet av skade-
standet beakta dven patenthavarens intresse av att patentintrang
inte begads och omstiandigheter av annan &n rent ekonomisk
betydelse.

”Pa patentomradet har man infort en regel (58 §) som for det mojligt
att vid bestdimmandet av skadestdndet beakta aven patenthavarens
intresse av att patentintrang inte begas och omstandigheter av annan an
rent ekonomisk natur. Regeln, som infordes ar 1986 (prop. 1985/86:86
s.29f), syftar till att forbattra patenthavarens mojlighet att fa full
ersattning for den skada han lider.

En omstandighet som darvid enligt forarbetena sarskilt bor beaktas
ar om patenthavaren allmént befinner sig i ett underldgge mot den som
gor intrdng. Det kan exempelvis réra sig om en situation dar ett stort
foretag har anvant ett patent som innehas av en uppfinnare med sma
ekonomiska resurser. | sddana fall kan det vara svart att bedéma om
omfattningen av patenthavarens eventuella uteblivna vinst. Skade-
standet kan d& bestammas under hinsynstagande till vinsten av
missbruket av patentet. Andra omstiandigheter som kan péaverka
skadestandets storlek ar intrangets varaktighet och graden av skuld hos
den som gor intranget. Uppsatliga eller grovt oaktsamma angrepp kan
foranleda hogre skadestdnd an gérningar som framstar som mindre
allvarliga.” (Prop. 1993/94:122 s. 52.)

I specialmotiveringen till 38 8 VmL (prop. 1993/94:122 s. 70)
hanvisades till vad som anforts i specialmotiveringen till 58 § PL.
Dér hade anforts bl.a. foljande.

”De grundlaggande reglerna om ratten till skadestand och den praxis i
detta hédnseende som foreligger nu avses inte &ndrade genom tillagget i
paragrafen. Det innebar att utgédngspunkten alltjamt ar att patent-
havaren skall ha rétt till full ersattning for utnyttjandet av patentet och
den ytterligare skada som patentintranget har medfort. Harav foljer
ocksa att den som begar skadestdnd &ven i fortsattningen har
bevisbordan for skadans omfattning. Liksom hittills skall inte heller
parternas inbordes styrkeforhallande inverka vid bevisbedémningen.
En i ekonomiskt hinseende underlagsen patenthavare skall alltsa inte
ha nagon lattnad i sin bevisskyldighet. I de fall karanden inte lyckas
forebringa full bevisning, far alltjzamt en skalighetsbedomning goras
enligt 35 kap. 5 § rattegangsbalken. Av allménna processuella regler
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foljer att domstolen vid utdomande av skadestand sjalvfallet inte kan
g utover det belopp som har yrkats.

Tillagget i paragrafen innebar emellertid att domstolen nér den
faststéller ersittningens storlek skall beakta &ven andra &n rent
ekonomiska omsténdigheter. De omsténdigheter som kan komma i
fraga vid bedomningen hanfor sig dels till parterna, dels till arten och
graden av intranget.

Betraffande parterna bor sarskilt beaktas fall ndr patenthavaren
allmént befinner sig i ett underlage gentemot intrangsgoraren. Det kan
t.ex. rora sig om en situation dér ett stort foretag har anvént ett patent
som innehas av en uppfinnare med smé ekonomiska resurser. | sadana
fall kan det vara svart att bedoma omfattningen av patenthavarens
eventuella uteblivna vinst. Intrdngsgorarens vinst av intranget 4r da en
sddan omstandighet som kan tillmatas betydelse. Har denne haft god
ekonomisk utdelning av intrénget, samtidigt som patenthavarens
berakningar rorande sin uteblivna vinst framstar som osékra, bor
skadestandet niarmast beraknas med utgéngspunkt i intrangsgorarens
vinst.

Det bor ocksa vara mojligt att beakta den omsattning som intrangs-
goraren har haft vid t.ex. forséljning av en produkt som omfattas av
intrénget, dven om det inte ar mojligt att visa att intrdngsgoraren har
haft nagon vinst darav.

I de fall osdkerhet foreligger om den eventuella vinst som
intrdngsgoraren har gjort, medan patenthavaren har lyckats styrka
omfattningen av sin uteblivna vinst, bér i normala fall den ersattning
som utgar harutéver inte bli omfattande.

Uppsatliga eller grovt oaktsamma intrang bor kunna foranleda
hogre belopp an nar intranget framstar som mindre allvarligt. Aven
intrangets varaktighet bor inverka pd motsvarande satt. Det bor sarskilt
beaktas om intranget har skett vid en for patenthavaren ogynnsam
tidpunkt. Det kan réra sig om fall dar patenthavaren har lagt ned
betydande belopp for exploatering av patentet och star i begrepp att
tillverka och marknadsfora en produkt eller metod men blir
overflyglad av ndgon som olovligen borjar utnyttja uppfinningen.

En annan omstandighet som kan behdva beaktas vid bestimmande
av skadestandet ar om intrangsgoraren genom att t.ex. marknadsfora
en samre produkt har skadat patenthavarens good-will.”
(Prop. 1985/86:86 s. 44 f.)

I den allmdnna motiveringen till 58 8§ PL hade anforts bl.a.
foljande.
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“Det far givetvis inte vara sd att det skadestind som utgar vid
patentintrang &r sa lagt att det blir mer ekonomiskt I6nsamt att handla
pa det sattet an att pa laglig vag forvarva ratten att utnyttja ett patent,
exempelvis genom licensavtal. Skadestanden bor ligga pa en sadan niva
att det aldrig ar ekonomiskt foredelaktigt att kalkylera med
patentintrang, sarskilt inte for foretag med betydande resurser. For att
detta syfte skall uppnas kravs att de nya grunderna tillimpas pa det satt
jag har forutsatt och verkligen foranleder avsevart hogre skadestand vid
omfattande intrang.” (Prop. 1985/86:86 s. 31.)
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Vid en talan om ersittning for varumarkesintrang kan
35 kap. 5 8RB tillampas. Enligt denna bestammelse far ratten upp-
skatta skadan till skéligt belopp om det ar fraga om uppskattning
av en intraffad skada och full bevisning om skadan inte alls eller
endast med svarighet kan foras. (Sa far ocksa ske om bevisningen
kan antas medfora kostnader eller oldgenheter som inte star i
rimligt forhallande till skadans storlek och det yrkade skadestandet
avser ett mindre belopp.) Denna regel kan saledes bidra till att den
skadelidande rattighetshavaren far full ersattning for sin skada, vid
en bedomning bade enligt 38 § forsta stycket VmL och enligt
lagrummets andra stycke.

Behovet av andring

Sedan ersattningsbestdmmelsen i VmL dndrades den 1 juli 1994 har
den tillampats i vissa tingsratts- och hovréttsavgéranden (se t.ex.
Svea hovritts, avd.2, dom DT 32 den 22 december 1998 i mal
T 78-97 (ABSOLUT), Go6ta hovrétts, avd. 5, dom den 3 september
1999 i mal T 319/98 (LEVI’S), Stockholms tingsratts, avd. 7,
domar den 3 december 1999 i mal T 3364-99 (POLO/LAUREN),
den 27 april 2000 i mal T 7-1283-97 (PEAK), den 15 juni 2000 i
mal T 12366-98 (MAGLITE) och den 27 oktober 2000 i mal
T 1435-99 (HALL SVERIGE RENT). Daremot har inte nagot
sadant fall provats i Hogsta domstolen. Hogsta domstolen har
emellertid i NJA 1998 s. 633 provat ett mal angdende skadestand
enligt lagen (1990:409) om skydd for foretagshemligheter. Aven
om skadestandsbestammelserna i lagen om skydd for foretags-
hemligheter har i princip samma utformning som 38 § VmL, kan
inte nagra sakra slutsatser dras fran denna dom vad galler
skadestand vid varumarkesintrang.

Fragan om skadestandets bestammande vid intrang i immaterial-
rattigheter har utforligt behandlats i den juridiska litteraturen (se
t.ex. Mogens Koktvedgaard & Marianne Levin, Lé&robok i
immaterialratt 6 u. 2000, s. 422 f., Olaf Eskildsen, Immaterialret-
lige erstatninger i Danmark, NIR 2000 s. 116 f., Nils J. Sejersted,
Erstatning som sanksjon pa immaterialrettens omrade — fyller den
sin funksjon?, NIR 2000 s.121f., Peter von Heidenstam,
Immaterialrattsliga skadestand, NIR 2000 s. 132 f., Dag Sandart &
Anders Kylhammar, Immaterialrattsliga skadestand i Stor-
britannien och Tyskland, NIR 2000 s.138f., Annika Ryberg,
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Skadestandsratten inom immaterialratten i USA, NIR 2000
s. 144 f., Hakan Borgenhall, Reparation vid varumarkesintrang,
NIR 2000 s. 153 f., Gunnar Karnell, Skadestandsbestamning vid
patentintrang, NIR 1996 s. 249 f., Olle Westlander & Lennarth
Tornroth, Patent — Allmanna domstolars praxis aren 1983-1991,
1995, s. 313 ff., Marianne Levin, Noveller i varumérkesratt, 1990,
s. 187 f., Lars Pehrson, Ersattning och patentintrang — en Kritisk
granskning, i UIf50, 1986, s.89f., Josephine Alin & Helena
Larsson, Skadestand vid varumarkesintrang, IFIM nr 100, 1998).
Det har darvid framhallits att de skadestand som doms ut ofta inte
kan anses i tillracklig méan ersétta rattighetshavaren. Det har dven
ifrdgasatts vad som i skadestandsbestammelserna avses med att
hansyn skall tas till 6vriga omstéandigheter av annan &an rent
ekonomisk betydelse.

En forstarkning av rattighetshavarnas stéllning inom varu-
markesratten och den 6vriga immaterialratten har sarskilt fokuse-
rats genom TRIPs-avtalet. Dessutom har i Sverige och Ovriga
Europa pé senare tid uppmarksammats den betydelse varuméarkes-
rattigheter och 6vriga immateriella ensamratter har for att astad-
komma konkurrenskraftiga foretag. Uppsatlig s.k. piratkopiering
men &dven ovriga former av intrdng hammar denna konkurrens-
kraft. Forutom de forandringar i de immaterialréttsliga lagarna som
genomfdordes den 1 juli 1994 (prop.1993/94:122) infordes den
1 januari 1999 i dessa lagar bestammelser om intrangsundersokning
(41a8-41h8§ samt 42 och 6688 VmL; prop.1998/99:11). |
forarbetena till dessa bestdmmelser anfordes bl.a. att det ar ett
viktigt inslag i regeringens installning till intrang i de immateriella
ensamratterna att naringslivet sjalvt bor ingripa mot intrang och att
staten darvid bor tillhandahalla naringslivet effektiva medel for att
komma till ratta med intrangen. Vad som da kommer i fraga ar
civilrattsliga och civilprocessuella atgarder. Sadana atgarder ersétter
naturligtvis inte det straffrattsliga systemet, men de utgor ett
mycket betydelsefullt komplement (prop. 1998/99:11 s. 45).

Inom EU pagéar ett arbete for att bekdampa varumarkesfor-
falskning och piratkopiering pa den inre marknaden. Kom-
missionen lade den 15 oktober 1998 fram en gronbok i denna fraga
i syfte att inleda en debatt med alla berdrda kretsar (Att bekdmpa
varumarkesforfalskning och pirattillverkning pa den inre mark-
naden, KOM (98)569 slutlig). Gronboken har darefter foljts upp,
senast i november 2000 genom Kommissionens meddelande till
radet, Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén
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(KOM (2000)789). Kommissionen har konstaterat bl.a. att varu-
markesforfalskning och pirattillverkning ar ett stort problem for
flertalet av branscherna pa den gemensamma marknaden.

Med hinsyn till de namnda forhallandena finns det for svensk
del ett starkt behov av att ytterligare understryka skadestandets
betydelse i dessa sammanhang. Detta bor enligt Varumarkes-
kommitténs mening komma till uttryck genom ett tydliggorande i
varumarkeslagens ersattningsbestammelse.

Forslag: Bestammelserna om skadestand vid varumarkesintrang
bor fortydligas.

Skélen for forslaget: Det kan konstateras att avsikten med att
dndra 38 § VmL var att — pa motsvarande satt som tidigare hade
skett inom patentratten — stérka rattighetshavarens stallning
genom att tillforsakra ratten till full ersattning vid fall av uppsatliga
eller oaktsamma intrdng. Den nya bestammelsen har fatt viss
genomslagskraft genom domstolsavgdranden i tingsratt och
hovratt. Daremot har annu inte forekommit nagra avgoranden i
Hogsta domstolen som ger vagledning for hur bestammelsen
narmare bor tillampas.

I praktiken sker det stora flertalet ingripanden mot intrang i
varumarkesrattigheter och andra immaterialratter genom atgarder
fran rattighetshavarens sida. Detta forhallande ligger i linje med
installningen att naringslivet sjalvt bor ingripa mot sadana intrang.
Bestdmmelserna om ersattning har dérvid en central betydelse for
att bade motverka intrang och tillforsakra rattighetshavaren full
kompensation for intranget medan straffsanktionen mycket séllan
anvénds.

Enligt kommitténs mening har syftena med VmL:s huvudregel
om ersattning och motsvarande bestammelser i immaterialratten i
ovrigt kommit val till uttryck i forarbetena (se ovan). Samtliga de
skal som lag bakom erséttningsbestammelsen avseende patent-
intrang (58 8§ PL) gor sig aven géllande betraffande ersattnings-
bestammelsen i VmL (38 §). Det bor sadledes framhallas bl.a. att
ersattningsbestammelsen syftar till att fylla bade en reparativ och
preventiv funktion samt att skadestanden bor ligga pad en sadan
niva att det aldrig I6nar sig att kalkylera med att gora sig skyldig till
intrang.

Det kan ifragasattas om ordalydelsen i 38 8 VmL i tillracklig
man ger stod for den rattstillampning som ésyftas i de namnda

349



Ovriga fragor om varukannetecken SOU 2001:26

forarbetsuttalandena. Utgangspunkten att det aldrig skall I6na sig
att kalkylera med varumarkesintrang skulle kunna goras tydligare
genom att vissa av de beddomningskriterier som ndmns i de tidigare
forarbetena lyfts fram.

Enligt den inledande satsen i 38 § forsta stycket VmL skall den
som uppsatligen eller av oaktsamhet gor varumarkesintrang betala
skélig ersédttning for utnyttjandet av varukannetecknet. Har avses i
forsta hand en ersdttning motsvarande den licensavgift som hade
utgatt om det hade varit fraga om ett frivilligt licensavtal. Enligt
Varumérkeskommitténs mening boér denna del av bestdmmelsen
kvarsta oférandrad.

I enlighet med nu géllande ordning bor det finnas mdjlighet att —
utéver ersattningen for utnyttjandet av varukannetecknet — fa
ersattning for den ytterligare skada som intranget har medfort.

I de flesta fallen lar det krévas ytterligare ersdttning for att
kompensera rattighetshavaren for skadad goodwill. Dessa ar
omstandigheter av ekonomisk betydelse for rattighetshavaren vilka
lampligen anges uttryckligen i lagen. Ersattning savitt avser skadad
goodwill bor enligt kommitténs mening ofta kunna uppga till
betydande belopp, sarskilt eftersom varumérkesratten typiskt sett
karaktériseras av behovet att skydda varumérkens anseende och
rattighetshavarnas investeringar som i regel krévs for en
kommersialisering av varumarkena. FOr att faststélla ersattningens
storlek kan anvdndas bl.a. en uppskattning av varumarkets
kommersiella varde och kostnader for att genom marknads-
foringsatgarder soka aterstilla varumarkets anseende. Intrangs-
goraren bor alltsd kunna bli skyldig att ersétta rattighetshavaren
med betydande belopp och inte bara i fall av intrang i ensamratten
till val ansedda varumarken utan aven vid intrang i ensamritten till
mindre kanda varumarken. En annan sak ar att intrang i ensam-
ratten till val ansedda varumarken typiskt sett foranleder stérre
ersattning for goodwillskada &n i andra fall.

Intrangsgoraren skall dven ersatta rattighetshavaren for dennes
uteblivna forsaljning vilket bor klart framga av lagen.

Vidare bor &ven mdjligheten att bestdmma ersattningen med
hansyn till intrangsgorarens vinst framga direkt av lagen. |
sammanhanget kan det noteras att denna regel — som redan tidigare
har framgatt av forarbetena — inte syftar till utdomande av ersatt-
ning i straffande syfte pa det satt som sker i amerikansk ratt
(punitive damages). Daremot mojliggor regeln att den vinst som

350



SOU 2001:26 Ovriga fragor om varukannetecken

uppstatt hos intrangsg6raren vid ett uppsatligt eller oaktsamt
intrdng utgor en del av ersattningen till rattighetshavaren.

Att hansyn skall tas till réattighetshavarens intresse av att
varumarkesintrang inte begas framgar redan av lagen i dess
nuvarande lydelse. Denna bedémningsgrund bér i linje med
kommitténs instéllining, att det aldrig skall 16na sig att kalkylera
med varumarkesintrang, uttryckligen anges dven i den nya lagen.

Kommitténs oOvervdaganden leder till att bestdmmelsen om
ersattning bor andras sa att det i lagen anges vilka kriterier som
skall laggas till grund for beddmningen om erséttningens storlek
for den skada som intranget i 6vrigt medfor, dvs. den skada som
hanfor sig till varumarkets anseende (goodwill), rattighetshavarens
uteblivna forséljning, den vinst som intrangsgoraren har gjort till
foljd av intrdnget och rattighetshavarens intresse av att varu-
markesintrang inte begas. Med en sadan losning bor det enligt
kommitténs mening inte langre vara behovligt att i lagen ange att
héansyn skall tas till 6vriga omstdndigheter av annan &n rent
ekonomisk betydelse”.

Aven i fortsattningen bor den som utan uppsat eller oaktsamhet
gor varumarkesintrang betala ersattning for utnyttjandet av
varukannetecknet, om och i den man det ar skaligt, varvid den
naturliga utgangspunkten ar en tankt licensavgift. Lydelsen av 38 §
andra stycket VmL bor saledes kvarsta.

Det bor i sammanhanget ndmnas att en skadelidande réttig-
hetshavare givetvis sjalv maste vilja vilka omstiandigheter som han
vill dberopa till grund for sitt yrkande om ersittning. Rattighets-
havaren kan aberopa alla omstandigheter som enligt hans mening
leder till att intrangsgdraren skall forpliktas att betala ersattning.
Han kan aberopa dven andra omstandigheter an sddana som svarar
mot de rekvisit som réknas upp i bestammelsen, eftersom denna
upprakning inte &r uttdmmande. Det bor ocksa namnas att regeln i
35kap. 58 RB kan tillampas vid faststdllandet bade av skalig
ersdttning for utnyttjandet av varukénnetecknet och erséttning for
den skada som intranget i évrigt medfort.
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8.8.3  Forutsattningar for vackande av allmant atal
Nuvarande ordning

Bestammelserna om straff i VmL innebér att den som uppsétligen
eller av grov oaktsamhet gor sig skyldig till varumarkesintrang kan
doémas till boter eller fangelse i hogst tva ar (37 § 1 st. VmL). Aven
forsok och forberedelse ar straffbart (37 § 2 st. VmL). Det finns en
sarskild regel om &talsbegransning som innebar att aklagare far
vicka talan endast om malsaganden anger brottet till tal och atal
av sarskilda skal ar pakallat fran allméan synpunkt (37 § 3 st. VmL).
Forutsattningarna for atal ar utformade pa vasentligen samma satt i
de Ovriga lagarna pa det industriella rattsskyddets omrade
(se t.ex. 57 § 3 st. PL, 40 § 3 st. ML och 18 § 5st. FL). | fraga om
upphovsrattsintrang far dock aklagaren vécka atal om malsiganden
anméler brottet till &tal eller atal ar pakallat ur allman synpunkt
(jfr 59 § 1 st. URL).

I VmL foreskrevs ursprungligen att aklagare fick vacka atal bara
om malsaganden hade angett brottet till atal. I samband med PL:s
tillkomst i senare delen av 1960-talet &ndrades étalsregeln i VmL sa
att det dessutom kravdes att atal var pakallat fran allman synpunkt.
I det lagstiftningsdrendet anforde foredragande departements-
chefen — mot bakgrund av att patentintrang, liksom varumarkes-
intrdng, stod nara de egentliga formogenhetsbrotten — att Gver-
vagande skal talade for att patentintrang borde laggas under
allmant atal. Med héanvisning till att straffansvar torde aktualiseras
endast i grovre och mera uppenbara fall begransades atalsratten sa
att allmant atal endast fick vackas om detta av sarskilda skal var
pakallat fran allman synpunkt (se prop. 1966:40s. 205f.) Mot-
svarande Gvervaganden gjordes nar det gallde atalsratten vid varu-
markesintrang (se prop. 1966:40 s. 227).

I samband med de skéarpningar av sanktionsreglerna i de
immaterialrattsliga lagarna som gjordes ar 1994 diskuterades ocksa
atalsreglernas  utformning  (Ds 1993:24, prop. 1993/93:122,
1993/94:LU17). | den promemoria som hade utarbetats inom
Justitiedepartementet foreslogs att kravet pa sarskilda skal for atal
vid varumarkesintrang skulle avskaffas (Ds 1993:24 s. 52 f.).

Néagra naringslivsorganisationer  kritiserade promemorians
forslag som alltfor restriktivt, medan en majoritet av remiss-
instanserna lamnade forslaget utan erinran. Riksaklagaren avstyrkte
dock forslaget samt anforde att det skulle krdva 6kade resurser (i
form av tre arsarbetskrafter) till aklagarmyndigheterna.
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Regeringen framholl i propositionen att de senaste arens
utveckling mot en oOkande kommersiell olovlig kopiering av
produkter som var skyddade genom industriella rattigheter hade
gjort det alltmer angelaget att ocksd kunna utnyttja de
straffrattsliga sanktionerna for att komma &t dessa olovliga
forfaranden. Regeringen anforde dérvid att det var ett allmént
intresse att intrang som begicks i stor omfattning eller avsag
betydande varden kunde beivras straffrattsligt. Vidare anforde
regeringen att olovlig kopiering pa helt affarsmassiga grunder
ansags sarskilt klandervard i de internationella stravanden som gick
ut pa att starka de immaterialriattsliga skyddssystemen samt att den
atalsprévningspraxis som hade vuxit fram i Sverige vid en interna-
tionell jamforelse tedde sig sa strang att den uppfattades som att
allmént atal for intrang i industriella rattigheterna aldrig skulle ske.
Regeringen stannade emellertid for att inte foresla nagon andring i
atalsreglerna inom immaterialratten med hanvisning till det da
radande statsfinansiella laget. Se prop. 1993/94:122 s. 57 f.

Behovet av andring

Utvecklingen mot en 6kande kommersiell olovlig kopiering av
produkter som &r skyddade genom industriella réattigheter har inte
brutits. Varumarkesférfalskning och piratkopiering utgoér alltjamt
ett stort och vaxande problem for varldsindustrin. Angaende
begreppen varumérkesforfalskning och pirattillverkade varor, se
bl.a. Radets forordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994
om faststallande av vissa atgarder avseende inforsel till gemen-
skapen samt export och aterexport fran gemenskapen av varor som
gOr intrang i viss immateriell dganderétt.

Enligt en uppskattning utgdrs ca 5-7 procent av den totala
vérldshandeln av varumarkesférfalskade eller piratkopierade varor,
vilket motsvarar 200-300 miljarder euro per ar (se Countering
Counterfeiting. A Guide to Protecting & Enforcing Intellectual
Property Rights, Counterfeiting Intelligence Bureau, Inter-
nationella handelskammaren, 1997).

I olika sammanhang har betydelsen av effektiva atgarder mot
intrdng i de immateriella rattigheterna framhallits. Europeiska
gemenskapernas kommission har som tidigare namnts (av-
snitt 8.8.2) lagt fram en gronbok angaende varumarkesforfalskning
och pirattillverkning pa den inre marknaden. | gronboken
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behandlas bl.a. betydelsen av straffrattsliga sanktioner. Och inom
EU pagar som namnts for narvarande ett uppféljningsarbete till
kommissionens gronbok.

Det finns mot denna bakgrund anledning att Overvdga en
andring av atalsregeln vid varumarkesintrang.

Forslag: Om nagon begar varumarkesintrang skall aklagaren
vacka atal om det ar péakallat fran allman synpunkt. Det skall
alltsa inte langre kréavas att atal 4r pakallat av sarskilda skal.

Skalen for forslaget: Reglerna om atalsprévning pa det industriella
rattsskyddets omrade medfér normalt en mycket stor restriktivitet
vid atalsprévningen. Det innebér i praktiken att dklagare endast i
undantagsfall vacker atal for brott som bestar i intrang i industri-
ella rattigheter. Det medfor i sin tur att straff for narvarande inte ar
nagon effektiv sanktion mot t.ex. varumarkesintrang.

Med hénsyn till den utveckling som &gt rum ar det enligt
kommitténs mening angeldget att reglerna om atalsprévning
andras. Den reglering som ligger nérmast till hands &r den som
foreslogs i det ovan namnda lagstiftningsarendet, dvs. att kravet pa
sarskilda skal vid atalsprévningen avskaffas. Det innebéar att
regleringen i detta avseende skulle utformas i nédra Gverens-
stammelse med den som finns inom upphovsrétten, It vara att det
dar inte finns nagot ovillkorligt krav pa att malsaganden anmaler
brottet till atal.

Kommittén forslar alltsa att atalsprévningen vid varumarkes-
intrdng skall ske mot bakgrund av om atal &r péakallat fran allman
synpunkt.

8.8.4  Forbud mot anvandning av vilseledande
varukénnetecken

Nuvarande ordning

I VmL finns tva olika bestammelser som omfattar forbud mot
anvandning av varukénnetecken, dels en bestdimmelse om férbud
mot anvandning av vilseledande varuk&nnetecken (35 8 VmL) och
dels en bestammelse om forbud mot fortsatt intrang i ensamratten
till ett varukdnnetecken (37 a 8 VmL). Beslut om férbud med stod
av dessa bestdmmelser kan forenas med vite.
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Av forarbetena till VmL framgar att den sarskilda bestammelsen
om férbud mot vilseledande anvéndning av varukannetecken
tillskapades bl.a. for att den reglering om illojal reklam som fanns i
davarande lagen om illojal konkurrens ansdgs otillracklig, se
SOU 1958:10 s. 326. Varumarkes- och firmautredningen framholl
bl.a. att en forutsdttning for ingripande med stéd av lagen om
illojal konkurrens var att en oriktig uppgift om illojal reklam var
agnad att framkalla uppfattningen om ett férdelaktigt anbud och
att den ldmnats i uppenbar strid mot god affarssed.

Bestdimmelsen om fdérbud mot anvandning av vilseledande
varukannetecken tar enligt sin lydelse sikte pa tva olika situationer,
dels den dar ett kannetecken efter Gverlatelse eller licensupplatelse
blir vilseledande i den nye d&garens eller licenstagarens hand
(358 1st. VmL), dels den déar kénnetecknet i sig &r vilseledande
eller innehavaren eller nagon som har hans samtycke anvander
kannetecknet pa ett sadant sitt att allmanheten vilseleds
(35 § 2 st. VmL). Talan om forbud far i dessa situationer vackas av
aklagare samt av var och en som lider forfang av anvandningen av
kénnetecknet, inbegripet sammanslutningar av ndringsidkare
(35 § 3 st. VmL jamford med 26 § VmF).

Nar det géller bestdmmelsen i forsta stycket konstaterade
utredningen i specialmotiveringen endast att domstol — i den
omfattning som var pakallad — skulle kunna forbjuda anvandning
av ett kannetecken som blivit vilseledande i en ny innehavares eller
licenstagares hand. Vad galler bestdammelsen i andra stycket
anforde utredningen att den riktade sig emot bade mot anvandning
av kénnetecken som i och for sig var vilseledande oberoende av
vem som anvénde dem och mot k&nnetecken som var vilseledande
vid viss anvandning. Utredningen framholl att vilseledandet i det
senare fallet kunde bestd i att den som anvinde kannetecknet
saknade de kvalifikationer som mérket angav eller att han anvande
market pa ett sitt som var vilseledande, t.ex. genom att en viss
detalj accentuerades och gjordes till en barande bestandsdel i
kénnetecknet (se SOU 1958:10 s. 327 f.).

Utredningen framholl att det inte var sarskilt vanligt med
vilseledande anvandning av varukannetecken samt att utredningen
darfor rédknade med att bestdmmelsen endast skulle tillampas
undantagsvis.
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Behovet av dndring

Bestdmmelsen i VmL om vilseledande anvadndning av varukdnne-
tecken har fort en undanskymd tillvaro. Kommittén har inte funnit
nagot fall dar bestimmelsen anvénts. Vid vilseledande anvandning
av  varukannetecken har i stéllet bestdimmelserna i
marknadsforingslagstiftningen tillampats.

I MFL finns en i princip heltickande reglering av marknads-
foringen av varor och tjinster och andra nyttigheter, inbegripet
bestdimmelser om vilseledande anvéndning av varuk&nnetecken.
Utdver en generalklausul mot otillborlig marknadsforing
(4 § MFL) innehaller lagen bl.a. sarskilda bestimmelser om
vilseledande reklam (6 8 MFL) och vilseledande efterbildningar
(8 8 MFL) samt bestdmmelser om jamférande reklam (8 a § MFL).
I lagen finns olika slags sanktioner, bl.a. forbud mot fortsatt
marknadsforing av visst slag (14 § MFL). Férbud kan forenas med
vite och kan ocksd meddelas genom interimistiska beslut (19 och
20 88 MFL).

Det rader ingen tvekan om att bestammelserna i MFL ar
tillampliga pa de fall som den sérskilda bestimmelsen i VmL om
vilseledande anvéndning av varukdnnetecken avser. Det finns
darfor anledning att 6vervidga om det behovs sérskilda bestdmmel-
ser om forbud mot vilseledande anvadndning av varukénnetecken i
varumarkeslagstiftningen.

Bedomning: Nagon sarskild bestammelse om forbud mot
vilseledande anvandning av varukdnnetecken bor inte finnas i en
ny varumérkeslag.

Skélen for beddmningen: Det dr naturligt att skyddet for den
ensamratt som kan férvarvas enligt den varumdrkesrattsliga
lagstiftningen ocksa regleras i denna lagstiftning. Bestammelserna
om sanktioner mot intrang i ensamrétten till varukannetecken bor
darfor finnas i varumaérkeslagstiftningen. 1 denna lagstiftning bor
alltsd aven i fortsattningen finnas bestammelser om foérbud mot
anvandning av tecken som innebar varumarkesintrang. Vidare bor
denna lagstiftning spegla det skydd som finns i annan lagstiftning
mot att rattigheter som skyddas dar obehérigen anvédnds som
varukannetecken. | varumarkeslagstiftningen bor, som kommittén
tidigare framhallit (se avsnitt 8.4.4), t.ex. finnas ett skydd mot
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registrering av varumarken som innehaller egenartade efternamn
som dar skyddade enligt NamnL.

Déremot boér det enligt kommitténs mening i varumérkes-
lagstiftningen inte finnas sanktioner eller skydd for réttigheter
eller intressen som pa ett naturligare satt effektivt och heltackande
regleras i annan lagstiftning. Konsumenternas och néringslivets
intresse av att varukannetecken inte anvinds pa ett vilseledande
satt hor till de intressen som lampligen helt och héllet kan
tillgodoses med regler i marknadsforingslagstiftningen. Nagra
sérskilda bestimmelser om forbud mot vilseledande anvandning av
varukdnnetecken bor féljaktligen inte tas in i en ny varumarkeslag.
En annan sak ar att det dven i fortsittningen maste finnas bestam-
melser i varumaérkeslagstiftningen med férbud mot registrering av
vilseledande varumérken (jfr artikel 3.1 g i varumarkesdirektivet).

8.9 Anvandning av varukannetecken pa Internet
8.9.1  Allméant

Den tekniska utvecklingen har, som tidigare framhallits
(avsnitt 4.2) haft stor betydelse for anvandningen av k&nnetecken.
Det géller kanske framfér allt de mdgjligheter som nu finns att
anvanda olika kannetecken vid marknadsforing pa Internet. | det
foljande berors skyddet for varukannetecken vid anvandning pa
Internet. Vad som ségs om varukénnetecken galler i allt vasentligt
ocksa naringskannetecken.

8.9.2  Nuvarande ordning och behovet av andring

Av varumérkesrattens territoriella begrénsning féljer att identiska
eller liknande varukdnnetecken (som avser varor av samma eller
liknande slag) kan vara skyddade for olika innehavare i olika lander
(eller regioner) i enlighet med den lagstiftning som galler i varje
enskilt land (eller region). Det &r for ovrigt inte helt ovanligt att
identiska eller liknande varukdnnetecken anvands for identiska
eller liknande varor i olika lander. Denna ordning fungerar sa lange
som ett sadant varukannetecken inte anvands dar ett annat
identiskt eller liknande kdnnetecken &r skyddat for varor av samma
eller liknande slag (har bortses fran det utokade skydd som kan
tillkomma vélkanda varuk&nnetecken).
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Vid anvandning av varukénnetecken i mer traditionell
marknadsforing 4r det normalt inte ndgra problem med att
begransa anvandningen av ett kénnetecken till ett visst land.
Anvandningen kan darigenom avgransas sa att den inte leder till
intrdng i nagon annans ratt till ett kdnnetecken. Annonsering i
tidningar och tidskrifter kan t.ex. vanligen begransas till ett visst
land. Aven anvandningen av varukannetecken i TV-reklam kan i
manga fall begransas till ett visst territorium. Men vid anvandning
av varukannetecken pa Internet finns det for narvarande inte nagra
tekniska mdjligheter att styra anvandningen till ett visst land. Det
framstar ocksd som osakert nar anvandningen av varukannetecken
pa Internet kan kontrolleras i detta avseende. Ett kdnnetecken som
anvands pa Internet, t.ex. i marknadsforing pa en webb-plats, blir
darfor normalt pa en gang tillgangligt i hela vérlden.

Det finns inga sérskilda bestdmmelser som reglerar anvand-
ningen av varumarken pa Internet. Men de nationella reglerna om
ensamrattens omfattning och om sanktioner ar naturligtvis
tillampliga daven pa denna anvandning. Det sager sig sjalvt att det
finns en stor risk att anvandningen av ett varukinnetecken pa
Internet bedomd enligt nationella regler kan utgora intrdng i en
nationellt skyddad ratt. Med tillampning av nationell ratt kan en
innehavare av ett nationellt skyddat varukannetecken i sadana fall
utverka ett forbud for andra att pa Internet anvanda identiska eller
liknande méarken for varor av samma eller liknande slag. Det kan
forenklat uttryckt sdgas innebéra att "alla kan stoppa alla” och att
saledes ingen kan anvanda ett varukannetecken pa Internet som
ocksa ar skyddat for ndgon annan. En annan sak ar att det kan vara
svart for den som utverkat ett sddant forbud mot anvandning av ett
annat varukannetecken att fa beslutet verkstallt. Mot den angivna
bakgrunden finns det séiledes ett behov av en reglering som
Overbryggar de motsattningar som finns mellan varumarkesréattens
nationella karaktér och Internets globala rackvidd.

8.9.3 Beddmning

Bedomning: Det bor for narvarande inte inforas nagra sarskilda
bestdimmelser om skyddet for varukannetecken vid anvandning
pa Internet.
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Skélen for beddmningen: Inom WIPO:s stindiga kommitté for
varumdrken, monster och geografiska ursprungsbeteckningar
(Standing Committee on the law on Trademarks, Industrial
Designs and Geographical Indications, SCT) péagar for narvarande
ett arbete som é&r inriktat pa att finna en 16sning som innebar att i
och for sig forvéxlingsbara kénnetecken kan samexistera vid
anvandning pa Internet. En grundldggande tanke i detta arbete kan
sdgas vara att den som i god tro anvander ett varukannetecken pa
Internet skall ha rimliga mdjligheter att fortsatta med detta aven
om det uppstar en kollision med ndgon annans skyddade kanne-
tecken. Angaende det forslag som for narvarande (i mars 2001)
foreligger, se SCT/6/2, Protection of Marks, and other Industrial
Property Rights in Signs, on the Internet.

Det &r &nnu inte klart nér arbetet i SCT kan komma att avslutas
eller vilket slags dokument som arbetet kan komma att utmynna i.
En forhoppning ar dock att arbetet skall kunna avslutas under
varen 2001. Och det ar tankbart att arbetet kan utmynna i en
gemensam rekommendation om skydd for varumarken och andra
industriella kannetecken vid anvandning pa Internet, dvs. ett
dokument av ungefar samma slag som WIPO-rekommendationen
med bestdmmelser om skydd for valkdnda varumaérken,
se avsnitt 6.3.1.

I detta sammanhang bor ocksa namnas att det inom ramen for
Haag-konferensen angaende internationell privatratt pagar ett
arbete pa en internationell konvention om jurisdiktion och
verkstallighet av avgoranden angaende civila och kommersiella
rattigheter (se Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and
Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters). Arbetet
syftar till att skapa regler som begransar antalet domstolar som har
domsratt i privatrattsliga tvister samt regler som férenklar och
skyndar pa verkstalligheten av domar. En sadan konvention kan fa
betydelse for bl.a. tvister angaende anvandningen av varukanne-
tecken pa Internet. Arbetet pa denna konvention beraknas kunna
avslutas i slutet av ar 2001 eller i borjan av ar 2002.

Det ligger i sakens natur att en reglering av skyddet for
varukannetecken vid anvandning pa Internet maste vara varlds-
omspannande for att kunna fungera pa ett effektivt satt. Det ar
darfor inte meningsfullt att nirmare Overvaga en reglering pa det
nationella planet innan det star klart vilka principer som kommer
att galla pa det internationella planet. Vid 6verlaggningarna mellan
den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska
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kommittén har det mot denna bakgrund ratt enighet om att det ar
lampligt att invanta det arbete som for narvarande pagar inom bl.a.
WIPO. Det bor saledes inte for narvarande inforas nagra sarskilda
bestaimmelser om skyddet for varukiannetecken vid anvandning pa
Internet.
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9  Andringar i firmalagen

9.1 Allméant om firma
9.1.1 Firmans funktion m.m.

En firma &r som ndmnts den (fullstindiga) bendmning under vilken
en naringsidkare bedriver sin verksamhet (1 § 1 st. FL). Firman &r
med andra ord ett kannetecken for den verksamhet som den avser.
Men den &r inte bara ett kannetecken for verksamheten som sadan.
Den individualiserar ocksa den helhet som ett foretag utgor, bade
foretaget med dess verksamhet — organisation, byggnader, lokaler,
maskiner m.m. — och yttringar av dess verksamhet” i form av
varor och tjanster. Firman &r darigenom &ven &gnad att fungera
som varukannetecken. Det dr ocksa vanligt att foretag anvander sin
firma som varumérke eller annat k&nnetecken for sina varor och
tjanster. Aktiebolaget Volvo anvéander t.ex. sin firmadominant bade
som ett kdnnetecken for sin verksamhet och for de bilar m.m. som
foretaget tillverkar och séljer. Se vidare avsnitt 9.4.

En naringsidkare far i princip inte anvdnda mer &n en firma for
samma verksamhet (enhetsprincipen). Dédremot finns det inte
nagot hinder mot att en och samma naringsidkare bedriver flera
verksamheter under samma firma eller under olika firmor. En
fysisk person som &r néringsidkare kan bedriva olika verksamheter
under olika (huvud)firmor. Detsamma galler emellertid inte for en
juridisk person vars namn sammanfaller med firman. Det innebér
t.ex. att ett aktiebolags huvudfirma — som sammanfaller med rétts-
subjektets namn — alltid avser hela den verksamhet som bolaget
bedriver. Av enhetsprincipen féljer darfér att bolaget inte kan
bedriva flera verksamheter under olika huvudfirmor. Bade fysiska
och juridiska personer som &r ndringsidkare kan dock bedriva en
viss del av sin verksamhet under en bifirma (1 § 1 st. FL). Mdjlig-
heten att anvanda bifirma utgor foljaktligen ett avsteg fran princi-
pen om firmans enhet. Av enhetsprincipen foljer att en bifirma inte
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far avse hela verksamheten. Den bor inte heller avse en sa stor del
av verksamheten att den framstar som en parallell till huvudfirman.
Angaende firmans enhet, se vidare SOU 1967:35 s.145 och
s. 151 f. samt prop. 1974:4 s. 167.

En naringsidkare kan ocksd anvanda ett s.k. sekundart kanne-
tecken for vissa av firmans funktioner (182 st. FL). Sekundéra
kannetecken kan vara av méanga olika slag och besta av t.ex. firma-
forkortningar eller firmadominanter, sarskilda bendamningar pa
verksamhetsstallen, speciell utformning av verksamhetslokaler eller
anstélldas kladsel, slagord, samt kénnetecken av utstyrselbetonad
eller akustisk karaktdr. De sekundara k&nnetecknen anvénds i &n
hogre grad &n huvudfirma och bifirma pa ungefar samma sitt som
varukdannetecken. AB Nordiska Kompaniet anvander t.ex. sin fir-
maforkortning NK bade som naringskannetecken och varukanne-
tecken.

Firmor, bifirmor och sekundara kdnnetecken dr i kdnneteckens-
rattslig mening en sérskild grupp och kallas gemensamt néarings-
kannetecken (1 § 3 st. FL).

I manga fall &, som nyss niamnts, firman ocksd namn pa det
rattssubjekt som bedriver verksamheten. Firman har darfér en vik-
tig uppgift som individualiseringsmedel pa det privatrattsliga och
offentligréttsliga planet dar den identifierar bararen i olika sam-
manhang, t.ex. som part i ett avtal eller som part i en rattegang. En
fysisk person kan t.ex. anvénda sitt namn som firma, men han kan
ocksa vilja att anvanda en sérskild firma for sin naringsverksamhet.
P& ungefiar samma satt forhaller det sig med ideella foreningar och
stiftelser; i den man de bedriver naringsverksamhet kan de gora det
under sitt namn eller vélja att anvdnda en sarskild firma. Nér det
géller aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska féreningar &r dock
huvudfirman alltid ocksa namnet pa sjalva rattssubjektet.

9.1.2 Ensamréattens uppkomst

Av det satt pa vilket firma definieras foljer att endast naringsidkare
kan forvarva ensamratt till firma. Med néringsidkare forstas var
och en som yrkesmassigt driver verksamhet av ekonomisk art,
oavsett om verksamheten syftar till att ge vinst eller ej, se
SOU 1967:35 s.150 och prop. 1974:4 s. 166. Ensamréitt till en
firma (inbegripet bifirma) kan, pa ungefir samma sitt som
ensamratt till ett varumarke, forvarvas genom registrering eller

362



SOU 2001:26 Andringar i firmalagen

inarbetning (2 § 1 st. FL). Ensamrétt till ett sekundért kdnnetecken
kan endast férvarvas genom inarbetning (2 8 1 st. FL). Héarutdver
har nédringsidkare — oberoende av registrering eller inarbetning —
enligt FL ett skydd for sitt sldktnamn som naturligt nérings-
kannetecken och ett (potentiellt) skydd for sadana varukanne-
tecken som han har ensamrétt till (5 § FL). Skyddet for slaktnamn
och varukannetecken enligt FL innebér att ingen annan far anvianda
sldktnamnet eller varukannetecknet som naringskannetecken.

I FL finns vissa grundlaggande bestdammelser om registrering av
firma (9-12 8§ FL). Vidare finns det bestimmelser om registrering
av firma for olika réattssubjekt i flera associationsrattsliga forfatt-
ningar. Firma registreras i olika register beroende pa vilket ratts-
subjekt som firman avser. Enskilda néringsidkare, handelsbolag
och ideella foreningar som utdvar naringsverksamhet samt deras
firmor registreras i handelsregistret (2 8 HrL). Aven bolagsman i
enkla bolag registreras i handelsregistret, men nagon firma far inte
registreras for verksamheten (2 § 3 st. 1 HrL). Aktiebolags firmor
registreras i aktiebolagsregistret (18 kap. 1§ ABL). Ekonomiska
foreningars firmor registreras i foreningsregistret (15 kap. 18
FoérenL). Och stiftelser registreras i  stiftelseregistret
(10 kap. 1 § StiftelseL). Patentverket skoter registreringen av alla
de nu ndmnda firmorna utom dem som avser stiftelser. N&r det
géller stiftelser ar lansstyrelsen registreringsmyndighet, normalt
lansstyrelsen i det lin dar stiftelsen har sitt sate. Aven andra
myndigheter skoter registrering av firmor, t.ex. Finans-
inspektionen som registrerar bl.a. bankers och forsékringsbolags
firmor, se 8 kap. 1 8 bankrorelselagen (1987:617) och 1 kap. 18
forsékringsrorelselagen (1982:713). Patentverket skall emellertid ta
Over Finansinspektionens registeransvar for banker och
forsakringsbolag med verkan fran och med den 1 januari 2002 (se
bl.a. SFS 2000:818 och 2000:844 samt prop. 1999/2000:131).

Ensamrétten till en firma pa grund av registrering galler inom
det omradde som registret avser. FOr t.ex. aktiebolag och
ekonomiska foreningar géller registreringen i hela landet. For
enskilda naringsidkare och handelsbolag galler registreringen i det
lan som registreringen avser.

En firma kan, pa ungefar samma sitt som ett varumarke, regi-
streras om det inte finns nagra absoluta eller relativa hinder mot
registrering. De absoluta registreringshindren bestar av det grund-
laggande kravet pa sarskiljningsformaga (9 § FL) samt hansyn till

363



Andringar i firmalagen SOU 2001:26

allmanna intressen (10 § 1 st. 1-3 FL). De relativa hindren bestar
av dldre ensamratter och andra enskilda hansyn (10 § 1 st. 4-8 FL).

En forsta forutsattning for att en firma skall kunna registreras ar
enligt FL att den uppfyller kravet pa sarskiljningsformaga, dvs. fir-
man skall kunna fungera som ett namn pa verksamheten och kunna
forbehallas en enskild naringsidkare utan oldgenhet for andra
naringsidkare. Det innebér bl.a. att verksamhetsord och allménna
benamningar pa varor inte utan vidare uppfyller kravet pa sarskilj-
ningsformaga (9 § 2 st. FL). | praktiken stélls dock inte alls samma
krav pa sarskiljningsformagan hos firmor som hos varumarken.
Det ar darfor inte ovanligt att firmor i kdnneteckensrattslig mening
ar beskrivande. Vidare skall vid bedémning av om en firma har
erforderlig sérskiljningsformaga, pa motsvarande sitt som enligt
VmL, hansyn tas till den tid och den omfattning som firman varit i
bruk (98 2st.FL). En firma som enbart bestar av ett
verksamhetsord kan alltsi genom anvéandning forvarva tillracklig
sarskiljningsformaga. P& ungefar samma satt som nar det galler
beskrivande varumdrken fordras déarvid att firman genom
anvandning forvarvar en sekundarbetydelse som kannetecken, jfr
avsnitt 5.7.2. Angadende kravet pa sarskiljningsformaga, se vidare
Eric W. Essén, Firmaratt, tredje uppl., 1998 s. 70 f.

De hinder mot registrering av firma som stéllts upp av hénsyn
till allmdnna intressen motsvarar i sak dem som hindrar
registrering av varumarken (jfr 14 § 1 st. 1-3 VmL). En firma far
inte registreras om firman eller dess anvandning strider mot goda
seder eller allmén ordning (10 § 1st. 1 FL), om det i firman utan
tillstdnd tagits in en sadan statlig eller internationell benamning
eller forkortning som enligt lag eller annan férfattning inte
obehorigen far anvandas som firma eller ndgot som latt kan
forvaxlas med en sadan benamning (10§ 1st. 2FL) eller om
firman &r dgnad att vilseleda allmanheten (10 § 1 st. 3 FL).

Skyldigheten att ange verksamhetsbeskrivning regleras inte i FL
utan i de associationsrattsliga forfattningar som innehaller
bestdimmelser om registrering. Ett aktiebolag skall t.ex. i sin
bolagsordning ange "foremalet for bolagets verksamhet, angivet till
sinart” (2 kap. 4 8 1 st. 3 ABL). Verksamhetens art skall anges med
viss precision, t.ex. genom hénvisning till en viss bransch. Det
stalls emellertid inte nagra storre krav pa utformningen av
beskrivningen, se avsnitt 9.6. Vidare ar det mojligt att i princip nar
som helst dndra verksamhetsbeskrivningen. Det finns emellertid i
FL inte nagot stod for att i samband med en sadan andring gora en
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ny prévning av registrerbarheten, se RA 1997 ref.29 (HB
Reimersholme Invest 7).

Det sitt pa vilket ett aktiebolag beskriver sin verksamhet har
betydelse i flera olika avseenden. Ur kéanneteckensrittslig
synvinkel har beskrivningen betydelse for firmans skyddsomféang
(38 1st. och 68§ 1st. FL). Verksamhetsbeskrivningen har i detta
avseende ungefar samma betydelse for firmans skyddsomfang som
varuforteckningen har for ett varumirkes skyddsomfang. |
associationsréttsligt hanseende har verksamhetsbeskrivningen
betydelse bade for rattsforhallandena mellan dem som ar
verksamma i bolaget, siésom bolagsorganens befogenhet och
behdrighet, och for bolagets forhallande till tredje man, se vidare
avsnitt 9.6.

Branschbegreppet inom firmarétten &r av havd elastiskt och det &r
inte alltid mojligt att definitionsmaéssigt ange vilka verksamheter
eller kombinationer av verksamheter som hor till vissa branscher.
Vid bedémningen av sadana branschfragor maste man darfor ta
hénsyn till den speciella karaktaren hos varje verksamhetsgren och
till det satt pa vilket branschen utvecklas. Angéende bransch-
begreppet, se SOU 1967:35 s. 188 f. och prop. 1974:4 s. 179 och
207.

I den associationsrattsliga lagstiftningen finns ocksa regler med
vissa krav pa firman som sadan for att den skall kunna registreras.
Ett krav enligt sdval ABL, HrL som ForenL ar att en firma maste
tydligt skilja sig fran tidigare registrerad firma som fortfarande
bestar (se 16 kap. 1 § 2 st. ABL, 7 8 HrL och 14 kap 1 st. ForenL).
Dessa bestammelser har ndrmast karaktdr av ordningsforeskrifter
som tillkommit for att hindra att olika naringsidkare blandas sam-
man vid handhavandet av registret. | praktiken innebéar dessa krav
endast sma krav pa olikhet mellan firmorna. Ur associationsrattslig
synvinkel torde det i de allra flesta fall vara tillréckligt att en firma
inte ar identisk med en &ldre registrerad firma.

De olika registreringsmyndigheterna granskar ex officio om
forutsattningarna for registrering av en sokt firma ar uppfyllda.
Granskningen av om det finns nagra formella eller absoluta hinder
mot registrering gors manuellt. Daremot gérs granskningen av om
det finns nagra relativa hinder mot registrering i stor utstrackning
med hjélp av databaserade likhetsgranskningssystem.

Avslar registreringsmyndigheten en ans6kan om registrering kan
sbkanden Overklaga beslutet. Exempelvis Overklagas Patentverkets
beslut om firmaregistrering till Lansratten i Vésternorrlands lan
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(18 kap 7 § 3st. ABL, 21§ 1st. HrL och 15 kap. 6 § 2 st. ForenL
samt 14 8 1 och 2 st. lagen (1971:289) om allménna forvaltnings-
domstolar). Lansréttens beslut kan dverklagas till Kammarratten i
Sundsvall, men det kréavs provningstillstand.

Nar Patentverket registrerar en firma kungors detta i Post- och
Inrikes Tidningar. Till skillnad mot vad som galler vid registrering
av varumarken finns inte nagot invandningsforfarande. Den som
vill angripa registreringen &r i stéllet hanvisad till att vécka talan vid
allmén domstol om upphévande av registreringen.

Ett néringskdnnetecken uppfyller kraven for inarbetning om det
ar kédnt som beteckning for innehavarens verksamhet inom en
betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig
(2 § 3 st. FL). Bestammelsen ar utformad pa motsvarande satt som
inarbetningsregeln i 2 § VmL och bor sa langt mojligt tillampas pa
Overensstammande sétt, jfr avsnitt 5.7.3. Ett inarbetat narings-
kdnnetecken har, liksom ett inarbetat varukénnetecken, skydd
inom det omrade dar inarbetningen bestar. | kravet pa kannedom
om firman som kéannetecken ligger att firman har tillracklig sar-
skiljningsformaga. Angaende inarbetning av firma, se Eric W.
Essén, Firmarétt, tredje uppl., 1998, s. 33 f.

Den som ar naringsidkare har ocksa skydd for sitt slaktnamn
som naturligt naringskdnnetecken. En enskild néringsidkare har en
uttrycklig ratt att anvanda sitt slaktnamn som néringskénnetecken,
om detta inte ar dgnat att framkalla forvaxling med nagon annans
skyddade néarings- eller varukannetecken (4 § 1 st. FL). En forut-
sattning for ratten att anvdnda sldktnamnet som néringskénne-
tecken dr att den bakomliggande namnréatten enligt namnlagen be-
star. Daremot fordras alltsd varken att namnet ar registrerat eller
inarbetat som ndringskannetecken. Den ratt som naringsidkaren
enligt denna bestdmmelse har att anvanda sitt sldktnamn som nar-
ingskannetecken ar dock inte en positiv ensamratt. Aven andra
naringsidkare som har en ratt till slaktnamnet enligt namnlagen far
darfor anvanda namnet som naringskannetecken, sa lange det inte
ar agnat att framkalla forvaxling. | rekvisitet "&gnat att framkalla
forvaxling” ligger, i motsats till rekvisitet "forvéxlingsbart”, inte
nagot krav pa bransch- eller varuslagslikhet. Det kan darfor nar-
mast jamforas med uttrycket “agnat att uppfattas som” i 14 § forsta
stycket 4 VmL. Det fordras normalt en storre grad av likhet mellan
ett slaktnamn och andra kénnetecken for att rekvisitet “dgnat att
framkalla forvaxling” skall vara uppfyllt, én for att rekvisitet "for-
véaxlingsbart” skall vara uppfylit.
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En néringsidkare som faktiskt anvander sitt sldktnamn som nér-
ingskannetecken har ett skydd mot att ndgon annan inom samma
geografiska omrade anvander ett naringskannetecken som ar for-
véxlingsbart med namnet (4 8 2 st. FL). | begreppet néringsidkare
ligger att personen i fraga bedriver verksamhet; upphor personen
med verksamheten &r han alltsa inte langre naringsidkare. Den som
ar néringsidkare och som anvéander sitt slaktnamn som kénne-
tecken for sin verksamhet anvander saledes namnet som narings-
kannetecken. Det allminna kravet pa sarskiljningsformaga galler
aven nar sldktnamn anvénds som naringskénnetecken. En narings-
idkare som anvander namnet som naringskannetecken kan pa
samma satt som den som har en ensamratt pa grund av registrering
eller inarbetning utverka férbud foér den som anvénder ett med
namnet forvaxlingsbart kannetecken inom det aktuella omradet.
Namnet kan ocksd utgora grund for Ovriga rattsfoljder som
ensamratten till ett naringskannetecken ger.

Inom det geografiska omrade dar en naringsidkare har skydd for
ett naringskdnnetecken genom registrering eller inarbetning har
han ocksa ett potentiellt skydd for sitt slaktnamn och sitt skyddade
“varumérke” (5 § FL). Detta skydd for namnet géller oavsett om
naringsidkaren anvander namnet som néringskénnetecken eller ej.

Varumérkes- och firmautredningens forslag till firmalag innehdéll
inte nagot uttryckligt skydd for naringsidkarens varumarke.
Utredningen anforde att man inte hade kunnat pavisa nagot prak-
tiskt exempel da ett ordmarke anvants som firma utan att det sam-
tidigt kommit till ndgon slags anvandning som varukannetecken.
Enligt utredningens mening fanns det darfor inte nagot behov av
ett sérskilt skydd i FL, eftersom bestammelsen i 3 § andra stycket
VmL da var tillamplig. Under remissbehandlingen gjordes det
emellertid géllande att det fanns fall i vilka ett ordmérke anvéndes
enbart som firma. | propositionen foreslog dérfor departements-
chefen att det borde inféras en sérskild bestdmmelse om skydd for
varumarke i FL. Angéende innehallet i forarbetena, se
SOU 1967:35s. 172 f. och prop. 1974:4 s. 170.

Det sérskilda skyddet enligt 5 § FL avser enligt bestammelsens
lydelse néringsidkarens slaktnamn eller “skyddade varumérke”.
Med hénsyn till bestimmelsens syfte maste den enligt kommitténs
mening anses ta sikte inte bara pa registrerade varumarken, utan
aven inarbetade varukannetecken.

Inom det omrade dar naringsidkaren har skydd for ett narings-
kannetecken fér i princip inte nagon annan anvanda ett naringskan-
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netecken som ar forvéxlingsbart med naringsidkarens slaktnamn
eller varukannetecken. En naringsidkare kan alltsd med stod av
denna bestammelse hindra andra fran att obehdrigen som narings-
kédnnetecken anvdnda ett med hans slaktnamn férvéxlingsbart
sldktnamn eller annat kannetecken. Enligt bestdmmelsens lydelse
avser skyddet endast obehdrig anvandning. Det innebdr bl.a. att en
naringsidkare som i och for sig har ett skydd for sitt slaktnamn
anda inte med stod av denna bestammelse kan hindra en annan fran
att anvanda ett slaktnamn som ar forvéxlingsbart med hans slakt-
namn, om den andre ocksa har en ratt till sitt slaktnamn enligt
namnlagen. Om naringsidkaren sjalv anvander sitt slaktnamn som
naringskannetecken kan han dock hindra anvdandningen enligt 4 §
andra stycket FL. Bestdmmelsen i 58 FL svarar mot 3 § andra
stycket VmL, som ger en ndringsidkare ett skydd mot att hans
sldktnamn och firma (och adress) obehdrigen anvands som varu-
kannetecken. Dessa bestammelser innehaller den konstruktion
som brukar beskrivas som det korsvisa skyddet. Jfr NJA 1990 s. 469
(Silva Miljo AB ? SILVA) och NJA 1992 s. 633 (Bakis & Skakis ?
FRISKIS & SVETTIS), vilka dock avser bestammelserna i deras
lydelse fore genomforandet av varumérkesdirektivet.

9.1.3 Ensamréattens omfattning

Ensamrétten till en firma enligt FL innebér ett skydd mot att nagot
annat kannetecken anvands som naringskannetecken (3-5 88 FL).
Skyddet for en firma mot att ett annat kdnnetecken anvands som
varukdnnetecken finns i den varumarkesréttsliga lagstiftningen
(4 8 VmL). Med hansyn till att ett kannetecken kan anvandas bade
som naringskannetecken och varukannetecken kan bade FL:s och
VmL:s bestammelser vara tillampliga i en intrangssituation.
Ensamrétten till en registrerad firma innebdr att ingen annan &n
innehavaren far anvinda ett med firman forvéaxlingsbart kanne-
tecken for sin verksamhet inom det geografiska omrade for vilket
firman &r registrerad, om det inte visas att innehavaren inte kan lida
nagon skada av anvandningen (3 § 1 st. FL). Bestimmelsen &r alltsa
utformad som en presumtionsregel som ger skydd inom ett viss
omrade sa lange den som anvander ett yngre naringskannetecken
inte bevisar att innehavaren av den aldre firman inte lider nagon
skada genom anvandningen av det yngre kannetecknet. Ensam-
ratten pa grund av registrering galler inom olika omraden beroende
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pa vilket rattssubjekt det 4r fraga om. Enskilda naringsidkare, han-
delsbolag och ideella foreningar atnjuter skydd for sin firma inom
det eller de lan dar rattssubjektet ar registrerat. P4 motsvarande
sétt har stiftelser skydd for sin firma inom det Ian dér stiftelsen ar
registrerad. Aktiebolag och ekonomiska foreningar har diaremot pa
grund av registrering skydd for sin firma i hela landet.

Ensamrétten till en inarbetad firma innebér att ingen annan &n
innehavaren far anvinda ett med firman forvéaxlingsbart kanne-
tecken for sin verksamhet inom det geografiska omrade dar inar-
betningen bestar (3 § 2 st. FL). Till skillnad fran vad som galler i
fraga om registrerade firmor ar det i friga om inarbetade firmor
inte mojligt att motbevisa att innehavaren av den éldre firman inte
lider ndgon skada genom anvéandningen av ett yngre naringskanne-
tecken inom det omrade dar inarbetningen bestar.

Nar det galler forvaxlingsbeddomningen skall den i princip goras
pa samma satt inom firmaratten som inom varumarkesratten. Ett
yngre kénnetecken &r enligt huvudregeln forvéxlingsbart med ett
aldre naringskannetecken om det rader en likhet mellan firmorna
(firmalikhet) och de avser verksamhet av samma eller liknande slag
(branschlikhet)(6 § 1 st. FL). Angaende praxis, se Eric W. Essén,
Firmaratt, 3 uppl., 1998, s. 47 f.

Ett yngre kannetecken kan vidare vara forvaxlingsbart med ett
aldre néaringskannetecken &ven om kannetecknen avser verksamhet
av olika slag. Ett skydd utanfér branschgranserna finns om det
aldre kannetecknet &r val ansett och anvandningen av det yngre
kannetecknet skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang
for det aldre kannetecknets sarskiljningsformaga eller anseende
(6 § 2 st. FL). Angaende det utokade skyddet for firma, se vidare
Eric W. Essén, Firmaratt, 3 uppl., 1998, s. 47 f.

Kollisioner mellan varumarken och firmor

En utgangspunkt for lagstiftaren har varit att bedémningen av fra-
gor om forvéaxlingsbarhet mellan ett varumarke och en firma sa
langt mojligt bor goras pa samma satt som bedomningen av fragor
om forvaxlingsbarhet mellan ett yngre och ett dldre varumérke,
dvs. som en kanneteckensrattslig bedomning. Ett varumarke skall
alltsd enligt huvudregeln anses vara forvaxlingsbart med en éldre
firma, om mérket dr identiskt med eller liknar firman och mérket
avser varor eller tjanster med anknytning till den bransch dar
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firman anvands, inbegripet att konsumenterna uppfattar att det
finns ett samband mellan den som anvénder varumérket och
innehavaren av firman. Det som héar sags om varumarke och firma
géller ocksa andra varu- och naringskannetecken.

Fragan om forvaxlingsbarhet skall avgoras vid en helhetsbedom-
ning av likheten mellan kédnnetecknen och anknytningen mellan de
varor och tjanster som market avser och den bransch dér firman
anvands, varvid kravet pa likhet mellan kannetecknen &r mindre
om anknytningen mellan varor och tjanster och aktuell bransch ar
stor och vice versa. Vid denna helhetsbeddémning skall hédnsyn tas
till alla i sammanhanget relevanta omstandigheter. Av sérskild
betydelse &r emellertid hur stor ursprunglig eller férvéarvad sarskilj-
ningsformaga det aldre kannetecknet har; ju storre sarskiljnings-
formaga det aldre kdnnetecknet har desto storre ar dess skydds-
omfang.

Vid beddmning av likheten mellan ett ndringskénnetecken och
ett varukannetecken bor, pa samma sitt som vid bedémningen av
likheten mellan tva varukannetecken, huvudvikten laggas vid kan-
netecknens distinktiva delar. I den praktiska tilldampningen tar man
emellertid inte alltid tillracklig hansyn till att manga firmor har
svag sarskiljningsformaga, se avsnitt 9.5. Vid bedomning enligt
VmL av om ett varumérke ar forvéxlingsbart med en beskrivande
firma tillerkanns firman darfor ofta ett storre skyddsomfang 4n vad
som ar motiverat med hansyn till dess sérskiljningsformaga.

Av betydelse vid likhetsbedomningen dr i forsta hand de
synintryck och de horselintryck som kannetecknen ger. Men ocksa
kannetecknens begreppsmassiga innehall eller forestéllningsinne-
hall ar av betydelse. Vidare maste hansyn tas till att en konsument i
allméanhet inte har mojlighet att samtidigt jamfora tva kannetecken.
Och vid bedémning av likheten mellan de varor och tjanster som
ett marke avser och den verksamhet ett féretag bedriver under sin
firma dr det i férsta hand av betydelse om foretaget i sin rorelse tar
befattning med sddana varor eller tjanster som market avser, jfr
SOU 1958:10 s. 286. Av betydelse ar ocksd om en bransch av havd
ocksa omfattar andra varuslag an dem som firmahavaren tar befatt-
ning med, jfr Eric W. Essén, Firmaratt, tredje uppl., 1998, s. 54 f.

Ett nédringskénnetecken som &r vél ansett har ett utdkat skydd
ocksd mot anvandning av yngre varukannetecken om innehavaren
av det yngre kannetecknet genom anvandningen skulle dra
otillborlig fordel av eller om anvandningen skulle vara till forfang
for det aldre kannetecknets sarskiljningsformaga eller anseende
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(6 8 2 st. FL). Vad kommittén anfort om det utdkade skyddet for
varukannetecken galler i allt vasentligt ocksa i fraga om narings-
kénnetecken, se kapitel 6.

Tidigaste rattsgrund m.m.

Vid tvist om rétt till kdnnetecken som &r forvaxlingsbara har den
foretrdde som har tidigast rattsgrund (7 § FL). Om innehavaren av
ett &ldre inarbetat kannetecken visar passivitet och inte inom rimlig
tid vidtar atgarder for att stoppa anvandningen av ett yngre forvéx-
lingsbart kannetecken far ratten till det yngre kannetecknet besta
vid sidan av det aldre (88§ 1st. FL). | sidana fall far domstol
besluta att nagot av kannetecknen endast far anvandas pé visst satt
(882st. FL).

9.1.4 Sanktioner

Ensamrétten till en firma kan utgdra grund fér samma rattsfoljder
som ensamrdtten till ett varumarke, dvs. bl.a. vitesférbud (15 8 FL),
skadestand (19 § FL) och straff (18 § FL).

9.1.5 Ensamréattens upphdrande

Aven nir det galler ensamrittens upphorande rader stor likhet
mellan varumarke och firma. En skillnad ar dock att registreringen
av en firma i princip kan besta under obegransad tid. Den behdver
alltsa till skillnad fran registreringen av ett varumarke inte fornyas.
I de associationsrattsliga forfattningarna finns regler om avférande
av firma, t.ex. om innehavaren begér det eller om den juridiska per-
sonen uppldses. Vidare kan registreringen av en firma upphévas av
domstol pa den grunden att registreringen skett i strid med FL
eller ndgon annan forfattning om firma, att innehavaren upphdort
att vara naringsidkare, att firman forlorat sin sarskiljningsférmaga,
att den blivit stridande mot goda seder eller allman ordning, att
den blivit vilseledande, eller att den inte varit i bruk under de
senaste fem daren och innehavaren inte visar skal for sin
underlatenhet att anvanda firman (16 8§ 1 och 2st. 1-5 FL). Till
skillnad mot vad som galler i fraga om registrerade varumarken kan
dock en firma inte havas for viss verksamhet. Det innebér t.ex. att
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registreringen av en firma kan besta aven for verksamheter som
den inte anvands for, se vidare avsnitt 9.8.

Patentverket har vissa skyldigheter att ex officio verka for att
rattssubjekt som ar registrerade, men som inte bedriver nagon
naringsverksamhet, avfors ur respektive register (13 kap. 18 § ABL,
17 § HrL och 11 kap. 18 § ForenL). Nar registreringen av ratts-
subjektet avfors, upphor ocksa ratten till firman (jfr 17 § FL).

9.2 Internationella forpliktelser
9.2.1 Allméant

Firmaratten har inte varit foremal for internationell harmonisering
pa samma satt som varumarkesratten och Ovrig immaterialratt.
Bestdmmelser av betydelse fér utformningen av firmarétten finns
emellertid i flera internationella rattsakter.

9.2.2 Internationella forpliktelser

Enligt artikel 8 i Pariskonventionen skall varje unionsland utan vill-
kor av anmalan eller registrering bereda skydd at utlandsk firma,
vare sig den ingdr i fabriks- eller handelsmarke eller inte. Vidare
skall, som tidigare ndmnts, den som tillh6r ett unionsland i dvriga
unionslander atnjuta de formaner i frdga om den industriella dgan-
derdtten som varje land tillerkdnner det egna landets medborgare
(artikel 2). 1 Sverige har denna skyldighet att bereda skydd for ut-
landsk firma ansetts uppfylld genom méjligheten att forvarva fir-
maskydd genom inarbetning, se SOU 1967:35 s.166f. och
prop. 1974:4s. 172 f.

Inom EU finns inte ndgon sarskild reglering av firmaratten.
Ratten till firma berors dock i bade varumarkesdirektivet och
varumadrkesférordningen nér det géller regleringen av vad som kan
utgdra hinder mot registrering och férbud mot anvandning av
varumarken.

Enligt artikel 4.4 b i varumarkesdirektivet kan en medlemsstat
besluta att ett varumaérke inte far registreras eller, om det redan ar
registrerat, att registreringen skall kunna upphévas, bl.a. pa grund
av rdtten till andra tecken &n varuméarken som anvéands i narings-
verksamhet. Det fordras darvid att ratten till ett sadant tecken for-
vérvats fore tidpunkten for ansdkan om registrering av varumarket
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och att tecknet i fraga ger innehavaren rétt att utverka forbud mot
anvandningen av mérket.

I artikel 8.4 i varumarkesforordningen anges att ett gemenskaps-
varumarke inte far registreras bl.a. om innehavaren av ett annat
kénnetecken an varumarke, som anvéands i naringsverksamhet i mer
an lokal omfattning, gor invdndning mot ansdkan om registrering
pa grund av denna rattighet. Det fordras darvid att ratten till kan-
netecknet forvérvats fore tidpunkten for ansékan om registrering
av gemenskapsvarumarket och att kannetecknet ger innehavaren
ratt att utverka forbud mot anvdndningen av ett yngre varumaérke.
Av artikel 52.1 ¢ i forordningen framgar att en gemenskapsregistre-
ring far upphavas pa grund av en sadan aldre rattighet. Vidare fram-
gar av artikel 106.1 i forordningen att medlemsstaterna far ha
bestdimmelser om férbud mot anvédndningen av gemenskapsvaru-
marken om dessa gor intrdng i en réttighet av detta slag.

Av dessa bestammelser foljer alltsa att medlemsstaterna far ha
sarskilda bestammelser om skydd for firma i forhallande till regi-
strerade varumaérken.

9.2.3  Ovrigt

| detta sammanhang bor ocksd namnas att artikel 5 i WIPO-
rekommendationen med bestdmmelser om skydd fér vélkénda
varumdrken &r av betydelse vid utformningen av firmarétten.
Angaende artikel 5 i WIPO-rekommendationen, se avsnitt 6.3.1.

9.3 Allmant om behovet av andring

En skillnad mellan firmardtten och varumadrkesratten &r att firma-
ratten inte i samma omfattning som varumarkesratten varit foremal
for internationell harmonisering. Regleringen av firmarédtten och
dess forhallande till varumarkesratten skiljer sig darfor at mellan
olika lander. I manga andra lander ar dock firma- och varumarkes-
ratten, liksom i Sverige och 6vriga nordiska lander, reglerad i skilda
lagar. I olika sammanhang har det emellertid gjorts géllande att alla
bestdmmelser som rér kédnnetecken bor samlas i en gemensam lag-
stiftning, se bl.a. SOU 1958:10 s. 301, Seve Ljungman i NIR 1974
s. 384 och Marianne Levin i NIR 1995 s.516. Den huvudsakliga
anledningen till detta ar naturligtvis att de olika slagen av kénne-
tecken har likartade funktioner pad marknaden. Det galler sarskilt
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varukdnnetecken och néringskdnnetecken. Men det géller &ven
t.ex. geografiska ursprungsbeteckningar av olika slag. En sadan
samlad kéanneteckenslagstiftning finns i bl.a. Tyskland (Gesetz
Uber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, som
tradde i kraft den 25juli 1996). 1 en samlad lagstiftning skulle
ocksa den kanneteckensrittsliga stallningen for t.ex. domannamn
och titlar pa periodiska skrifter kunna regleras.

I sina direktiv till kommittén har dock regeringen narmast utgatt
ifran att firmaratten och varumarkesratten aven i fortsittningen
skall vara reglerade i skilda lagar, se bilaga 1. Och vid de inledande
Overlaggningarna med de andra nordiska landerna framkom att det
inte fanns intresse fran alla landerna att arbeta for en samlad kan-
neteckenslagstiftning. Kommittén har mot denna bakgrund
inriktat sitt arbete pa den overgripande uppgiften att forsoka
uppna forslag till harmoniserade nordiska varumarkeslagar.
Kommitténs arbete har emellertid visat att det skulle finnas
fordelar med att reglera bl.a. varumérkesratten och firmaratten i en
och samma lag. Ett sadan reglering skulle dock fa langtgaende
konsekvenser som &r svéara att Gverblicka och skulle bryta den
Overensstammelse som finns mellan de finska, norska och svenska
forslagen till varumarkeslagar. Pa grund av det anforda innebar
kommitténs forslag bl.a. att varumdrkesratten och firmarétten
alltjamt skall vara reglerade i skilda lagar.

Kommitténs uppdrag ar enligt direktiven i denna del att under-
soka vilka samordningsbehov som finns och évervédga hur en lamp-
lig ordning kan uppnas. Regeringen har sarskilt pekat pa att det ar
mojligt att med hjalp av firmarétten kringga det skarpta kravet pa
anvandning av registrerade varumarken.

Pa regeringens uppdrag har Patentverket Gvervagt och tagit fram
forslag till vissa atgarder som kan bidra till ett enklare och snabbare
forfarande for registrering av firmor. | sin slutrapport till
regeringen den 28 april 1999 har Patentverket bl.a. féreslagit att det
infors en mojlighet till forhandsprévning av firma och att en firma
som godkants for registrering skall kunna reserveras for sokanden
under en tid av tvda manader.

Patentverket har i sin rapport ocksa anfort att det narmare bor
Overvégas om det ar mdjligt att slopa officialprévningen av relativa
registreringshinder vid registreringen av firma. | anslutning till
detta har verket ocksa anfort att det finns skal att Gverviga om det
bor inféras en mdojlighet att hdva en firmaregistrering i
administrativ ordning. Vidare har verket framhallit att dven ett par
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andra fragor bor belysas. Den ena av dessa fragor ar om det finns
anledning att begrénsa det firmarattsliga skyddet i tiden. Den
andra &r om det med anledning av Regeringsrattens avgdrande i
RA 1997 ref. 29 (HB Reimersholme Invest 7) finns skal att se éver
mojligheterna att géra en fornyad provning vid andring av t.ex. ett
foretags verksamhetsbeskrivning.

Regeringen har i dessa delar dverlamnat Patentverkets rapport
till kommittén for vidare dvervaganden. | det foljande tar kommit-
tén darfor upp ocksa dessa fragor.

Varukénnetecken och naringskannetecken har formellt olika
funktion: Néringskdnnetecken fungerar som kannetecken for en
naringsidkares verksamhet, medan varukdnnetecken fungerar som
kannetecken for varor och tjanster. I manga fall skiljer sig dock
firmans funktion bara i ringa grad fran varumarkets. FL och VmL
bygger ju ocksa pa att firman och varumarket har likartade funk-
tioner.

Bestdammelserna om ensamrattens uppkomst och omfattning
Overensstammer i allt vasentligt mellan VmL och FL. Av kommit-
téns redovisning av géllande ratt (avsnitt 9.1.2) framgar emellertid
att den praktiska tillampningen av dessa bestammelser skiljer sig at
nar det géller registrerade varumarken och firmor. En skillnad ar
att kravet pa sarskiljningsformaga ar storre for registrering av varu-
marken &n for registrering av firmor. En annan skillnad &r att kra-
vet pa precision nar det galler skyddets omfattning ar storre vid
registrering av varumarken &n vid registrering av firmor. | det fol-
jande belyser kommittén ndrmare de behov av andringar som finns
i dessa avseenden. Inledningsvis berér kommittén emellertid den
overgripande fragan om det finns behov av ett sarskilt skydd for
firma som kannetecken.

En annan sak som bdr uppméarksammas i detta sammanhang &r
att Patentverkets beslut i &renden om registrering av varuméarken
och registrering av firma Overklagas till olika domstolar. Patent-
verkets beslut i varumarkesiarenden far overklagas till Patentbe-
svarsratten, vars avgoranden kan éverprévas i Regeringsratten om
provningstillstind meddelas. Besluten angdende registrering av
firma Overklagas daremot till allmén forvaltningsdomstol. Det
innebdr, som tidigare namnts, t.ex. att Patentverkets beslut om
firmaregistrering Overklagas till Lansratten i Vasternorrlands lan.
Ett beslut av lansrétt kan i sin tur dverklagas till kammarrétt, men
en overprovning dar forutsatter provningstillstand. Kammarrattens
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beslut kan pa vanligt satt 6verklagas till Regeringsratten dar en
provning kan ske om provningstillstand beviljas.

De overvidganden som kan behdva goras nar det géller instans-
ordningen har ett nara samband med de frdgor som Utredningen
om patentprocessen m.m. (Ju 1999:12, dir. 1999:28) arbetar med.
Utredningen skall enligt sina direktiv ndmligen bl.a. se 6ver ord-
ningen for prévning av mal som handlaggs i Patentbesvarsratten
samt av patentmal vid Stockholms tingsratt. Utredningen om
patentprocessen m.m. och Varumérkeskommittén har gemensamt
kommit fram till att det ligger ndrmast till hands att utredningen
ser over fragan om oOverklagande av Patentverkets beslut i varu-
markes- och firmadrenden. Samma beddmning har gjorts nar det
géller fragan om det finns anledning att lokalisera alla mal vid all-
man domstol som rér varumdarken och firma till ett gemensamt
forum i fOrsta instans.

9.4 Behovet av ett sarskilt skydd for firma som
kannetecken

Beddmning: Det behdvs ett sérskilt kdnneteckensskydd for
firma.

Skalen for bedémningen: Mot bakgrund av de problem som
kommittén berért (avsnitt 9.3) ndr det géller samspelet mellan
skyddet for varumérken och skyddet fér firma finns det anledning
att ta upp fragan om det behovs ett sarskilt skydd for firma som
kannetecken. Fragan &r alltsa om firman fyller ndgon funktion som
kdnnetecken for ett foretags verksamhet i sig och som inte kan
skyddas av egentliga varukénnetecken.

Liksom tidigare ar det vanligt att foretag anvander sin firma som
enda kannetecken, bade for verksamheten som sadan och for de
varor eller tjanster som foretaget tillhandahaller. Det galler i hog
grad sma och medelstora foretag som tillhandahéller tjanster, dar
verksamheten i inskrdnkt mening utgors av de tjanster som fore-
taget producerar. Hit hor bl.a. foretag som sysslar med repara-
tioner och service av olika slag, t.ex. bilreparationer, kemtvatt m.m.
Men det galler ocksa tillverkande foretag, 4ven om det inte finns
samma ndra koppling mellan féretagets verksamhet och de
produkter som foretaget tillverkar. Exempelvis anvander snickerier
ofta sin firma som ké&nnetecken for de varor som de tillverkar.
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Manga foretag anvander emellertid inte sin firma i marknads-
foringen av sina varor och tjanster utan anvéander i stéllet ett eller
flera varukdnnetecken. Vissa foretag som tillverkar och séljer
snabbrdrliga konsumentprodukter anvander t.ex. ofta olika varu-
marken for varje produkt. Ett sadant foretag ar Unilever som inte
anvénder sin firmadominant Unilever som varukdnnetecken, utan
olika varukénnetecken som t.ex. SUN och VIA. Grossistforetag
tillhandaholl tidigare néstan uteslutande varor under andras varu-
kannetecken. Nu anvander manga sadana foretag ocksa egna varu-
marken for olika varuslag. Képmannakooperativet ICA anvander
t.ex. varumarkena ICA-handlarnas och SKONA. Och konsument-
kooperativet KF anvénder bl.a. de egna varumérkena SIGNUM
och ANGLAMARK. Aven detaljhandelsforetag anvander ibland
sérskilda varukannetecken for olika varor. Harutover finns givetvis
ocksa foretag som anvéander bade sin firma och sarskilda varukan-
netecken for de varor och tjanster som de tillhandahaller.

Aven om firman inte anvinds i marknadsforingen av de varor
och tjanster som foretaget tillhandahdller kan den som kénne-
tecken for rorelsen ha ett stort goodwillvarde.

Det séger sig sjélvt att alla naringsidkare som anvander en skyd-
dad firma som varukannetecken ocksd har nytta av det Kkorsvisa
skydd fér firman som varukénnetecken som VmL ger. Detta géller
aven om foretaget anvander bade sin firma och sarskilda varukan-
netecken vid marknadsforing av sina varor. Vissa foretag skulle
dock kunna fa ett tillfredsstallande kanneteckensskydd, dven utan
ett sarskilt kdnneteckensskydd for firma. Det géller inte bara
sadana foretag som i dag anvander sarskilda varukannetecken for
de varor och tjanster som de tillhandahaller, utan aven vissa av de
foretag som nu faktiskt anvénder firman som varukdnnetecken.
Det skulle t.ex. vara mojligt fér dem att registrera dominanten i
firman som varumarke och darigenom forvérva ett kdnneteckens-
rattsligt skydd. Men foér andra foretag skulle enbart ett skydd for
varukdnnetecken vara alltfor begransat. Vissa foretag skulle t.ex. ha
svart att anvanda ett varukiannetecken i den omfattning som Kkravs
for att vidmakthalla skyddet.

Ett foretag som skall Gverleva maste (forr eller senare) produ-
cera varor eller tjanster som foretaget kan sélja och tjana pengar pa.
Manga foretag kan ticka sitt behov av kdnnetecken genom att lata
registrera eller genom att inarbeta ett eller flera varukannetecken.
Ett krav for att foretaget skall kunna vidmakthalla ett skydd for
sina varukannetecken ar emellertid att foretaget ocksd anvander
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dem. Vissa foretag bedriver emellertid under lang tid verksamhet
utan att det resulterar i en produktion av varor eller tjanster. Det
géller sarskilt foretag som sysslar med utveckling av nya produkter
eller tjanster. | sddana foretag kan det droja flera ar innan en vara
eller tjanst kan tillhandahallas pa ett satt som gor att foretaget kan
uppfylla det krav pa anvandning som finns for varukannetecken.
Ett exempel pa ett sddant foretag ar SinterCast Aktiebolag med
sate i Stockholm som grundades ar 1983. Under aren 1984-1991
utvecklade bolaget en idé (ett processtyrningssystem fér industriell
produktion av kompaktgrafitjarn) till ett koncept och under aren
1992-1996 fortsatte bolaget med att utveckla sitt koncept till en
industriell produktion (se www.sintercast.com).

Vidare finns det foretag for vilka firman har en funktion som é&r
vardefull for foretaget, men som knappast kan skyddas genom
egentliga varukannetecken. Den utat iakttagbara marknadsforingen
i ett foretag i form av reklam i olika media - i tidningar, pa TV, pa
Internet m.m. - ar normalt inriktad pa varor eller tjanster. Mark-
nadsforing av detta slag anvands i forsta hand pa marknader som
brukar beskrivas som massmarknader, dvs. marknader dér det finns
manga kunder och méanga konkurrenter och dar forsaljningen ar
utspridd pd manga olika foretag.

De allra flesta konsumentvarumarknader kan beskrivas som
massmarknader dér beteendet hos kunderna i princip & homogent,
lat vara att det finns olika segment till vilka ett foretag kan rikta
olika varor eller tjanster. Ocksa vissa industriella marknader har
karaktdr av massmarknader, t.ex. marknaderna for kontorsutrust-
ning m.m. Men den typiska industriella marknaden praglas av fatal
och koncentration, dar ett begransat antal kunder ofta svarar fér en
stor del av ett sdljande foretags avsattning, se t.ex. H. Hakansson,
Corporate Technological Behaviour, 1989.

Medan marknadsforingen pa en massmarknad ar standardiserad
bygger marknadsforingen pad en typisk industriell marknad pa
specifika kundkontakter. Marknadsforingen brukar ibland be-
skrivas som en interaktionsprocess i vilken man forsoker l6sa olika
problem. Till stor del handlar marknadsforingen om att fa till stand
ett s bra samspel som mojligt med kunden och att gora delar av
det egna foretagets resurser och kunnande tillgéngliga fér kunden,
se Jorgen Ljung m.fl., Féretag och Marknad, 2 uppl., 1998, s. 89.

En viktig tillgdng i ett foretag 4r de s.k. kopplingar som
foretaget har till andra foretag och som kan avse aktiviteter
(verksamheten), resurser (maskiner och kunnande) och aktérer
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(de enskilda manniskorna) i olika foretag. Nar ett foretag soker
nya kontakter letar foretaget efter sadant som foretaget behover
men inte sjalvt har. P4 motsvarande sétt erbjuder foretag sadana
resurser som foretaget forfogar éver och som andra behover. |
detta avseende dr de kopplingar som ett féretag har till andra
foretag av intresse. Det finns for 6vrigt s.k. virtuella foretag som
har mycket liten egen produktion men som specialiserat sig pa att
koppla ihop andra foretag.

Vid bl.a. industriell marknadsforing av detta slag kan firman pa
ett annat sétt &n egentliga varukannetecken fungera som en beteck-
ning for de resurser och den formaga som ett foretag har och som
kan vara av intresse for ett annat foretag.

Firman har ocksa betydelse i forhallande till andra intressenter
an foretagets kunder. Den har t.ex. betydelse i kontakterna med
finansidrer som banker och investerare, i kontakterna med stat och
kommun, i kontakterna med forskningsinstitut och i kontakterna
med anstéllda och presumtiva anstédllda. Den goodwill som ar
knuten till firman kan i dessa kontakter ha avgdrande betydelse for
foretagets mojligheter att finansiera sin verksamhet, att fa de till-
stand som kan fordras for etablering av viss verksamhet, att fa
samarbete till stand i olika utvecklingsprojekt samt att behalla och
rekrytera den personal som behdvs for verksamheten.

Av det anforda foljer att firman och dess goodwill pa olika satt
har betydelse for ett foretag. Enligt kommitténs uppfattning ar
skyddet foér varukénnetecken inte alltid tillrackligt for att ge fore-
tagen det skydd som de behdver for en effektiv konkurrens. Vissa
foretag skulle helt enkelt ha svart att anvanda egentliga varukanne-
tecken i den omfattning som behovs for vidmakthalla ett varumar-
kesrattsligt skydd. Vidare kan ett varumérkesrattsligt skydd i vissa
situationer inte fylla samma funktion som det skydd en firma ger.
Till detta kommer att det skulle skapa svara 6vergangsproblem att
ga over till ett kanneteckensskydd som endast bygger pa ensamréatt
till egentliga varukannetecken.

Enligt kommitténs mening bor det alltsa aven i fortsattningen
finnas ett sérskilt kdnneteckensskydd for firma. Skyddet bor vara
utformat sa att det skapas forutsattningar for en bra balans och ett
gott samspel mellan firmardtten och varumarkesrdtten. En
utgangspunkt ar darfor att det skall vara mojligt for den som inne-
har en firma att forvarva ett grundldggande skydd mot anvéndning
av andra forvéxlingsbara ndrings- och varukdnnetecken inom
ramen for bransch- och varuslagslikhet. Vidare skall innehavaren av
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en val ansedd firma ha ett utdkat skydd som stracker sig utanfor
granserna for bransch- eller varuslagslikhet om anvéndningen leder
till snyltning och urvattning/nedsvartning.

9.5 Kravet pa sarskiljningsformaga vid registrering av
firma

9.5.1 Behovet av andring

Kravet pa sarskiljningsformaga dr som namnts storre vid registre-
ring av varumérken an vid registrering av firmor (avsnitt 9.1.2).
Det har medfort att manga registrerade firmor ar beskrivande for
den verksamhet de avser, jfr Eric W. Essén, Firmaratt, tredje uppl.,
1998, s. 70 f. Ur ké&nneteckensrattslig synvinkel bor skyddets om-
fang for en sadan beskrivande firma vara begransat. Vid bedémning
av fragor om forvaxling mellan firmor enligt FL tillerkdnns sadana
firmor ocksa ett forhallandevis snavt skyddsomfang, se t.ex.
NJA 1999 s. 3 (Vakuumplast AB ? Vakuum Plast Industri AB).
Beskrivande firmor utgor darfor sallan nagot hinder mot registre-
ring av andra firmor. Vid provning av fragor om forvéaxling mellan
firmor och varumérken enligt VmL beddms emellertid firmans
skyddsomfang i dess egenskap av varukannetecken pa ungefar
samma satt som skyddsomfanget for egentliga varukannetecken.
Detta har lett till att beskrivande firmor i vissa fall tillerkanns ett
alltfor stort skyddsomfang i forhallande till varuméarken. Och vid
provning av fragor om forvaxling mellan varukannetecken och fir-
mor enligt FL tillerkdnns varukdnnetecken ibland ett fér snavt
skyddsomfang. Sammantaget innebar det lagre kravet pa sarskilj-
ningsformaga att det kan vara en fordel att anvanda naringskanne-
tecken som varukdnnetecken. Anvéndningen av firmor som varu-
kannetecken synes ocksa ha Okat i vissa branscher pa senare ar. Sa
forhaller det sig i bl.a. branscher med utvecklad e-handel och mo-
dern marknadsforing, dar t.ex. domannamn anvands bade som
narings- och varukénnetecken.

I en vél fungerande kanneteckensratt fordras att det rader balans
och gott samspel mellan de olika slagen av skydd. Det géller sar-
skilt i forhallandet mellan varu- och naringskannetecken, eftersom
dessa kannetecken har likartade funktioner pad marknaden. Kravet
pa sarskiljningsformaga vid registrering av varumarken styrs
numera i hog grad av rttsutvecklingen inom EU (se avsnitt 5.7.2).
Det ar darfor inte majligt att i Sverige ga en egen vag nar det galler

380



SOU 2001:26 Andringar i firmalagen

synen pa sarskiljningsformaga for registrerade varumarken. En
béttre balans mellan varumaérkesrétten och firmarétten i detta
avseende kan darfor endast nas i den man det ar mojligt att
forandra kravet pa sarskiljningsformaga i firmaratten.

9.5.2  Fdrslag

Forslag: Kravet pa att en firma for att fa registreras skall ha sar-
skiljningsformaga for den verksamhet den avser slopas. En
firma som vid registreringen har sarskiljningsformaga skall dock
dven i fortsdttningen fa ett kanneteckensrittsligt skydd genom
registreringen.

Skalen for forslaget: Det finns en lang tradition bland nérings-
idkare att anvanda beskrivande beteckningar i sina firmor. Anvand-
ningen av beskrivande firmor &r i stor utstrdckning ett resultat av
att sadana i praktiken fungerar bra i manga branscher. Sarskilt for
sma och medelstora foretag som tillhandahaller tjanster av olika
slag fungerar beskrivande firmor bra. Den som efterfragar sadana
tjanster far redan genom firman en upplysning om vilka tjanster ett
visst foretag tillhandahéller. | praktiken soker ocksa den som
efterfragar en tjanst ofta ledning i foretagens firma. Det ar t.ex.
vanligt att den som soker en viss tjinst anvénder telefonkatalogen
(tex. GULASIDORNA) eller nagon annan sammanstéllning
ordnad efter de verksamheter som olika féretag bedriver. | valet
mellan olika foretag ger sedan den beskrivande firman ytterligare
ledning i frdga om foretagets verksamhet. Anvandningen av
beskrivande firmor &r i detta avseende en naturlig foljd av de behov
som finns pa marknaden. Det ar knappast majligt och heller inte
onskvart att forsoka styra valet av firmor i riktning mot sadana
som har storre sérskiljningsformaga.

Bruket av beskrivande firmor leder emellertid till att manga
firmor i en viss bransch uppvisar tdmligen stor likhet, eftersom det
ligger néra till hands att vélja vissa ord och uttryck. Anvandningen
av beskrivande firmor medfor dock inte nagra problem om skyddet
for dessa firmor begransas pa lampligt satt. Beskrivande firmor far
siledes inte ges ett sddant skydd att det hindrar en effektiv
konkurrens.

Ett grundldggande associationsrattsligt krav ar att en firma som
skall registreras skiljer sig fran andra registrerade firmor. | detta
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avseende bor det normalt vara tillrackligt att den firma som skall
registreras inte ar identisk med en tidigare registrerad firma. | vissa
situationer kan det dock finnas skal att stélla nagot hogre krav pa
skillnaden mellan firmorna, t.ex. om det endast ar fraga om en
mycket liten stavningsskillnad eller om det rader fullstandig
fonetisk 6verensstimmelse.

Ur innehavarens synvinkel finns som namnts inte alltid ett
behov av en firma med ursprunglig sarskiljningsformaga. Inte
heller behover sadana firmor utgéra nagon oldgenhet for andra
naringsidkare, i s& matto att deras mojligheter att anta nya firmor
forsvaras pa ett satt som forsamrar en effektiv konkurrens. En
forutsattning for detta dar dock att de firmor som &r beskrivande
tillerkanns ett rimligt skyddsomfang vid bedémning av fragor om
forvaxling. Vid dessa forhéallanden ar det enligt kommitténs
mening tveksamt om det finns anledning att uppratthalla ett krav
pa sérskiljningsformaga vid registrering av firma.

| ett registreringssystem utan krav pa sarskiljningsformaga blir
det grundldggande kravet for firmaregistrering — utover kravet att
firman skall innehalla viss beteckning som t.ex. aktiebolag — att
firman tydligt skall skilja sig fran tidigare registrerade firmor. Ett
sadant associationsrattsligt betingat krav pa skillnad innebar att en
yngre firma som é&r identisk med en aldre registrerad firma inte far
registreras. En registrerad firma har i detta avseende ett skydd mot
att en yngre identisk firma registreras. Den har ocksa ett skydd
mot att en registrering av en yngre identisk firma som anda kom-
mer till stand bestar. Det skydd som i detta avseende tillkommer
registrerade firmor motverkar i praktiken ocksa att sadana firmor
anvands. Ett skydd av det har slaget utgér emellertid ingen ensam-
ratt i firmaréattslig mening. Den omsténdigheten att en yngre firma
inte tydligt skiljer sig fran en aldre registrerad firma kan darfor inte
utgdra grund for ett férbud enligt FL mot att anvanda den yngre
firman. En forutsittning for ensamratt till en firma pa grund av
registrering blir i stallet att firman har sérskiljningsférmaga.

Forekomsten av sarskiljningsformaga ar, som kommittén
tidigare anfort, en faktisk omstédndighet som i enlighet med
principen om kanneteckenskraft har direkt betydelse for ett kan-
neteckens skyddsomfang; ju starkare (ursprunglig eller forvérvad)
sarskiljningsformaga ett kannetecken har desto storre ar dess
skyddsomfang (se avsnitt 6.2.3).

Det ligger i sakens natur att det inte ar mojligt att pa ett absolut
satt faststalla hur stort skyddsomfang ett kannetecken har pa grund
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av registrering. En beddmning av skyddets omfattning maste
darfor i praktiken goras varje gang ensamrittens omfattning
provas. Detta galler bade vid bedéomning av skyddsomfanget pa
grund av registrering och skyddsomfanget pa grund av inarbetning.
Av detta foljer att kannetecknets sarskiljningsformaga ar foremal
for beddmning vid prévning av ensamrattens omfattning. Aven om
utgangspunkten ar att en registrerad firma har sarskiljningsformaga
beddms den alltsd vid prévning av kannetecknets skyddsomfang.
En firma med svag sarskiljningsformaga skall foljaktligen tillerkan-
nas ett snavt skyddsomfang (jfr NJA 1999 s. 3).

Att slopa kravet pa sarskiljningsformaga som villkor for registre-
ring innebdr en principiell fordndring av registreringsforutsatt-
ningarna. Det medfor dock inte nagon egentlig skillnad vid en
senare bedémning av vilken ensamratt som en firma har pa grund
av registreringen. Utgangspunkten for bedémningen blir visser-
ligen inte langre att en registrerad firma skall anses ha sarskilj-
ningsformaga och darmed ett visst skyddsomfang. Bedomningen
maste i stallet inriktas pa om firman faktiskt har sarskiljningsfor-
maga och, om sa ar fallet, hur stort dess skyddsomféang ar.

En forandring av detta slag paverkar inte bedoémningen av
ensamrattens omfattning for firmor som har sarskiljningsformaga
och darmed ett berattigat ansprak pa skydd. Forandringen medfor
emellertid att firmor som saknar sarskiljningsformaga i praktiken
knappast kommer att tillerkdnnas ndgon ensamratt pa grund av
registreringen. | detta avseende kan forandringen uppfattas som en
forsamring av den rattsliga stallningen for sddana firmor, eftersom
det forekommer att sddana firmor i dag tillerkanns ett visst skydd.
Den férsamrade stallningen i detta avseende ar emellertid skenbar,
eftersom forekomsten av sarskiljningsformaga egentligen utgor en
forutsattning for registreringens bestand och darmed for ensam-
ratten pa grund av registrering. En firma som saknar distinktivitet
har saledes inget befogat ansprak pa skydd utan tvartom kan regi-
streringen upphdvas pa den grunden att firman aldrig haft eller
forlorat sin sarskiljningsformaga. En annan sak ar att registreringen
av en sadan firma i praktiken kan sta kvar tills nagon vacker talan
om och far bifall till att registreringen skall upphavas samt att fir-
man i vissa fall tillerkanns ett visst skydd s& ldnge registreringen
bestar.

Aven utan ett distinktivitetskrav vid registrering av firma finns
det sdledes anledning for de naringsidkare som behdéver en firma
med ett visst kringskydd, att vélja en firma som har ursprunglig
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sarskiljningsformaga. Daremot behdver de som bara har behov av
ett namn pa sin verksamhet inte lagga ned moda pa att skaffa sig en
séarskiljande firma.

Om kravet pa sarskiljningsformaga slopas kan forfarandet vid
registrering av firma forenklas. Patentverket behover inte utfoéra
ett moment i granskningen av firma som delvis maste goras
manuellt. Inte heller blir det aktuellt med nagon skriftvaxling med
sOkanden i denna fraga. 1 manga fall kan de naringsidkare som
ansoker om registrering darfor fa sin ansokan om registrering
beviljad bade enklare och snabbare. Som kommittén tidigare
redovisat (avsnitt5.3.1) ar detta ndgot som bl.a. Smaforetags-
delegationen anfort som angeléget, se SOU 1997:186 s.20 och
1998:94 s. 37.

P& grund av det anforda foreslar kommittén att kravet pa sar-
skiljningsformaga vid registrering av firma slopas. Sadana firmor
som har (ursprunglig eller forvarvad) sarskiljningsformaga skall
emellertid alltjzamt ha ett kdnneteckensrattsligt skydd pa grund av
registrering.

9.6 Kravet pa precision i verksamhetsbeskrivningen
9.6.1 Behovet av andring

Skyldigheten att ange en verksamhetsbeskrivning regleras som
namnts inte i FL utan i de associationsréttsliga forfattningar som
innehaller bestaimmelser om registrering. Exempelvis skall aktie-
bolag vid registrering lamna uppgift om "féremalet for bolagets
verksamhet, angivet till sin art” (3 § 1 st. 1 och 4 ABF jamford med
2 kap. 4 § 1st. 3 ABL). Enskilda néringsidkare, handelsbolag och
ideella foreningar skall pa motsvarande vis lamna uppgift om ”nér-
ingsverksamhetens art” (5 8 HrF jamford med 4 § HrL). Ekono-
miska foreningar skall pa ungefar samma sétt lamna uppgift om
“verksamhetens art” (58 ForenF jamford med 2 kap. 28 1st.
3 ForenL). Aven stiftelser som avser att bedriva naringsverksamhet
skall for registrering ldmna uppgift om ”néringsverksamhetens art”
(10 kap. 6 § 1 st. 2 StiftelseL).

Verksamhetsbeskrivningen fyller som namnts bade en associa-
tionsrattslig och en kanneteckensrattslig funktion. Det sitt pa
vilket verksamheten beskrivs synes i forsta hand vara betingat av de
behov som finns ur associationsréttslig synvinkel. Verksamhetens
art skall visserligen anges med viss precision, t.ex. genom hdanvis-
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ning till viss bransch. Men det stalls inte nagra krav pa en mer
detaljerad utformning av beskrivningen.

Ett avgdrande som haft betydelse for rattsutvecklingen i detta
avseende 4r RA 1951 s. 94. | detta fall godtogs ett aktiebolags verk-
samhetsbeskrivning enligt vilken bolaget skulle i alla branscher,
dar tillfalle bjodes, gora tillfallighetsaffarer, dari inbegripet import-
och exportaffarer pa kompensationsbas, exploatera uppfinningar,
lamna sina deldgare krediter samt att bedriva annan med dessa upp-
gifter férenlig verksamhet”. Det &r for Ovrigt mycket vanligt att
verksamhetsbeskrivningar innehaller det vidgande och foga precisa
tillagget “och diarmed forenlig verksamhet”. | praxis har ocksa
tillagget i oOvrigt bedriva med nu ndmnda verksamheter icke
ofdrenlig verksamhet” godtagits, se Svea hovrétts, avd. 09, dom
den 17 november 2000, DT 38.

Kravet pa beskrivning av verksamhet vid registrering av firmor
skiljer sig i hog grad fran kravet pa angivande av varor och tjanster
vid registrering av varumarken. Varumérken registreras i en eller
flera Klasser av varor (eller tjanster) enligt en klassificering som
faststélls av Patentverket (16 8 VmL). Och en ansékan om varu-
markesregistrering skall innehélla uppgift om de varor som
omfattas av registreringen och de klasser som dessa tillhor
(178 VmL).

Patentverkets indelning i varu- och tjansteklasser motsvarar den
s.k. Klasslistan enligt Overenskommelsen i Nice den 15 juni 1957
rorande den internationella klassificeringen av varor och tjanster
for vilka varumaérken gélla (Nicebverenskommelsen), se
SO 1961:40. Klasslistan enligt Nicedverenskommelsen ar foremal
for 6versyn vart femte ar och reviderades senast den 1 januari 1997.
Klassificeringen &r sa detaljerad att varje enskilt varuslag som regi-
streringen skall omfatta maste anges i varuforteckningen.

Ensamrétten pa grund av firmaregistrering omfattar i princip all
den verksamhet som &r angiven i verksamhetsbeskrivningen. I sin
kanneteckensrattsliga funktion har alltsd verksamhetsbeskriv-
ningen pa samma satt som varuforteckningen direkt betydelse for
det grundldggande kanneteckensskyddet. Av flera skél &r det
darfor vardefullt om verksamhetsbeskrivningen for en registrerad
firma &r preciserad.

Preciserade verksamhetsbeskrivningar gor det till att borja med
lattare att beddma firmaskyddets omfattning. Med ett bestamt
skydd for registrerade firmor &r det lattare for andra att valja kan-
netecken och att planera sin marknadsforing. De kan battre bilda
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sig en uppfattning om hur langt skyddet for en aldre firma stracker
sig och darigenom undvika att anvidnda kénnetecken som kan
komma i konflikt med denna. Ett preciserat skyddsomfang
minskar saledes risken for att innehavare av yngre kannetecken gor
intrang i aldre registrerade firmor.

Vidare minskar preciserade verksamhetsbeskrivningar risken for
att registrerade firmor tillerkdanns ett storre skyddsomfang &n de
ratteligen bor. Det galler sarskilt vid beddmningen av fragor om
forvaxling mellan varukdnnetecken och registrerade firmor. Kom-
mittén har tidigare beskrivit hur det lagre kravet pa sarskiljnings-
formaga vid registrering av firmor leder till att registrerade firmor i
jamforelse med varumarken far ett forhallandevis omfattande
skydd (se avsnitt 9.5.1). Pa ungefar samma satt leder det lagre kra-
vet pa precision av verksamhetsbeskrivningarna till att firmor vid
provning av fragor om forvaxling enligt VmL far ett for stort
skyddsomfang.

Utrymmet for att tolka vad en varuférteckning omfattar ar i de
flesta fall begransat eftersom forteckningen over varor och tjanster
ar tamligen preciserad. Innehallet i varuforteckningen laggs darfor
normalt direkt till grund for beddmningen av markets skyddsom-
fang. Vid bedémning enligt VmL av en firmas skyddsomfang laggs
pa motsvarande satt firmans verksamhetsbeskrivning till grund for
bedémningen av dess skyddsomfang. Firman tillerkanns darfor i
allménhet ett skydd for all den verksamhet som &r upptagen i verk-
samhetsbeskrivningen. Det leder ocksa till att firman atnjuter ett
forhallandevis stort skydd som stracker sig utanfor verksamhetens
karnomrade. Skyddet for registrerade firmor blir harigenom for-
hallandevis stort vid jamforelse med registrerade varumarken.

Ett krav pa storre precision vid utformningen av verksamhetsbe-
skrivningarna kan ocksa bidra till att dessa battre svarar mot det
verkliga behovet av skydd. Ar kravet pa precision lagt behover den
som ansdker om registrering inte reflektera ndarmare 6ver vilken
verksamhet som firman skall anvandas for. Det ligger i stéllet néra
till hands att anvanda sedvanliga 6vergripande beskrivningar, oav-
sett om de svarar mot det behov av skydd som finns eller inte. Till
detta kommer att mer preciserade verksamhetsbeskrivningar gor
det lattare att individualisera viss verksamhet vid upphdvande av
firmaregistreringen for viss verksamhet, ndgot som kommittén
utvecklar i avsnitt 9.8.2.

386



SOU 2001:26 Andringar i firmalagen

9.6.2 Beddmning

Bedomning: Det bor inte goras nagon andring av de bestdam-
melser som reglerar utformningen av de verksamhetsbeskriv-
ningar som registreras for olika slags naringsidkare. Det kan
emellertid finnas sk&l att ndrmare Overvdga en Klassificering
med utgangspunkt i Svensk naringsgrensindelning (SNI 92) av
de verksamhetsbeskrivningar som registreras. En sadan
klassificering skulle pa olika satt kunna anvandas som ett
administrativt hjalpmedel.

Skélen fér beddmningen
Anvéndning av Svensk naringsgrensindelning (SN1 92)

Det finns ingen Klassificering av foretags verksamheter som
motsvarar Niceklassificeringen, dvs. en Kklassificering som till-
kommit for att bestimma skyddsomfanget ur kanneteckensréttslig
synvinkel. Daremot finns en klassificering av olika slags foretag
och branscher som tagits fram som ett verktyg vid behandling av
statistiska uppgifter: Radets forordning (EEG) nr 3037 av den
9 oktober 1990 om statistisk naringsgrensindelning i Europeiska
gemenskapen. Indelningen i néringsgrenar, som reviderades senast
ar 1993, brukar kallas NACE Rev. 1, vilket ar en initialforkortning
av den franska bendmningen nomenclature statistiques des activités
économiques dans les Communautés européennes. Forordningen
galler endast Klassificering for statistiska andamal. Syftet med
naringsgrensindelningen ar att sékerstilla jamforbarhet mellan
nationell statistik och gemenskapsstatistik. NACE Rev. 1 6verens-
stammer i stora drag (pa tvasiffernivin) med FN:s narings-
grensindelning International Standard Industrial Classification of
All Economic Activities, reviderad senast 1989 (ISIC Rev. 3).

Av artikel 3.2 i forordningen framgar att medlemsstaterna under
vissa forutsattningar far sammanstilla egna naringsgrens-
indelningar som &r harledda ur NACE Rev. 1. En férutsattning for
anvandning av en sadan nationell indelning 4r att den innehaller
nivaer som svarar mot de fyra nivaer som finns i NACE Rev. 1.
Det finns emellertid inte nagot hinder mot att en nationell
indelning innehaller ytterligare nivaer eller att den innehaller en
annan kodning av dessa nivaer.
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I Sverige finns en naringsgrensindelning som bygger pa NACE
Rev. 1. Standard for svensk naringsgrensindelning (SN1 92). Den
anvands bl.a. inom nationalrakenskaperna och som grundldggande
information i statistiska analyser pa olika omraden. Alla narings-
idkare som registreras hos skattemyndigheterna asétts en (fem-
siffrig) branschkod, eller ibland flera sddana koder, med utgangs-
punkt i vad som é&r respektive ndringsidkares huvudsakliga
verksamhet. Alla naringsidkare som skall registreras ar darfor skyl-
diga att till skattemyndigheten ldmna uppgift om sin huvudsakliga
verksamhet. Vid skattemyndigheterna ligger denna Klassificering
sedan till grund for bl.a. skyldigheten att betala mervérdesskatt.
Skattemyndigheterna vidarebefordrar uppgifterna till Statistiska
Centralbyrdn (SCB), dar de anvands for att samla in statistik om
olika branscher. SCB for bl.a. in uppgifter om firma och huvudsak-
lig verksamhet i det allménna foretagsregistret som myndigheten
ansvarar for (se forordningen (1984:692) om det allmédnna
foretagsregistret). Inom ramen fér sin uppdragsverksamhet séljer
SCB bl.a. sammanstéllningar av uppgifter ur foretagsregistret
baserade pa SNI-koder, t.ex. till foretag som anvander dem vid
planering av sin marknadsforing. | sddana sammanstallningar finns
det normalt ett behov en sa detaljerad redovisning av verksamheten
som moijligt.

SNI 92 innehaller, liksom NACE Rev. 1, 17 olika avdelningar,
benamnda A-Q. | SNI 92 innehéller varje avdelning fem nivéer
medan den i NACE Rev. 1 som sagt endast innehaller fyra — avdel-
ning C (Utvinning av mineral) och D (Tillverkning) innehaller
dock tva (CA och CB) respektive 14 (DA-DN) sarskilda under-
avdelningar. De fyra forsta nivéderna (avdelning, huvudgrupp,
grupp och undergrupp) 6verensstammer i de tva systemen, medan
den femte nivan (detaljgrupp) alltsd ar en svensk tillaggsniva.
Sifferkoden ar sjalvstandig i forhallande till bokstavskoden, vilket
innebér att sifferkoden kan anvéndas ensam for att entydigt ange
en viss naringsgren.

Naringsgrensindelningen & priméart en indelning i s.k.
aktivitetsarter som beskriver sadan verksamhet i foretag som ger
upphov till varor och tjanster av olika slag. Men indelningen utgér
ocksa en branschindelning, eftersom varje aktivitet ar knuten till en
viss bransch. Sa Iangt mojligt markeras skillnaden genom att be-
namningen pa en viss aktivitet knyter an till verksamheten som
sadan (t.ex. jordbruk, textilvarutillverkning eller vagtransport av
gods), medan bendamningen pa en viss bransch ar kopplad till de
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faktiska produktionsenheterna (t.ex. jordbruksféretag, textil-
industri eller akerier).

Den forsta avdelningen, A, som avser jordbruk, jakt och skogs-
bruk innehéller bl.a. foljande undergrupper.

Avdelning m.m. Aktivitetsart
A JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK
01 Jordbruk, jakt och service i anslutning hartill
01.1 Vaxtodling
01.11 QOdling av jordbruksvaxter

01.111 Spannmalsodling m.m.

Avdelning m.m. Bransch
A JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK
01 Jordbruksforetag, serviceforetag till jordbruk
01.1 Vaxtodlare
01.11 Jordbruksvéxtodlare
01.111 Spannmalsodlare m.fl.

SNI 92 innehaller en klassificering av i stort sett all slags narings-
verksamhet som bedrivs i Sverige och i Ovriga industrilander.
Klassificeringen ar visserligen mer detaljerad pa vissa omraden an
pa andra och i enskilda fall kan det sakert finnas vissa svarigheter
att bestdmma till vilken klass en viss verksamhet skall anses hora.
Men pa det hela taget ar SNI 92 val lampad for klassificering av
olika verksamheter ur kanneteckensrattslig synvinkel. Det &r ocksa
klart att SNI92 i och for sig ar tillrdckligt detaljerad for att det
skall vara moijligt att precisera verksamhetsbeskrivningarna pa
Onskvért satt.

Vid en bedémning av mojligheten att anvdnda de aktivitetsarter
som finns i SNI 92 vid utformning av verksamhetsbeskrivningar
maste en utgangspunkt vara att graden av precision skall vara av
betydelse i kdnneteckensrattslig mening. Det innebdr bl.a. att det
inte finns fog for att stélla sa stora krav pa precision att en mer
overgripande beskrivning kan fylla samma funktion. Vidare maste
hansyn tas till att det &r svart for den som startar ett foretag att i
detalj forutse vilka verksamhetsgrenar han kan komma att dgna sig
at. Det bor ocksa finnas rimliga mojligheter att utveckla en verk-
samhet inom ramen for en rimligt omfattande beskrivning. Kravet
pa precision far alltsa inte stéllas sa hogt att det leder till ett behov
av ohanterligt langa verksamhetsbeskrivningar.
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Den mest detaljerade nivan, den femsiffriga s.k. detaljgruppen ar
mot denna bakgrund alltfor detaljerad. Den innehéller i de flesta
avdelningar verksamheter som star sa nara varandra att det ar tvek-
samt om uppdelningen har ndgon kanneteckensrattslig betydelse. |
underavdelning DJ innehaller den t.ex. 27.310 Tillverkning av kall-
dragen stalstang, 27.320 Tillverkning av kallvalsade stalband,
27.330 Tillverkning av andra kallformade produkter av stal, 27.340
Tillverkning av dragen staltrad samt 27.350 Ovrig primérbearbet-
ning av jarn och stal; framstallning av ferrolegeringar (ej EKSG-
produkter) - verksamheter som maste anses ligga mycket nara var-
andra. Det finns ocksa risk for att ett krav pa en sa detaljerad redo-
visning av verksamheterna kan leda till mycket langa och darmed
opraktiska beskrivningar.

Aven den nist mest detaljerade nivan, den fyrsiffriga s.k. under-
gruppen, framstar av samma skal som alltfor detaljerad. Under-
grupperna innehaller i flera underavdelningar samma verksamhet
som detaljgrupperna. Sa forhaller det sig t.ex. i den nyss namnda
underavdelningen DJ, dar koderna 27.31, 27.32, 27.33, 27.34 och
27.35 i undergruppen betecknar samma verksamhet som koderna
27.310, 27.320, 27.330, 27.340 och 27.350 i detaljgruppen.

Den tresiffriga s.k. gruppen ar ocksa tamligen detaljerad, men
verksamheterna ligger dar inte lika nara varandra som i de tva mest
detaljerade nivaerna. Inte heller har verksamheterna pa denna niva i
nagot fall samma kodbeteckning som verksamheterna pa nivan
ovanfor, dvs. den tvasiffriga huvudgruppen. | underavdelning DJ
innehaller den tresiffriga gruppen 27.1 Framstéllning av jarn och
stal samt ferrolegeringar (EKSG-produkter), 27.2 Tillverkning av
jarn och stalror, 27.3 Annan primarbearbetning av jarn och stal
samt framstéllning av ferrolegeringar (ej EKSG-produkter), 27.4
Framstéallning av andra metaller dn jarn samt 27.5 Gjutning av jarn
och metall. Anda skiljer sig verksamheterna pa denna niva sa pass
mycket fran varandra att det har betydelse i kdnneteckensréttslig
mening. En anvandning av klassificeringen pa denna niva skulle
dock knappast medféra nagon risk for otympliga verksamhets-
beskrivningar.

De tva Ovriga nivaderna — den tvasiffriga huvudgruppen och
avdelningen som betecknas med versal — kan daremot inte anses
vara tillrackligt detaljerade for att uppfylla det 6nskvarda kravet pa
precision.
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Kommitténs beddmning

Kommitténs forslag innebér att den verksamhetsbeskrivning som
registreras i samband med registrering av ett réttssubjekt dven i
fortsattningen skall vara utgangspunkten for firmaskyddets om-
fattning. En annan sak &r att registreringen av firman inte skall
behdva avse allt det som verksamhetsbeskrivningen innehaller.
Kommitténs forslag innebar alltsd att verksamhetsbeskrivningen
ocksd framdeles skall ha bade en kanneteckensrattslig och en
associationsréattslig funktion.

Ovan har kommittén redovisat flera skal som ur kédnneteckens-
rattslig synvinkel talar for att man bor stélla hogre krav pa preci-
sion hos de verksamhetsbeskrivningar som registreras for olika
slags naringsidkare. Vidare har kommittén pekat pa att det skulle
vara mdjligt att anvdnda de aktivitetsarter som finns i SNI 92 for
att astadkomma en sadan precision. Det behov av 6kad precision
som finns ur kanneteckensrattslig synvinkel maste emellertid vagas
mot de nackdelar som kan finnas ur associationsrattslig synvinkel.

Verksamhetsbeskrivningen &r for olika slags rattssubjekt néra
kopplad till eller en del av det avtalsdokument som ligger till grund
for bildandet av rattssubjektet. Ett aktiebolags stiftelseurkund skall
t.ex. innehélla ett forslag till bolagsordning, vilken i sin tur skall
innehalla en beskrivning av den verksamhet som bolaget skall
utova (2 kap. 3 och 4 88 ABL). Och det ligger i sakens natur att ett
avtal som ligger till grund for bildandet av ett handelsbolag ocksa
maste innehalla uppgift om den verksamhet som bolaget skall
bedriva (2 kap. 18 och 3 8 HBL). P4 motsvarande sitt maste ett
sadant avtal som ibland ligger till grund for bildandet av en ekono-
misk forening innehalla uppgift om den verksamhet som forening-
en skall bedriva. Och en ekonomisk forenings stadgar skall inne-
halla uppgift om foreningens verksamhet (2kap. 28 1st.
3 ForenL).

Genom sambandet med det grundldggande avtalsdokumentet
har verksamhetsbeskrivningen betydelse for rattsforhallandet
mellan dem som har ett bestimmande inflytande Over ratts-
subjektet. Verksamhetsbeskrivningen har t.ex. betydelse for olika
bolags— och féreningsorgans befogenhet och behdrighet. Den
paverkar harigenom bl.a. ansvarsforhallandena i t.ex. aktiebolag,
handelsbolag och ekonomiska foreningar (se 15kap. 18 ABL,
2 kap. 3 och 14 88 HBL samt 13 kap. 1 8 ForenL). Men beskriv-
ningen har ocksa en obligationsrattslig betydelse i den meningen
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att den paverkar i vilken man en rattshandling som foretas for t.ex.
ett bolags eller en ekonomisk férenings rakning ar bindande for
rattssubjektet i forhallande till tredje man (se 8 kap. 35§ ABL,
2 kap. 18 § HBL och 6 kap. 14 § ForenL).

Av grundldggande betydelse i en marknadsekonomi &r som
kommittén tidigare framhallit att det finns en frihet att bedriva
naring och utdva yrke samt att det finns en frihet att sluta avtal av
olika slag (se avsnitt 5.3.1). Mot denna bakgrund &ar det en naturlig
utgangspunkt att de som vill bedriva naringsverksamhet skall fa
beskriva foremalet for verksamheten pa det satt de sjalva vill.

Ett krav pa att verksamhetsbeskrivningarna skall utformas sa att
de motsvarar aktivitetsarterna i den tresiffriga SNI-koden skulle
for de allra flesta ndringsidkare inte vara sérskilt betungande. For
manga skulle en anvdndning av sddana aktivitetsarter tviartom
kunna underlatta utformningen av verksamhetsbeskrivningen,
eftersom dessa aktivitetsarter innehaller bestamda beteckningar
ocksa pa verksamheter som kan vara svara att beskriva pa ett kort-
fattat satt. Men ett krav pa att verksamhetsbeskrivningarna skall
utformas pa ett visst narmare angivet sitt skulle innebéra en
inskrankning av avtalsfriheten pa detta omrade. | vissa fall skulle
ett sddant krav ocksa kunna leda till ett merarbete for den som vill
starta ett foretag. Sarskilt for sma och medelstora foretag skulle ett
sadant krav i vissa fall kunna upplevas som betungande. Det skulle
darigenom kunna uppfattas som ett hinder i vagen for dem som vill
starta nya foretag. En mer genomgripande styrning av det sitt pa
vilket de associationsrattsliga verksamhetsbeskrivningarna skall
vara utformade bor darfor komma i fraga endast om det finns
starka skél for detta.

Det intresse av storre precision som finns ur kénneteckens-
rattslig synvinkel kan enligt kommitténs mening inte anses vaga sa
tungt att det motiverar séarskilda, tvingande foéreskrifter om detta.
Aven ur associationsrittslig synvinkel finns emellertid allmant sett
intresse av att verksamhetsbeskrivningen ar preciserad. Bade nar
det galler forhallandena inom ett rattssubjekt och i forbindelserna
med tredje man kan saledes en preciserad beskrivning bidra till att
forebygga tvister. Sarskilt nyttan for tredje man ar ett sadant
intresse som skulle kunna utgdra skal for begransa friheten for
dem som vill bedriva naringsverksamhet att beskriva féremalet for
verksamheten. Emellertid finns det inte ndgot patagligt stod for att
det i praktiken finns ett behov av ett storre krav pa precision i detta
avseende. Inte heller det intresse som finns ur associationsréattslig
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synvinkel gor darfor att det bor stéllas hogre krav pa precision av
verksamhetsbeskrivningarna. Kommittén stannar déarfor vid att
inte foresld nagon andring av de bestammelser som reglerar ut-
formningen av verksamhetsbeskrivningarna foér olika slags ratts-
subjekt.

Enligt kommitténs mening kan det emellertid 4nda finnas anled-
ning for registreringsmyndigheterna att vid registrering av firmor
Overvdga att klassificera verksamhetsbeskrivningarna med anvénd-
ning av SNI-koder. En Kklassificering av detta slag kan ske genom
att registreringsmyndigheten hanfér uppgifterna i verksamhets-
beskrivningen till koderna i SNI 92. Registreringsmyndigheten kan
vid en sadan klassificering alltsd inte pafordra nagon andring av
uppgifterna i verksamhetsbeskrivningen for att underlétta klassifi-
ceringen, utan endast gora en kodning av de befintliga uppgifterna.
Men registreringsmyndigheten kan pa olika satt rekommendera
och uppmuntra s6kandena att anvdnda de aktivitetsarter som finns
i SNII 92, Ett sitt ar att halla dem tillgangliga sa att de ar latta att
anvanda, t.ex. via Internet. Klassificeringen kan emellertid inte till-
matas nagon sjalvstandig betydelse vid bedémning av uppgifterna i
en verksamhetsbeskrivning. Den kan t.ex. inte laggas till grund for
bedbmningen av ensamrattens omfattning for en registrerad firma.
Klassificeringen kan med andra ord endast fungera som ett
administrativt hjalpmedel.

En Klassificering av det har slaget kan anvandas pa flera olika
sétt. Klassificeringen kan till att bérja med underlatta anvandning-
en av datorstdd vid handhavandet av registren. Den kan darigenom
gora det lattare att soka och hamta uppgifter ur registren, inte bara
for registreringsmyndigheten sjalv utan ocksa for andra myndig-
heter och for allmanheten i den man dessa har tillgang till
registren. Detta kan t.ex. forenkla inférandet och anvandningen av
IT-baserade sdksystem av olika slag, jfr Patentverkets tidigare
namnda (avsnitt 9.3) Slutrapport 1999-04-28 s.3f. En klassifi-
cering av uppgifterna i en verksamhetsbeskrivning skulle ocksa
kunna 6ka mdjligheten for olika myndigheter att anvédnda dessa
uppgifter. Det kan i sin tur leda till att enskilda naringsidkare i
mindre utstrackning &n nu behdver lamna samma uppgifter till mer
an en myndighet. Uppgifterna i en Kklassificerad verksamhets-
beskrivning skulle t.ex. kunna anvéndas for att fullgéra den
skyldighet som f.n. finns att till skattemyndigheten lamna uppgift
om huvudsaklig verksamhet vid redovisning av mervardesskatt.
Vidare skulle en klassificering av verksamhetsbeskrivningen
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snabbare ge en kodning som kunde anvédndas for statistisk
bearbetning av uppgifterna i registren.

For att andra myndigheter skall kunna anvénda de klassificerade
uppgifterna fordras naturligtvis att klassificeringen &r gjord pa ett
sétt som motsvarar de krav som dessa myndigheter har. Ett villkor
for att bl.a. skattemyndigheterna och SCB skall kunna anvanda de
klassificerade uppgifter kan t.ex. vara att dessa ar tillrackligt
detaljerade. Det far darfor forutsattas att berérda myndigheter
samrader om ett system for Klassificering. Enligt kommitténs
mening kan en klassificering av detta slag goras utan nagot sarskilt
lagstdd.

9.7 Registreringen av firma m.m.
9.7.1  Den nuvarande ordningen m.m.

Den forprévning som gors vid registrering av firmor motsvarar i
stora drag den som gdrs vid registrering av varumérken. Aven vid
registrering av firmor kan man dela in prévningen i tva olika delar.
I den ena gors en undersokning av om firman uppfyller de grund-
laggande krav som stélls pa en firma och om det finns nagot hinder
for registrering av allmdnna hénsyn (absoluta hinder). Till de
absoluta hindren hor bl.a. kravet pa sarskiljningsformaga enligt
9 8§ FL och de hinder av allménna hénsyn som finns enligt 10 §
forsta stycket 1-3 FL. Till de absoluta hindren hor ocksa sadana
sérskilda krav som finns i olika associationsréttsliga férfattningar,
t.ex. kraven att ett handelsbolags firma skall innehalla ordet
handelsbolag eller, om det finns en kommanditdel4gare, ordet
kommanditbolag (6 8 HrL) samt att firman skall skilja sig tydligt
fran andra i handelsregistret forut registrerade och bestaende
firmor med séte i samma lan (7 8§ HrL). Vidare gors en under-
sokning av om det finns nagra hinder av hansyn till dldre ensam-
ratter enligt 10 § forsta stycket 4-8 FL (relativa hinder). 1 den
andra delen av provningen beslutar registreringsmyndigheten pa
grundval av den gjorda granskningen om firman kan registreras
eller inte.

Det finns emellertid vissa skillnader i granskningen och forprov-
ningen av firma i forhallande till den vid registrering av varu-
marken. | den féljande redogorelsen for granskningen och for-
prévningen av firmor hanfor sig kommittén av praktiska skél till
forfarandet i Patentverket om inte annat sags.
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En skillnad mellan registrering av firmor och registrering av
varumarken ar att en ansokan om firmaregistrering far innehalla
flera firmafdrslag. De flesta ansdkningar (ca 80-90 procent) inne-
héaller ocksa mer 4n ett namnforslag. Det finns ingen grans for hur
manga namnforslag som far lamnas i varje ansokan. | genomsnitt
innehaller ansokningar med fler &n ett namnforslag tre olika namn.
Innehéller en ansokan fler 4n ett namnforslag ar de olika namnen
normalt rangordnade.

Vid granskningen av ansékningar med fler &n ett namnfdrslag
undersoker Patentverket namnen i den rangordning som sékanden
valt. Foreligger det nagot hinder mot det forsta forslaget gar verket
over till nasta osv. Visar granskningen att det inte finns nagot hin-
der mot ett forslag registreras detta.

Om det daremot foreligger hinder mot registrering av det eller
alla de forslag som ansokan innehaller underrattar Patentverket
sbkanden om detta. Vidare foreldgger verket sékanden att inom
viss tid avge yttrande eller vidta réttelse vid aventyr att ansdkan
annars avskrivs (se t.ex. 18 kap. 4 § ABL, 11 § HrL och 15 kap. 4 §
ForenL). | foreldggandet upplyser verket sékanden om mojlig-
heten att fora fram nya firmaforslag. S6kanden kan dérefter ge in
ett nytt namnforslag eller vidhalla sin ansokan och argumentera for
sin sak.

Besvarar sokanden inte foreldggandet i ratt tid avskriver Patent-
verket ansokan fran vidare handlaggning. Ger sdkanden in ett nytt
firmaforslag granskar verket detta pa samma satt som det tidigare.
Vidhaller sokanden sin ansékan i oforandrat skick och saledes inte
godtar den bedémning som gjorts i férelaggandet tar Patentverket
upp érendet till slutlig prévning, om det inte finns skél att ge
sbkanden ett nytt foreldggande. Om verket vid den slutliga prov-
ningen finner att det alltjamt foreligger hinder mot registrering
avslar Patentverket anstkan. Om verket daremot finner att det inte
finns nagot hinder mot registrering fors firman in i det aktuella
registret.

En annan skillnad mellan férfarandet vid registrering av firmor
och forfarandet vid registrering varumérken ar att det vid registre-
ring av firma inte finns ndgon mojlighet att gora invandning. Den
som vill angripa en firmaregistrering &r darfér héanvisad till att
vécka talan vid allman domstol om att registreringen skall upphévas
(se 16 8§ FL).

En ytterligare skillnad ar att ett beslut som gar sokanden emot
overklagas till allman forvaltningsdomstol och saledes inte till
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Patentbesvarsratten (se t.ex. 18 kap. 7 § 3 st. ABL, 21 8 HrL och
15 kap. 6 § ForenL).

Patentverket har ca 900 000 registrerade firmor i sina register (vid
utgangen av ar 2000).

De tre senaste aren har Patentverket i genomsnitt arligen tagit emot
sammanlagt 97 000 ans6kningar om registrering av firma, varav 61 000
i arenden om nybildning och 36 000 i arenden om firmaédndring. I
knappt hélften av alla &renden om registrering av firma (ca 45 procent),
kan ansokan laggas till grund for registrering utan nagon skriftvaxling
med sokanden. Det hinder som &r vanligast ar att den sdkta firman &r
forvaxlingsbar med en tidigare registrerad firma. Det nést vanligaste
hindret ar att firman &r forvéxlingsbar med ett tidigare registrerat
varumarke eller ett slaktnamn. Vidare ar det inte helt ovanligt att det
finns brister i den sokta firmans sarskiljningsformaga.

Nar det galler t.ex. aktiebolag kunde ar 1999 ansékan om registre-
ring av firma laggas till grund for registrering utan nagon skriftvaxling i
45 procent av alla drenden. | oktober manad ar 2000 forelag det i fraga
om aktiebolag hinder mot registrering pa grund av tidigare registrerade
firmor i 1183 fall och pad grund av registrerade varumarken eller
slaktnamn i 328 fall. Vidare fanns det under samma manad hinder mot
registrering pa grund av bristande sarskiljningsformaga i 295 fall.

Ett fatal (ca 3 procent) av de stkande som far en underréttelse fran
Patentverket om att det enligt verkets mening foreligger hinder mot
registrering av en foreslagen firma vidhaller sin ansokan i oforandrat
skick. | halften av dessa fall (50 procent) registreras den foreslagna
firman, men det sker normalt efter att skanden kompletterat eller
andrat sin ansokan pé nagot satt.

Under de tre senaste aren (1998-2000) har i genomsnitt
ca 40 drenden varit foremal for slutlig provning varje ar. Av dessa har
registrering beviljats i enlighet med ansékan i ca 5 fall medan ansdkan
avslagits i dvriga fall. Av de fall dar ansdkan avslagits har i genomsnitt
ca 10 fall arligen 6verklagats till Lansratten i Vasternorrlands lan. 1 7-8
av dessa fall har lansratten lamnat Gverklagandena utan bifall medan
Patentverkets beslut andrats i ndgot enstaka fall.

9.7.2 Forhallandena i de andra nordiska landerna

I Danmark ansvarar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for firmare-
gistreringen. Bestdmmelserna om firmaregistrering finns i lov
123/18.2 1994 om erhvervsdrivende virksomheder som trédde i
kraft den 1 januari 1995. | den nya lagen anvands inte begreppet
firma utan det talas i stéllet om “virksomhedernes navne”. Numera
omfattar officialprovningen endast absoluta hinder mot registre-
ring. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen undersoker saledes till att
borja med om det finns nagon identisk eller nara nog identisk
firma registrerad. Denna undersokning avser endast likheten
mellan firmorna och omfattar siledes inte verksamhetsbeskriv-
ningarna. Hinder mot registrering finns i detta avseende endast om
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en yngre firma &r identisk eller om det endast finns en helt liten
stavningsskillnad eller om det rader fullstaindig fonetisk Gverens-
stammelse mellan firmorna. Vidare understker Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen om det foreligger nagra andra absoluta hinder
mot registrering, bl.a. om firman uppfyller kravet pa sarskiljnings-
formaga. Niagon granskning med avseende pa relativa hinder sasom
varuméarken eller slaktnamn gors emellertid inte. 1 den mén en
firma enligt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens mening ar forvaxlings-
bar med ett vél ansett kdnnetecken underrattar styrelsen sékanden
om detta. Att en firma ar férvaxlingsbar med en aldre ensamrétt
utgor dock inte i nagot fall hinder mot registrering. Néagon
mojlighet att géra invdndning mot registreringen finns inte utan en
registrering kan i princip endast upphévas efter en talan vid allman
domstol.

I Finland, Norge och Island omfattar officialprévningen, pa
samma satt som i Sverige, bade absoluta och relativa registrerings-
hinder. Det bér emellertid ndmnas att man i Norge och Danmark
kan forvarva ensamritt till en firma ocksa genom ta den i bruk for
en viss verksamhet. Inte heller i dessa lander finns ndgon mojlighet
att gdra invandning mot registreringen av en firma. Liksom i
Sverige och Danmark kan registreringen av en firma i dessa lander i
princip endast angripas genom en talan vid domstol.

9.7.3  Behovet av dndring

I svensk ratt har det sedan ldnge funnits en stravan att varje
naringsidkare som har en firmarétt ocksa skall vara angiven i ett
offentligt register. Det huvudsakliga syftet med registreringen av
firma var tidigare att klargéra vilka personer som faktiskt fanns
bakom en firma for att pa det sittet undvika rattsosikerhet. Regi-
strering har vidare varit en forutsattning for att vissa juridiska per-
soner skall vinna rattskapacitet, bl.a. aktiebolag och ekonomiska
foreningar. De juridiska personer for vilka registrering i detta
avseende varit nodvandig har genom registreringen ocksa vunnit
skydd fér sin firma. Tidigare kunde vissa juridiska personer, bl.a.
handelsbolag, forvarva firmardtt redan genom att ta en firma i
bruk. Men dven sadana rattssubjekt hade en skyldighet att anmala
firman for registrering. Registreringen av firma har pa detta satt
under lang tid haft en stark stallning i svensk ratt. Angaende den
historiska utvecklingen pa firmaomradet, se SOU 1967:35 s. 124 f.
och 156 f.
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Vid FL:s tillkomst fanns en strdvan att ytterligare stirka de
registrerade firmornas stallning. P4 ungefar samma sitt som vid
utformningen av VmL ville man sérja for ordning och reda pa
firmaomradet och darigenom védrna om rattssakerheten. Registre-
ringsforfarandet skulle gora det mojligt for tredje man att halla sig
underrattad om vilka firmor som hade skydd. Och den som hade
en registrerad firma skulle redan genom sitt registreringsbevis
kunna styrka sin rétt till firman. Detta krévde att firmaréatten var
noga preciserad med avseende pa foremal och omfattning. Med
detta synsatt var det naturligt att registreringsmyndigheterna sa
langt mojligt skulle préva om det fanns nagra hinder mot registre-
ringen av en ny firma. |1 forarbetena framhdéll man emellertid att
det inte var mojligt att dstadkomma samma sakerhet vid registre-
ringen av firma som vid registreringen av varumarken, eftersom
registreringen av firma skottes av olika registreringsmyndigheter
och omfattade flera register. Ett led i att stdrka de registrerade
firmornas stéllning var att avskaffa maojligheten att férvérva firma-
ratt genom ibruktagande fér andra kénnetecken an slaktnamn.
Angaende innehéllet i forarbetena i denna del, se SOU 1967:35
s. 156 f. och prop. 1974:4s. 71 f.

Vissa betydelsefulla forandringar med avseende pa bl.a. registre-
ringen av firma har gjorts pa senare ar. Patentverket har Gvertagit
lansstyrelsernas ansvar for handels- och foreningsregistren. Det
innebdr att Patentverket sedan den 1 november 1994 &r registre-
ringsmyndighet for samtliga bolag och féreningar (jfr t.ex. 1 8 HrL
och 15 kap. 1 8 ForenL). Vidare skall Patentverket som ndamnts
Overta Finansinspektionens registeransvar for banker och forsék-
ringsbolag med verkan fran och med den 1 januari 2002
(jfr avsnitt 9.1). Officialprévningens omfattning m.m. nér det
galler firma har dock inte varit foremal for nagra Gverviaganden i
lagstiftningsérenden sedan FL.:s tillkomst.

Inte heller i ndgot annat sammanhang har det tidigare gjorts gal-
lande att officialprovningen av absoluta hinder bor avskaffas vid
registrering av firma. Patentverket har dock som namnts i den rap-
port som 6verldmnats till kommittén anfort att en dversyn bor
goras av fragan om prévningens omfattning med avseende pa rela-
tiva registreringshinder. |1 denna del har verket betonat att det &r
vardefullt med likformiga bestdmmelser inom kénneteckensrétten,
bade i materiellt och processuellt hanseende. Patentverket har dar-
vid anfort att det — i den man Varumarkeskommittén foreslar and-
ringar i officialprévningens omfattning vid registrering av varu-
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marken — ar naturligt att évervaga samma forandringar vid registre-
ringen av firmor. Men verket har ocksa anfort att en Gversyn av
officialprévningen vid registreringen av firmor bor goras oavsett
om kommittén foreslar nagra andringar i provningen vid registre-
ring av varumarken.

I rapporten har Patentverket erinrat om att det fran naringslivets
sida i olika sammanhang forts fram krav pa en snabbare handlagg-
ning vid registreringen av framfor allt bolag. Vidare har verket
framhallit att det vid registreringen av bolag &r granskningen med
avseende pa firma som tar lang tid. Patentverket har darvid pekat
pa att antalet dldre ensamratter totalt sett hela tiden tkat samt att
sarskilt &ldre firmor och varumdrken men &ven sldktnamn oftare
patraffas vid granskningen an tidigare. En omstandighet av sarskild
betydelse i detta avseende &r att verket numera granskar alla firmor
dven mot innehallet i handels- och foreningsregistren. Verket har
ocksa pekat pa olika omstandigheter som har betydelse vid bedom-
ningen av officialprovningens omfattning, bade sddana som talar
for att behalla prévningen av relativa hinder och sadana som talar
for att slopa den. De omsténdigheter som verket anfort i denna del
omfattas i allt vasentligt av dem som kommittén dvervagt nédr det
géller officialprévningens omfattning vid registrering av varumar-
ken (se avsnitt 5.3.1). Néagon sarskild redogorelse for dessa om-
standigheter lamnas déarfor inte hér. Vidare har Patentverket han-
visat till att man i bl.a. Danmark numera i princip endast under-
soker om det finns nagra absoluta hinder mot registrering.

Patentverket har anfort att det vid en begransning av official-
prévningen vid firmaregistrering &r naturligt att utforma registre-
ringsforfarandet pa ungefar samma sitt som vid registrering av
varumarken. Med en sadan ordning skulle en firma fa registreras
om den skilde sig fran tidigare registrerade firmor och det inte
heller i ovrigt fanns nagot absolut hinder mot registrering. Den
som ville skulle darefter fa tillfalle att framstélla invandning mot
registreringen. Patentverket skulle sedan préva fragan om registre-
ringens bestand och antingen upphéava registreringen eller avsla in-
vandningen.

9.7.4  Officialprévningens omfattning

Forslag: Registreringsmyndigheternas officialprévning vid regi-
strering av firmor begransas till absoluta registreringshinder.
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Skalen for forslaget: Kommittén har i avsnitt 5.3.1 foreslagit att
officialprévningen vid registrering av varumarken inskranks till att
avse absoluta hinder. De skal som har betydelse vid beddmningen
av officialprévningen nér det géller relativa hinder mot registrering
av varumérken har betydelse &ven ndr det galler registreringen av
firmor. 1 sin bedémning av officialprévningens omfattning vid
registrering av varuméarken har kommittén konstaterat att det ar av
sérskild vikt att prévningen ar tillforlitlig. Vidare har kommittén
anfort att en forutsittning for att behalla prévningen &r att den
innebar en tillracklig garanti for att en beviljad ensamrétt inte
kommer i konflikt med &ldre ensamratter. Kommittén har dérvid
funnit att det redan tidigare i praktiken var en omdijlig uppgift for
Patentverket att ex officio ta hansyn till alla icke registrerade
ensamratter samt att det nu ocksa &r svart att beakta det allt storre
antalet registrerade ensamratter. Avgorande for kommitténs
bedémning har emellertid varit att Patentverket inte har nagon
mojlighet att hindra att en gemenskapsregistrering far verkan i
Sverige. Detta innebédr enligt kommitténs mening att official-
prévningen aldrig kan innebéra en rimlig garanti for att vare sig
nationella registreringar eller internationella registreringar med
verkan hér inte krénks.

De skal som talar for och de som talar emot officialprévningen
vid registrering av varumarken gor sig gallande &ven vid bedém-
ningen av om det finns skal att behalla denna provning vid
registrering av firma. Vissa av de skél som talar emot officialprév-
ningen av relativa hinder vager enligt kommitténs mening tyngre
med avseende pa firmaregistrering an varumarkesregistrering. Ett
sadant skal ar att officialprovningen forlanger handlaggningstiden,
eftersom kravet pa snabbhet ar storre vid firmaregistrering an vid
varumarkesregistrering.

Aven nir det galler officialprovningen vid firmaregistrering ar
det av sarskild vikt att den &r sa tillforlitlig att den ger en rimlig
sékerhet for att en beviljad ensamrétt inte kommer i konflikt med
dldre ensamratter. Ocksa vid firmaregistreringen har det i
praktiken alltid varit en omdjlig uppgift for Patentverket att ex
officio ta hansyn till icke registrerade ensamratter. Likasa ar det
numera svart att vid registreringen av firma beakta alla registrerade
aldre ensamratter, sarskilt aldre gemenskapsregistreringar. Och
dven med avseende pa registreringen av firma ar det av avgorande
betydelse att Patentverket inte har ndgon mojlighet att hindra att
gemenskapsregistreringar far verkan i Sverige. Inte heller
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officialprévningen vid registreringen av firma kan darfér medfora
nagon rimlig garanti for att en registrerad firma inte kranks. Till
detta kommer intresset av likformighet vid registrering av
varumérke och firma.

P& grund av det anforda foreslar kommittén att officialprov-
ningen av de relativa registreringshindren skall avskaffas.

9.7.5 Registreringsforfarandet

Forslag: Registreringsmyndigheterna skall pd samma sitt som
nu ex officio understka om det finns nagra absoluta registre-
ringshinder. I den omfattning regeringen féreskriver skall myn-
digheten ocksa underséka om det finns néagra relativa hinder
och underratta skanden om dessa. Framkommer nagot relativt
hinder skall registreringsmyndigheten underratta sdkanden om
detta och ge honom tillfélle att yttra sig. Men myndigheten skall
ex officio végra registrering endast om det foreligger nagot ab-
solut registreringshinder.

Skélen for forslaget: Med en ordning dér en firma registreras utan
nagon officialprévning av relativa registreringshinder ar det natur-
ligt att utforma forfarandet pa ungefar samma sitt som vid
registrering av varumérken (jfr avsnitt 5.3.2). Varje registrerings-
myndighet skall alltsd pd samma sitt som nu underséka om det
finns néagra absoluta hinder mot registrering. Med hansyn till
kravet pa snabbhet vid registreringen av framfor allt bolag 4r det
enligt kommitténs mening tveksamt om det finns utrymme for att
ocksd undersoka om det finns néagra relativa hinder mot regi-
strering och underritta sbkanden om dessa. An mindre kan det
komma i fraga att registreringsmyndigheterna skall underritta
innehavarna av aldre registreringar om sadana ansokning-
ar/registreringar. Inte heller vid registreringen av firma bor det i
lag anges huruvida registreringsmyndigheterna skall gora en sadan
undersokning eller ej. Aven nar det galler registreringen av firma
framstar det emellertid som lampligt att i lag ange att myndig-
heterna — som kommittén foreslagit i fraga om varumarken — skall
gora en sadan undersokning i den omfattning som regeringen
foreskriver. Harigenom kan forfarandet pa ett tamligen enkelt satt
regleras efter de behov som kan finnas i detta avseende. Det bor
understrykas att denna ordning inte forutsdtter att regeringen
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foreskriver att registreringsmyndigheten maste utfora ett visst
matt av granskning med avseende pa relativa hinder. I den man
registreringsmyndigheterna skall gora en granskning av detta slag
skall dock myndigheterna gora den béade vid ans6kan om
nyregistrering och anstékan om andring av en tidigare registrering.
Och framkommer det néagot relativt hinder skall registrerings-
myndigheten underritta sékanden om detta och bereda honom
tillfalle att yttra sig. Harigenom far sokanden tillfalle att Gverviga
om han vill att den aktuella firman registreras trots forekomsten av
detta hinder.

Sammanfattningsvis innebdr kommitténs férslag att registre-
ringsforfarandet utformas pa foljande satt. Registreringsmyndig-
heten skall pa samma séitt som nu ex officio kontrollera att ansokan
uppfyller de formella krav som stalls pa en ansokan, inbegripet det
krav pd betalning av ansokningsavgift som kan vara uppstallt.
Vidare skall registreringsmyndigheten underska om det finns
nagot absolut hinder mot registrering, inbegripet kravet att firman
skall skilja sig tydligt fran tidigare registrerade firmor. Myndig-
heten skall ocksd i den omfattning som regeringen foreskriver
undersbka om det finns nagot relativt hinder och underratta
sokanden om detta. Om ansOkan ar bristféllig eller om det finns
nagot absolut hinder mot registrering skall myndigheten pa samma
sétt som nu underrétta sbkanden om detta samt foreldgga denne att
inom viss tid komplettera eller &ndra ansékan. Hor inte sékanden
av sig i ratt tid skall registreringsmyndigheten avskriva ansdkan.
Hor sokanden av sig men finns det fortfarande nagon brist med
avseende pa ansotkan eller ndgot absolut hinder mot registrering
skall myndigheten avsla ansokan om det inte finns anledning att
forelagga sokanden pa nytt. Om daremot ansokan &r i sin ordning
och det inte finns nagot absolut hinder mot registrering skall regi-
streringsmyndigheten féra in firman och Ovriga uppgifter i
registret samt kungdra detta. Att kungorelse skall utfardas nar
uppgifter fors in i de aktuella registren framgar av de associations-
rattsliga forfattningarna (se t.ex. 18 kap. 2 § ABL, 18 § HrL och
15 kap. 2 § ForenL).

I FL bor tva nya paragrafer inforas, en med grundldggande
bestdimmelser om handlédggningen och en med bestimmelser om
registreringen av firma. Bestammelserna bor utformas pa ungefar
samma sétt som dem i forslaget till varumaérkeslag.

Kommittén foreslar i avsnitt5.3.2. att det skall inforas en
mdglighet till aterupptagning i drenden om varumarkesregistrering.
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Nagot behov av aterupptagning i drenden om firmaregistrering
finns inte.

9.7.6  Invandningsforfarandet

Forslag: Den som vill skall kunna framstélla invdndning mot
registreringen av en firma. Invandningen skall ha kommit in till
registreringsmyndigheten inom tre manader fran kungorelse-
dagen. Invdndaren skall till grund for invidndningen kunna
dberopa bade absoluta och relativa hinder. Den som &beropar ett
relativt hinder maste dock sjalv foretrada det intresse som
hindret avser for att detta skall kunna laggas till grund for ett
beslut om upphéavande av firmaregistreringen. Aterkallas
invandningen skall myndigheten anda fa préva den om det finns
sarskilda skédl. Myndigheten skall dock sjalv inte kunna ta
initiativ  till ett invandningsforfarande. Inte heller skall
myndigheten under invandningsforfarandet ex officio fa ta upp
andra hinder till prévning an dem som invandaren aberopat.

Skélen for forslaget: | ett forfarande dar en firma registreras utan
nagon officialprovning av relativa hinder maste innehavarna av
aldre ensamratter fa tillfalle att angripa registreringen. Ocksa i
detta avseende ar det lampligt att utforma forfarandet pa samma
sdtt som vid registrering av varumérken, dvs. som ett
invandningsforfarande (jfr avsnitt 5.3.3). Aven hir gor sig kravet
pa en snabb handlaggning gallande och det finns t.ex. inte anled-
ning att narmare 6vervaga en ordning dar invandningsforfarandet
ar placerat fore registreringen.

Nar registreringsmyndigheten har utfardat kungérelse om en
registrering skall den som vill alltsd ha mojlighet att framstalla
invandning mot registreringen. Invandning skall fa framstallas bade
mot nyregistreringar och andringar av tidigare registreringar. Det
innebar bl.a. att invandning far framstéllas mot registrering av en
dndrad verksamhetsbeskrivning, jfr RA 1997 ref. 29 (HB Reimers-
holme Invest 7). Invdndningen maste komma in till registrerings-
myndigheten inom tre manader fran registreringsdagen. Till stod
for invandningen far invandaren aberopa bade absoluta och relativa
hinder. Den som aberopar ett relativt hinder maste dock sjalv
foretrédda det intresse som hindret avser for att detta skall kunna
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laggas till grund fér ett beslut om upphévande av registreringen
(se avsnitt 8.5).

Nar en invandning kommit in skall registreringsmyndigheten
kontrollera att invandningen uppfyller de formella krav som stélls
pé en sddan. Ar inviandningen sa bristfallig att den inte kan laggas
till grund for provning av invandningsarendet skall myndigheten
foreldgga invandaren att avhjalpa bristerna vid éventyr att invand-
ningen annars avvisas. Tar registreringsmyndigheten upp invand-
ningen skall myndigheten bereda innehavaren av registreringen
tillfalle att yttra sig inom viss tid. Sedan skriftvéxlingen avslutats
skall registreringsmyndigheten préva om registreringen pa grund
av invandningen skall upphévas helt eller delvis, eller om invand-
ningen skall avsls. Ar det uppenbart att invindningen 4r ogrundad
skall registreringsmyndigheten avsla invandningen utan att dess-
forinnan underratta innehavaren.

Registreringsmyndigheten bor pa samma sitt som vid registre-
ringen av varumarken i begransad omfattning fa utova officialprov-
ning i samband med invandningsforfarandet (jfr avsnitt 5.3.3). |
undantagsfall bor alltsd myndigheten fa fullfolja en prévning av ett
absolut hinder aven om invandaren aterkallar sin invandning.
Déremot bor myndigheten inte fa fullfélja provningen av ett rela-
tivt hinder om invandaren aterkallar invandningen. Registrerings-
myndigheten bor inte ex officio fa ta initiativ till ett invandnings-
forfarande. Inte heller bor myndigheten fa ta upp nya absoluta hin-
der till prévning under invandningsforfarandet.

9.7.7  Forhandsgranskning
Nuvarande mojligheter till férhandsgranskning

Patentverket skall enligt 51 § ABF pa begédran forhandsgranska
handlingar i samband med bolagsbildning, &ndring av bolagsord-
ning m.m. Det innebér bl.a. att verket pa begéran har skyldighet att
undersoka om det finns ndgot hinder mot registrering av ett aktie-
bolags firma. En sadan understkning gors pa samma sitt som vid
prévningen av om en firma kan registreras. Forhandsgranskningen
omfattar med andra ord bade absoluta och relativa registrerings-
hinder. Det forekommer ocksa att Patentverket gor en forhands-
granskning med avseende pa firmor for andra rattssubjekt an aktie-
bolag, t.ex. handelsbolag och ekonomiska foreningar. Nagot ut-
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tryckligt lagstod for en sadan forhandsgranskning finns emellertid
inte.

Arenden om férhandsgranskning handlaggs vid bolagsavdel-
ningens kundserviceenhet, men sjilva granskningen gors av de
enheter (registreringsteam) som ocksa provar arenden om nyregi-
strering av firma. Den som begéar férhandsgranskning av en firma
kan normalt fa svar inom tre dagar, forutsatt att begaran inte
behdver kompletteras pa nagot sitt. Under de senaste tre aren har
Patentverket varje ar handlagt i genomsnitt ca 750 drenden om for-
handsgranskning som omfattat firma. Avgiften for denna gransk-
ning uppgar for narvarande till 700 kr for varje namnforslag (i
januari 2001).

Av forhandsgranskningen framgar, med den siakerhet som offi-
cialprévningen ger, om det vid tiden for granskningen finns nagot
hinder mot registrering av en firma. Férhandsgranskningen medfor
dock inte nagon ratt till prioritet vid en senare ansokan om regi-
strering. Ett foretrade i forhallande till andra kannetecken upp-
kommer férst genom en ansdkan om registrering, dven om firman
varit foremal for forhandsgranskning (12 § FirmalL). Det finns
darfor inte nagon garanti for att en firma som vid tiden for for-
handsgranskningen bedémts mojlig att registrera ocksa kan regi-
streras ndr en ansOkan om registrering ges in. En anstkan om regi-
strering av firma som gors i ndra anslutning till férhandsgransk-
ningen kan emellertid normalt laggas till grund fér registrering.

Behovet av en sarskild forhandsprévning

Patentverket har som namnts i den rapport som 6verldmnats till
kommittén foreslagit att det inférs en ordning dar den som vill
skall kunna fa en firma forhandsproévad och reserverad under en
viss tid (avsnitt 9.3). Denna férhandsprovning kan sammanfatt-
ningsvis beskrivas pa foljande satt.

Den som vill skall kunna anséka om férhandsprévning av om en
firma kan registreras. Prévningen skall avse alla hinder mot regi-
strering, dvs. bade absoluta och relativa registreringshinder. Inne-
haller en ansokan flera firmaforslag skall en fullstandig prévning
goras av samtliga forslag. Arendet skall handlaggas skyndsamt och
normalt inte ta mer &n tva arbetsdagar. En ansokan om forhands-
provning skall fran ansékningsdagen och under den tid som prov-
ningen pagar medfora foretradesratt vid en senare anstkan om
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registrering. Och en firma som kunnat godkénnas vid en forhands-
provning skall reserveras under en tid av tvd manader fran dagen
for ans6kan om forhandsprovning. En pa detta sitt reserverad
firma skall séledes utgdra hinder mot registrering av yngre forvéx-
lingsbara kannetecken under tvdmanaderstiden. En forutsittning
for att foretradesratten skall kunna anvandas ar alltsa att det inte
finns nagot hinder mot registrering av den aktuella firman. Ytterli-
gare forutsdttningar ar att firman inte dndras och att verksamhets-
beskrivningen inte utvidgas.

En del av avgiften for provningen av en firma skall kunna av-
rdknas mot avgiften i ett senare &drende om registrering.
Foretradesratten skall kunna Gverlatas, bade den foretradesratt som
en ansdkan om forhandsprovning ger och den foretradesratt som
en godkand férhandsprovning ger. De bestammelser om fore-
ldggande och avskrivning som tilldmpas i drenden om registrering
av firma skall tillampas ocksé i arenden om forhandsbesked. Ett
beslut att avskriva en ansokan skall fa Gverklagas pd samma sitt
som ett beslut om avskrivning i &renden om registrering. Daremot
skall ett beslut om att en firma inte kan godkannas pa grund av att
det foreligger nagot hinder mot registrering inte kunna éverklagas.

Till stod for forslaget har Patentverket anfort i huvudsak tva
olika skal, dels att handlaggningstiden for &renden om registrering
kan forkortas om granskningen av firman redan ar gjord, dels att
det dr lattare att i ett inledande skede planera verksamheten i ett
bolag om det inte rader nagon tvekan om att firman kommer att
registreras. Patentverket har dérvid anfort att en forkortad hand-
laggningstid och en okad forutsebarhet innebér patagliga fordelar
for dem som stér i begrepp att ansoka om registrering av ett bolag.
Enligt Patentverkets mening finns det en nackdel med férslaget
och den bestér i att det inte finns nagot hinder for att ansoka om
forhandsprovning av samma firma sa snart tvamanaderstiden 16pt
ut och pa det sittet hindra andra fran att vinna registrering av fir-
man. | anslutning till detta har dock verket anfort att den korta
reservationstiden torde motverka att mdjligheten till forhands-
provning anvands pa detta satt.

Beddmning: Det finns inte skal att infora en sérskild mojlighet
till forhandsprévning av firma.

Skalen for bedomningen: Kommittén har tidigare framhallit att
det ar viktigt att registreringen av bolag kan ske pa ett snabbt och
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enkelt satt. En mdjlighet till férhandsprovning kan, som Patent-
verket anfort, i och for sig bidra till en snabbare handlaggning vid
registrering av bolag, eftersom nagon granskning i fraga om firma i
princip inte behover goras i registreringsarendet. S& som Patent-
verket anfort gor forhandsprovningen det ocksa lattare for den
som star i begrepp att registrera ett bolag att i ett inledningsskede
planera verksamheten i bolaget, om det star klart under vilken
firma den kommer att bedrivas. Kommittén delar Patentverkets
bedémning att det knappast finns nagon risk for att mojligheten
till forhandsprovning missbrukas i syfte att hindra andra fran att
erhalla registrering en viss firma.

En grundldggande tanke i kommitténs forslag ar emellertid att
den som innehar en ensamritt sjalv skall bevaka denna, bade nar
det géller varukannetecken och néaringskannetecken. Kommittén
har darfor foreslagit att officialprovningen begransas till absoluta
registreringshinder, bade vad det géller registrering av varumarke
och firma. Med denna utgangspunkt &r det, som kommittén
tidigare anfort, naturligt att den som star i begrepp att anséka om
registrering av ett kannetecken ocksa sjalv undersoker om det finns
utrymme for anvandning av detta kannetecken med hansyn till
aldre ensamratter (se avshitt 5.3.1). Forutsdttningarna for ett
system med forhandsprévning som bygger pa officialprévning har
darigenom kommit i ett annat lage.

En forhandsprévning av det slag som Patentverket foreslagit
omfattar en provning med avseende pa bade absoluta och relativa
registreringshinder. Det ar naturligtvis vardefullt for en sdkande
att veta att det inte finns nagot absolut hinder mot registrering av
en viss firma. Nér det géller absoluta registreringshinder ar det
framfor allt kravet pa sarskiljningsformaga som for narvarande kan
vara svart att bedéma. Kommittén har emellertid foreslagit att en
firma inte behover uppfylla kravet pa sarskiljningsformaga for att
kunna registreras (se avsnitt 9.5). En annan sak &r att en firma
enligt kommitténs forslag maste ha sarskiljningsformaga for att fa
ett kanneteckensrattsligt skydd genom registrering. Om kom-
mitténs forslag i denna del genomférs kan det inte anses finnas
nagot storre behov av forhandsprévning med avseende pa absoluta
registreringshinder.

Ur sokandens synvinkel kan det emellertid alltiamt finnas ett
intresse av en forhandsprévning med avseende pa relativa registre-
ringshinder. Det ar ju ocksa i forhallande till andra ensamratter
som en ansdkan om férhandsprovning skall ge en foretradesratt.
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En forhandsprévning av det slag som Patentverket foreslagit skulle
emellertid innebéra att verket i sin myndighetsutévning skulle géra
en officialprévning med avseende pa relativa registreringshinder.
En officialprévning med avseende pa relativa registreringshinder i
ett drende om forhandsprévning skulle emellertid inte kunna
tillerkdnnas nagon verkan i ett senare drende om registrering av
firma, eftersom nagon officialprévning enligt kommitténs forslag
inte skall goras i sadana drenden. Det ar darfor inte lampligt att
forena en forhandsprévning som bygger pa officialprévning med
en registreringsprévning som saknar sadan provning.

Kommittén vill hdr erinra om att forslaget att begrénsa official-
prévningen i drenden om firmaregistrering torde leda till kortare
handlaggningstider.  Foéradndringen av  forprévningen  kan
harigenom bidra till att det gar snabbare att registrera ett bolag i
framtiden. Vidare finns det goda mojligheter for den som star i
begrepp att starta ett foretag att sjalv undersoka om en firma
kommer att kunna anvandas utan att den kommer att gora intrang i
nagon aldre ensamratt. Det kan ske genom direktatkomst till vissa
av de register som innehaller uppgifter om firmor, t.ex. Patent-
verkets register. Det kan vidare ske genom att anlita de tjanster
som vissa registreringsmyndigheter tillhandahaller, bl.a. Patent-
verkets tjanster i form av forhandsgranskning. Men det kan ocksa
ske genom att anlita de sarskilda foretag som tillhandahaller
speciella tjanster pa kanneteckensomradet.

9.7.8 Registrering av firma och registrering av det
rattssubjekt som firman avser

En firma registreras enligt bestdmmelserna i FL och de sarskilda
bestdimmelser om registrering av firma som finns i olika
associationsrattsliga forfattningar (2 § 2 st. FL). Bestdmmelserna i
FL innehaller bl.a. de materiella krav som skall vara uppfyllda for
att en firma skall fa registreras (9-12 88 FL). Daremot innehaller
FL inga bestimmelser om vare sig de formella krav som stélls pa en
ansokan eller handlaggningen i registreringsiarenden. Séadana
bestdimmelser finns i stéllet i de olika associationsrattsliga forfatt-
ningarna (se t.ex. 18 kap 1-6 88 ABL, 1-5 8§ HrL och 15 kap. 1-
6 88 ForenL).

Handl&ggningsreglerna i de associationsrattsliga forfattningarna
avser inte bara registrering av firma, utan alla registreringsatgarder
som kan forekomma med avseende pa den associationsform som
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respektive forfattning ror. Reglerna om registrering ar alltsa
tillampliga ocksa pa registrering av rattssubjektet som sadant. Vid
registrering av ett rattssubjekt maste alla sadana uppgifter kunna
foras in som enligt lag eller annan forfattning skall finnas i
registret. Det galler bade vid registrering av sadana rattssubjekt
som vinner rattskapacitet genom registreringen (t.ex. aktiebolag,
handelsbolag och ekonomiska foreningar) och vid registrering av
sadana subjekt vars rattskapacitet inte ar beroende av registre-
ringen (t.ex. enskilda naringsidkare). En forutsattning for registre-
ring av ett aktiebolag ar bl.a. att en firma kan registreras (2 kap. 4
och 9 88 ABL jamforda med 3 § 1 st. 4 och 44 § ABF). | samband
med registrering av ett aktiebolag kan ocksa en bifirma registreras
(32 8§ ABF). Att alla registeruppgifter skall kunna foras in for att
registrering skall fa ske kan enligt kommitténs mening forklaras
med att registren inte bor belastas med uppgifter om rattssubjekt
som inte fran borjan har forutsattningar att bedriva verksamhet.

Ett villkor for registrering av ett rattssubjekt ar alltsa att en
firma kan registreras. Sedan registreringen av rattssubjektet kom-
mit till stand ar den emellertid inte direkt beroende av att regi-
streringen av firman bestar. Registreringen av en firma kan med
andra ord upphavas utan att det paverkar registreringen av ratts-
subjektet. Det galler bade i frdga om sadana rattssubjekt vars namn
sammanfaller med firman (t.ex. aktiebolag, handelsbolag och
ekonomiska foreningar) och sadana vars namn vanligtvis skiljer sig
fran firman (t.ex. enskilda naringsidkare). Upphéavande av firma-
registreringen paverkar saledes inte heller registreringen av andra
uppgifter, sasom rattssubjektets verksamhetsbeskrivning. Att ett
aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk forening saknar
firma utgor t.ex. inte grund for likvidation och uppldsning av ratts-
subjektet (jfr 13 kap. ABL, 24-45 88 HBL och 11 kap. ForenL).

I 16 § forsta stycket FL anvéands uttrycket "héva registreringen”
och i 17 § forsta meningen FL anvdnds “hdvande av registre-
ringen”. | dessa uttryck ligger att det endast &r registreringen av
firman som upphédvs. Och enligt 17 § andra meningen FL kan
domstol vid upphédvande av en firmaregistrering forordna att
firman skall fa sta kvar i registret i avvaktan pa att rattssubjektet
antar en ny firma. Av detta framgér indirekt att upphavande av
firmaregistreringen inte paverkar registreringen av rattssubjektet.
Om firmaregistreringen har upphavts och nagon ny firma inte har
registrerats gor registreringsmyndigheten i vissa fall en anteckning
i registret om att rattssubjektet saknar firma. Anvandningen av
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sddana anteckningar vittnar om att en havning av firmaregistre-
ringen inte paverkar registreringen av rattssubjektet. Av det
anforda foljer att registreringen av en firma bor betraktas som en
sarskild registreringsatgard, aven om den gors i samband med
registreringen av det rattssubjekt som den avser.

Ett rattssubjekt som saknar namn och firma har av forklarliga
skal svart att bedriva verksamhet, &dven om subjektet kan
identifieras genom sitt organisationsnummer. Ett foretag som var-
ken har namn eller firma kan t.ex. inte pa ett naturligt satt kommu-
nicera med andra foretag eller med myndigheter pa det satt som
behdvs i en rorelse. Vissa rattssubjekt har ocksa en skyldighet att
anvanda sin firma pa skriftliga handlingar av olika slag. Skriftliga
handlingar som utfardas for ett aktiebolag eller en ekonomisk fore-
ning bor t.ex. undertecknas med firma (16 kap. 3 8 ABL resp.
14 kap. 2 § ForenL). Vidare skall ett aktiebolags brev, fakturor och
orderblanketter ange bl.a. bolagets firma (16 kap. 4 § ABL).

I allménhet har ett rattssubjekt vars firmaregistrering upphavts
ett sadant behov av en ny firma att det i praktiken maste anta och
fa registrering av en ny firma for att kunna fortsatta sin verksam-
het. | vissa fall kan ett rattssubjekt vars firma har upphévts fa
samma firma registrerad pa nytt, t.ex. om det ar tillrackligt att
verksamhetsbeskrivningen andras for att firman inte langre skall
vara forvaxlingsbar med ett annat kannetecken. I ett sadant fall kan
det ocksa vara mojligt att anta en bifirma for den verksamhet som
inte langre kan bedrivas under huvudfirman, se vidare avsnitt 9.8.1.

Det praktiska behovet av en firma gor att de rattssubjekt som
fortsatter med sin verksamhet normalt ocksa ser till att skaffa sig
en ny firmaregistrering. Registreringsmyndigheterna forutsétts
dnda oOvervaka att sadana rattssubjekt som i princip &ar skyldiga att
ha en firma ocksa later registrera en ny firma, se Eric W. Essén,
Firmaratt, tredje uppl., 1998, s. 114. En néringsidkare som inte vid-
tar atgarder for att fa en ny registrering till stdnd kan t.ex. fore-
laggas att gora detta vid aventyr av vite (jfr t.ex.19 kap 2 § ABL,
22 § HrL och 16 kap 2 § ForenL). Det ar naturligtvis ocksa majligt
att ansbka om registrering av en ny eller andrad firma utan att
registreringen av den registrerade firman dessférinnan upphavts.

Behovet av dndring

Kommittén har tidigare framhallit att det finns skal som talar for
att registreringen av firma bor frikopplas fran registreringen av det
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rattssubjekt som firman avser (se avsnitt 9.3). Det skulle bl.a. inne-
béra att alla bestdimmelser som rdr registreringen av naringskanne-
tecken kunde samlas i en och samma férfattning. Var och en av de
forfattningar som avser en viss associationsform kunde da renodlas
till att innehdlla bestammelser av associationsrattslig betydelse.
Kopplingen mellan registreringen av réattssubjektet och registre-
ringen av firman bidrar, tillsammans med det forhallandet att
bestimmelserna om registrering av firma finns i flera olika forfatt-
ningar, till att gora firmaratten svar att 6verblicka.

En sak som &r besvarlig att utldsa i de nuvarande bestammelserna
ar att en firma registreras i samband med registrering av det rétts-
subjekt som firman avser eller, om rattssubjektet redan ar registre-
rat, i ett sérskilt 4rende. En annan sak som &r otydlig ar att upp-
havandet av en firmaregistrering inte paverkar registreringen av
rattssubjektet som sadant. Bestammelserna i FL och deras for-
hallande till bestaimmelserna i de associationsrattsliga forfattning-
arna blir enligt kommitténs mening lattare att forstd om dessa for-
hallanden framgar tydligare.

Det bor darfor inforas en bestdmmelse av vilken det uttryckligen
framgar att en firma registreras i samband med registrering av det
rattssubjekt som firman avser eller, om réttssubjektet redan &r regi-
strerat, i ett sarskilt drende. Vidare bor det inféras en bestimmelse
som klargor att upphavande av en firmaregistrering inte paverkar
registreringen av det réattssubjekt som firman avser. Klarhet i sist-
namnda avseende &r av sérskild betydelse med hansyn till kommit-
téns forslag om att registreringen av en firma skall kunna upphévas
med avseende pa viss verksamhet och att registreringen ocksa skall
kunna upphdvas i administrativ ordning (se avsnitt 9.8 och 9.9).

Forslag: | FL infors en ny paragraf av vilken det framgar att en
firma registreras i samband med registrering av det réattssubjekt
som firman avser eller, om firman skall registreras for ett ratts-
subjekt som redan &r registrerat, i ett sarskilt arende. Vidare in-
fors en sarskild bestdmmelse som klargor att upphévande av en
firmaregistrering inte paverkar registreringen av den narings-
idkare (rattssubjekt) som firman avser. Harigenom blir det tyd-
ligt att registreringen av en firma kan upphdvas fast rattssub-
jektet som sadant bestar.

Skélen for forslaget: 1 FL finns de grundldggande bestdmmelserna
om registrering av firma och upphdvande av firmaregistrering, vilka
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avser alla slags firmor. De bestdimmelser som kommittén har fore-
slar &r sadana grundlaggande bestammelser som avser alla slags fir-
mor och bor darfor foras in i FL.

I 9 § FL och fdljande paragrafer finns bestammelserna om regi-
strering av firma. Bestammelsen av vilken det framgar att en firma
registreras i samband med registrering av réttssubjektet eller, om
firman skall registreras for rattssubjekt som redan &r registrerat, i
ett sarskilt &rende bor darfor foras in omedelbart fore sistn&mnda
paragraf, dvs.ienny 8 a 8.

Bestdmmelserna om upphédvande av firmaregistrering finns -
med undantag for de i avsnitt 9.7.6 féreslagna bestiammelserna om
upphévande efter invandning — i 16-17 §§ FL. Av 17 § FL framgar
bl.a. vilka atgarder som skall vidtas i registret nar registreringen av
en firma har upphavts. Det framstar som lampligt att fora in
bestimmelsen, som klargor att upphdvande av en firma inte
paverkar registreringen av rattssubjektet, som ett nytt stycke i 17 §
FL.

9.8 Upphévande av skyddet for viss verksamhet
9.8.1 Behovet av andring

Registreringen av en firma kan som ndmnts upphévas av domstol
pa olika grunder, bl.a. om firman inte varit i bruk under de senaste
fem aren och innehavaren inte visar skal for sin underlatenhet att
anvanda firman (16 8§ 2st.5FL). Men en firmaregistrering kan
endast havas om firman inte alls har anvéants inom en tid av fem ar.
Det ar alltsd inte mojligt att hava registreringen endast for viss
verksamhet. Det innebdr foljaktligen att en firmaregistrering kan
besta aven for verksamheter som firman inte anvands for.
Varumérkes- och firmautredningen anforde i sitt betdnkande
bl.a. att det inte var befogat med ett rattsskydd genom registrering
for firmor som inte anvandes for sitt andamal och att ett anvand-
ningstvang kunde bidra till att "ddda firmor” avlagsnades ur regist-
ren, se SOU 1967:35 s. 266 f. Och departementschefen anforde i
propositionen bl.a. att s.k. sparr- eller skyddsregistreringar inte
borde godtas, dvs. registreringar vars enda syfte ar att hindra att
nagon annan tar en likartad firma i bruk, se prop. 1974:4 s. 186 f.
och 223. Fragan om partiell havning synes emellertid inte ha varit
foremal for nagra Overvaganden i forarbetena. Den synes inte
heller ha varit foremal for provning i rattstillampningen, jfr Eric W.
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Essén, Firmarétt, tredje uppl., 1998, s. 22 och 107. Vid bedémning
av fragor om forvaxlingsbarhet har man dock tagit hansyn till att
en firma inte anvants for viss verksamhet, se bl.a. NIR 1993 s. 478
(Silva Sweden AB - Sylva Futura AB).

Ett registrerat varumarke maste, till skillnad fran en registrerad
firma, i princip anvandas for allt det som registreringen omfattar.
Enligt 25 a § forsta stycket VmL jamfort med 25 b § VmL kan en
registrering av ett varumarke som inte anvénts for vissa varor (eller
tjanster) inom en period av fem ar i foljd havas for dessa varor. Ett
skal till detta s.k. anvandningstvang for registrerade varumarken ar
att tillgdngen péa goda kannetecken ar begransad och att de som
finns bor anvandas pa ett effektivt sitt for att framja en effektiv
konkurrens.

De skal som ligger bakom kravet pa anvandning for att uppratt-
halla skyddet for registrerade varumarken gor sig géllande ocksa
nar det galler registrerade firmor. Aven nir det galler firmor ar till-
gangen pa goda kannetecken begransad och de som finns bor
anvandas pa ett effektivt satt. Till detta kommer att avsaknaden av
mojlighet att upphava en registrerad firma for viss verksamhet del-
vis sitter det skarpta kravet pa anvandning av registrerade varu-
marken ur spel. Med hénsyn till att firma och varumérke ofta an-
vands pa ett likartat satt ar det mojligt att genom en registrerad
firma uppratthélla ett skydd for viss verksamhet och darigenom
indirekt ocksad vidmakthalla ett skydd med avseende pa sadana
varor och tjanster som har anknytning till den bransch som firman
avser. Och att man i vissa fall kan ta hansyn till att en firma inte
anvants for viss verksamhet ar inte tillrackligt for att skapa ett gott
samspel mellan firmarédtten och varumarkesratten.

Det finns emellertid en skillnad mellan firmaratten och varu-
markesratten som har betydelse i detta avseende. Branschbegreppet
inom firmardtten ar elastiskt i den meningen att det skall vara moj-
ligt att utveckla verksamheten inom ramen for huvudfirman och
dess verksamhetsbeskrivning. Kommittén har nar det géller kravet
pa precision i verksamhetsbeskrivningarna anfort att viss hansyn
maste tas till behovet av att inom ramen for huvudfirman utveckla
verksamheten pa ett naturligt satt (se avsnitt 9.6.2). Det ar dock
inte forenligt med intresset av en effektiv konkurrens att Iata nar-
ingsidkare under obegransad tid ha ensamrétt till en firma for viss
verksamhet av det skalet att det i en avlagsen framtid eventuellt
kan komma uppstd ett behov att anvanda firman for denna
verksamhet. Det nu anférda géller sérskilt som en néringsidkare &r
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ofdrhindrad att utvidga sin verksamhetsbeskrivning och anvanda
sin firma for den nya verksamheten under forutsdttning att det inte
innebar intrdng i ndgon annans ensamratt. | princip ar det ocksa
mojligt for honom att anta en bifirma om han vill ta upp nya
verksamheter i sin rorelse och det inte ar mojligt att anvanda
huvudfirman for dessa. Det behover knappast papekas att det
saknas anledning att framja bestdndet av ensamratten till en
registrerad firma som endast nyttjas for att hindra andra fran att
anvénda liknande kdnnetecken.

I detta sammanhang bor framhallas att en mojlighet att upphéva
registreringen av en firma for viss verksamhet kan ha en betydelse
ocksa i andra situationer. Sa forhaller det sig t.ex. om det foreligger
hinder mot registreringens bestand av det skalet att firman avser
verksamhet av samma eller liknande slag som en aldre firma.

Det nu anforda leder till slutsatsen att det finns ett behov av att
begransa ensamrétten till firma for sadan verksamhet som den inte
faktiskt anvénds for.

9.8.2  Forslag

Forslag: Registreringen av en firma skall kunna upphévas for
viss verksamhet (partiell hédvning).

Skalen for forslaget: Det &r i och for sig mojligt att pa olika satt
begransa ensamrétten till firma for sadan verksamhet som den inte
anvands for. Man maste emellertid ta hansyn till att verksamhets-
beskrivningarna har betydelse i tva olika avseenden. De fyller inte
bara en kanneteckensrittslig funktion, utan ocksa en associations-
rattslig funktion. Behovet av att kunna upphdva skyddet for firman
gor sig emellertid endast gallande fran kanneteckenssynpunkt.
Kommittén har i avsnitt 9.7.8 konstaterat att upphdvandet av en
firmaregistrering inte paverkar registreringen av det rattssubjekt
som firman avser. Det innebéar bl.a. att registreringen av en verk-
samhetsbeskrivning bestar aven om firmaregistreringen upphavs.
Verksamhetsbeskrivningen star alltsa kvar i registret, men registre-
ringsmyndigheten gor en anteckning om att firman inte langre ar
registrerad for viss verksamhet. Verksamhetsbeskrivningens
associationsrattsliga funktion paverkas saledes inte av att firmaregi-
streringen upphdvs. Ur associationsrattslig synvinkel finns darfor
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inte nagot hinder mot en ordning i vilken det ar mojligt att upp-
héva firmaregistreringen for viss verksamhet.

En sérskild fraga ar dock om verksamhetsbeskrivningarna all-
mant sett ar utformade sa att det &r mojligt att upphéava registre-
ringen for viss verksamhet. Vid partiell hdvning av en firma-
registrering ar det viktigt att precist kunna ange vilken verksamhet
som avses. Manga registrerade firmor har dock som namnts vida
och foga preciserade verksamhetsbeskrivningar (se avsnitt 9.6.1).
Det innebdr att en firma kan vara anvénd for en verksamhet som i
och for sig ryms inom det sitt pa vilket verksamheten ar beskriven,
men som endast avser en mindre del av denna. Antag att en firma
ar registrerad for "partihandel med jordbruksravaror och levande
djur”, vilket &r en s.k. aktivitetsart som motsvarar klass 51.2 i
SNI92. Antag vidare att firman anvands for partihandel med
spannmal, utside och djurfoder (klass 51.21) och sadan handel med
blommor och vaxter (klass 51.22), men inte for t.ex. partihandel
med levande djur (klass 51.23). | sadana fall bor det alltsa inte vara
mojligt att hava skyddet for verksamheten sa som den ar beskriven,
dvs. for partinandel med jordbruksravaror och levande djur.
Skyddet bor endast kunna hivas med avseende pa den verksamhet
for vilken firman faktiskt inte har anvants, t.ex. partihandel med
levande djur.

Ett grundldggande krav pa ett yrkande i ett dispositivt tvistemal
ar enligt 42 kap. 2 § forsta stycket 1 RB att yrkandet ar bestdmt.
Det &r inte lampligt att darutover i lag reglera hur ett yrkande om
upphdvande av en firmaregistrering skall vara utformat.
Kommittén vill emellertid framhélla att det vid utformning av
yrkanden om upphévande av skyddet for viss verksamhet é&r
mojligt anvénda sig av eller hdmta ledning i aktivitetsarter som
finns i SNI92. | méanga fall kan den verksamhet for vilken
registreringen skall upphévas avgransas med en aktivitetsart som
korresponderar med en tre- eller fyrsiffrig SNI-kod. Skall skyddet
hévas for en mer vittomfattande verksamhet finns det i och for sig
inget hinder mot att en mer Overgripande aktivitetsart anvands.
Varje enskild aktivitetsart individualiserar pa ett tamligen klart satt
den verksamhet som den avser. Vad varje aktivitetsart omfattar
framtrader vidare med okad tydlighet vid en jamfdrelse med
naraliggande aktivitetsarter.

Kommittén har i avsnitt 9.6.2 funnit att det inte bor goras nagon
andring av de bestdmmelser som reglerar utformningen av verk-
samhetsbeskrivningarna. Den som ansOker om registrering av en
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firma skall darfor ocksa i fortsattningen ha frihet att utforma verk-
samhetsbeskrivningarna pa det satt han sjalv 6nskar, under forut-
sattning att verksamheten anges till sin art. Kommittén har emel-
lertid framhallit att det inte finns ndgot som hindrar att registre-
ringsmyndigheterna rekommenderar och uppmuntrar dem som
ansoker om firmaregistrering att anvanda de aktivitetsarter som
finns i SNI92. Kommittén har darvid anfort att det ocksa kan
finnas anledning att Klassificera uppgifterna i verksamhets-
beskrivningarna i enlighet med dessa koder. Det rader ingen tvekan
om att en verksamhet som dr angiven med den precision som
sadana aktivitetsarter ger ar tillrackligt preciserad for att anvandas i
ett yrkande om upphédvande. Oavsett med vilken precision verk-
samhetsbeskrivningen ar gjord torde dock forteckningen over akti-
vitetsarter i SNI 92 kunna anvandas for att individualisera den
verksamhet for vilken en firmaregistrering begars upphéavd.

Bestdammelser om upphévandet av en firmaregistrering for viss
verksamhet kan tillampas ocksad pa redan registrerade firmor. Pa
motsvarande sétt gjordes reglerna om partiell hdvning av varumar-
kesregistrering tillampliga ocksé pa redan registrerade varumarken,
se prop. 1992/93:48 s. 107 f.

Kommittén foreslar mot den angivna bakgrunden att det infors
en mojlighet att upphéva skyddet fér en firma som kénnetecken
for viss verksamhet om firman inte anvands for denna verksamhet
inom viss tid.

Det behov som ett foretag har av att kunna utveckla sin verk-
samhet inom ramen for en registrerad firma kan anféras till stod
for att den tid inom vilken firman maste anvandas bor vara langre
an motsvarande tid for ett registrerat varumarke. Varje skillnad i
kravet pa anvandning mellan registrerade varumarken och registre-
rade firmor medfor dock att det skarpta anvandningstvanget for
registrerade varumarken kan kringgas. Malet att skapa ett sa bra
samspel som maojligt mellan varumérkes- och firmaréatten gor dar-
for att den tid inom vilken en firma maéste anvandas for viss verk-
samhet ocksa bor bestammas till fem ar. Det Gverensstammer for
ovrigt med den tid inom vilken en firma enligt 16 § FL maste
anvandas for nagon verksamhet for att grund for upphavande inte
skall foreligga. Bestammelsen om upphédvande av firmaregistrering
for viss verksamhet bor inforas i 16 § FL, vilken sa langt majligt
bor utformas pa samma satt som 28 § i forslaget till varumarkeslag.

Innehavaren av en firmaregistrering som upphéavts for viss verk-
samhet kan som nadmnts i vissa fall tillgodose sitt behov av kénne-
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tecken for denna verksamhet genom att anta en bifirma (se av-
snitt 9.8.1). En forutsattning for registrering av bifirma for viss
verksamhet ar att denna verksamhet &r registrerad for ratts-
subjektet som sadant. Det fordras dock inte att huvudfirman ar
registrerad for denna verksamhet. Enligt 26 § FL maste emellertid
aven huvudfirman anges vid teckning av bifirma. Den som antagit
en bifirma for viss verksamhet maste alltsa anvanda &ven
huvudfirman for att goéra en korrekt firmateckning. Vidare skall ett
aktiebolags brev, fakturor och orderblanketter ange bl.a. bolagets
firma (16 kap. 4 8 ABL). Enligt artikel 5.3 d i varumérkesdirektivet
hor anvandning av ett kannetecken pa affarshandlingar till sadan
anvandning som kan forbjudas. Aven enligt 4 § tredje stycket 4 i
forslaget till varumarkeslag skall anvandning av ett kannetecken pa
affarshandlingar anses som anvandning av kdnnetecken. Men detta
ar en anvandning som inte har nagon ekonomisk betydelse.
Anvandning av en huvudfirma tillsammans med en bifirma som
inte sker i nagot annat syfte an uppfylla de krav som stalls pa en
korrekt firmateckning bor darfér enligt kommitténs mening inte
anses som en sadan anvandning som kan forbjudas. Inte heller bor
ett aktiebolags anvandning av firman pa brev m.m. anses som sadan
anvandning som kan forbjudas, om den endast syftar till att
uppfylla det krav som anges i 16 kap. 48 ABL. Om det i
rattstillampningen skulle visa sig att direktivet skall tolkas sa att
aven angivande av huvudfirma i de nu angivna situationerna ar
sadan anvandning som kan forbjudas, finns anledning att Gverviga
om de associationsrattsliga reglerna angdende anvandning av
huvudfirma bor andras.

9.9 Upphéavande av firmaregistrering i administrativ
ordning

9.9.1  Nuvarande ordning

En registrering av firma kan for narvarande upphéra pa i princip tre
olika satt: registreringen kan upphotra efter anmélan av inne-
havaren, registreringen kan upphora efter att registreringsmyndig-
heten ex officio tagit upp fragan om att avfora den och registre-
ringen kan upphévas genom en dom av allmén domstol efter att
nagon véckt talan om detta.

Innehavaren, eller ndgon som i hans stélle ar behorig, kan begéra
att registreringen av rattssubjektet skall avforas pa den grunden att
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han upphért med sin verksamhet (se t.ex. 13 § 1 st. HrL). | sam-
band med att registreringen av rattssubjektet avfors, avfors ocksa
firmaregistreringen. Innehavaren kan ocksa begara att firmaregi-
streringen skall andras helt eller delvis. Registreringsmyndigheten
kan ex officio avfora registreringen pa den grunden att narings-
idkaren upphdrt med sin verksamhet (se t.ex. 13 kap. 18 8§ ABL,
17 8§ HrL och 11 kap. 18 § ForenL). En talan vid allmén domstol
om upphavande av en firmaregistrering kan grundas pa nagon av de
omstandigheter som anges i 16 § FL.

En registrering av firma kan enligt 16 § forsta stycket FL upp-
hdavas av allmdn domstol om registreringen gjorts i strid mot
bestammelserna i FL eller mot vad som i ndgon av de associations-
rattsliga forfattningarna ar foreskrivet om firma. En forutsattning
for att firman skall kunna héavas pa denna grund &r att hindret mot
registrering bestar nar saken provas och att registreringen inte kan
bestd enligt bestammelsen om samexistens i 8 § FL. Vidare kan
registreringen upphéavas av domstol pa de grunder som anges i 16 §
andra stycket FL: 1. om innehavaren upphort att vara narings-
idkare, 2. om firman forlorat sin séarskiljningsformaga, 3. om den
blivit stridande mot goda seder eller allman ordning, 4. om den bli-
vit vilseledande eller 5. om firman inte varit i bruk under de senaste
fem aren och innehavaren inte visar skal for sin underlatenhet att
anvénda den.

9.9.2  Behovet av andring

Fragan om provningen av upphéavande av registrering enligt grun-
derna i 16 § FL har inte varit foremal Gversyn i nagot lagstiftnings-
arende sedan FL:s tillkomst. Det har inte heller gjorts géllande att
det skulle finnas behov av ndgot alternativ till eller forandring av de
rattegangsregler enligt vilka talan om upphavande av firmaregistre-
ring fors. Annorlunda har det, som kommittén tidigare anfort (av-
snitt 7.2.1), forhallit sig nar det galler prévning av fragor om upp-
hdavande av en varumérkesregistrering. Kommittén har emellertid
presenterat tva olika forslag som aktualiserar en Gversyn av ord-
ningen for prévning av fragor om upphavande.

Kommittén har i avsnitt 9.7.4 foreslagit att officialprovningen i
arenden om registrering av firma begréansas till absoluta registre-
ringshinder. Enligt forslaget skall registreringsmyndigheten i den
omfattning som regeringen foreskriver undersdoka om det finns
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nagot relativt hinder mot registrering. Men registreringsmyndig-
heten skall inte ex officio avsla en ansdokan om registrering pa
grund av en &ldre ensamratt. Meningen 4r som tidigare framhallits
(jfr avsnitt 5.3.2) att den som vill anséka om registrering sjalv skall
undersdka om det finns dldre ensamratter som kan utgéra hinder
mot att en registrering av firman bestar. En begransning av official-
prévningen till absoluta registreringshinder innebédr emellertid
typiskt sett en risk for att dven sadana firmor kommer att registre-
ras som inte kan besta vid sidan av dldre ensamratter. Kommittén
har foreslagit att det skall vara mdjligt att gora invandning mot en
firmaregistrering och pa det sattet fa en provning till stind av om
registreringen kan besta eller inte. De flesta konflikter mellan nya
firmaregistreringar och aldre ensamrétter torde ocksa kunna
avgoras inom ramen for invandningsférfarandet. Det finns emel-
lertid anledning att rdkna med att det kommer att uppsta ett okat
behov av prévning huruvida en firmaregistrering kan besta vid
sidan av en &ldre ensamrétt.

Vidare har kommittén foreslagit att skyddet for en firma skall
kunna upphévas foér viss verksamhet om firman inte anvands for
denna verksamhet inom en tid av fem ar i foljd, se avsnitt 9.8.2.
Forslaget innebar att kravet pa anvandning av en registrerad firma
blir i stort sett detsamma som kravet pd anvandning av ett
registrerat varumarke. Manga mal angédende upphévande av varu-
markesregistreringar roér just upphévande av registreringen for
vissa varor eller tjanster. Nar det géller varumarken ar det ocksa
bl.a. behovet av att kunna upphédva en registrering i dessa
situationer som legat bakom kraven pa en snabbare och billigare
process. Om kommitténs forslag, att registreringen av en firma
skall kunna upphévas for viss verksamhet, genomfors torde det
komma att finnas ett stdrre behov av ett snabbare och billigare satt
att fa en registrering upphéavd.

9.9.3  Fdrslag

Forslag: En firmaregistrering skall kunna upphavas i administ-
rativ ordning i fall dar innehavaren av registreringen inte
bestrider detta. Om innehavaren bestrider skall den som ansokt
om upphdvande kunna begéra att saken dverlamnas till en tings-
ratt.
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Skalen for forslaget: Kommitténs forslag om begransning av offi-
cialprévningen innebdr, tillsammans med forslaget om att skyddet
for en firma skall kunna upphévas for viss verksamhet, att behovet
av och forutsattningarna for upphdvande av firmaregistrering i
stort sett & desamma som for upphdvande av varumaérkes-
registrering, jfr avsnitt 7.4. Det bor déarfor inféras en moéjlighet for
registreringsmyndigheterna att — utdver de méjligheter att hdva en
registrering som redan finns — upphdva registreringen av en firma
helt eller delvis. Intresset av en sa stor likformighet som mojligt
mellan firma- och varumérkesratten gor sig géallande &ven nar det
géller utformningen av bestdmmelserna om upphévande i admini-
strativ ordning. Kommittén foreslar darfor att det ocksa i fraga om
upphdvande av firmaregistrering infoérs en ordning som i sina
huvuddrag dverensstimmer med den summariska processen enligt
lagen (1990:746) om betalningsforeldggande och handréackning.
Bestammelserna skall vara tillampliga pa alla slags firmor.

Den ordning som kommittén foreslar innebar sammanfattnings-
vis foljande. Den som vill att en firmaregistrering skall upphévas
skall kunna anstka om detta hos den myndighet som har ansvar for
det register i vilket firman ar inférd. Myndigheten skall foreldgga
innehavaren av registreringen att yttra sig déver ansbkan inom viss
tid, vid dventyr att skyddet for registreringen annars upphéavs i en-
lighet med ansdkan. Foreldggandet skall delges innehavaren enligt
bestimmelserna om delgivning av stamningsansokan i tvistemal,
jfr 33 kap. 4 och 6 88 RB. Om innehavaren medger ansokan eller
underlater att svara pa forelaggandet, skall registreringsmyndig-
heten utan nagon ytterligare provning upphava registreringen.
Innehavaren skall sedan ha mojlighet att inom en manad ansoka
om atervinning av firmaregistreringen. Ansoker innehavaren om
atervinning skall myndigheten Gverlimna handlingarna i drendet
till en tingsratt som ar behorig. Vid tingsratten skall sedan fragan
om upphavande handlaggas som ett vanligt tvistemal. Om inne-
havaren i stéllet bestrider anstkan hos registreringsmyndigheten,
skall myndigheten bereda sdkanden tillfdlle att begéra att den
overlamnas till domstol. Och om sokanden framstéaller en sadan
begédran skall myndigheten skicka handlingarna i drendet till en be-
horig tingsratt dar saken sedan skall handlaggas pa ungefar samma
satt som om handlingarna 6verlamnats dit efter en ansékan om
atervinning. Det skall inte vara mojligt att fa ersittning for kost-
nader inom ramen for handlaggningen hos registreringsmyndig-
heten. Daremot skall det vara mojligt att i ett tvistemal som over-
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lamnats fran en registreringsmyndighet fa ersattning av motparten
ocksa for kostnader som ar hanforliga till forfarandet hos myndig-
heten. Registreringsmyndighetens slutliga beslut skall, i den man
reglerna om é&tervinning inte ar tillampliga, fa Gverklagas till en
tingsratt som &r behorig.

Bestdmmelserna om upphévande av firmaregistrering finns i
16 8 FL. De nya bestdmmelserna om upphdvande av firmaregistre-
ring i administrativ ordning bor placeras efter denna paragraf.
Bestammelserna bor utformas sa att de motsvarar dem i 29-32 8§ i
forslaget till ny varumarkeslag.

9.10 Vissa andra &ndringar i firmalagen

| det foregaende har kommittén foreslagit vissa andringar i FL,
framst for att fa till stidnd ett s bra forhallande som majligt mellan
firmaratten och varumarkesratten. Ett bra samspel mellan firma-
ratten och varumarkesratten fordrar emellertid vissa ytterligare
andringar i FL som betingas av utformningen av férslaget till ny
varumarkeslag, bl.a. féljande.

Nar det galler ensamréttens uppkomst bér bestdammelserna om
skydd pa grund av inarbetning och skydd fér namn som naturliga
varukiannetecken utformas pa samma sitt som motsvarande
bestdammelser i forslaget till ny varumarkeslag (se avsnitt 5.7.3 och
5.7.4). Vidare bor bestimmelsen om det korsvisa skyddet i FL &nd-
ras sa att den korresponderar med motsvarande bestammelse i for-
slaget till ny varumérkeslag.

Bestdmmelserna i FL om ensamréttens omfattning bér de andras
sd att de korresponderar med motsvarande bestammelser i forslaget
till ny varumarkeslag. Bestdmmelserna bor foljaktligen utformas i
anslutning till varumarkesdirektivets reglering (se avsnitt 6.5).
Aven bestimmelserna om vad som kan utgbéra hinder mot
registrering av firma bor utformas sa att de korresponderar med
motsvarande bestdmmelser i forslaget till ny varumarkeslag (se av
Ekonomiska och andra konsekvenser av kommitténs foérslag
snitt 8.4).

Bestdmmelserna om sanktioner bor utformas i enlighet med
motsvarande bestdmmelser i forslaget till ny varumérkeslag. Det
innebér att bestammelserna om skadestand och bestimmelserna
om forutsattningarna for atal bor dndras samt att bestaimmelserna
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om forbud mot anvandning av vilseledande naringskénnetecken
bor utga (se avsnitt 8.8.2-8.8.4).

Vad kommittén anfért om taleradtt och faststéllelsetalan med
avseende pa ratten till varukannetecken gor sig géllande dven i fraga
om rétten till ndringskénnetecken (se avsnitt 8.5 och 8.6). Bestdm-
melserna om talerétt och faststéllelsetalan bor saledes utmonstras
ur FL.

Ocksd det som kommittén anfort om sekretess i mal och
arenden avseende varukénnetecken (avsnitt 8.7) gor sig gallande
med avseende pa naringskannetecken. Bestimmelsen om sekretess
for uppgifter om enskildas affars- eller driftforhallanden bor darfor
ocksa avse mal eller arenden om naringskannetecken.
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10 Forfattningskommentar

10.1  Forslaget till
varumarkeslag

1 kap. Allménna bestdmmelser

18 | denna lag finns bestdmmelser om forvdrv av ensamratt att i nar-
ingsverksamhet anvadnda varumarken och andra kannetecken for varor
eller tjanster. Lagen innehaller ocksa andra foreskrifter om kannetecken.

Var och en kan forvarva ensamrétt till varumarken och andra kénne-
tecken for varor eller tjanster som tillhandahalls i naringsverksamhet.

Foreningar och andra sammanslutningar kan forvarva ensamréatt for
sina medlemmar att i ndringsverksamhet anvédnda gemensamma ké&nne-
tecken for varor eller tjanster (kollektivmarken).

Myndigheter och stiftelser samt féreningar och andra sammanslut-
ningar som faststéller normer for eller kontrollerar varor eller tjanster, kan
forvarva ensamratt till sarskilda kannetecken for sidana varor eller tjanster
som normerna eller kontrollerna avser (garanti- eller kontrollmérken).

Lagens bestdammelser om varor géller i det foljande i tillampliga delar
ocksa tjanster.

Ensamratt till varumarken kan ocksa forvarvas enligt radets forordning
(EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumarken.

Denna paragraf, som delvis motsvarar 18VmL, anger lagens
tillampningsomrade.

En redogdrelse for olika begrepp som férekommer inom kanne-
teckensrétten finns i avsnitt 1.3.3.

I paragrafens forsta stycke férekommer begreppet varumérke.
Vad ett varumarke ar framgar av 2 § i forslaget.

I andra stycket anges att var och en kan forvarva ensamratt till
varumdrken och andra kdnnetecken for varor eller tjanster. Att
detta galler aven i dag framgér av 1 § VmL. Fore den 1 januari 1995
var det bara naringsidkare som kunde gora det (prop. 1994/95:59).

Tredje och fjarde styckena handlar om kollektivmarken, garanti-
marken och kontrollmérken. | dag finns motsvarande bestammelser
i en sérskild lag, kollektivmérkeslagen (1960:645). Kommitténs
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motiv for att foresla att bestaimmelserna i den lagen tas in i varu-
markeslagen redovisas i avsnitt 1.3.1.

Kommitténs forslag i paragrafens tredje och fjarde stycken inne-
haller nagra terminologiska nyheter.

Varken begreppet garantimarke eller begreppet kontrolimérke
finns i kollektivmarkeslagen eller i annan lag, men de ar vedertagna
benamningar. Det ar alltsd en nyhet att begreppen tas in i lag.
Begreppet kollektivmérke anvénds i kollektivmérkeslagen som en
samlingsbeteckning for alla de typer av varumérken som ndmns i
tredje och fjarde stycket i 1§ forslaget, dvs. som en samlings-
beteckning fér det som i férslaget kallas kollektivmérken, garanti-
marken och kontrollmérken. Anledningen till att kommittén fore-
slar att begreppet skall ges en snavare definition ar att begreppet
anvands pa det sattet i varumarkesdirektivet (artikel 1). Nackdelen
med den losningen &r att det ar svart att hitta ett annat ord som
samlingsbeteckning for alla de tre slagen av marken. Kommittén
anser dock att intresset av att begreppen har samma innebérd i
svensk rétt och i varumarkesdirektivet bor vdga Over.

En nyhet i sak i tredje stycket ar att det inte langre skall kravas
att sammanslutningen bestar av naringsidkare. Detta ligger i linje
med den dndring i 1 8 VmL som ndmns i kommentaren till andra
stycket. Med begreppet sammanslutningar avses — liksom i KmL -
bl.a. aktiebolag (SOU 1958:10 s. 367). Begreppet férekommer i
artikel 7 Pariskonventionen. | den artikeln ges ett visst skydd for
sammanslutningar konventionsstaterna emellan.

I femte stycket anges att lagens bestdmmelser om varor i det
foljande, dvs. i resten av lagen, i tillampliga delar ocksa galler
tjanster. Kommittén anser att det i och for sig skulle vara av vérde
for forstaelsen av lagen om man genomgaende anvande begreppet
varor eller tjanster, inte minst fér att de flesta nyregistreringarna
numera inte galler varor. A andra sidan skulle det bli tungt med
denna upprepning ett stort antal ganger. Kommittén har stannat
for att ha den langre formuleringen barai 1 8.

EU:s regler om gemenskapsvarumérken innebér att ensamratt
till varumérken med giltighet i Sverige kan forvarvas utan att varu-
markeslagen tillampas. Avsikten med bestdmmelsen i sjatte
stycket ar att ge upplysning om detta sa att ingen skall vilseledas att
tro att varumarkeslagen innehaller all reglering pa omradet.
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Vad som kan utg6ra varumarke

2 8§ Ett varumarke kan besta av alla slags tecken som kan aterges gra-
fiskt, sisom ord och sammansattningar av ord, inbegripet slagord, namn,
bokstaver och siffror, figurer och avbildningar, eller en varas form, utstyr-
sel eller forpackning, forutsatt att market har sarskiljningsformaga.

Ett varukdnnetecken anses ha sarskiljningsformaga om det kan skilja
varor som tillhandahélls i en niringsverksamhet fran dem som tillhanda-
halls i en annan. Vid bedomning av om ett varukannetecken har sarskilj-
ningsformaga skall hansyn tas till att market kan forvarva sddan férmaga
genom anvéndning.

Paragrafens forsta stycke motsvarar 1 § andra stycket VmL. Den
bestimmelsen bygger pa artikel 2 i varumarkesdirektivet och fick
sin lydelse i samband med att direktivet genomfdrdes i svensk lag
(prop. 1992/93:48).

En grundlaggande forutsattning for att nagot skall utgora ett
varumadrke ar enligt artikel 2 i varumarkesdirektivet att det kan
aterges grafiskt. Vidare fordras enligt samma artikel att kanne-
tecknet kan "sdrskilja ett foretags varor eller tjanster fran andra
foretags”.

I__andrastycket definieras begreppet sarskiljningsférmaga.
Nagon sadan definition finns inte i VmL. Begreppet sarskiljnings-
formaga ar centralt i varumarkesratten och det ar darfor av varde
det kan definieras i lag.

I andra stycket andra meningen finns en upplysning om att man
vid bedémning av om varukannetecken har sarskiljningsférmaga
skall ta hansyn till att market kan forvarva sadan formaga genom
anvandning. Vilka omsténdigheter som skall beaktas vid en
bedbmning av om ett varumérke har for registrering erforderlig
sarskiljningsformaga framgar av 13 § tredje stycket.

Forvarv av ensamratt

3 8 Ensamrétt till varumérken kan forvdrvas enligt bestdmmelserna i 2
kap. genom registrering i varumérkesregistret, som férs av Patent- och
registreringsverket (Patentverket).

Ensamratt till varumarken kan ocksa forvarvas genom internationell
registrering enligt vad som framgar av bestimmelserna i 5 kap.

Ensamratt till varumérken och till andra varukdnnetecken kan utan
registrering forvarvas genom inarbetning. Ett kdnnetecken anses inarbetat
om, och sa lange, det hér i landet inom en betydande del av den krets till
vilken det riktar sig (omsattningskretsen) ar kant som kannetecken for de
varor som tillhandahalls under kannetecknet. Om kannetecknet ar
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inarbetat endast inom en del av landet, géller ensamratten endast inom det
omradet.

Ensamrétt kan inte forvarvas till kannetecken som endast bestéar av en
form som féljer av varans art, en form som &r nodvandig for att uppna ett
tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande vérde.

Den som anvander ett eget namn med sarskiljningsformaga som varu-
kannetecken inom ett visst geografiskt omrade, har ett skydd for namnet
som for varukannetecken inom samma omrade. Vidare har innehavaren av
ett naringskannetecken med skydd inom ett visst geografiskt omrade, ett
skydd for kannetecknet som for varukannetecken inom samma omrade.

I paragrafen anges hur ensamrétt kan forvarvas till varumarken och
andra varukénnetecken. Paragrafen motsvaras narmast av 1 § forsta
stycket, 2 §, 3 § andra stycket och 13 § andra stycket VmL.

Av paragrafen framgar att ensamratt till ett varumarke kan for-
vdrvas genom registrering och genom inarbetning. Det finns tva
slag av registrering. Den ena ar den nationella som sker i varu-
markesregistret som Patentverket fér. Den andra ar den inter-
nationella som sker i det internationella varumarkesregistret
(se 38 8), men under viss medverkan av Patentverket. Forslagets
regler om forvarv genom registrering innebar inga nyheter i sak.

Reglerna om inarbetning finns i tredje stycket. Kommitténs
overvaganden i fraga om inarbetning finns i avsnitt 5.7.3.

I VmL finns ingen foreskrift om hur lange ett varumérke skall
anses vara inarbetat. En sadan bestimmelse har daremot tagits in i
forslaget. Det beror pa att rattslaget i Norge motiverar ett klar-
laggande. I sak r det inte frdga om ndgon andring av svensk ratt.

Nar ett varumarke har inarbetats har det samma skydd som ett
registrerat mérke. Varumarkesdirektivet galler dock endast regi-
strerade varumarken. Inarbetade méarken har dessutom - oavsett
om de ocksa ar registrerade eller inte — ett utokat skydd enligt 4 §
andra stycket i forslaget. Kommittén foreslar namligen att samma
kriterier skall galla fér nar ett varumérke skall anses inarbetat som
nar det skall ha ett utdkad skydd (se avsnitt 6.5).

Bestdammelsen i fjarde stycket har sin motsvarighet i 13 andra
stycket VmL. En skillnad ar att kommittén foreslar att det skall
foreskrivas att ensamratt inte kan uppkomma till sddana kanne-
tecknen som behandlas har, medan dagens reglering innebdr att de
inte far registreras.

Varumdrkesdirektivets bestdmmelser i &mnet finns i artikel 3.1 e.
De innebar att det féreligger registreringshinder for dessa varu-
kdnnetecken. Sjalvklart bor inte heller skydd kunna uppkomma
genom inarbetning. Det uppnar man genom att foreskriva ett en-
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samratt inte kan forvérvas i stéllet for att bara knyta hindret till
registreringen.

I femte stycket finns regler om skydd fér namn och firma nér de
anvands som varukannetecken. Kommitténs allménna 6vervagan-
den finns i avsnitt 5.7.4 i den allmanna motiveringen. Sadana regler
finns i dag i 3 8 andra stycket VmL.

Forslaget innebar att skyddet for namn begransas nagot i forhal-
lande till VmL. Enligt forslaget omfattar skyddet ndmligen bara
namn som nagon anvander som varukannetecken. Som framgar av
formuleringen kravs det vidare att namnet har sérskiljningsformaga
som varukannetecken. Att ett namn kan atnjuta skydd som varu-
kannetecken endast om det har sarskiljningsformaga i kanne-
teckensréttslig mening galler redan i dag (SOU 1958:10 s. 231).

Ett personnamn som beskriver den vara for vilket det anvands
som varukannetecken, s.k. beskrivande namn (t.ex. Lax) torde lika
litet som beskrivande beteckningar i &vrigt ha sarskiljnings-
formaga. | den man ett beskrivande namn kan anses ha sar-
skiljningsformaga ar skyddet dock begransat som en foljd av 5 §
andra stycket i forslaget. Huruvida namn som inte ar beskrivande
har sarskiljningsformaga som varukannetecken ar daremot en
omdiskuterad fraga. Angaende sarskiljningsformagan hos namn, se
Lars Holmqvist, Varumarkens sarskiljningsformaga, 1999, s. 344 f.

I forslaget behandlas skyddet for firma pd samma satt som
skyddet for namn, se dven 2 § sjétte stycket i forslaget till lag om
andring i firmalagen.

Forslaget i denna del innebér slutligen att det inte langre kom-
mer att finnas nagot kanneteckensrattsligt skydd for adress
(se avsnitt 5.7.4).

Den anvandning som bestammelserna i detta stycke vill skydda
mot ar givetvis obehdrig anvandning. Detta behdver inte skrivas ut
i lagen.

Ensamrattens innebord

4 § Ensamratten till ett varukannetecken enligt 3 § innebdr att ingen
annan an innehavaren i naringsverksamhet far anvanda

1. ett tecken som d&r identiskt med varukdnnetecknet for varor av
samma slag, eller

2. ett tecken som é&r identiskt med eller liknar varuk&nnetecknet for
varor av samma eller liknande slag, om det finns en risk for forvaxling,
inbegripet risken for att anvandningen av tecknet leder till uppfattningen
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att det finns ett samband mellan den som anvénder tecknet och inne-
havaren av varukdnnetecknet.

Nér ett varukdnnetecken ar kant inom en betydande del av omsétt-
ningskretsen innebdr ensamrétten enligt 3 8§ dessutom, att ingen annan &n
innehavaren, i naringsverksamhet, utan skilig anledning far anvanda ett
tecken som &r identiskt med eller liknar varuk&nnetecknet for varor av
annat slag, om han dérigenom skulle dra otillborlig férdel av eller orsaka
forfang for varukannetecknets sarskiljningsformaga eller anseende.

Som anvandning i naringsverksamhet anses bland annat

1. att anbringa ett tecken pa varor eller deras forpackningar,

2. att bjuda ut varor till forsaljning, fora ut dem pad marknaden, lagra
dem for dessa andamal eller leverera dem under tecknet,

3. att importera eller exportera varorna under tecknet, eller

4. att anvanda tecknet i affdarshandlingar och i reklam.

Med anvandning av tecknet enligt tredje stycket avses dven muntlig an-
vandning.

I 48 anges vad ensamratten till ett varukdnnetecken innebar.
Bestdmmelsen motsvaras ndrmast av 4 och 6 8§ VmL, som &nd-
rades i samband med att varumarkesdirektivet genomfdrdes i
Sverige (prop. 1992/93:48). Den bygger pa artikel 4.1a och b,
artikel 4.4 a, artikel 5.1a och b samt artikel 5.2 och 5.3 i varu-
maérkesdirektivet.

Kommittén behandlar forslaget ingaende i avsnitt 6.5.

Som narmare har utvecklats i nyss namnda avsnitt foreslar
kommittén att samma kriterier skall gélla for nér ett varukanne-
tecken skall ha utdkat skydd enligt bestdimmelsen i andra stycket
och nér det skall anses inarbetat enligt 3 § tredje stycket forslaget.

| tredje stycket finns exempel pa vad som kan anses som an-
vandning i ndringsverksamhet. Bestammelsen féljer mycket néra
artikel 5.3 i varuméarkesdirektivet.

Kommittén har dvervagt att hér ta in en foéreskrift av innebord
att anvandning av ett kdnnetecken som beskrivande beteckning —
t.ex. anvandning av det registrerade varumérket ALLDUK som
beteckning for en annan rengdringsprodukt — skall anses vara
sadan anvandning i naringsverksamhet som behandlas i detta
stycke. Med hansyn till att det inte finns ndgon sadan foreskrift i
varumarkesdirektivet har kommittén dock stannat for att inte gora
det. Kommittén vill dock peka pa att bestimmelsen i forsta stycket
maste anses ticka in anvandning av ett kannetecken som
beskrivande beteckning. Kommittén har gjort samma 0&ver-
vadganden nar det galler registrering av ett kadnnetecken som
domé&nnamn.
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Begransning av ensamratten

58 Ensamratten till ett varukannetecken ger inte nagot sjalvstandigt
skydd for sadan del av kannetecknet som enligt 13 § inte kan registreras
ensam for sig.

Ensamratten till ett varukannetecken hindrar inte att ndgon annan, nar
det stdmmer dverens med god afférssed, i ndringsverksamhet anvander

1. sitt namn, sin firma eller sin adress,

2. uppgifter om varans art, beskaffenhet, méngd, avsedda anvdndning,
vérde, geografiska ursprung, tiden for dess framstéllande eller andra egen-
skaper hos varan,

3. varukéannetecknet, om det ar nédvandigt for att ange varans avsedda
andamal, sarskilt om den ar avsedd att anvandas som tillbehor eller reserv-
del.

Ensamriétten till en geografisk ursprungsbeteckning som &r ett kollek-
tivmarke eller ett kontroll- eller garantimarke hindrar inte att ndgon annan
anvénder beteckningen, om det sker i enlighet med god affarssed.

I denna paragraf finns bestdmmelser om begrénsning av ensam-
ratten.

Forsta stycket har sin motsvarighet i 15 § forsta stycket VmL.
En skillnad &r dock att forslaget ocksdé omfattar inarbetade
varukannetecken och inte bara registrerade varumérken.

Det som sdgs i bestimmelsen foljer av allménna varumérkes-
rattsliga grundsatser och det ar inte nddvandigt att ha en uttrycklig
foreskrift i lagen. Trots detta valde man efter noggranna Over-
vaganden att ha en sadan foreskrift i VmL (se SOU 1958:10
s.291). Kommittén har samma fdrslag. Genom formuleringen
klargdrs namligen att ensamratten i och for sig omfattar
varukiannetecknet som helhet och att det inte finns nagot
sjalvstandigt skydd for sadana delar som inte har tillracklig
sarskiljningsformaga for att kunna registreras for sig.

Bestimmelserna i andra stycket punkternal och 2 bygger pa
artikel 6.1 i varumarkesdirektivet.

Fragor om skydd for firma behandlas i kapitel 9.

I tredje stycket finns en sdrskild regel om begrénsning av
ensamratten till geografiska ursprungsbeteckningar som ar kollek-
tivmarken. Bestdammelsen korresponderar med registrerings-
bestammelsen i 13 § fjarde stycket i forslaget och bygger pa artikel
15.2 i varumérkesdirektivet.
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Konsumtion av ensamrétten

6 8§ Ensamratten till ett varukannetecken hindrar inte att ndgon annan
an innehavaren anvander kdnnetecknet for varor som innehavaren, eller
nagon med innehavarens samtycke, under kannetecknet fort ut pa mark-
naden inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet.

Forsta stycket géller dock inte nér varornas skick fordndrats eller for-
samrats sedan de forts ut pd marknaden eller nir det finns ndgon annan
skalig grund for innehavaren att motsétta sig anvdndningen.

I paragrafen finns foreskrifter om konsumtion av ensamrétten till
varumarken. Paragrafen har exakt samma lydelse som nuvarande
4 a 8§ VmL. Den paragrafen har nyligen inférts i VmL. Den bygger
pa ett forslag av kommittén i ett tidigare betankande. Forarbetena
till paragrafen finns i SOU 1999:19 och prop. 1999/2000:93.

Kollision mellan ensamrétter
Foretradesratt

78 Om flera gor ansprék pa ensamratt till varukannetecken som ar
identiska eller liknande pa det sétt som anges i 4 §, skall den ha foretrade
som har tidigaste grund for sitt ansprak, om inte annat foljer av 8 eller 9 8.

I 7-10 88 finns bestammelser om kollision mellan ensamrétter.

I 7 § slas som huvudregel fast att det ar foretradesratten som ar
avgorande nar flera gor ansprak pa ensamratt till samma varu-
kénnetecken. Samma regel finns i dag i 78 VmL. | 8-10 8§ for-
slaget finns regler om undantag fran huvudregeln.

Foreskriften i 7 § avser alla kollisionsfall enligt 4 §.

For varumérken som registrerats i varumarkesregistret enligt
bestammelserna i 2 kap. raknas prioriteten som huvudregel fran
den dag dé ans6kan om registrering med en atergivning av market
kom in till Patentverket. Detta f6ljer av 26 8. | 18 § finns sérskilda
regler om s.k. konventionsprioritet och i 19 § om s.k. utstallnings-
prioritet.

I friga om internationella registreringar finns regler om prioritet
147 8.

For inarbetade varukannetecken raknas prioriteten fran den dag
da kannetecknet blev sa inarbetat att ensamritt till market uppstod
enligt bestdimmelserna i 3 § tredje stycket.

| frdga om naturliga varukannetecken enligt 3 § femte stycket,
dvs. namn och firmor, réknas prioriteten fran det att namnet eller
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firman bdrjade att anvandas som varukénnetecken inom det geo-
grafiska omradet i fraga.

Verkan av passivitet (registrerade varumérken)

8 § Ritten till ett registrerat varumarke skall besta vid sidan av en aldre
ratt till ett kdnnetecken, om anstkan om registrering gjorts i god tro och
innehavaren av den aldre ratten har kant till och funnit sig i att det yngre
varumarket efter registreringsdagen har anvants har i landet fem ar i foljd.
Om varumadrket har anvants endast for en del av de varor som det regi-
strerats for, skall ratten besta endast for dessa varor.

| paragrafen regleras verkan av passivitet. En bestdimmelse av i stort
sett samma innehall finns i dag i 8§ VmL. Den bygger pa
artikel 9.1 varumadrkesdirektivet och artikel 6 bis Pariskonven-
tionen. Den fick sin nuvarande lydelse i samband med att
varumarkesdirektivet genomférdes i svensk lag (prop. 1992/93:48).

Kommitténs forslag foljer varumaérkesdirektivets ordalydelse
narmare an regeln i VmL.

Bestdmmelsen behandlar situationen att det foreligger en kolli-
sion mellan ett yngre registrerat varumérke och ett éldre kénne-
tecken. Det éldre kdnnetecknet kan vara vilket slags kdnnetecken
som helst, t.ex. en firma, men det ar anvandningen som kénne-
tecken for varor eller tjanster som &r relevant vid tillampningen av
bestdmmelsen. Enligt huvudregeln i 7 § skall det aldre tecknet ha
foretradesratt. Regeln i 8 § innebar att de bada kannetecknen skall
besta vid sidan av varandra om tva forutsattningar ar uppfyllda.
Den forsta ar att ansékan om registrering har gjorts i god tro. Den
andra dr att innehavaren av den aldre ratten har varit passiv och —
trots att han ként till det yngre varumarket — funnit sig i att det har
anvants har i landet fem ar i foljd efter registreringsdagen.

Som har framgatt foreskrivs att ratten kan besta. Av 10 § framgar
att bada kannetecknen ocksa kan anvandas utan hinder av varandra.

Sista meningen i 8 § har ingen uttrycklig motsvarighet i svensk
lag, men torde spegla géllande ratt.

Regeln i 8 § har knappast nagon stdrre praktisk anvandning.
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Verkan av passivitet (inarbetade varukénnetecken)

9 § Ratten till ett inarbetat varukannetecken skall besta vid sidan av en
aldre ratt till ett kdnnetecken, om innehavaren av den aldre ritten inte
inom rimlig tid vidtagit atgarder for att hindra anvandningen av det yngre
ké&nnetecknet.

Innehavaren av den éldre ratten skall, om hans kénnetecken ar kéant
inom en betydande del av omsattningskretsen, anses ha handlat inom
rimlig tid om han inom fem ar fran det att han fick kinnedom om an-
vandningen vidtagit atgarder for att hindra denna.

Bestdmmelsen i 9 § i forslaget motsvarar ndrmast 9 8§ VmL. Den
behandlar verkan av passivitet. En skillnad i forhallande till 8 § ar
att denna géller det fallet att det yngre varukdnnetecknet &r
inarbetat, medan 8 § géller det fallet att det yngre tecknet &r ett
registrerat varumarke. Avgorande dr, liksom i dag, om ensamrétten
har uppkommit genom inarbetning. Om kannetecknet dessutom
har registrerats saknar betydelse (SOU 1958:10 s.78). Liksom
enligt 8 § kan det aldre k&nnetecknet vara vilket slags kdnnetecken
som helst, men det &r anvandningen som varuk&nnetecken som é&r
relevant vid tillimpning av bestdmmelsen.

Regeln i andra stycket har ingen motsvarighet i VmL. Den galler
de varukdnnetecken som har ett utOkat skydd enligt 4 8 andra
stycket. Bestimmelsen om en femarig frist bygger pa artikel 4.4. i
WIPO-rekommendationen med bestdmmelser om skydd for vél-
kénda varumarken (Joint Recommendation Concerning Provisions
on the Protection of Well Known Marks).

Samexistens

10 § I de fall som avses i 8 och 9 8§ utgor ratten till det yngre kénne-
tecknet inte hinder mot anvandningen av det aldre kdnnetecknet, dven om
ratten till det &ldre k&nnetecknet inte l&ngre utgdr hinder mot anvéand-
ningen av det yngre.

I de fall som avses i 9 § far, om det ar skaligt, beslutas att ett av kanne-
tecknen, eller bada, endast far anvindas pa sarskilt satt, sdsom i ett visst
utforande eller med tillagg av ortsangivelse eller innehavarens namn, eller
att kdnnetecknet endast far anvédndas for vissa varor eller inom ett visst
omrade.

Bestimmelsen i andra stycket tillimpas ocksd nir identiska eller lik-
nande kannetecken &r inarbetade for olika innehavare i olika delar av lan-
det.

I dag finns regler om samexistens i 10 8 VmL. Forslaget innebdar
vissa nyheter. 1 8 och 9 88 foOrslaget foreskrivs att rédtten till ett
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yngre varukannetecknen i vissa situationer kan besta vid sidan av
ratten till ett &ldre varukdnnetecken. | forsta stycket klargors att i
sadana situationer far de bada kannetecknena ocksa anvandas.

Regeln i andra stycket innebar en inskriankning i forhallande till
VmL, diar motsvarande bestammelse innehéller en héanvisning till
bade 8 och 9 88. Anledningen till att forslaget inte omfattar 8 § ar
att det bygger pa en tvingande bestammelse i varumarkesdirektivet
(artikel 9) som inte betréffande registrerade varumarken medger
en sadan I6sning som foreslas i 10 § andra stycket.

Av tredje stycket framgar att bestimmelsen ocksa ar tillamplig
vid lokal inarbetning.

Bestdmmelsen &r dispositiv (jfr prop. 1960:167 s. 87).

Upplysningsskyldighet

11 8 Vid utgivning av lexikon, handbdcker, larobdcker eller andra lik-
nande skrifter ar skriftens forfattare, huvudredaktor, utgivare eller for-
laggare, pa begaran av den som innehar ett registrerat varumarke, skyldig
att se till att varumarket inte aterges i skriften utan att det framgar att
market 4r skyddat genom registrering. Detsamma galler om en sadan skrift
gors tillganglig pa Internet eller genom nagot annat elektroniskt medium.

Den som inte efterkommer en begaran enligt forsta stycket ar skyldig
att medverka till att en rattelse offentliggors pa det sitt och i den omfatt-
ning som ar skaligt samt att bekosta detta.

Skyldigheten att ange att ett varumarke ar skyddat genom registrering
skall alltid anses uppfylld om symbolen O pé ett tydligt satt aterges till-
sammans med maérket.

Foreskrifterna i forsta och andra styckena har sin motsvarighet i
11 8 VmL. Den géller, liksom nu, bara registrerade méarken. Av-
sikten med bestdmmelsen &r att motverka degeneration av varu-
marken (SOU 1958:10s 170 f).

En nyhet ar att bestammelsen foreslas inte galla bara tryckta
skrifter i traditionell mening utan ocksa publicering via Internet
och t.ex. CD-rom.

Regeln i tredje stycket &r ny. Symbolen ® kommer fran ameri-
kansk varumarkesratt. Den ar vanlig ocksa i manga europeiska lan-
der. Givetvis kan skyldigheten enligt forsta stycket uppfyllas pa
maénga andra satt.
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2 kap. Nationell registrering av varumérken

Ansdkan om registrering m.m.

12 8 Den som vill att ett varumérke registreras skall ansoka om detta
hos Patentverket. Ansokan skall innehalla uppgifter om stkandens namn
eller firma och adress, en atergivning av market och en forteckning 6ver de
varor som market avser (varuforteckning). Ansdkan om registrering av ett
kollektivmarke eller ett kontroll- eller garantimérke skall dessutom
innehalla uppgifter om de bestammelser enligt vilka market far anvandas.

I Bvrigt skall ansbkan uppfylla de féreskrifter som meddelas med stéd
av 85 8. Sokanden skall ocksa betala foreskriven ansokningsavgift.

Sokanden far gora sddana ovasentliga andringar i market som inte
paverkar helhetsintrycket. Vidare far stkanden begransa varuforteck-
ningen.

Bestammelsen innehaller i huvudsak regler om anstkan om regi-
strering. Motsvarande bestdmmelser finns i 17 § VmL och i VmF.

| forsta stycket anges de grundldggande krav som en anstkan
om registrering maste uppfylla.

Av andra stycket framgar att foreskrifter om ytterligare krav pa
en ansokan kan meddelas med st6d av bemyndigandet i 858§. |
paragrafen finns inga bestiammelser om att ansokan maste vara
skriftlig, se avsnitt 5.3.4. Pa det sittet 6ppnas mojlighet att godta
ansokningar som ges in pa elektronisk vag. Foreskrifter om rutiner
for elektronisk ingivning kan dock meddelas med st6d av det
namnda bemyndigandet.

Regeln i tredje stycket om &ndringar av varumarken &r ny. |
VmL finns i 24 § en regel om &ndringar i registrerade varumarken.
Forslaget har tar sikte pa ansokningsstadiet, dvs. andringar innan
market har registrerats.

Anledningen till att det maste finnas begransningar i vilka and-
ringar som far goras under ansokningsstadiet ar att sokanden
annars skulle kunna gora andringar i ansokan och darigenom fa
prioritet for nagot som inte har kommit in till Patentverket.
Bestimmelsen i 24 § VmL har tillampats analogt pa marken som
annu inte har registrerats. Genom forslaget gors rattslaget klart.

Nar det géller kriterierna for tillatna andringar foljer forslaget
det som i dag géller for redan registrerade marken. Forslagets
bestdimmelse om registrerade méarken finns i 25 §.

Av héansyn till tredje man maste bestimmelserna om andringar i
varumarken tillampas restriktivt.

I tredje stycket har begreppet varuftrteckning inforts. Det
anvands i dagligt tal och det ar praktiskt att det ocksa finns i lagen.
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| tredje stycket finns ocksa en regel om begransning av varu-
forteckningen. Nidgon motsvarande lagregel finns inte i dag, men
det ar uppenbart att det inte kan mota nagot hinder att medge att
varufdrteckningen inskranks. Nér det sker bor Patentverket av-
skriva drendet i den delen.

Allméanna registreringsvillkor

13 § Ett varumarke som skall registreras maste ha sarskiljningsférmaga
for de varor som market avser och far inte vara uteslutet fran ensamratt
enligt 3 § fjarde stycket.

Ett varumarke far inte registreras om det uteslutande eller med endast
mindre dndringar eller tilldigg anger varans art, beskaffenhet, mangd, av-
sedda anvandning, varde, geografiska ursprung, tiden foér dess fram-
stallande eller andra egenskaper hos varan. Ett varumarke far inte heller
registreras om det bara eller med endast mindre &ndringar eller tilldgg
bestar av tecken eller uppgifter som ar vedertagna i dagligt sprakbruk eller
handelsbruk.

Forutsattningarna for registrering enligt férsta och andra styckena
maste vara uppfyllda bade pa ansokningsdagen och registreringsdagen. Vid
beddmningen skall hansyn tas till alla omstandigheter som foreldg pa
ansdkningsdagen och sérskilt till verkan av markets anvandning fore denna
tidpunkt.

Ett tecken som i néringsverksamhet anvands som geografisk ursprungs-
beteckning kan utan hinder av bestdmmelsen i andra stycket forsta
meningen registreras som kollektivmarke eller garanti- eller kontroll-
mérke.

Paragrafen motsvaras delvis av 13 8§ VmL.

En grundldggande forutsattning for att ett varumérke skall
kunna registreras ar att det har sarskiljningsformaga. Det
begreppet definieras i 2 § forslaget.

Hanvisningen till 3 § fjarde stycket innebér att ett mérke inte
kan registreras om det endast bestar av en form som foljer av
varans art, en form som ar nodvéandig for att uppna ett tekniskt
resultat eller en form som ger varan ett betydande vérde. Detta
géller dven i dag enligt 13 § andra stycket VmL. Anledningen till
att kommittén inte ser denna begrdnsning som en registrerings—
forutsattning har redovisats i kommentaren till 3 § fjarde stycket i
forslaget.

Bestammelserna i andra stycket bygger pa artikel 3.1 ¢ och 3.1d
i varumdrkesdirektivet. N&r det géller bestdmmelsen i andra
stycket andra meningen bor papekas att den avser tecken eller
uppgifter som det finns ett intresse av att halla fria for alla att
anvanda. Vidare bor ndmnas att regeln om att man inte tar hinsyn
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till mindre &ndringar eller tillagg inte finns i direktivet. Den finns i
138 forsta stycket VmL och innebédr enligt kommitténs
uppfattning en rimlig tillampning av direktivbestdimmelsen.

Bestimmelsen i tredje stycket bygger pa artikel 3.3 i
varumarkesdirektivet.

Enligt den skall man — vilket ocksa framgar av 2 § andra stycket
forslaget — ta hdnsyn till att mérke kan forvarva sarskiljningsfor-
maga genom att anvandas. Ett marke som genom anvandning har
forvarvat sarskiljningsformaga for de varor som market avser nar
ansokan ges in uppfyller alltsd kraven for registrering. Om ett
marke har forvarvat sadan sarskiljningsformaga forst efter det att
ansdkan har getts in, men innan Patentverket har registrerat
market far registrering inte ske. Om Patentverket i ett sadant fall
anda skulle registrera market foreligger grund for upphéavande av
registreringen med stod av 28 § forsta stycket forsta meningen.
Och detta géller dven om det inte foreligger nagot registrerings-
hinder da, se vidare kommentaren till den bestammelsen. An-
gaende forvarv av sarskiljningsformaga, se avsnitt 5.7.2.

I motsvarande bestdmmelse i VmL (13 8 forsta stycket tredje
meningen) betonas omfattningen och den tid som market varit i
bruk. | forslaget ligger tyngdpunkten pa verkan av anvandningen.
Dérigenom stdmmer forslaget béttre dverens med varumérkes-
direktivet.

Bestammelsen i fjarde stycket innebar ett undantag fran registre-
ringsforbudet i andra stycket i friga om marken som anger geo-
grafiskt ursprung. Undantaget syftar i forsta hand pa kollektiv-
marken, men kan ocksa avse garanti- eller kontrollmarken. Fore-
bilden for bestammelsen finns i 3 § i den danska feellesmearkeloven.

Inledning till 14 och 15 §8

En viktig nyhet i kommitténs forslag &r att s.k. relativa
registreringshinder inte skall leda till att Patentverket ex officio
avslar en ansokan om registrering av ett varumarke. Kommittén
behandlar den fragan i avsnitt 5.3.1 och 5.3.2.

Sadana hinder som i dag kallas relativa registreringshinder kom-
mer enligt kommitténs forslag inte att utgora nagot hinder mot en
registrering, utan de far endast betydelse for registreringens
bestand. Darfor blir det missvisande att tala om relativa registre-
ringshinder.
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De registreringshinder som i dag kallas absoluta hinder behand-
las i 14 8. Hindren mot en registrerings bestand behandlas i 15 8.

Registreringshinder

14 § Ett varumarke far inte registreras om det

1. strider mot lag eller annan forfattning eller mot goda seder eller all-
man ordning,

2. ar agnat att vilseleda allménheten i frdga om varans art, beskaffenhet,
geografiska ursprung eller nagon annan omstandighet, eller

3. utan tillstand innehaller en statlig eller internationell beteckning eller
ett kommunalt vapen som enligt lag eller annan forfattning inte far anvan-
das som varumarke eller nagot som latt kan forvéxlas darmed.

Ett varumirke far inte heller registreras om det innehaller eller bestér av
nagot som ar dgnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning
for vin eller spritdrycker och mérket avser vin eller spritdrycker av annat
ursprung.

Forsta stycket punkterna 1 och 2 i bygger pa artikel 3. 1 f och g i
varumadrkesdirektivet. Att Sverige kan ha bestammelsen i punkt 3
foljer av artikel 3.2. Hela stycket har i stort sett sin motsvarighet i
14 § forsta stycket 1-3 VmL.

I punkt 1 finns begreppet goda seder. | andra sprakversioner av
direktivet forekommer t.ex. begreppen “principles of morality”,
“bonnes moeurs” och “gute Sitten”. Det ar svart att hitta ett ade-
kvat svenskt begrepp. Skélet till att kommittén har stannat for att
foresla det begreppet goda seder ar att det finns i andra immaterial-
rattsliga lagar.

Foreskrifter om skydd for vapen m.m. finns i lagen (1970:498)
om skydd for vapen och vissa andra officiella beteckningar.

Bestdmmelsen i andra stycket ar tillkommen for att Sverige skall
uppfylla sina forpliktelser enligt artikel 23 i TRIPs-avtalet. | for-
slaget har begreppet geografisk ursprungsbeteckning samma inne-
bord som i artikel 22.1 i TRIPs-avtalet. Enligt den artikeln avses
med geografiska ursprungsbeteckningar “beteckningar som anger
att en vara har sitt ursprung i en medlems territorium, eller i en
region eller ort inom detta territorium, om varans egenskaper,
rykte eller andra karaktéaristiska egenskaper i huvudsak kan héan-
foras till dess geografiska ursprung.” (prop. 1994/95:35, bilaga 7).
Angaende geografiska ursprungsbeteckningar, se avsnitt 8.3.
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Hinder mot en registrerings bestand

15 § Hinder mot att en registrering bestar finns om nagon begar att
den skall upphévas och

1. anvandning av market i naringsverksamhet skulle utgora intrang i en
aldre ensamrétt enligt 4 § eller i ett dldre gemenskapsvarumérke,

2. anvdndning av mérket i naringsverksamhet skulle leda till forvaxling
med ett varukannetecken som néagon annan tagit i bruk fore innehavaren
och anvénde vid tidpunkten for ansékan samt innehavaren kande till eller
borde ha kéant till detta,

3. market innehaller nagot som &r agnat att uppfattas som annans nar-
ingskannetecken eller annans egenartade efternamn, allmént kant konst-
narsnamn eller liknande namn och inte uppenbarligen syftar pa nagon
sedan lange avliden och anvéndningen av market skulle medféra nackdel
for bararen av namnet, eller market innehaller en bild av nagon annan och
bilden inte uppenbarligen syftar pa nagon sedan lange avliden, eller

4. market innehaller nagot som utgor intrang i annans upphovsritt eller
i annans réatt till fotografisk bild eller monster.

Hinder mot att en registrering bestar finns dock inte pad den grunden
att anvandning av market i néringsverksamhet skulle utgéra intrang i
ratten till ett &ldre kdnnetecken som enligt 3 § tredje eller femte stycket
endast har skydd inom ett visst geografiskt omrade.

De omstandigheter som kommittén foreslar skall utgora hinder
mot en registrerings bestand ar i stort sett samma omstandigheter
som i dag utgor s.k. relativa registreringshinder enligt 14 § forsta
stycket 4-9 VmL.

Genom hénvisningen i forsta stycket punkt 1 till 4§, som i sin
tur hanvisar till 3 §, och omndmnandet av dldre gemenskapsmérken
anges vilka &ldre kdnnetecken som kan utgéra hinder mot en regi-
strerings bestand.

Bestdimmelsen i punkt?2 har sin motsvarighet i 14 § forsta
stycket 7 VmL. Det finns en skillnad. 1 dag krévs det att sOkanden
har vetskap om att det andra mérket har tagits i bruk. Forslaget
innebér ett 6kat krav pa aktsamhet fran sokandens sida genom att
det stéller upp kriteriet "kande till eller borde ha kéant till”. Anled-
ningen till att kommittén foreslar denna skérpning ar att regeln
annars riskerar att bli verkningslos i praktiken. Jfr artikel 4.4 i
WIPO-rekommendationen om vélkédnda varumarken.

Bestdimmelsen motsvarar artikel 4.4.g i varumérkesdirektivet
med den skillnaden att den foreslagna bestdmmelsen inte &r be-
gransad till marken som har tagits i bruk utomlands. Enligt kom-
mitténs uppfattning ger artikel 3.2d utrymme for att tillimpa
bestammelsen ocksa pa marken som har tagits i bruk endast i
Sverige.
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Regeln om firma i punkt 3 behandlas i avsnitt 5.7.4. De namn
som asyftas i samma punkt ar saddana som har skydd enligt namn-
lagen (20 § andra stycket och 21 8). Reglerna i punkterna 3 och 4
har sin motsvarighet i artikel 4.4 ¢ varumarkesdirektivet, som dock
forutsatter att innehavaren av den tidigare ratten kan forbjuda
anvandningen av ett varumarke som innehaller namnet, bilden,
upphovsratten etc. De efternamn som asyftas i punkt 3 ar sddana
som har skydd enligt namnlagen (20 § andra stycket). Enligt lagen
(1978:800) om namn och bild i reklam far naringsidkare inte vid
marknadsféring anvanda framstéllning i vilken annans namn eller
bild eller annan beteckning som klart utpekar viss person utnyttjas.
Allmént kéant konstnarsnamn torde klart utpeka en viss person,
och innehavaren kan darfér forbjuda anvandning av konstnars-
namnet i marknadsforing. Angaende namn och bild som hinder, se
avsnitt 8.4.

Innehavaren av en titel pa ett litterart eller konstnarligt verk kan
dock inte forbjuda dess anvandning annat 4n som titel pa ett annat
sadant verk enligt 50 8 URL. Kommittén foreslar darfor att en
sadan titel inte skall utgora registreringshinder, se avsnitt 8.4.

I andra stycket foreskrivs tvd undantag fran reglerna i forsta
stycket. Det ena géller — genom hanvisningen till 3 § tredje stycket
i forslaget — lokalt inarbetade varukannetecken. Det andra géller —
genom hanvisningen till 3§ femte stycket i forslaget — sadana
namn och firmor som har kénneteckensrittsligt skydd enligt
varumarkeslagen. Att det finns ett sidant skydd inom ett visst
omrade skall alltsa inte utgdra hinder mot att registreringen bestar.
Kommittén foreslar ocksa att sadana rattigheter inte heller skall
vara grund for upphédvande av en registrering. Det foljer av 28 §
forsta stycket i forslaget, jfr avsnitt 5.7.3 och 5.7.4.

Disclaimer

16 § Innehaller ett varumarke en bestandsdel som inte kan registreras
ensam for sig, och finns det pa grund av nagon sarskild omstandighet an-
ledning att anta att en registrering av market kan leda till ovisshet om
ensamrattens omfattning, far denna bestandsdel uttryckligen undantas
fran skyddet genom en disclaimer.

Om bestandsdelen senare uppfyller kraven for registrering, far denna
del eller mérket i dess helhet, efter en ny ansdkan, registreras utan
disclaimer.
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Bestdmmelserna har sin motsvarighet i 158 andra och tredje
styckena VmL.

I direktiven till kommittén anger regeringen att disclaimers ar en
friga som kan behdva Overvagas. | denna del hénvisas till
prop. 1994/95:59 som i sin tur (s. 21) hénvisar till departements-
promemorian Oversyn av varumarkeslagen (Ds 1993:97). Dar an-
ges att det tycks ha forekommit situationer dar franvaro av
disclaimer har vallat osdakerhet om omfattningen av en varumarkes-
rattighet och att det darfor fran en del hall havdats att utsattandet
av en disclaimer skulle vara obligatoriskt. I promemorian konstate-
rades att en sadan regel skulle fora mycket langt och valla atskilligt
merarbete for Patentverket. Darfor och med hansyn till att olagen-
heterna med regeln anda tycktes vara ringa foreslogs ingen dndring
(s. 58).

Kommittén har ingen annan uppfattning och anser alltsa att
disclaimer skall antecknas bara ndr sokanden godtar det, givetvis
dock endast nér de forutsattningar som anges i paragrafen ar upp-
fyllda.

Hanvisningen till att det ”péa grund av nagon sarskild omstandig-
het finns anledning att anta” att en registrering av market kan leda
till ovisshet, syftar till att gora det mojligt for Patentverket att inte
stalla krav pa disclaimer i alla fall dar detta sker idag.

Varu- och tjansteklasser

17 8 Varumarken registreras for bestdmda varor i en eller flera klasser.
Indelningen i klasser faststélls av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestdmmer.

Bestdmmelsen motsvarar 16 8 VmL. En nyhet dr att begreppet
tj&nsteklasser har tagits in i lagen.

Konventionsprioritet m.m.

18 8 En anstkan om registrering av ett varumérke, som gors inom sex
maénader efter det att registrering forst gjorts i en fraimmande stat som
anslutit sig till Pariskonventionen for skydd av den industriella dgande-
ratten (Pariskonventionen), skall anses ha gjorts samtidigt med den tidi-
gare ansbkan, om sokanden begar det. Detsamma géller en ansdkan om
registrering av ett varuméarke som inom sex manader gjorts i en stat som ar
ansluten till eller ett omrade som ar anslutet till avtalet om upprattandet av
Vérldshandelsorganisationen (WTO-avtalet).
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Prioritet enligt forsta stycket far &tnjutas ocksa fran en anstkan om
registrering som avser nagon annan stat, om motsvarande prioritet fran en
svensk anstkan medges dar den tidigare ansékan gjorts och om déar gal-
lande lagstiftning i huvudsak 6verensstaimmer med Pariskonventionen.

En s6kande som vill atnjuta prioritet skall begara detta innan registre-
ring sker samt visa vem som gjort den tidigare ansdkan, var och ndr den
tidigare ansdkan gjorts och vilket nummer den har.

Utstallningsprioriet

19 § En anstkan om registrering av ett varumarke, som gors inom sex
manader efter att detta marke anvants for en vara i samband visning pa en
internationell utstéllning enligt Konventionen angaende internationella
utstallningar den 22 november 1928, skall anses vara gjord forsta gangen
market anvandes vid utstéllningen, om sdkanden begdr det.

En s6kande som vill atnjuta prioritet enligt forsta stycket skall begara
detta innan registrering sker samt visa nar market anvandes pa utstall-
ningen och att utstéllningen var sddan som avses i forsta stycket.

Reglerna om konventionsprioritet finns nu i 30 § VmL och reg-
lerna om utstéllningsprioritet i 18 § VmL. Kompletterande fore-
skrifter finns i férordningen (1970:495) om utldndska varumérken
m.m.

Bestdammelserna om konventionsprioritet och utstéllnings-
prioritet behandlas i avsnitt 5.5.

Behandlingen av ansékan

20 § Patentverket skall undersoka om anstkan uppfyller de krav som
avses i 12 8, inbegripet kravet pa betalning av ans6kningsavgift, och om
det finns nagot hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §. Patentverket
skall ocksa, i den omfattning regeringen foreskriver, underséka om det
finns nagot hinder som avses i 15 8.

Uppfyller ansokan inte de krav som avses i 12 § eller finns det nagot
hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, skall Patentverket foreldgga
sbkanden att komplettera eller andra sin ansékan inom viss tid. Detsamma
géller om s6kanden inte har betalat foreskriven ansékningsavgift. | fore-
laggandet skall sékanden upplysas om att anstkan kan komma att av-
skrivas om han inte svarar i rétt tid.

Framkommer det nagot hinder som avses i 15 §, skall Patentverket
underratta sbkanden om detta och ge honom tillfélle att yttra sig inom
viss tid.

Yttrar sig sokanden i ratt tid over ett forelaggande enligt andra stycket,
men finns det fortfarande nagon brist enligt 12 § eller nagot hinder mot
registrering enligt 13 eller 14 §, skall Patentverket avsla ansokan, om det
inte finns skal att foreldgga sokanden pa nytt.

Yttrar sig s6kanden inte i ratt tid Over ett foreldggande enligt andra
stycket, far Patentverket avskriva ansokan.
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Patentverket skall ateruppta en avskriven ansokan, om sékanden inom
tva manader efter utgangen av forelagd tid kompletterar eller andrar sin
ansokan och betalar faststalld aterupptagningsavgift. En ansokan kan
aterupptas endast en gang.

I denna paragraf finns de grundlédggande reglerna om Patentverkets
behandling av ansdékningar om registrering av varumérken. | dag
finns motsvarande bestdammelser i 19 och 20 §§ VmL. Bestaimmel-
serna i forslaget ar nagot utforligare an reglerna i VmL.

Paragrafen innehéller ocksd nagra nyheter. Delvis har de sam-
band med det nya systemet for Patentverkets granskning av ansok-
ningar. En redogdrelse for detta finns i avsnitt 5.3.2.

Att den processuella paféljden i femte stycket ar avskrivning och
inte avvisning — vilket skulle ligga mera i linje med allménna for-
valtningsréttsliga principer (se avsnitt 5.3.2) — hénger delvis
samman med kommitténs forslag i sjatte stycket.

| sjatte stycket finns foreskrifter om att Patentverket kan ater-
uppta en avskriven anstkan. Detta &r en nyhet, som kommittén
behandlar ndrmare i det ovanndmnda avsnittet.

Battre ratt till ett varumérke

21 § Visar nagon att han har béttre ratt an sokanden till ett varumarke,
skall Patentverket overfora ansokan pa honom, om han yrkar det. Den
som ansOkan dverfors till skall betala ny ansdkningsavgift.

Pastar nagon att han har battre ratt till ett varumarke an sokanden, och
ar saken tveksam, far Patentverket forelagga honom att vacka talan vid
domstol inom viss tid. Om han inte gor det far pastdendet lamnas utan
avseende vid den fortsatta provningen av fragan om registrering.

Pagar ett mal om battre ratt till varumarket vid domstol, skall Patent-
verket forklara arendet om registrering vilande tills malet avgjorts slutligt,
om det inte finns sdrskilda skal att fortsatta handlaggningen.

Om négon yrkar 6verforing av ansokan far den inte andras, avskrivas,
avslas eller bifallas forran yrkandet har prévats slutligt.

Regleringen i paragrafen &r helt ny. | dag finns det ingen mdjlighet
for Patentverket att fora 6ver en ansokan pa nadgon annan. En kon-
flikt om béttre ratt till varumérke kan bara 16sas av domstol.

Forslaget har utformats i ndra anslutning till motsvarande
bestdmmelser i PL (17 och 18 88) och ML (16 och 17 §8) och be-
handlas i avsnitt 5.6.
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Registrering

22 § Om ansokan uppfyller de krav som avses i 12 § och det inte finns
nagot hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, skall Patentverket fora
in market i varumérkesregistret och kungora detta.

Nar ett kollektivmarke eller ett garanti- eller kontrollmarke registreras
skall ocksa de bestimmelser enligt vilka market far anvandas foras in i
registret och kungoras.

Gors senare nagon vasentlig andring av bestammelserna skall inne-
havaren anmédla detta till Patentverket. Anméler innehavaren att bestdm-
melserna har andrats tillimpas andra stycket pd motsvarande sitt.

Regeln i forsta stycket motsvarar i stort sett regeln i 20 § forsta
stycket VmL.

Regeln i andra stycket har sin motsvarighet i 3§ KmL. Detta
galler dven regeln i tredje stycket. Den regeln innehdller dock en
nyhet, ndmligen att det bara &r vésentliga andringar som behdver
anmalas. Enligt kommitténs uppfattning &r det inte rimligt att
krava att alla andringar skall anmalas. Om nagon vill anmala dven
andringar som inte ar vasentliga star det honom givetvis fritt att
gora det.

Om innehavaren anmaéler att bestimmelserna har &ndrats skall
detta foras in i registret och kungoras. Det foljer av hédnvisningen i
tredje stycket till andra stycket.

Invandning

238 Nar Patentverket har kungjort registreringen far invandning
framstéllas mot den.

Invandningen skall ha kommit in till Patentverket inom tre manader
fran kungorelsedagen. Invandningen skall innehalla uppgifter om invén-
darens namn eller firma och adress, den registrering som invandningen
avser och de omstandigheter som aberopas till grund for invandningen. |
ovrigt skall invandningen uppfylla de féreskrifter som meddelas med stéd
av 85 8.

Om négon i en invandning gor géllande battre ritt till varumarket och
yrkar att registreringen skall dverforas till honom tillampas bestimmelsen
i 21 § pa motsvarande satt.

Regeln i forsta stycket har sin motsvarighet i 20 8§ andra stycket
VmL. Forslaget, som behandlas i avsnitt 5.3.3, innebdr dock att
invandningsfristen forlangs fran tva till tre manader. Pa det sittet
blir det samma frist som i fraga om gemenskapsvarumarken.
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Nagot krav pa skriftlighet finns inte i lagen. Anledningen till
detta &r att kommittén vill ta bort det lagliga hindren mot elek-
tronisk hantering, se avsnitt 5.3.4 och kommentaren till 12 §.

Behandlingen av invdndningen

24 § Patentverket skall undersoka om invéndningen uppfyller de krav
som avses i 23 § andra stycket. Ar invandningen sa bristfallig att den inte
kan laggas till grund for prévning av arendet skall Patentverket forelagga
invdndaren att avhjalpa bristerna inom viss tid. | foreldggandet skall
invadndaren upplysas om att invdndningen kan komma att avvisas om han
inte foljer foreldggandet. Foljer invdndaren inte fdrelaggandet skall
invdndningen avvisas.

Tar Patentverket upp invdndningen skall verket underrétta innehavaren
av registreringen om invandningen och ge denne tillféalle att yttra sig inom
viss tid.

Ar det uppenbart att invandningen 4r ogrundad, skall Patentverket avsla
den.

Aterkallas invandningen far den 4nda provas, om det finns sarskilda
skal.

Patentverket skall pd grund av invandningen upphava registreringen,
helt eller delvis, om det finns nagot hinder som avses i 13-15 8§8.

Patentverket skall avsla invdndningen, om det inte finns négot hinder
mot registreringens bestand.

Om Patentverket upphéver registreringen, helt eller delvis, skall detta
antecknas i varumadrkesregistret och kungoras ndr avgdrandet har vunnit
laga kraft.

Reglerna i denna paragraf om behandling av invdndningen har sin
motsvarighet i 20 och 21 88 VmL. Forslaget &r dock mera utforligt.
Det innehaéller ocksa nagra nyheter.

Reglerna om hur Patentverket skall behandla en invdndning har
- sa langt det ar mojligt — getts samma utformning som reglerna i
20 § om hur Patentverket skall behandla en ansokan.

Regeln i fiarde stycket om att en invandning som har aterkallats
far provas om det finns sérskilda skal behandlas i avsnitt 5.3.3.

Andring i ett registrerat varumarke

25 8§ Pa begéran av innehavaren av ett registrerat varumarke far det i
registret goras sddana ovasentliga andringar i market som inte paverkar
helhetsintrycket. Den som anstker om &ndring av ett mérke skall betala
foreskriven avgift.

Nér ett registrerat varumérke dndrats skall detta antecknas i registret
och kungoras.
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Motsvarande regler finns i 24 8 VmL. | 12 § tredje stycket i for-
slaget finns en motsvarande regel som tar sikte pa ansoknings-
stadiet, se vidare kommentaren till den paragrafen.

Registreringens varaktighet

26 8 Registreringen géller fran den dag da anstkan om registrering,
med atergivning av market, kom in till Patentverket och i tio ar fran regi-
streringsdagen.

Registreringen kan férnyas enligt bestdmmelserna i 27 8.

Fornyelse

27 § Registreringen kan, pé ansdkan av innehavaren, fornyas for en tid
av tio ar at gangen, raknat fran utgangen av foregaende registreringsperiod.

En ansokan om fornyelse skall ha kommit in till Patentverket tidigast
ett ar fore och senast sex manader efter registreringsperiodens utgang.
Den som anstker om fornyelse skall betala foreskriven férnyelseavgift.

En inbetalning av foreskriven fornyelseavgift som gérs inom den i
andra stycket angivna fristen, skall anses utgdra en anstkan om férnyelse.

Bestdmmelserna om avskrivning och aterupptagande i 20 § samt om
inférande i varumarkesregistret och kungérande i 22 § tillimpas pa mot-
svarande sétt vid behandlingen av en ansékan om fornyelse.

Bestdmmelserna i 26 och 27 8§ har sin motsvarighet i 22 och
23 88 VmL. En nyhet &r att en avskriven ansokan om fornyelse kan
aterupptas pa samma sitt som en avskriven ans6kan om
registrering.

Inledning till 3 kap. (28-34 §8)

I 3 kap. finns regler om upphévande av varumarkesregistreringar. |
28 § anges nar registreringar kan upphavas. Hur det gar till att fa en
registrering upphdvd regleras i 29-32 8§. En viktig nyhet &r att
Patentverket skall kunna upphédva varumarkesregistreringar; det
skall alltsd inte som i dag kravas en domstolsprévning.
Kommitténs 6vervdganden i den delen redovisas i avsnitt 7.5 i den
allménna motiveringen.
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3 kap. Upphévande av registrering m.m.
Grunder for upphévande av registrering m.m.

28 8 Om ett varumarke har registrerats i strid med bestdmmelserna i
13 § om allméanna registreringsvillkor eller i 14 § om registreringshinder,
eller om det enligt 15 § finns négot hinder mot registreringens besténd, far
registreringen upphavas om den inte kan besté enligt bestammelserna i 8-
10 88 om verkan av passivitet m.m. Registreringen far emellertid inte
upphavas pa den grunden att anvandning av market i naringsverksamhet
skulle utgora intrang i ett aldre registrerat varumarke, om registreringen av
detta marke kan upphavas enligt tredje-sjunde styckena om anvéandning av
varumarken. Registreringen far inte heller upphévas pa den grunden att
anvandning av market i naringsverksamhet skulle utgora intrang i ett dldre
kannetecken som enligt 3 § tredje eller femte stycket endast har skydd
inom ett visst geografiskt omréde.

En registrering kan vidare upphdvas om

1. mérket har kommit att strida mot lag eller annan forfattning eller
mot goda seder eller allmén ordning,

2. mérket, till féljd av innehavarens handlande eller passivitet, i handeln
har blivit en allmén beteckning for sddana varor som registreringen avser,

3. market, till foljd av det bruk innehavaren eller ndgon med hans sam-
tycke gjort av market for sddana varor som det ar registrerat for, har blivit
agnat att vilseleda allmanheten med avseende pa varornas art, beskaffen-
het, geografiska ursprung eller nagon annan omstandighet, eller

4. bestdammelserna for anvandningen av ett kollektivmérke eller ett
kontroll- eller garantimdrke har andrats och innehavaren inte har anmalt
detta till Patentverket enligt 22 § eller om market anvants pé ett satt som
inte dr forenligt med bestimmelserna for anvdndningen och innehavaren
inte har vidtagit rimliga atgarder for att forhindra detta.

En registrering kan ocksd upphévas, om innehavaren inte, inom fem ar
fran den dag da frdgan om registrering slutligt avgjorts, anviant market har
i landet for de varor som det avser eller om han inte har gjort det inom en
period av fem &r i foljd och det inte finns giltiga skal till att varumarket
inte har anvénts.

Med sadan anvéndning som avses i tredje stycket likstalls att varu-
mérket anvénds i en annan form &n den registrerade om avvikelsen avser
endast detaljer som inte forandrar markets sarskiljningsforméga och att
varumarket har i landet anbringas pa varor eller deras emballage endast for
exportandamal.

Registreringen far dock inte upphavas enligt tredje stycket, om inne-
havaren har anvant varumarket under tiden mellan utgdngen av femars-
perioden och ans6kan om havning av registreringen. Anvandning som
paborjas eller aterupptas efter femarsperiodens utgang och inom tre
maénader fore ansékan om havning skall emellertid lamnas utan avseende,
om innehavaren har vidtagit forberedelser for att paborja eller ateruppta
anvandningen efter det att han fatt kinnedom om att en ansékan om hav-
ning kunde komma att goéras.

Med att innehavaren anvander ett varumarke likstélls ocksa att ndgon
annan anvander varumarket med innehavarens samtycke.

Om grunden for upphévande endast avser vissa av de varor som mérket
registrerats for, skall registreringen havas endast for dessa varor.
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I paragrafen finns regler om grunderna fér upphéavande av registre-
ringar. Liknande regler finns i dag i 25 § VmL.

Paragrafens forsta stycke inleds med en féreskrift om att regi-
streringen av ett varumarke far upphédvas om varumarket har regi-
strerats i strid med bestdmmelserna i lagen och registreringen inte
kan besta enligt reglerna i 8-10 §§ om verkan av passivitet. Regeln i
forsta meningen innebar bl.a. att ett marke kan héavas pa den grun-
den att market saknade sarskiljningsformaga, dven om market vid
tidpunkten for talan om upphédvandet har forvarvat séarskiljnings-
formaga. Den behandlas narmare i avsnitt 5.7.2.

I andra meningen foljer ett undantag. Det innebdr att ett aldre
registrerat mérke inte &r grund for upphavande av en registrering
om registreringen av det aldre market kan upphédvas pa den
grunden att det inte har anvants.

Av sista meningen i detta stycke framgar att ett lokalt inarbetat
ké&nnetecken eller en firma eller ett namn med kénneteckens-
rattsligt skydd inom ett begransat geografiskt omrade inte utgor
grund for att upphéva en registrering. Sadana kannetecken utgor
inte heller hinder mot en registrerings bestand enligt 15 §. De kan
daremot utgora grund foér forbud att anvanda ett tecken.

I andra stycket ndmns i olika punkter fyra grunder foér upp-
hévande av en registrering.

Punkt 1 korresponderar med regeln i 14 § forsta stycket 1 i for-
slaget.

Regeln i punkt 2 géller degenererade varumarken, dvs. marken
som har mist sin sarskiljningsforméaga. Enligt 25 § andra stycket
punkt 2 VmL kan en registrering hdvas om market inte langre har
nagon sarskiljningsformaga. Formuleringen i forslaget knyter nar-
mare an till varuméarkesdirektivet (artikel 12.2 a). Forslaget innebar
en inskrankning i mojligheten att fa en registrering upphéavd pa
grund av degeneration darigenom att forslaget stéller upp krav pa
orsaken till att market har degenererat. Troligen har detta ingen
praktisk betydelse.

Regeln i punkt 3 bygger pa artikel 12.2 b varumarkesdirektivet.
En liknande, men mindre detaljerad, bestdmmelse finns i 258§
andra stycket punkt 1 VmL.

Regeln i forsta ledet i punkt 4 korresponderar med regeln i 22 §
tredje stycket i forslaget. Den har sin motsvarighet i 58 KmL.
Genom hénvisningen till 22 § slas fast att det bara ar underlatenhet
att anmadla vasentliga andringar som kan fdranleda att
registreringen upphavs.
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Regeln i andra ledet i punkt4 ar ny. Den ar utformad med
artikel 71 i EG:s varumarkesférordning som férebild. Kommittén
har bedomt att det finns behov av en sddan regel aven i intern
svensk ratt. Vad som kan kravas av innehavaren maste bedémas
fran fall till fall. Det bor knappast komma i fraga att hava en regi-
strering om of6renligheten med bestammelserna ar sa ringa att det
inte hade forelegat skyldighet enligt 22 § forslaget att anmaéla mot-
svarande dndring i bestammelserna.

I tredje stycket finns de grundlaggande reglerna om det som ofta
kallas anvandningstvang. | de efterfoljande styckena preciseras
reglerna. De bygger pa artikel 10-13 i varumarkesdirektivet och de
har fran och med ar 1993 sin motsvarighet i VmL, i forsta hand i
25a och 25b 88 (prop. 1992/93:48 s. 96-102). Forslaget innebér
inte nagra andringar i sak.

En reglering som liknar den som foreslas i fiarde stycket finns i
artikel 5 C Pariskonventionen. Bestdmmelsen i detta stycke om
anvandning av mérket i en annan form &n den registrerade kan
jamforas med 12 § tredje stycket och 25 § forsta stycket i forslaget.
Av dessa bestimmelser framgér att det ar mojligt for den som
ansoker om eller innehar en registrering att med bibehallen
prioritet gora sadana ovasentliga andringar i market som inte pa-
verkar helhetsintrycket. Den nu diskuterade regeln om anvandning
i en annan form har — som framgar av lagtexten — ett helt annat
syfte och det ar inte samma bedémning som skall goras i fraga om
hur stora avvikelser som ar mdjliga. Vid tillampning av regeln om
anvandning bor man acceptera storre avvikelser &n vid tillampning
av regeln om andring av mérken.

Talan om upphévande av registrering m.m.

29 8 En registrering kan upphévas av domstol efter talan enligt reglerna
i rattegdngsbalken eller av Patentverket enligt bestammelserna i 30-33 §§
om upphavande i administrativ ordning. En talan om upphévande med
stdd av bestdmmelserna i 28 § forsta stycket och de allménna regi-
streringsvillkoren i 13 § eller registreringshindren i 14 § eller med stod av
bestammelsen i 28 § andra stycket far foras av den myndighet som
regeringen foreskriver.

I VmL finns det i dag i 26 § en motsvarande regel, men den &r ut-
formad som en talerattsregel. Som framgar av avsnitt 8.5.3 anser
kommittén att det inte finns anledning att ha nagon sarskild tale-
rattsregel.
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Att Patentverket kan besluta om upphdvande av varumarkes-
registreringar ar en nyhet. Kommitténs allménna 6vervéganden i
den fragan redovisas i avsnitt 7.5. Regler om forfarandet finns i 30—
31 88.

Den myndighet som i dag har ratt att fora sédan talan som avses
i andra meningen ar aklagaren (26 § VmF). Kommittén har inte an-
sett att det finns skal att ge den rétten till ndgon annan myndighet.

I 26 8§ VmL finns det en regel om att sammanslutningar av
berérda naringsidkare far fora talan om att en registrering skall
upphavas. Eftersom det enligt forslaget inte skall finnas nagon sar-
skild talerattsregel i den nya lagen har sddana sammanslutningar
ratt att fora talan utan att det finns nagon sarskild regel om det.

Upphévande i administrativ ordning
Anstkan

30 § En ans6kan om upphdvande av en registrering i administrativ ord-
ning skall innehalla uppgifter om parterna i den utstrackning som anges i
33 kap. 1 § rattegangsbalken. Ansokan skall vidare innehélla uppgift om
den registrering som yrkas upphavd och de omstandigheter som aberopas
till grund for yrkandet. I 6vrigt skall ansdkan uppfylla de féreskrifter som
meddelas med stod av 858. Sokanden skall ocksa betala foreskriven
ansokningsavgift.

Ar ansokan sa bristfallig att den inte kan laggas till grund for prévning
av drendet skall Patentverket féreldgga sokanden att avhjalpa bristerna
inom viss tid. Detsamma géller om sdkanden inte har betalat foreskriven
ansdkningsavgift. | forelaggandet skall skanden upplysas om att anstkan
kan komma att avvisas om han inte foljer foreldggandet. Foljer sbkanden
inte foreldaggandet skall ansékan avvisas.

Ansokan skall ocksa avvisas, om den avser ndgon annan atgard an upp-
havande av en registrering eller om det finns nagot annat hinder mot att
den tas upp.

Forebilden for de nya regler som ger Patentverket mdjlighet att
upphédva registreringar dr de bestammelser om summariskt for-
farande som finns i lagen (1990:746) om betalningsforelaggande
och handrackning (BfL). Forslaget ar till stor del utformat i néra
anslutning till den lagen.

| forsta stycket finns bestéammelser om vad en anstkan skall
innehalla, jfr 18 § BfL. Reglerna i 33 kap. 1 § RB foreskriver bl.a.
att en parts forsta inlaga i en rattegang skall innehalla uppgifter om
partens namn, personnummer eller organisationsnummer och
adress.
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En ansokan kan bara ga ut pa att en registrering skall upphévas.
Darfor framstar det som lampligt att det i lagen direkt anges att
ansokan skall innehalla uppgift om vilken registrering som yrkas
upphavd och vilka omstandigheter som aberopas till grund for
yrkandet. Det foreslagna systemet innebér att en registrering skall
upphavas om innehavaren inte yttrar sig nar han far del av ansok-
ningen. | den situationen skall Patentverket alltsa inte géra nagon
prévning av drendet i sak. Darfor ar det mycket viktigt att det klart
framgaér av ansokan vad den gér ut pa.

Om de krav som anges i forsta stycket inte ar uppfyllda skall
Patentverket forelagga stkanden att komplettera arendet. Detta
framgér av andra stycket. Om bristerna kvarstar skall ansokan av-
visas, jfr 20 § BfL.

I tredje stycket finns — med 21 § BfL som forebild — en regel
som innebar att ansokan skall avvisas om den avser nagot annat an
upphavande av en registrering eller om det finns nagot annat
hinder mot att Patentverket provar den. Ett sddant hinder kan t.ex.
vara att frdgan om upphévande redan ar foremal for provning i
domstol, dvs. att det foreligger lis pendens.

Behandlingen av ansokan

31 § Tar Patentverket upp ansdkan, skall verket foreldgga innehavaren
av varumérkesregistreringen (innehavaren) att yttra sig dver ansdkan inom
viss tid, om det inte &r uppenbart att sokandens yrkande ar ogrundat. I
foreldggandet skall innehavaren uppmanas att ange om han medger eller
bestrider ansbkan och, om han bestrider ansokan, att ange skalen for
bestridandet. Vidare skall innehavaren uppmanas att I1d&mna de uppgifter
om sig som avses i 33 kap. 1 § forsta-tredje styckena rattegangsbalken, i
den man uppgifterna i ansokan ar ofullstindiga eller felaktiga. |
foreldggandet skall innehavaren upplysas om att drendet kan komma att
avgoras dven om han inte svarar i ratt tid.

Forelaggandet skall, tillsammans med ans6kan och &vriga handlingar,
delges innehavaren i enlighet med vad som enligt rattegangsbalken galler
for delgivning av stimning i tvistemal.

Ar det uppenbart att sokandens yrkande &r ogrundat, skall Patentverket
avsla ansokan.

Om foreldggandet inte har kunnat delges, skall Patentverket bedoma
om forsoken till delgivning skall fortsatta eller om sdkanden skall erbjudas
att sjalv skota om delgivningen. Hansyn skall dérvid tas till det arbete och
den kostnad som dittills har lagts ned pa delgivningen, forutsattningarna
for att fortsatta forsok skall lyckas samt omsténdigheterna i 6vrigt.
Erbjudandet far siandas med post till sbkanden under hans i arendet
uppgivna adress eller formedlas pa annat sitt. Antar sokanden inte
erbjudandet skall ans6kan avvisas.
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Forsta stycket har sin forebild i 25 och 26 §§ BfL.

Av 53 § i forslaget framgar att den som forelaggandet skall rikta
sig mot ar den som i varumarkesregistret ar antecknad som inne-
havare.

De uppgifter i 33 kap 18 RB som avses dr bl.a. uppgifter om
partens namn, personnummer eller organisationsnummer och
adress.

I andra stycket foreskrivs att foreldggandet skall delges enligt de
regler som galler for delgivning av stamningar i tvistemal. Det
innebdr att delgivning i vissa fall skall kunna ske genom kun-
gorelse. FOr den summariska processen galler detta inte generellit.
Att man inte godtar kungorelsedelgivning i alla situationer i den
summariska processen beror pa att lagstiftaren beddmt att
“chansen att svaranden genom kungodrelsen verkligen far del av
handlingarnas innehall far generellt sett betraktas som ringa”
(prop. 1989/90:85 s. 64). Enligt kommitténs uppfattning gor sig
samma beddmning inte géllande i fraga om det forfarande som
foreslas har. En omstiandighet som &r av betydelse i ssmmanhanget
ar att innehavaren av en registrering har ett intresse av att ratt
adress &r antecknad i registret. Dessutom bdr det finnas mojlighet
att — som en ren servicedtgard — ta in kungorelsen i Svensk
varumadrkestidning, vilket gor det lattare fér den som vill skydda
sin registrering att bevaka sin ratt.

I tredje stycket foreskrivs att Patentverket skall avsla uppenbart
ogrundade anstékningar. Av forsta stycket foljer att det skall ske
utan att motparten har fatt tillfalle att yttra sig. BfL har delvis en
annan reglering, som det dock inte finns anledning att félja hér.

Reglerna i fjarde och femte styckena har sin férebild i 30 § BfL
och 33 kap. 6 § tredje stycket RB.

Bestridande

32 § Vill innehavaren bestrida ansdkan, helt eller delvis, skall han géra
det skriftligen.

Bestrider innehavaren ansdkan helt eller delvis i ratt tid skall Patent-
verket underratta sokanden om detta.

Vidhéller sokanden sitt yrkande, helt eller delvis, skall han skriftligen
begéra att &rendet Gverldmnas till tingsrtt i den del innehavaren har be-
stritt ansdkan. Sokandens begdran skall ha kommit in till Patentverket
inom en manad fran den dag da underrattelsen sandes till honom. | sin
begdran om 6verlamnande skall sbkanden ange de omstandigheter och de
bevis som aberopas samt ange vad som skall styrkas med varje bevis.
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Stkanden skall samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar
som aberopas.

Har stkanden begart éverlamnande i ratt tid, skall Patentverket dver-
lamna drendet till en tingsratt som enligt vad handlingarna visar &r behorig.
Har sokanden inte i ratt tid begdrt att arendet skall overldmnas till
tingsratt, skall Patentverket avskriva drendet i den del det &r bestritt.

Har innehavaren inte bestritt ansékan i ratt tid, skall Patentverket upp-
héva registreringen i enlighet med ansdkan. Har innehavaren endast
bestritt en del av anstkan, skall Patentverket upphdva registreringen i
enlighet med den obestridda delen av ansdkan.

Innehavaren av en registrering som blivit upphavd far anstka om ater-
vinning mot beslutet. Ansokan om atervinning skall vara skriftlig och ha
kommit in till Patentverket inom en manad fran dagen for beslutet. Har
innehavaren ansokt om atervinning i ratt tid skall Patentverket overliamna
arendet till en tingsratt som enligt vad handlingarna visar ar behorig. |
annat fall skall Patentverket avvisa ansdkan.

Sedan ett drende 6verlamnats till tingsratt skall talan anses vackt nar an-
sokan om upphévande i administrativ ordning kom in till Patentverket. De
handlingar som s6kanden gett in skall anses som stdmningsansdkan och
stamning i malet skall anses utfirdad nar ratten beslutar om malets
handlaggning. Har Patentverket meddelat ett beslut om upphédvande av
registreringen skall detta anses som tredskodom.

Foreskrifterna i denna paragraf har sin forebild i 33-37 och 52—
54 88 BfL.

Till skillnad fran vad som galler i darenden om registrering av
varumarken bor det hédr kréavas skriftlighet i detta begrepps kon-
ventionella mening. Detta framgar av forsta stycket.

Regler om overklagande av beslut som Patentverket fattar i
arenden om upphdvande av registreringar i administrativ ordning
finns i 84 §. Rattsmedlet mot beslut om upphévande av en registre-
ring ar dock atervinning. Detta anges i sjatte stycket.

Anteckning om upphé&vande av registrering m.m.

33 8 Om en registrering har upphavts enligt 24 § eller enligt 29-32 8§,
skall detta, ndr avgdrandet vunnit laga kraft, antecknas i registret och
kungoras.

Detsamma géller om innehavaren inte fornyar registreringen eller om
han begér att den skall strykas helt eller delvis.

Bestammelsen motsvarar 27 § VmL.

En begransning av varuférteckningen innebér en begédran om att
registreringen skall strykas delvis och skall alltsi antecknas i
registret och kungoras.
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Underrattelse om domar

34 8 En domstol som har meddelat dom angaende upphavande av en
varumarkesregistrering eller intrdng i ett registrerat varumirke skall
underrétta Patentverket om detta.

Motsvarande regel finns i dag i 45 8 VmL.

4 kap. Sarskilda bestdmmelser om innehavare av utlandska
varumérken m.m.

Hemlandsbevis

35§ En stkande, som inte bedriver ndringsverksamhet i Sverige och
som inte & hemmahdrande i en stat som har anslutit sig till Pariskonven-
tionen eller WTO-avtalet eller i ett omrade som har anslutit sig till WTO-
avatlet skall, for att market skall fa registreras i Sverige, visa att market ar
registrerat for honom i hemlandet for de varor som ansékan omfattar.

Bestammelsen i forsta stycket géller inte, om sokandens hemland
tillerkdnner den som driver néringsverksamhet i Sverige motsvarande
formaner vid ansokan om registrering i det landet. Med s6kandens hem-
land avses en stat eller ett omrade, dar sokanden har ett industri- eller
handelsforetag. Har sokanden inte ndgot sddant foretag, anses som
sOkandens hemland en stat eller ett omrade dar han ar bosatt eller en stat
dar han ar medborgare.

Regler om hemlandsbevis finns nu i 288 VmL och 1§ férord-
ningen (1970:495) om utldandska varumarken m.m.

I sak innebar forslaget inget nytt. Reglerna har dock fatt en
annan redaktionell utformning. | dag innehallet lagen i stort sett
bara ett bemyndigande for regeringen, medan bestdmmelserna i
ovrigt finns i forordningen. Forslaget innebér i stéllet att fore-
skriften om att sokanden skall visa hemlandsbevis &r intagen i
lagen. Foljden av att en sbkande inte uppvisar hemlandsbevis &r att
hans ansokan skall avslas. Foreskriften galler alltsd ett sadant for-
hallande som enligt 8 kap. 2 § regeringsformen skall regleras i lag.

Vad som avses med Pariskonventionen och WTO-avtalet fram-

gar av 18 8.
Flera &n 150 stater &r anslutna till Pariskonventionen och &nnu
flera till WTO-avtalet. Regeln om hemlandsbevis torde darfor i
praktiken ndstan aldrig komma att tillampas. Den bér dock av
principiella skal finnas kvar i den svenska varumarkeslagen.
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Ratt till registrering sdsom i hemlandet (telle quelle)

36 § Ett varumarke som 4r registrerat i sokandens hemland skall regi-
streras i Sverige sd som det &r registrerat i hans hemland (telle quelle) om
detta land &r anslutet till Pariskonventionen eller WTO-avtalet. Detsamma
géller om sokanden ar hemmahorande i ett omrade som &r anslutet till
WTO-avtalet.

Aven ett varumarke som registrerats i ndgon annan stat eller nagot
annat omrade far registreras har i landet si som det ar registrerat i den
andra staten eller omradet, om motsvarande rétt ges en svensk registrering
dér den tidigare registreringen gjorts och om dér géllande lagstiftning i
huvudsak dverensstammer med Pariskonventionen.

Ett varumarke far inte registreras telle quelle om market helt och hallet
saknar egenartad karaktar eller om market ar uteslutet fran ensamratt en-
ligt 3 § fjarde stycket. | 6vrigt tillimpas bestdmmelserna i 13 § andra—
fjarde styckena om allménna registreringsvillkor, 14 § om registrerings-
hinder och 15 § om hinder mot en registrerings bestand.

En s6kande som begér registrering enligt denna bestammelse skall visa
att mérket &r registrerat for honom i hans hemland eller motsvarande for
de varor som ansdkan omfattar.

Ett varumérke som registrerats telle quelle, men som annars inte skulle
ha kunnat registreras har i landet, har inte skydd pa grund av registre-
ringen i vidare man eller for langre tid an det har i innehavarens hemland
eller motsvarande.

Paragrafen behandlar s.k. telle-quelle-registrering. | dag finns mot-
svarande foreskrift i 29 § VmL och den kompletteras med en regel
i 28 forordningen (1970:495) om utldndska varumérken m.m.
Reglerna om telle-quelle-registrering bygger pa i artikel 6 quinquies
i Pariskonventionen.

Bestdmmelsen i tredje stycket om att registrering telle quelle kan
végras i vissa fall har utformats i ndrmare Gverensstdmmelse med
artikel 6 quingiues B 2.

I ovrigt innebdr forslaget egentligen ingen fordndring av saklig
betydelse. Reglerna har dock fatt en annan redaktionell utform-
ning. | dag innehaller lagen i stort sett bara ett bemyndigande for
regeringen, medan &vriga bestdmmelser finns i férordningen.
Forslaget innebdr i stéllet att foreskriften om att registrering kan
ske i Sverige av ett marke sa som det &r registrerat i den fraimmande
staten tas in i lagen. Rattsverkningarna av att ett marke registreras
ar namligen sadana att foreskriften maste anses galla ett sadant
forhallande som enligt 8 kap. 2 § regeringsformen skall regleras i
lag.

Vad som avses med Pariskonventionen och WTO-avtalet fram-
garav 18 8.
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Ombud

37 8§ Patentverket far forelagga en sokande som inte har hemvist i
Sverige att for sig stélla ett ombud med behdrighet att ta emot delgivning i
arendet och med hemvist har i landet, samt att anméla ombudet hos ver-
ket.

Om sokanden inte foljer ett forelaggande enligt forsta stycket, far del-
givning ske genom att handlingen sdnds med posten till sbkanden under
dennes senaste k&nda adress. Delgivning skall anses ha skett nar detta har
blivit fullgjort.

En innehavare av en varumadrkesregistrering som inte har hemvist i Sve-
rige skall ha ett ombud som &ar bosatt har i landet. Ombudet skall ha be-
horighet att for innehavaren av ta emot delgivning av stdmning, kallelser
och andra handlingar i mal och arenden om varumarket med undantag av
stamning i brottmal och av forelaggande for part att infinna sig person-
ligen infor domstol. Ombudet skall anmdlas till Patentverket och anteck-
nas i varumarkesregistret.

Om innehavaren inte har anmalt nagot ombud enligt tredje stycket, kan
delgivning i stéllet ske genom att den handling som skall delges sands till
honom under den i varumarkesregistret antecknade adressen. Om nagon
fullstdndig adress inte &r antecknad i registret, kan delgivning ske genom
att handlingen halls tillganglig hos Patentverket och genom att ett
meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehall kungors.
Delgivning skall anses ha skett nér detta har blivit fullgjort.

En regel om skyldighet for utlandska varumérkesinnehavare att ha
ombud har i landet finns nu i 31 8 VmL.

Bestammelsen ar utformad i 6verensstdimmelse med 12 § PL i
dess lydelse fran och med den 1 januari 2001.

Forslaget innebdr dels att det inférs en regel som ger
Patentverket ratt — men inte skyldighet — att foreldgga utlandska
sOkande att anvisa ett ombud med hemvist har i landet, dels att
regeln om ombud for utldndska varumadrkesinnehavare ges en
annan utformning (se avsnitt 5.4).
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5 kap. Internationell varumarkesregistrering
Inledning

Bestdmmelser om internationell varumarkesregistrering inférdes i
svensk ratt med ikrafttradande den 1 april 1996 (prop. 1994/95:59).
De bygger pa det s.k. Madridprotokollet som tillkom ar 1989 och
som Sverige anslutit sig till. Sverige har daremot inte anslutit sig till
den s.k. Madridoverenskommelsen som trddde i kraft redan
ar 1898, se vidare avsnitt 8.2.1.

I samband med att Sverige tilltradde Madridprotokollet disku-
terade man om Sverige dven borde tilltraida Madridoverens-
kommelsen, men kom fram till att Sverige inte borde gotra det
(prop. 1994/95:59 s. 33 f). Kommittén har ocksa diskuterat fragan.
Kommitténs dvervaganden redovisas i avsnitt 8.2.3.

Kommitténs férslag till regler om internationell varumérkes-
registrering finns i 38-55 88. I VmL finns motsvarande regler i 50—
64 88. Forslaget foljer i allt vasentligt géllande ratt, men innehaller
vissa skillnader som behandlas i avsnitt 8.2.4 och 8.2.5. Disposi-
tionen av bestdammelserna och den formella utformningen i dvrigt
har andrats ganska mycket. En forandring ar att bestimmelser om
handldaggningen som endast riktar sig till Patentverket har
utmonstrats. Det galler bl.a. bestimmelser om de skyldigheter
Patentverket har i forhallande till Internationella byran. Sadana
bestdimmelser bor enligt kommitténs mening i stéllet tas in i
forordning.

Definition m.m.

38 § Med en internationell varumarkesregistrering avses en registrering
av ett varumarke som den internationella byran (Internationella byran)
hos Virldsorganisationen for den intellektuella dganderatten (WIPO)
gjort i det internationella varumérkesregistret enligt protokollet den
27 juni 1989 till 6verenskommelsen om den internationella registreringen
av varumarken den 14 april 1891 (Madridprotokollet).

Patentverket dr varumérkesmyndighet i Sverige i drenden om inter-
nationell varumaérkesregistrering.

Paragrafen motsvarar 50 § VmL. En nyhet &r att begreppet det
internationella registret fors in i lagen. Det sker av praktiska skal.
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Ansdkan om internationell registrering

39 § Den som innehar en varumarkesregistrering eller har ansékt om
registrering av ett varumarke hér i landet, och som antingen ar svensk
medborgare, har hemvist i Sverige eller driver rorelse hédr, kan anséka om
internationell registrering av varumarket hos Internationella byran.

Ansokan skall ges in till Patentverket och vara avfattad pa engelska.
Ansokan skall innehélla uppgifter om s6kandens namn eller firma och
adress, nummer och datum for den svenska registrering eller ansokan om
registrering som den internationella ansékan bygger pa, en atergivning av
market och uppgifter om de varor som market begérs registrerat for. |
ovrigt skall ansékan uppfylla de foreskrifter som meddelas med stéd av
85 8. Stkanden skall ocksa betala foreskriven ansokningsavgift.

Forsta stycket har sin motsvarighet i 51 8§ forsta stycket VmL.
Andra stycket motsvaras ndrmast av 52 § VmL. Utformningen av
paragrafen ansluter sa nara som mojligt till bestammelserna i 12 §
om anstékningar om nationell registrering.

Enligt artikel 2.2 i Madridprotokollet skall en ans6kan om inter-
nationell registrering goras hos Internationella byrdn genom
formedling av Patentverket. For att detta skall framgéa klart har
bestimmelsen getts en nagot annorlunda utformning &n i VmL.

Kraven i andra stycket foljer av Madridprotokollet. Kommittén
har valt att i lagen ta in sadana krav pa en ansokan som har bety-
delse for den provning som Patentverket skall géra enligt arti-
kel 3.1 i Madridprotokollet och regel9.6b i tillampnings-
forskrifterna till protokollet. Ytterligare foreskrifter om vad en
ansokan skall innehalla bér meddelas av Patentverket med stod av
av bemyndigandet i 85 § i forslaget. De krav som en anstkan skall
uppfylla regleras dock helt och héllet i tillampningsforeskrifterna
till protokollet och det torde inte finnas nagot utrymme for
Patentverket att bestimma att en ansdkan skall innehalla nagot
annat.

Aven en registrering av ett kollektivmarke eller ett kontroll-
eller garantimarke kan ligga till grund for en internationell
registrering. Enligt 128 forsta stycket i forslaget skall de
bestammelser enligt vilka market far anvandas ha lamnats in till
Patentverket. Nagon sarskild bestimmelse om detta behdvs alltsa
inte hér.

Behandlingen av ansékan

40 § Patentverket skall undersdoka om ansdkan uppfyller de krav som
avses i 39 §, inbegripet kravet pa betalning av ansokningsavgift, och om
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uppgifterna i ansékan stammer &verens med uppgifterna i den svenska
varumaérkesregistrering eller ansdkan om registrering som den inter-
nationella ansokan bygger pa.

Ar ansokan sa bristfallig att den inte kan laggas till grund for en inter-
nationell registrering skall Patentverket forelagga sOkanden att avhjélpa
bristerna inom viss tid. Detsamma géller om sdkanden inte har betalat
foreskriven anstkningsavgift. Foljer sdkanden inte forelaggandet skall
ansokan avvisas.

Uppfyller ansdkan kraven enligt forsta stycket skall Patentverket skicka
ett intyg om detta till Internationella byran tillsammans med ansokan.

Paragrafen motsvarar 53 8 i VmL. Utformningen av paragrafens
forsta stycke ansluter sa langt det ar mojligt till 20 § forsta stycket,
som reglerar Patentverkets granskning av en nationell ansdkan.

Formuleringarna i andra stycket ansluter narmast till reglerna i
30 § andra stycket, som reglerar foreldgganden till sékanden i ett
arenden om administrativ omprévning. En nyhet ar att brister i
ansokan skall leda till att den avvisas i stallet for att avskrivas, se
vidare avsnitt 8.2.5.

Till grund for en ansékan om internationell registrering kan
ligga mer &n en registrering eller en ansékan om nationell
registrering. Kommittén anser att det inte behéver anges sarskilt.

Vad Patentverket enligt artikel 3.1 i protokollet och tredje
stycket i denna paragraf skall intyga &r att uppgifterna i den inter-
nationella ansékan motsvarar de uppgifter som vid tiden for inty-
gandet ar intagna i den ursprungliga registreringen eller i ansdkan
om registrering.

Patentverkets bekraftelse bér komma in till Internationella
byrdn inom tvd manader fran det att ansokan kom in till verket.
Den internationella registreringen far da det datum som svarar mot
inkomstdagen hos Patentverket, se artikel 3.4 i Madridprotokollet.
Kommer bekraftelsen in senare far den internationella registre-
ringen i stéllet det datum som svarar mot inkomstdagen hos Inter-
nationella byran. | 53 § tredje stycket VmL anges att bekraftelsen
skall skickas inom en manad fran det att ans6kan kom in till verket
eller, om ett forelaggande skickats, inom en manad fran fore-
ldggandet. Reglerna om dessa frister bor tas in i en forordning som
regeringen beslutar om.
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Anstkan om att en registrering skall gélla i ytterligare lander

41 8 Den som innehar en internationell registrering grundad pa en
svensk registrering eller ansékan om registrering och som déarefter vill att
registreringen skall gélla i ytterligare lander kan ansfka om detta hos
Internationella byran.

Ansokan far ges in till Internationella byran eller, om sékanden har
hemvist i Sverige, till Patentverket. En ansfkan som ges in till Patent-
verket skall vara avfattad pa engelska samt uppfylla de foreskrifter som
meddelas med stéd av 85 8.

| paragrafen anges hur den skall ga till vdga som har en inter-
nationell registrering grundad pa en svensk registrering (eller en
ansOkan om svensk registrering) och som vill att den inter-
nationella registreringen skall gélla i ytterligare lander. Paragrafen
motsvarar 51 andra stycket och 52 88 i VmL.

Ansokningar om sadana senare s.k. designeringar som
paragrafen behandlar far enligt forslaget alltid ges in direkt till
Internationella byran. Detta dr en nyhet. Enligt i 51 § andra stycket
VmL maste namligen sadana ansokningar ges in till Patentverket.
Fragan behandlas narmare i avsnitt 8.2.4.

Bestammelsen bygger pa artikel 3 ter (2) Madridprotokollet och
regel 7.1 i tilldmpningsforeskrifterna till protokollet. Av regel 7.1 i
tillampningsforeskrifterna framgar att senare designeringar far
(may) ges in direkt till Internationella byran, om det aktuella
landet inte har underrattat byran om att sadana designeringar skall
ges in via det egna landets varumérkesmyndighet.

Av paragrafen framgar ocksa att en s6kande som har hemvist i
Sverige alltid har ratt att ge in ansokan till Patentverket. Detta fol-
jer av regel 24.2 a i tillampningsforeskrifterna enligt vilka det egna
landets varumarkesmyndighet alltid maste ta emot och vidare-
befordra senare designeringar.

Patentverket tar endast emot och vidarebefordrar senare desig-
neringar och gor alltsd ingen prévning av dessa. Behandlingen av
senare designeringar foljer helt och hallet foreskrifterna till
Madridprotokollet. Det innebdr bl.a. att ansokan skall uppfylla
vissa krav som framgar av tillampningsforeskrifterna till Madrid-
protokollet. De &r inte av sadan karaktar att det kravs lagreglering.

Patentverket bor skicka en ansdkan om senare designering i sa
god tid att den kommer in till Internationella byran inom tva
manader fran det att ansokan kom in till verket. Den inter-
nationella registreringen far da det datum som svarar mot inkomst-
dagen hos Patentverket (artikel 3 ter i Madridprotokollet och
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regel 24.6 b i tillampningsforeskrifterna). Kommer bekréftelsen in
senare far den internationella registreringen i stallet det datum som
svarar mot inkomstdagen hos Internationella byran. Bestammel-
serna om frister ar utformade som handlaggningsregler for Patent-
verket och kraver inte lagform.

I tillampningsforeskrifterna finns vidare bestdmmelser om
handlaggningen som i forsta hand tar sikte pa forhallandet mellan
Patentverket och Internationella byran. Inte heller dessa bor tas in
i lagen.

Begdran om att en internationell registrering skall gélla i Sverige

42 § Den som ansOker om eller innehar en internationell registrering,
som inte bygger pa en svensk registrering eller ansékan om registrering,
kan hos Internationella byran begara att registreringen skall galla i Sverige.

Nar Patentverket far en underrattelse fran Internationella byrdn med en
begéran enligt forsta stycket, skall Patentverket underséka om det finns
nagot hinder mot att registreringen galler har i landet.

Hinder mot att den internationella registreringen skall galla i Sverige
foreligger om mérket inte uppfyller villkoren enligt 13-15 §8.

Paragrafen behandlar den situationen att nagon som har (eller
ansoker om) en internationell registrering vill att den skall ha ver-
kan i Sverige.

Bestdmmelsen motsvaras narmast av 54 § VmL. Det finns ingen
skillnad i sak mellan den bestdmmelsen och bestdammelsen i forsla-
get.

Patentverket arbetar med arenden som innebér att nagon an-
soker om att en internationell registrering skall gélla har ("Madrid-
in drenden™) pa i princip samma satt som med nationella ansok-
ningar om registrering. Nar Patentverket far ett meddelande om
att innehavaren av en internationell registrering har begért att den
skall galla i Sverige bor verket alltsa pa samma séitt som i nationella
registreringsarenden understoka om det finns nagot hinder mot
detta.

Behandlingen av begaran om att registreringen skall gélla i Sverige

43 § Patentverket skall besluta att den internationella registreringen,
helt eller delvis, inte kan galla i Sverige om det finns nagot hinder mot
registreringen enligt 13 eller 14 §. Beslutet fir grundas endast pa en
omstandighet som meddelas till den Internationella byran inom 18
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manader frdn dagen for underrattelsen enligt 42 § andra stycket med
begéran om att registreringen skall gélla hér i landet.

Patentverket skall gora en ny provning av fragan om den internationella
registreringen kan galla i Sverige, om innehavaren av registreringen begar
detta inom tvd manader fran beslutet att registreringen helt eller delvis inte
kan gélla har.

Bestammelserna om avskrivning och aterupptagande i 20 § tillampas pa
motsvarande sétt vid behandlingen av en begdran om ny prévning.

Paragrafen motsvaras ndrmast av 55 och 56 8§ VmL. De regler i
VmL som har karaktidren av handlaggningsregler riktade till
Patentverket har utgétt. De bor i stallet tas in i en férordning.

En nyhet ar att det i forsta stycket foreskrivs att Patentverket
kan besluta att registreringen skall gélla helt eller delvis.

Enligt andra stycket skall Patentverket kunna géra en ny prov-
ning av fragan om en internationell registrering skall galla i Sverige.
P& det sattet far innehavaren av den internationella registreringen
mojlighet att argumentera for sin sak infor Patentverket till dess
tvdmanadersfristen for att begdra ny provning har 16pt ut eller
saken blivit slutligt avgjord. Kommittén behandlar denna fraga i
avsnitt 8.2.5.

Enligt VmL ar gangen i stéillet den att Patentverket forst fattar
ett beslut som har preliminar karaktar (55 § forsta stycket) och se-
dan ett slutligt beslut (56 § andra stycket). Enligt kommitténs
beddmning blir forfarandet smidigare och enklare om det utformas
enligt forslaget.

En forutsattning for en ny prévning bor vara att innehavaren
begar detta inom en begransad tid. Av flera skal framstar det som
lampligt att denna tid & densamma som tiden for Gverklagande,
dvs. tva manader fran dagen for beslutet att vagra verkan har i lan-
det.

Behandlingen av en begdran om en ny prévning bér motsvara
behandlingen av en ansékan om nationell registrering. Reglerna om
avskrivning och aterupptagande bor darfor vara tillampliga pa
sadana registreringar. Bestammelser om detta har tagits i tredje

stycket.

Anteckning om att registreringen galler i Sverige
44 § Finns det inte ndgot hinder som avses i 43 § forsta stycket, skall

Patentverket i varumérkesregistret gora en anteckning om att registre-
ringen galler i Sverige och kungora detta.
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Paragrafen motsvaras ndrmast av 55 8§ andra stycket VmL.

Finner Patentverket vid sin prévning enligt 43 § att det inte
finns nagot hinder mot att registreringen géller har i landet skall
verket anteckna detta i en sarskild avdelning av varumaérkes-
registret och kungora att registreringen galler har i landet. Nagon
rattsverkan &dr inte knuten till att market antecknas i det svenska
varumarkesregistret (se avsnitt 8.2.5).

I kungorelsen skall anges datum for den internationella registre-
ringen. Vilka uppgifter som skall kungdras bér emellertid regleras i
forordning. Om Patentverket vagrar verkan i nagon del skall
verket vdnta med att utfirda kungorelse till dess att
tvdmanadersfristen for att begara ny provning har 6pt ut eller
saken har blivit slutligt avgjord.

Invandning

45 § Nar Patentverket har kungjort att registreringen géller i Sverige,
kan invandning framstéllas mot att den géller hér.

Den som vill framstélla invandning mot registreringen skall géra det till
Patentverket. Invdndningen skall ha kommit in inom den tid och uppfylla
de krav som anges i 23 § andra stycket.

Bestdmmelsen har sin motsvarighet i 55 § tredje stycket VmL.
Bestdimmelserna om invdndning mot en internationell registre-

ring ar utformade i sd nara anslutning som mgjligt till bestammel-

serna i 23 § i férslaget om invdndning mot nationella registreringar.

Behandlingen av invéndningen

46 § Bestammelserna i 24 § forsta—fjarde styckena géller ocksa en
invdndning mot en internationell registrering.

Patentverket skall pa grund av invandningen besluta att registreringen,
helt eller delvis, inte kan galla i Sverige om det finns nagot hinder enligt
13-15 88.

Beslutet far grundas endast pd en omstandighet som meddelas till
Internationella byran inom 18 manader fran dagen for underrattelsen en-
ligt 42 § andra stycket med begédran om att registreringen skall gélla hér i
landet. Har tiden for invandning enligt 45 § 16pt ut efter 18-manaders-
fristen, far beslutet grundas pd omstandighet som meddelas till Inter-
nationella byran inom en manad fran invandningstidens utgdng, under
forutsattning att Patentverket inom 18 ménader underrattat Inter-
nationella byran om att ett meddelande kan komma att Gversandas senare.

Patentverket skall avsla invdndningen, om det inte finns négot hinder
mot att registreringen galler hér i landet.
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Om Patentverket beslutar att registreringen, helt eller delvis, inte kan
gélla i Sverige skall detta antecknas i registret och kungoras nar avgdrandet
har vunnit laga kraft.

Bestdmmelserna svarar mot 56 § andra stycket VmL.

Invandningar mot internationella registreringar skall sa langt det
ar mojligt behandlas pa samma sitt som invandningar mot
nationella registreringar. Denna paragraf ar dérfor utformad i néra
anslutning till 24 § i forslaget.

Registreringens verkan m.m.

47 § En internationell registrering som géller i Sverige har samma ver-
kan som en svensk nationell registrering. Den internationella registre-
ringen har sadan verkan fran den dag som Internationella byran har angett
for registreringen eller fér en senare begaran om verkan i Sverige.

En internationell registrering géller i tio ar fran den dag som Inter-
nationella byran har angett for registreringen. Registreringen kan fornyas
for en tid av tio ar 4t gangen enligt bestimmelserna i Madridprotokollet.
Nar en registrering fornyats skall detta antecknas i varumarkesregistret
och kungoras.

I frdiga om internationella registreringar skall 28-34 8§ tillampas pa
motsvarande sétt.

Bestdmmelsen motsvarar ndarmast 57 § forsta stycket VmL.

Utbyte av en internationell registrering mot en nationell registrering

48 8§ Nar nagon innehar bade en internationell registrering med verkan
hér i landet och en svensk registrering av samma marke, trader den inter-
nationella registreringen i stéllet fér den svenska, om den internationella
registreringen har verkan har i landet fran en senare tidpunkt an den
svenska, och alla varor som omfattas av den svenska registreringen ingar i
forteckningen 6ver de varor som omfattas av den internationella registre-
ringen. Detta innebéar ingen inskrankning i rattigheter som kan ha for-
varvats pa grund av den svenska registreringen.

P& begdran av innehavaren skall Patentverket anteckna att den inter-
nationella registreringen tratt i stéllet for den svenska samt kungora detta.

Paragrafen motsvarar narmast 58 § VmL.
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Verkan av att en internationell registrering upphor

49 8 Om en internationell registrering som géller i Sverige upphor att
gélla helt eller delvis, upphor dess verkan har i landet i motsvarande ut-
strdckning. En anteckning om detta skall g6ras i varumarkesregistret och
kungoras.

Paragrafen motsvarar ndrmast 59 § VmL.

Omvandling av en internationell registrering till en nationell registrering

50 § Om en internationell registrering som géller i Sverige upphor att
gélla helt eller delvis inom fem ar fran den dag Internationella byran angett
for registreringen, pa grund av att den ursprungliga registreringen eller
ansdkan om registrering inte langre kan utgoéra grund for en internationell
registrering, och innehavaren dérefter ansoker om registrering av mérket
har i landet, skall denna ans6kan anses gjord pd dagen for den
internationella registreringen, under férutsattning att

1. anstkan gors inom tre manader fran den dag d& den internationella
registreringen upphérde, och

2. de varor som anges i den svenska ans6kan ocksa omfattades av den
internationella registreringens verkan i Sverige.

Paragrafen motsvarar ndarmast 60 § VmL.

Villkoret i 60 § forsta stycket 3 VmL har utgatt eftersom det inte
har nagon betydelse for vilken dag ansokan skall anses ingiven,
vilket ar den fraga som bestammelsen reglerar.

518§ Om en internationell registrering som galler i Sverige upphor pa
grund av en uppségning av Madridprotokollet, och innehavaren darefter
ansoker om registrering av mérket hér i landet, skall denna anstkan anses
gjord pa dagen for den internationella registreringen, under forutsattning
att

1. anstkan gors inom tva ar fran den dag da uppséagningen fick verkan,
och

2. de varor som anges i den svenska ansokan ocksa omfattades av den
internationella registreringens verkan i Sverige.

Paragrafen motsvarar ndrmast 61 § VmL.

Villkoret i 61 § forsta stycket 3 VmL har utgatt eftersom det inte
har ndgon betydelse for vilken dag en ansokan skall anses ingiven,
vilket ar den fraga som bestammelsen reglerar.

464



SOU 2001:26 Forfattningskommentar

6 kap. Overlatelse, licens m.m.

Overlatelse

52 8§ Ratten till sddana varukannetecken som avses i 3 § forsta-tredje
styckena kan Overlatas i samband med eller fristéende fran den rorelse i
vilken de anvands.

Vid 6verlatelse av en rorelse ingar ratten till sidana varukannetecken
som avses i forsta stycket och som &r knutna till rorelsen i dverlatelsen,
om inte annat &r avtalat.

Paragrafen motsvarar 32 § VmL.

Forslaget innehaller ingen nyhet i sak. For att det skall vara tyd-
ligt att bade registrerade varumarken och inarbetade varumarken
och varukannetecken ingar i Overlatelsen om inte annat avtalats,
finns det i forslaget en hanvisning till 3 § forsta—tredje styckena.
Déremot faller rétten till namn och firma, av naturliga skal, utanfor
regleringen i varumarkeslagstiftningen.

Réttsverkan av anteckning om innehavare m.m.

538 | mal eller arenden om ett nationellt registrerat varumarke skall
den som d&r antecknad som innehavare i varumérkesregistret anses vara
innehavare av registreringen.

Overlatelse av ratten till ett nationellt registrerat varumarke skall pa
begéran antecknas i varumarkesregistret och kungéras. Den som begar att
en ny innehavare antecknas skall betala foreskriven avgift.

I mal eller arenden om ett internationellt registrerat varumarke skall
den som é&r antecknad som innehavare i det internationella registret anses
vara innehavare av market. Overlatelse av ratten till ett internationellt
registrerat varumarke kan anmalas till Internationella byran.

Paragrafen motsvarar narmast 33 § VmL.

I VmL finns en bestimmelse om att Patentverket skall véagra att
anteckna en ny innehavare om dennes anvandning av varumarket
uppenbarligen &r dgnad att vilseleda allmanheten. | forslaget har
nagon sadan bestammelse inte tagits med. Patentverket gor bara en
formell granskning och har knappast nagra praktiska mojligheter
att utreda om ett marke blir vilseledande i en ny innehavares hand.
Och en registrering som &r vilseledande kan i vissa fall upphévas pa
talan av allman aklagare (28 § andra stycket och 29 § forslaget).

En anteckning enligt andra stycket kan goras pa begéran av den
som &r antecknad som innehavare eller av den som forvérvat rétten
till mérket. Aven i fall dar en registrering 6verfors till ndgon som
har yrkat det sker anteckning endast om nagon begar det.
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I tredje stycket finns bestdmmelser som bara géller inter-
nationella registreringar. Néagra sadana bestammelser finns inte i
VmL. Internationella registreringar kan, pa samma sett som
svenska, Overlatas helt eller delvis. Bestimmelser om Gverlatelse av
internationella registreringar finns i artikel 9 i Madridprotokollet
och regel 25 i tillampningsforeskrifterna.

Begreppet det internationella registret och begreppet Inter-
nationella byran definieras i 38 § forslaget.

En forutsattning for 6verlatelsen ar att forvarvaren ar behorig att
gora en internationell ansokan, dvs. att han — i frdga om inter-
nationella registreringar som &r grundade pa svenska registreringar
eller ansbkningar — &r svensk medborgare, har hemvist hér eller
driver rorelse hér (39 § forsta stycket forslaget).

Bestdimmelser av intresse i detta sammanhang finns i
tillampningsforeskrifterna till Madridprotokollet. Anstkan om
anteckning av overlatelsen skall goras pa ett sarskilt formular. Bade
overlataren och forvarvaren far ansoka om anteckning av Over-
latelsen. En ansdkan som gdrs av overlataren far lamnas direkt till
Internationella byran, medan en ansékan som gors av forvarvaren
maste ga via en nationell myndighet. En anstkan som ges in av
overlataren skall vara undertecknad av denne, medan en ansokan
som ges in av en myndighet skall vara undertecknad av myndig-
heten; den nationella myndigheten far darvid krava att Gverlataren
skall underteckna den. Anteckningen om Gverlatelse far det datum
da fullstandiga handlingar presenterades for Internationella byran.

I samband med att Internationella byran antecknar en ny inne-
havare skall byran underrétta dels Gverlataren och forvarvaren dels
de nationella myndigheterna i de l&nder dar registreringen har ver-
kan.

Licens

54 § Innehavaren av ett varukdnnetecken som avses i 3 § forsta—tredje
styckena kan ge nadgon annan ratt att anvanda kannetecknet i narings-
verksamhet (licens). En licenstagare far inte Gverlata sin ratt vidare, utan
samtycke fran innehavaren av kdnnetecknet.

Innehavaren av ett varukinnetecken kan &beropa de rattigheter som
ensamratten till kdnnetecknet innebdr gentemot en licenstagare som
Overtrader en bestimmelse i licensavtalet med avseende pa licensens
giltighetstid, den form under vilken kannetecknet far anvandas, de varor
for vilka kannetecknet far anvindas, det geografiska omrade inom vilket
kdnnetecknet far anvéndas eller kvaliteten pa de av licenstagaren fram-
stéllda varorna.
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En licens som avser ett registrerat varumarke, eller en ansékan om regi-
strering, skall pa begaran antecknas i varumarkesregistret. Den som begér
att en upplatelse av licens antecknas skall betala foreskriven avgift.

Om det visas att licensen har upphort att gélla, skall anteckningen
strykas ur registret.

Paragrafen har sin motsvarighet i 34 § VmL forsta—fjarde styckena,
vilka bestdmmelser fick sin nuvarande lydelse i samband med att
varumadrkesdirektivet genomfordes i svensk ratt
(prop. 1992/93:48).

En skillnad &r att géllande rdtt endast omfattar varumarken,
medan forslaget genom hénvisningen till 3 § férsta—tredje styckena
avser bade registrerade och inarbetade varukannetecken.

Det saknas mdjlighet att anteckna licenser i det internationella
registret.

Utmétning och konkurs

55 § Ratten till ett varukannetecken enligt 3 § tredje stycket far inte tas
i méat.

Om innehavarens egendom avtrads till konkurs, ingar ratten till ett
varukannetecken i konkursboet. Innehaller ett varukinnetecken ett
personnamn géller detta endast 6vriga delar av k&nnetecknet, om inte
kénnetecknet ar registrerat eller inarbetat. Ett kdnnetecken som enligt
denna bestammelse inte tillhor konkursboet far 4nda anvandas i rorelse
som bedrivs for boets rakning.

Motsvarande bestdmmelser finns i dag i 34 § femte stycket VmL.

Undantagsregeln i andra stycket om personnamn &r ny. Med
personnamn avses har egenartat efternamn ensamt for sig eller till-
sammans med fornamn. Regeln innebdr att registrerade varu-
marken och inarbetade varukannetecknen alltid ingar i konkurs-
boet i sin helhet, &ven om de innehéller ett personnamn. Om det
daremot ar frdga om ett kédnnetecken som inte ar inarbetat eller
registrerat &r det endast andra delar av kdnnetecknet &n namnet
som ingar i konkursboet.

Den foreslagna regleringen har samband med 20 § namnlagen
(se avsnitt 8.4.4). Enligt den paragrafen far ingen, obehorigen, till
nackdel fér den som forvarvat ett egenartat efternamn, i nérings-
verksamhet anvénda en firma, ett varumarke eller annat kadnne-
tecken som latt kan foérvaxlas med namnet. De skél som ligger
bakom bestdmmelsen om obehérig anvandning av ett namn i ndr-
ingsverksamhet kan enligt kommitténs mening dock inte anses
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gora sig gallande om béraren av namnet har tagit in det i ett varu-
marke som han har registrerat eller har anvéant i sadan omfattning
att han inarbetat det kdnnetecken dar namnet ingar. Om den egen-
dom dar market ingar avtrads till konkurs bor darfor aven market
som innehaller namnet anses tillhora konkursboet. En foljd av att
kannetecknet tillhor konkursboet &ar att det kan Overlatas i
samband med att boets egendom forsaljs.

Enligt 8 kap. 2 § konkurslagen far forvaltaren i vissa fall fortsatta
galdenarens rorelse for konkursboets rakning. Det framstar som
andamalsenligt att forvaltaren far anvanda sddana kannetecken som
galdenaren anvant i rorelsen sa linge rorelsen bedrivs for boets
rakning, dvs. dven sddana som inte &r inarbetade eller registrerade.

7 kap. Pant m.m.
Inledning

Regler om pantsdttning av rétten till ett varumérke infoérdes i
svensk ratt genom lagstiftning som trddde i Kkraft den
1 januari 1996. Detta gjordes for att ndrma den svenska varu-
markesratten till den gemenskapsréttsliga varumarkesordningen
(prop. 1995/96:26). Reglerna finns i 34 a-34 j 88 VmL. Kommittén
foreslar inga sakliga andringar i dessa regler. | 57 § forsta stycket
som svarar mot 34 a § forsta stycket har dock en bestdmmelse om
ansokningsavgift forts in. Vidare anvdnds genomgaende “Patent-
verket” i stéllet for “registreringsmyndigheten”.

Pantrétt i registrerat varumarke

56 § Ratten till ett registrerat varumarke eller till en ansékan om regi-
strering av ett varumarke kan pantsattas enligt 57-65 88.

Paragrafen har samma lydelse som 34 a § VmL.

57 § Pantrétt i egendom som avses i 56 8§ uppkommer genom registre-
ring av ett skriftligt avtal om pantséttning av egendomen. Ansékan om
registrering gors hos Patentverket. Den som anstker om registrering skall
betala foreskriven ansdkningsavgift.

Om en registrerad pantratt har overgatt till nagon annan, skall det pa
begéran antecknas i varumarkesregistret eller i Patentverkets diarium.
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Har pantratt upplatits till flera var for sig, har den upplatelse foretrade
for vilken ans6kan om registrering forst kom in till Patentverket, om inte
nagot annat har avtalats.

Gors samma dag ans6kan om registrering av flera upplatelser, har de
sinsemellan foretrade efter den tidsfoljd i vilken de har dgt rum, om inte
nagot annat har avtalats. Ar upplatelserna samtidiga eller kan det inte ut-
redas i vilken tidsfoljd de har skett, har de lika ratt.

Paragrafen har samma lydelse som 34 b § VmL.

Ansokan om registrering av pantupplatelse

58 § Anstkan om registrering enligt 57 8 gors av den som har ratten
till varumarket eller varumarkesanstkan eller av den till vilken pantratten
har upplatits. Sokanden skall styrka upplatarens ratt till varumarket eller
varumarkesansokan.

Vid tillampning av denna paragraf skall den som i varumarkesregistret
ar antecknad som innehavare av ett registrerat varumarke anses ha ratt till
market, om inte nagot annat framgar i drendet. Avser ansdkan om regi-
strering pantsattning av en varumarkesansokan, skall den som i Patent-
verkets diarium har registrerats som sokande anses ha ratt till varuméarkes-
ansotkan, om inte nagot annat framgar i drendet.

Ansokan far inte bifallas om upplataren, nar ansékan om registrering
gors, inte dr behorig att foérfoga over den pantforskrivna egendomen pa
grund av utmatning, konkurs, omyndighet, betalningssékring, kvarstad
eller ndgon annan anledning.

Paragrafen har samma lydelse som 34 ¢ § VmL.

I andra stycket finns en regel om vem som skall anses ha rétt till
market i &renden om pantsattning av varumarken. En allmén regel
om legitimationsverkan av att ndgon ar antecknad som innehavare i
varumadrkesregistret finns i 53 § forsta stycket forslaget.

59 § Ett avtal om pantséttning kan registreras ndr varumarket har regi-
strerats eller, om avtalet avser en varumdrkesansdkan, ndr ansdkan har
registrerats i Patentverkets diarium. Om en pantsatt varumarkesansdkan
leder till att varumarket registreras, géller darefter ratten till det registre-
rade varumarket som pantobjekt.

Paragrafen har samma lydelse som 34 d § VmL.

60 § Aven om en pantratt har registrerats, galler pantratt i den pant-
satta egendomen endast om pantavtalet har ingatts av ndgon som var rétt
agare till egendomen och behdrig att forfoga over den och om avtalet inte
heller av nagon annan anledning ar ogiltigt.

Paragrafen har samma lydelse som 34 e § VmL.
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61 8§ Pantritten &r forfallen, om rétten till varumérket eller varu-
markesansokan pa grund av bestammelserna i denna lag inte vidare skall
galla.

Paragrafen har samma lydelse som 34 f § VmL.

62 § Registreringen av en pantratt skall strykas, om pantratten genom
en dom som har vunnit laga kraft har forklarats ogiltig eller om pantrétten
har forfallit eller annars har upphort att gélla.

Paragrafen har samma lydelse som 34 g § VmL.

63 § Pantsattning galler fran tiden for ansokan om registrering enligt
57 § mot den som senare forvarvar dganderétt eller annan rétt till egen-
domen.

Ett licensavtal géller mot panthavaren, om avtalet har slutits fore an-
sbkan om registrering av pantavtalet.

Paragrafen har samma lydelse som 34 h § VmL.

64 § Bestdmmelser i annan lag om handpantrétt vid utmatning eller i
konkurs géller ocksa for pantratt i ratten till ett varumarke eller en varu-
mérkesansOkan. Nar ansokan om registrering enligt 57 § kommer in till
Patentverket medfor det samma rattsverkningar som nér en panthavare tar
en 16s sak i besittning.

Séljs ratten till ett pantsatt varumarke eller en pantsatt varumarkes-
ansokan vid utmatning eller i konkurs, bestar sadana licensavtal som avses
i 63 § andra stycket.

Paragrafen har samma lydelse som 34 i § VmL.

65 § Pantborgenaren far silja panten och ta ut sin fordran ur kope-
skillingen endast om han dessforinnan har underréattat galdendren och
andra kanda sakagare om forsaljningen och dessa har fatt skaligt radrum
att bevaka sin réatt.

Vid en forséljning enligt denna paragraf bestar sddana licensavtal som
avses i 63 § andra stycket.

Paragrafen har samma lydelse som 34 j § VmL.
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8 kap. Vitesforbud, skadestand, straffansvar m.m.
Vitesforbud

66 8 Pa yrkande av den som har ratt till ett varukannetecken enligt 3 §
eller den som pa grund av licens har ratt att anvinda ett sddant varu-
kannetecken far domstolen vid vite férbjuda den som gor intrang i ratten
till kannetecknet (varumérkesintréng) att fortsatta intranget.

Om karanden visar sannolika skal for att intrang forekommer och om
det skaligen kan befaras att svaranden genom att fortsitta intranget for-
ringar vardet av ensamréatten till varukannetecknet, far domstolen meddela
vitesforbud for tiden intill dess att malet slutligt har avgjorts eller annat
har beslutats. Innan ett sadant forbud meddelas skall svaranden ha fatt
tillfalle att yttra sig, om inte ett drojsmal skulle medfora risk for skada.

Forbud enligt andra stycket far meddelas endast om karanden staller
sékerhet hos domstolen for den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar
kéranden formaga att stalla sakerhet, far domstolen befria honom fran
detta. | fraga om slaget av sakerhet galler 2 kap. 25 § utsdkningsbalken.
Sékerheten skall provas av domstolen, om den inte har godkénts av
svaranden.

Nar malet avgors skall domstolen prova om forbud som har meddelats
enligt andra stycket fortfarande skall besta.

I frdga om Overklagande av beslut enligt andra eller tredje stycket och i
fraga om handlaggningen i hogre domstol géller vad som foreskrivs i
rattegangsbalken om Overklagande av beslut enligt 15 kap. rattegangs-
balken.

Talan om utdémande av vite fors av den som har ansokt om forbudet. |
samband med sédan talan far talan foras om nytt vitesforbud.

De nuvarande reglerna i VmL om vitesforbud pa grund av intrang
finns i 37 a8. De fick sin nuvarande lydelse genom lagstiftning
som tradde i kraft den 1 april 1994 (prop. 1993/94:122). Paragrafen
i forslaget har samma lydelse som den paragrafen.

Angaende forbud mot anvandning av vilseledande varukanne-
tecken, se avsnitt 8.8.4.

Skadestand

67 8 Den som uppsatligen eller av oaktsamhet gor varumarkesintrang
skall betala skélig ersattning for utnyttjandet av varukannetecknet. Dar-
utover skall ersattning betalas for den skada som intranget i 6vrigt medfor
varvid hansyn skall tas sérskilt till

1. den skada som hanfor sig till varukdnnetecknets anseende (goodwill),

2. rattighetshavarens uteblivna forséljning,

3. den vinst som intrangsgoraren har gjort till foljd av mtranget och

4. rattighetshavarens intresse av att varumarkesmtrang inte begas

Den som utan uppsat eller oaktsamhet gor varumérkesintrang skall
betala ersattning for utnyttjandet av varukannetecknet, om och i den mén
det &r skaligt.
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Regeln motsvarar ndrmast 38 8 VmL som tillkom genom lagstift-
ning som tradde i kraft den 1 april 1994 (prop. 1993/94:122). Den
foreslagna bestimmelsen skiljer sig fran den nuvarande genom att
vissa av de omstandigheter som skall beaktas vid bestimmandet av
ersattningen uttryckligen anges.

Kommitténs 6vervaganden i fraga om skadestand redovisas i av-
snitt 8.8.2.

Begransning av skadestandet

68 § Avser intrdnget ett varumarke som &r skyddat enbart pa grund av
registrering, skall ersattning for det intrang som skett fore registrerings-
dagen betalas endast om intrénget gjorts uppsatligen.

Ratt till ersattning far endast avse skada under de fem senaste aren
innan talan vécktes. For annan skada ar ratten till ersattning preskriberad.

Avser intrdnget ett varumarke som ar skyddat enbart pa grund av regi-
strering preskriberas dock inte rétten till ersattning i nagot fall tidigare an
ett ar efter registreringsdagen.

Bestdmmelsen i forsta stycket har sin motsvarighet i 39 § VmL.
Bestdmmelserna i paragrafen i 6vrigt har sin motsvarighet i 40 §
VmL. Forslaget innebér inga andringar i sak utan bara sprakliga
moderniseringar.

Straffansvar

69 § Den som uppsatligen eller av grov oaktsamhet gor varumarkes-
intrang skall domas till boter eller fangelse i hogst tva ar.

For forsok eller férberedelse till brott enligt forsta stycket doms till
ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Den som har overtritt ett vitesforbud enligt 66 § far inte démas till
ansvar for intrang som omfattas av forbudet.

Aklagaren far vacka atal for brott som avses i forsta eller andra stycket
endast om malsdganden anger brottet till atal och atal ar pakallat fran
allman synpunkt.

De nuvarande reglerna om straffansvar, som finns i 37 § VmL, till-
kom genom lagstiftning som tradde i kraft den 1 april 1994
(prop. 1993/94:122). Paragrafen i forslaget har i stort sett samma
lydelse som 37 8 VmL.

En skillnad ar att definitionen av begreppet varumarkesintrang
har flyttats till bestdammelsen om vitesforbud (66 8 i forslaget). Det
beror pa att den bestimmelsen kommer fore straffoestaimmelsen i
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kommitténs forslag. Och det beror i sin tur pa att regeln om vites-
forbud i praktiken ar viktigare an straffbestimmelsen.

En annan nyhet ar att aklagaren skall vacka atal om det ar pa-
kallat fran allméan synpunkt. Det skall alltsd inte langre kréavas att
atal ar pakallat av sarskilda skal.

Forutsittningarna for vackande av allméant atal behandlas i av-
snitt 8.8.3.

Begransning av straffansvaret

70 8 Avser intrdnget ett varumarke som ar skyddat enbart pa grund av
registrering, skall inte domas till ansvar for intrang som gjorts fore regi-
streringsdagen.

Motsvarande regel om begrénsning av straffansvaret finns i dag i
39 § forsta meningen VmL.

Forebyggande av fortsatt intrang

718 Pa yrkande av den som har lidit varumarkesmtrang far domstolen
efter vad som ar skaligt till forebyggande av fortsatt intrang besluta att
varukannetecken som olovligen forekommer pa varor, forpackningar,
reklamtryck, affarshandlingar eller liknande skall utplanas eller andras.
Kan en sadan atgard inte ske utan att egendomen pa vilken kannetecknet
forekommer forstors eller pa visst satt andras far domstolen besluta om
detta. | ett sadant fall far domstolen ocksé, pé& yrkande, besluta att egen-
domen skall mot I6sen lamnas ut till den som har lidit intranget.

P& yrkande av den som har lidit mtranget far domstolen efter vad som
ar skaligt till forebyggande av fortsatt mtrang besluta att foremal, vars
anvandande skulle innebéra varumarkesintrang, skall forstoras eller andras
pa visst satt.

Sadan egendom som avses i forsta och andra styckena far tas i beslag
om det skaligen kan antas att ett brott enligt 69 § har begétts. I friga om
ett sédant beslag tillampas reglerna om beslag i brottmal i allménhet.

Bestammelserna i forsta—tredje styckena tillampas ocksa i fraga om for-
sok och forberedelse till brott enligt 69 § andra stycket.

Paragrafen har samma lydelse som 41 § VmL. Den paragrafen till-

kom genom lagstiftning som tradde i kraft den 1 april 1994
(prop. 1993/94:122).
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9 kap. Intrdngsundersokning m.m.
Inledning

I VmL finns sedan den 1 januari 1999 regler om intrangsundersok-
ning. De tillkom genom lagstiftning som trddde i kraft den
1 januari 1999 (prop. 1998/99:11). I forslaget har dessa regler forts
Over oforandrade.

728 Om det skiligen kan antas att nagon har gjort ett intrang, far
domstolen for att bevisning skall kunna sakras om intrdnget besluta att en
undersokning far goras hos denne for att soka efter foremal eller hand-
lingar som kan antas ha betydelse for utredning om intranget (intrangs-
undersokning).

Ett beslut om intrangsundersokning far meddelas endast om skalen for
atgarden uppviager den olagenhet eller det men i Gvrigt som atgarden
innebar for den som drabbas av den eller fér nagot annat motstaende
intresse.

Bestammelserna i forsta och andra styckena tillampas ocksa i fraga om
forsok och forberedelse till brott enligt 69 § andra stycket.

Paragrafen har samma lydelse som 41 a § VmL.

73 § Ett beslut om mtrangsundersoknlng meddelas av den domstol dar
rattegang som ror intranget pagar. Om rattegang inte 4r inledd, galler i
fraga om behorig domstol vad som ar bestamt om tvistemal som ror in-
trang. Vad som ségs i rattegangsbalken om inskrankning av domstols
behdrighet i fraga om tvist som skall tas upp i annan ordning &n infor
domstol skall dock inte tillampas.

En fraga om intrangsundersokning far tas upp endast pa yrkande av den
som innehar ett varukinnetecken enligt 3 § eller den som pa grund av
licens har ratt att anvanda varukannetecknet. Om rattegang inte ar inledd,
skall yrkandet framstallas skriftligen.

Innan ett beslut om undersokning meddelas skall motparten ha fatt
tillfalle att yttra sig. Domstolen far dock omedelbart meddela ett beslut
som galler till dess annat har beslutats, om ett dréjsmal skulle medféra risk
for att foremal eller handlingar som har betydelse for utredning om
intranget skaffas undan, forstors eller férvanskas.

I Gvrigt skall en fraga om mtrangsundersoknlng som uppkommer da
rattegdng inte ar inledd handldggas pa samma satt som om fragan upp-
kommit under rattegang.

Paragrafen har samma lydelse som 41 b 8§ VmL.

74 8 Ett beslut om intrangsundersokning far meddelas endast om
sokanden stéller sakerhet hos domstolen fér den skada som kan tillfogas
motparten. Saknar sfkanden formaga att stalla sakerhet, far domstolen
befria honom fran detta. | frdga om slaget av sakerhet gaIIer 2 kap. 25 §
utsokningsbalken. Sékerheten skall prévas av domstolen, om den inte har
godkénts av motparten.
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I frdga om overklagande av domstolens beslut om intrédngsundersok-
ning och i fréga om handldggningen i hogre domstol géller vad som fore-
skrivs i rattegangsbalken om 6verklagande av beslut enligt 15 kap. ratte-
gangsbalken.

Paragrafen har samma lydelse som 41 ¢ § VmL.

75 § Ett beslut om intrangsundersokning skall innehalla uppgifter om

1. vilket andamal undersokningen skall ha,

2. vilka féremal och handlingar som det far sokas efter, och

3. vilka utrymmen som far genomsokas.

Om det behovs, skall domstolen dven forordna om andra villkor for
verkstéllandet.

Paragrafen har samma lydelse som 41 d § VmL.

76 8 Ett beslut om intrdngsundersokning galler omedelbart. Om
ansokan om verkstéllighet inte har gjorts inom en manad fran beslutet,
forfaller det.

Om sokanden inte inom en manad fran det att verkstélligheten
avslutats vacker talan eller pa ndgot annat sitt inleder ett forfarande om
saken, skall en atgard som foretagits vid verkstalligheten av intrangs-
undersokningen omedelbart g& ater, i den utstrackning det ar majligt.
Detsamma géller om ett beslut om intrangsundersokning upphévs sedan
verkstallighet genomforts.

Paragrafen har samma lydelse som 41 e § VmL.

77 8 Ett beslut om intrangsundersokning verkstélls av kronofogde-
myndigheten enligt de villkor som domstolen har foreskrivit och med
tilldmpning av 1-3 kap., 16 kap. 10 §, 17 kap. 1-5 §8§ samt 18 kap. utsok-
ningsbalken. S6kandens motpart skall underrdttas om verkstalligheten
endast om beslutet om intrangsundersokning har tillkommit efter mot-
partens hérande. Myndigheten har ratt att ta fotografier och goéra film-
och ljudupptagningar av sadana foremal som den far soka efter. Myndig-
heten har ocksa ritt att ta kopior av och gora utdrag ur sddana handlingar
som den far soka efter.

En intrangsundersokning far inte omfatta en skriftlig handling som av-
ses i 27 kap. 2 § rattegangsbalken.

Paragrafen har samma lydelse som 41f § VmL.

78 8 Nar ett beslut om intrdngsundersokning skall verkstéllas har
motparten ratt att tillkalla ett juridiskt bitrade. | avvaktan pa att bitradet
installer sig far verkstalligheten inte pdborijas. Detta galler dock inte, om

1. undersdkningen darigenom onddigt fordrdjs, eller

2. det finns en risk att andamalet med atgdrden annars inte uppnas.

Vid verkstélligheten far kronofogdemyndigheten anlita det bitrade av
en sakkunnig som behovs.
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Myndigheten far tillata att sokanden eller ett ombud for s6kanden ar
narvarande vid undersokningen for att bistd med upplysningar. Om ett
sadant tillstdnd ges, skall myndigheten se till att s6kanden eller ombudet
inte i storre utstrackning an som kan motiveras av verkstalligheten far
kannedom om forhéllanden som kommer fram.

Paragrafen har samma lydelse som 41 g § VmL.

79 8 Fotografier och film- och ljudupptagningar av foremal samt
kopior av och utdrag ur handlingar skall fortecknas och hallas tillgangliga
for sbkanden och motparten.

Paragrafen har samma lydelse som 41 h § Vml.

10 kap. Ovriga bestammelser
Preklusion m.m.

80 8§ Om en registrering av ett varumérke har upphévts genom ett
beslut eller en dom som har vunnit laga kraft, far domstolen inte déma till
skadestand eller straff eller besluta om annan atgard enligt 66-79 §8.

I mal om intrang i ett registrerat varumarke skall domstolen, pa yrkande
av den mot vilken talan fors, forklara malet vilande i avvaktan pa att fragan
om upphavande av registreringen slutligt avgjorts. Ar talan om
upphéavande inte vackt, skall domstolen i samband med vilandeforklar-
ingen foreldgga honom att goéra det inom viss tid.

Bestammelser av samma innehall finns i 42 § VmL. Fdrslaget inne-
bér ingen saklig &ndring.

Sarskilda bestammelser om gemenskapsvarumaérken

81 § Vid intrang i ett gemenskapsvarumarke tillampas bestammelserna i
69 och 70 §8 om straffansvar. | 6vrigt géller 66 § om vitesforbud, 67 och
68 88 om skadestdnd, 71§ om forebyggande atgarder, 72- 798§ om
mtrangsundersoknlng och 80 § om preklusion m.m. i den man inte nagot
annat foljer av radets forordning om gemenskapsvarumarken.

Den som ger in en ansokan om registrering av ett gemenskaps-
varumarke till Patentverket for vidare befordran enligt artikel 25.2 i radets
forordning om gemenskapsvarumarken skall betala en avgift med belopp
som regeringen bestdammer. Detsamma galler den som begar omvandling
av en ans6kan om eller en registrering av ett gemenskapsvarumarke till en
ansdkan om nationell registrering av ett varumarke samt den som begar ett
intyg enligt artikel 89.3 i radets férordning.
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Bestammelser av samma innehall som i forsta stycket finns i 66 §
VmL. Andra stycket har sin motsvarighet i 65 8§ VmL. Forslaget
innebdr ingen saklig andring.

Behorig domstol

82 8 Om det enligt rattegangsbalken inte finns ndgon behorig domstol
for en talan om upphévande av en registrering, skall talan véackas vid
Stockholms tingsrétt.

Stockholms tingsratt ar behorig domstol i mal som avses i 81 § och i
artikel 92 i radets férordning om gemenskapsvarumarken.

En bestammelse av samma innehall som i forsta stycket finns i 26 §
andra stycket VmL En bestammelse av samma innehall som i andra
stycket finns i 67 § VmL.

Skyldighet for licenshavare och panthavare att underrétta innehavaren

83 8 Vill en licenstagare vicka talan om intrang i ratten till ett varu-
kénnetecken, skall han underritta k&nnetecknets innehavare om detta.
Gor han inte det skall talan avvisas.

Detsamma géller, om en panthavare vill vicka talan med anledning av
intrang i den pantsatta egendomen.

Bestammelser med samma innehall finns i 43 § VmL.

Overklagande

84 8 Ett slutligt beslut av Patentverket far Gverklagas av den som
beslutet rér, om det har gatt honom emot.

Overklagande enligt forsta stycket gors hos Patentbesvarsratten inom
tvda manader fran beslutets dag, om inte nagot annat foljer av tredje
stycket. Ett slutligt beslut av Patentbesvarsratten far Overklagas till
Regeringsratten inom tva manader fran beslutets dag. Vid ett 6verklagande
till Regeringsratten tillampas bestdimmelserna i 35-37 88 forvalt-
ningsprocesslagen (1971:291). Patentbesvarsrattens beslut skall innehalla
uppgift om att det kravs sarskilt tillstind for provning i Regeringsratten
och om de grunder pa vilka ett sadant tillstand meddelas.

Overklagande av beslut i &renden om upphdvande i administrativ ord-
ning enligt 30-32 §§ gors hos tingsratt inom tre veckor fran beslutets dag.

Reglerna om Overklagande av Patentverkets beslut i férsta och
andra styckena, som nu finns i 47 § VmL, ar oférandrade i sak.

477



Forfattningskommentar SOU 2001:26

Overklagande av verkets beslut i frdga om upphavande av regi-
strering i administrativ ordning regleras i tredje stycket. Nar det
géller sadana beslut finns det en stark koppling till tingsratt; om
yrkandet om upphéavande bestrids skall ju drendet lamnas dver till
en tingsratt. Darfor ar det mest naturligt att Patentverkets beslut i
sadana arenden Overklagas till tingsratt. Om en registrering har
upphavts inom ramen for ett sddant forfarande och innehavaren av
registreringen ar missnéjd med det beslutet tillampas inte denna
regel om Overklagande. Han har i stéllet att ansoka om atervinning
enligt 32 § sjatte stycket i forslaget. Jfr avsnitt 7.5.

Bemyndiganden

85 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestammer far
meddela ndrmare foreskrifter for tilldmpningen av denna lag. Regeringen
far ocksd meddela narmare foreskrifter om avgifter.

Paragrafen motsvarar ndrmast i 48 och 6488 VmL.
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10.2  Forslaget till
lag om andring i firmalagen (1974:156)

2 § Ensamriétt till firma forvdrvas genom registrering eller genom
inarbetning.

En forutsattning for ensamrétt till firma pa grund av registrering ar att
firman har sarskiljningsformaga.

Ensamrétt till sekundért kdnnetecken forvarvas genom inarbetning.

Firma registreras enligt bestdmmelserna i 8 a-12 88 och vad som
foreskrivs i annan forfattning om registrering av visst slags firma.

Ett naringskannetecken anses inarbetat om, och sa lange, det har i landet
inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omséatt-
ningskretsen) ar kant som kannetecken for den verksamhet som bedrivs
under kannetecknet. Om ké&nnetecknet &r inarbetat endast inom en del av
landet, galler ensamratten endast inom det omradet.

Den som anvander ett eget namn med sarskiljningsférmaga som nar-
ingskannetecken inom ett visst geografiskt omrade, har ett skydd fér namnet
som for naringskannetecken inom samma omrade. Vidare har innehavaren
av ett varukannetecken med skydd inom ett visst geografiskt omrade, ett
skydd for kannetecknet som for naringskannetecken inom samma omrade.

Denna paragraf handlar om forvarv av ensamratt till firma och
andra naringskannetecken.

Bestammelsen i forsta stycket har andrats sa att den battre
Overensstammer med 3 § i forslaget till varumérkeslag.

En firma som skall registreras maste enligt 9 § skilja sig tydligt
fran andra firmor samt uppfylla vissa andra krav. Firman behover
dock inte langre ha sarskiljningsformaga for den verksamhet som
den avser for att fa registreras. Av andra stycket, som ar nytt, fram-
gar att endast sadana firmor som har sarskiljningsformaga far ett
skydd genom registreringen. Fragan om kravet pa sarskiljnings-
formaga vid registrering behandlas i avsnitt 9.5.

Tredje och fjarde styckena — som motsvarar andra och tredje
styckena i gallande lag — ar oférandrade i sak, men innehéller vissa
redaktionella &ndringar.

Bestdmmelsen i femte stycket — som motsvarar fjarde stycket i
nuvarande lydelse — innehaller villkoren for inarbetning av firma
och sekundéra k&nnetecken, se vidare avsnitt 9.10 och 5.7.3.

| sjatte stycket finns regleringen av skyddet for namn som
naturligt varukénnetecken samt regleringen av det Kkorsvisa
skyddet. Bestaimmelserna — som ersétter dem i 4 och 588 i gal-
lande lag — ar utformade sa att de Gverensstammer med 3 § femte
stycket i forslaget till varumarkeslag. Fragan om skyddet for namn
som naturligt varukénnetecken behandlas i avshitt 5.7.4.
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2 a § Ett naringskannetecken anses ha sarskiljningsférmaga om det ar &g-
nat att skilja den verksamhet som bedrivs i en rorelse fran den som bedrivs i
en annan. Vid beddmning av om ett naringskannetecken har sarskiljnings-
formaga skall hansyn tas till att kannetecknet kan forvarva sadan férmaga
genom anvandning.

Innehaller ett naringskannetecken en beteckning for associationsform
sasom aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk férening eller foérkortning
darav, skall vid bedémningen bortses fran denna.

Paragrafen, som ar ny, handlar om sarskiljningsforméaga hos nar-
ingskannetecken.

| forsta stycket finns en definition av sarskiljningsformaga som
svarar mot 2 § andra stycket i forslaget till varumarkeslag. Vidare
finns en bestimmelse om att ett naringskannetecken pa samma satt
som ett varukannetecken kan forvarva sarskiljningsformaga genom
anvandning. Frdgan om forvarv av sarskiljningsformaga for
varumarken behandlas i avsnitt 5.7.2. Bestdmmelserna om forvérv
av sarskiljningsformaga finns i dag i 9 § andra stycket FL.

Av bestdmmelsen i andra stycket — som ©verensstimmer med
nuvarande 9 § andra stycket sista meningen FL — framgar att man
vid bedomningen av sarskiljningsformagan hos en firma skall
bortse fran forekommande associationsrattsliga beteckningar.

3 & Ensamrétten till ett naringskannetecken enligt 2 § innebdr, att ingen
annan an innehavaren i naringsverksamhet far anvanda

1. ett tecken som ar identiskt med néringskannetecknet for verksamhet av
samma slag, eller

2. ett tecken som ar identiskt med eller liknar naringskannetecknet for
verksamhet av samma eller liknande slag, om det finns en risk for férvaxling,
inbegripet risken for att anvandningen av tecknet leder till uppfattningen att
det finns ett samband mellan den som anvander tecknet och innehavaren av
naringskannetecknet.

Nar ett naringskannetecken &r ként inom en betydande del av omsétt-
ningskretsen innebdr ensamrétten enligt 2 § dessutom, att ingen annan &n
innehavaren, i naringsverksamhet, utan skélig anledning far anvanda ett
tecken som &r identiskt med eller liknar naringskannetecknet fér verksamhet
av annat slag, om han dérigenom skulle dra otillborlig férdel av eller orsaka
forfang for naringskannetecknets sarskiljningsformaga eller anseende.

Ensamratten till en registrerad firma utgor dock inte hinder mot att nagon
annan i naringsverksamhet anvander ett tecken inom det omrade déar firman
har skydd om denne visar att innehavaren av firman inte kan lida skada av
detta.

Av denna paragraf framgar vad ensamratten till ett naringskanne-
tecken innebér.

Bestdmmelserna svarar mot regleringen i 4 § i forslaget till varu-
markeslag, vilken behandlas i kapitel 6.
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De nuvarande reglerna om ensamréatten till firma finns i 3-
588 FL.

4 8 Ensamratten till ett naringskannetecken ger inte nagot sjalvstandigt
skydd for sddan del av kannetecknet som inte har sarskiljningsformaga.

Ensamrétten till ett naringskannetecken hindrar inte att nagon annan, nar
det stimmer dverens med god affarssed, i néringsverksamhet anvander

1. sitt namn eller sin adress,

2. uppgifter om verksamhetens art eller beskaffenhet eller en i verksam-
heten utbjuden varas art, beskaffenhet, mangd, avsedda anvandning, vérde,
geografiska ursprung, tiden for dess framstéllande eller andra egenskaper hos
varan, eller

3. allmént brukat ortnamn.

Denna paragraf innehaller en reglering om begransningar i ensam-
rattens omfattning.

Bestdmmelserna ar utformade i 6verensstimmelse med 5 § forsta
och andra styckena i forslaget till varumarkeslag.

Nagon motsvarighet till dessa bestimmelser finns for
nérvarande inte i FL.

58 Om flera gor ansprék pa ensamratt till naringskannetecken som &r
identiska eller liknande pa det satt som anges i 3 8, skall den ha foretrade som
har tidigaste grund for sitt ansprak, om inte annat foljer av 6 eller 7 8.

Paragrafen innehaller den grundlaggande regeln inom det indust-
riella rattsskyddet om foretrddesrdatt for den som har tidigaste
grund for sitt ansprak pa ensamrétt.

Bestdmmelsen — som i allt vasentligt dverensstdmmer med den
nuvarande 7 § — dr utformad i Overensstimmelse med 7 § i forslaget
till varumdrkeslag.

6 8 Ratten till en registrerad firma skall besta vid sidan av en aldre ratt
till ett kénnetecken, om ansékan om registrering gjorts i god tro och inne-
havaren av den aldre rétten har kant till och funnit sig i att firman efter regi-
streringsdagen har anvants har i landet fem ar i foljd. Om firman har anvants
endast for en del av den verksamhet som den registrerats for, skall ratten besta
endast for denna verksamhet.

Denna paragraf handlar om verkan av passivitet vid kollision
mellan ett aldre kdnnetecken av nagot slag och en yngre registrerad
firma.

Bestimmelsen ar utformad pa i stort sett samma vis som 8 § i
forslaget till varumérkeslag.
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Nagon motsvarighet till denna bestammelse om passivitet finns
for nérvarande inte i FL. Detta hanger samman med att det inte
finns nagot invandningsforfarande vid firmaregistrering.

I forarbetena till FL anforde firmautredningen att firmainne-
havarna i avsaknad av ett invdndningsforfarande inte skulle kunna
bevaka nya firmaregistreringar och att det darfor inte var lampligt
att infora en preklusionsregel avseende registrerade firmor,
se SOU 1967:35s. 199.

7 8 Ratten till ett inarbetat naringskannetecken skall besta vid sidan av en
aldre ratt till ett kdnnetecken, om innehavaren av den aldre rétten inte inom
rimlig tid vidtagit atgarder for att hindra anvandningen av det yngre kanne-
tecknet.

Innehavaren av den &ldre rétten skall, om hans kénnetecken &r kant inom
en betydande del av omséttningskretsen, anses ha handlat inom rimlig tid om
han inom fem ar fran det att han fick kinnedom om anviandningen vidtagit
atgarder for att hindra denna.

I denna paragraf regleras verkan av passivitet vid kollision mellan
ett ldre kannetecken av nagot slag och en yngre inarbetad firma.

Utformningen av bestdammelsen ar i allt vasentligt densamma
som den i 9 §i forslaget till varumarkeslag.

Bestdmmelsen i fOrsta stycket Overensstimmer i sak med den
nuvarande bestdmmelsen i 8 § FL.

I andra stycket finns en ny bestaimmelse som galler sddana nar-
ingskannetecken som har ett utokat skydd enligt 3 § andra stycket.
Denna bestimmelse bygger pa artikel 4.4 i WIPO-rekommen-
dationen med bestdmmelser om skydd for vélkanda varumarken

8 8 | de fall som avses i 6 och 7 §8 utgdr ratten till det yngre k&nnetecknet
inte hinder mot anvéndningen av det &ldre k&nnetecknet, &ven om rétten till
det aldre kénnetecknet inte langre utgdér hinder mot anvandningen av det
yngre.

I de fall som avses i 7 § far, om det ar skaligt, beslutas att ett av kanne-
tecknen, eller bada, endast far anvandas pa sarskilt sitt, sasom i ett visst
utférande eller med tillagg av ortsangivelse, eller att kannetecknet endast far
anvandas for viss verksamhet eller inom ett visst omrade.

Bestammelsen i andra stycket tillampas ocks& nar identiska eller liknande
kénnetecken &ar inarbetade for olika innehavare i olika delar av landet.

Denna paragraf handlar om mdjligheten fér domstol att forordna

om samexistens pa vissa villkor mellan kolliderande kannetecken.
Bestdmmelsen motsvarar 10 § i forslaget till varumarkeslag.
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Bestdmmelsen i forsta stycket, som ar ny, klargor att ett yngre
kannetecken, som enligt 6 eller 7 § far besta vid sidan av ett éldre,
inte kan utgdra grund for att hindra anvandningen av det aldre
ké&nnetecknet.

Av andra stycket — som i sak stdmmer Gverens med nuvarande
andra stycket — foljer att domstol kan besluta att kédnnetecknen
endast far anvandas pa vissa villkor.

I lagens nuvarande lydelse finns inte nagon direkt motsvarighet
till regleringen i tredje stycket, vilken klargor att bestdmmelsen om
samexistens ocksa ar tillamplig vid lokal inarbetning. Att bestam-
melserna om samexistens galler dven lokalt inarbetade nérings-
kannetecken ar dock inte nagon nyhet, se SOU 1967:35 s. 199.

8 a8 Registrering av en firma sker i samband med registrering av en
naringsidkare eller, om firman skall registreras for en néringsidkare som
redan &r registrerad, i ett sarskilt arende.

Paragrafen, som &r ny, anger i vilket slags drende en firma regi-
streras.

En forutsattning for registrering av ett rattssubjekt som skall ha
firma &r att en firma kan registreras. Det innebér att registreringen
av rattssubjektet och firman normalt handldggs i samma &rende.
Andring av en firma handliggs daremot i ett sarskilt arende. An-
gaende fragan om registrering av firma och det rattssubjekt som
firman avser, se avsnitt 9.7.8.

9 8 En firma som skall registreras maste tydligt skilja sig fran andra regi-
strerade firmor. Vidare maste firman uppfylla de krav som anges i lag eller
annan forfattning for visst slags firma.

Paragrafen innehaller forslagets grundlaggande krav for firmaregi-
strering, som bestar i att en firma som skall registreras maste skilja
sig fran andra registrerade firmor.

I FL finns for narvarande inte nagon motsvarighet till denna
bestimmelse, men regler av detta slag finns i de associations-
rattsliga forfattningarna (se t.ex. 16 kap. 1§ 12 st. ABL, 7§ HrL
och 14 kap. 1 8 ForenL).

Bestimmelsen innebar att en firma som skall registreras maste
skilja sig fran alla andra registrerade firmor, oavsett i vilket register
firman ar registrerad. Detta innebér en forandring i forhallande till
den nu gallande ordningen, dar det &r tillrackligt att firman skiljer
fran andra firmor som &r registrerade i samma register.
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Kravet pa att en firma skall skilja sig fran andra registrerade
firmor motiveras av att en firma inte skall sammanblandas med en
annan.

10 § En firma far inte registreras om den

1. strider mot lag eller annan férfattning eller mot goda seder eller allman
ordning,

2. utan tillstdnd innehaller en statlig eller internationell beteckning som
enligt lag eller annan forfattning inte far anvandas som firma, eller ndgot som
latt kan forvéxlas darmed, eller

3. i annat fall &r dgnad att vilseleda allméanheten.

En firma far inte heller registreras om den innehaller eller bestar av nagot
som &r agnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning for vin eller
spritdrycker och firman avser verksamhet med vin eller spritdrycker av annat
ursprung.

I denna paragraf anges de hinder mot registrering som, tillsammans
med kravet i 9 §, utgor absoluta hinder.

Bestammelserna ar utformade sa att de svarar mot 14§ i
forslaget till varumérkeslag.

Regleringen i forsta stycket Overensstdmmer i sak med forsta
stycket i nuvarande lydelse. I punkt 1 anges inte uttryckligen att
hénsyn skall tas till firmans anvidndning. Det ligger dock i sakens
natur att man vid beddmning av om det finns nagot absolut hinder
mot registrering av en firma maste ta hansyn till hur firman kan
komma att anvandas. Nagon saklig andring i forhallande till vad
som géller i nuldget ar foljaktligen inte avsedd.

Bestdmmelsen i andra stycket, som &r ny, &r utformad i Overens-
stdmmelse med 14 § andra stycket i forslaget till varumérkeslag.

10 a 8 Hinder mot att en firmaregistrering bestar finns om nagon begar att
den skall upphévas och

1. anvandning av firman i naringsverksamhet skulle utgora intrang i en
aldre ensamrétt enligt 3 § eller i ett aldre gemenskapsvarumarke som ar skyd-
dat enligt radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumarken,

2. anvandning av firman i néringsverksamhet skulle leda till forvaxling
med ett naringskannetecken som ndgon annan tagit i bruk fore innehavaren
och anvénde vid tidpunkten for ansdkan samt innehavaren ké&nde till eller
borde ha kant till detta,

3. firman innehaller nagot som &r &gnat att uppfattas som annans varu-
kannetecken eller annans egenartade efternamn, allmént ként konstnarsnamn
eller liknande namn och inte uppenbarligen syftar pa nagon sedan lange av-
liden och anvandningen av kannetecknet skulle medféra nackdel fér bararen
av namnet,

4. firman innehaller ndgot som utgdr intrang i annans upphovsratt, eller

5. firman ar dgnad att uppfattas som benamning pa en stiftelse, ideell fore-
ning eller liknande sammanslutning.
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Hinder mot att en registrering bestar finns dock inte pa den grunden att
anvandning av firman i naringsverksamhet skulle utgora intrang i ratten till
ett &ldre kannetecken som enligt 2 § femte eller sjatte stycket endast har skydd
inom ett visst geografiskt omrade.

I paragrafen anges de relativa hinder som finns mot en firmaregi-
strerings bestand.

Bestammelserna ar utformade pé i stort sett samma vis som dem
i 15 § i forslaget till varumarkeslag.

Av bestdmmelsen i forsta stycket punkt 1 — som svarar mot 14 §
forsta stycket 6 i nuvarande lydelse — framgar vilka aldre ensam-
ratter som kan utgora hinder mot en firmaregistrerings bestand.

Bestdmmelsen i punkt 2 — som svarar mot 10 § forsta stycket i
nuvarande lydelse — innehaller en forandring i sak. Enligt den gal-
lande bestdmmelsen krévs det att sokanden har vetskap om att det
andra kannetecknet tagits i bruk. Forslaget innebar ett okat krav pa
aktsamhet fran sokandens sida genom rekvisiten “kande till eller
borde ha kant till”. Se vidare kommentaren till 15 § i forslaget till
varumarkeslag.

Bestdimmelsen i punkt3 motsvarar 108 forsta stycket i
nuvarande lydelse i vad den avser namn. En skillnad &r att endast
egenartade efternamn under vissa forutsdttningar kan utgéra
hinder mot en registrerings bestdnd. Se vidare avsnitt 8.8.4 och
kommentaren till 15 § i forslaget till varumarkeslag.

Punkt 4 har sin motsvarighet i 10 § forsta stycket 5 i géllande
lydelse, men skiljer sig fran den bestammelsen genom att titel pa
annans skyddade litterdra verk inte langre kan laggas till grund for
upphdvande av en firmaregistrering. Se vidare avsnitt 8.8.4 och
kommentaren till 15 § i forslaget till varumadrkeslag.

Bestdmmelsen i punkt5 svarar mot 10 § forsta stycket i nu-
varande lydelse i vad den avser benamningar pa associationer och &r
oftrandrad i sak.

Regleringen i andrastycket, som &r ny, innebdr att lokalt
inarbetade kénnetecken samt naturliga varukdnnetecken som
endast har ett lokalt skydd inte kan utgdra hinder mot att en regi-
strering bestar. Dessa fragor behandlas i avsnitt 5.7.3 och 5.7.4. Se
vidare kommentaren till 15 § i forslaget till varumérkeslag.

11 a § Registreringsmyndigheten skall undersoka om ansokan uppfyller de
krav som enligt lag eller annan forfattning stalls vid registrering av olika slags
firma, inbegripet det krav pd betalning av ansokningsavgift som kan vara
uppstallt samt om det finns ndgot hinder mot registrering enligt 9 eller 10 §.
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Registreringsmyndigheten skall ocksd, i den omfattning regeringen foreskriver,
undersoka om det finns nagot hinder som avses i 10 a 8.

Uppfyller ansékan inte de krav som avses i forsta stycket eller finns det
nagot hinder mot registrering enligt 9 eller 10 §, skall registreringsmyndig-
heten forelagga sokanden att komplettera eller andra sin ansékan inom viss
tid. Detsamma galler om sokanden inte har betalat foreskriven ansoknings-
avgift. | forelaggandet skall sékanden upplysas om att ansékan kan komma att
avskrivas om han inte svarar i ratt tid.

Framkommer det nagot hinder som avses i 10a8§, skall registrerings-
myndigheten underratta sékanden om detta och ge honom tillfalle att yttra sig
inom viss tid.

Yttrar sig sokanden i rétt tid dver ett forelaggande enligt andra stycket,
men finns det fortfarande nagon brist enligt forsta stycket eller ndgot hinder
mot registrering enligt 9 eller 10§, skall registreringsmyndigheten avsla
ansGkan, om det inte finns skal att forelagga sokanden pa nytt.

Yttrar sig sokanden inte i rétt tid dver ett foreldggande enligt andra stycket,
far registreringsmyndigheten avskriva ansokan.

I denna paragraf, som &r ny, finns de grundldggande reglerna om
registreringsmyndigheternas behandling av ansékningar om regi-
strering av firmor.

Bestdimmelserna om handlaggningen &r utformade pa ungeféar
samma sdtt som dem i 208 i forslaget till varumérkeslag. En
skillnad dr dock att det i d&renden om firmaregistrering inte finns
nagon mojlighet till dterupptagning av en avskriven ansokan.

Enligt forsta stycket skall registreringsmyndigheten undersdka
om ansokan uppfyller de krav som stélls i lag eller annan forfatt-
ning. Med detta avses narmast att vissa firmor skall innehalla
associationsbeteckningar (se 16 kap 1 § ABL, 6 § HrL och 14 kap.
18 ForenL). Vidare skall myndigheten undersbka om firman
skiljer sig tydligt fran andra registrerade firmor enligt 9 8 och om
det finns nagot absolut hinder mot registrering enligt 10 §. I den
man regeringen foreskriver det skall myndigheten ocksa undersoka
om det finns nagra relativa hinder enligt 10 a 8.

En beskrivning av forfarandet i &renden om registrering av firma
finns i avsnitt 9.7.5. Se vidare kommentaren till 20 § i forslaget till
varumarkeslag.

12 § Om ansokan uppfyller de krav som avses i 11 a § forsta stycket och
det inte finns nagot hinder mot registrering enligt 9 eller 10 §, skall registre-
ringsmyndigheten fora in firman i foreskrivet register.

Vid registrering av en firma skall registreringsmyndigheten i registret
anteckna den verksamhet som firman avser.

Ensamrétten till en registrerad firma galler fran den dag d& anstkan kom
in till registreringsmyndigheten.
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Paragrafen handlar om registreringen av firma.

Bestimmelsen om registrering ar utformad pad ungefar samma
satt som den i 22 8 forsta stycket i forslaget till varumarkeslag.

Enligt forsta stycket skall registreringsmyndigheten registrera
firman om ansdkan uppfyller de formella krav som &r uppstéllda i
11 a § och det inte finns nagra absoluta hinder enligt 9 eller 10 8.
Av denna bestammelse framgar att officialprovningen ar begransad
till absoluta hinder.

Bestdammelsen i andra stycket innebdr att myndigheten skall
gora en sarskild anteckning om den verksamhet som firman ar
registrerad for. Anteckningen om den verksamheten som registre-
ringen avser dr avgdrande for firmaregistreringens omfattning. Det
innebar att en firma som har sarskiljningsférmaga (jfr 2 § 2 st.) pa
grund av registreringen har ett kdnneteckensrattsligt skydd foér den
verksamhet som ar antecknad pa detta satt. En annan sak ar att
registreringen av rattssubjektet som sadant kan omfatta en vidare
verksamhetsbeskrivning som ar av betydelse ur associationsréttslig
synvinkel, jfr avsnitt 9.7.8. Av 17 § i forslaget till &ndring i FL
framgar att myndigheten skall anteckna i registret om registre-
ringen upphdvs for viss verksamhet.

Bestimmelsen i tredje stycket om den tidpunkt fran vilken
firmaregistreringen har verkan dverensstammer i sak med 12 § FL.

Invandning

12 a § Nar registreringen av en firma har kungjorts far invandning fram-
stallas mot den. Detsamma géller ndr registreringen av en dndrad verksamhet
har kungjorts.

Invandningen skall ha kommit in till registreringsmyndigheten inom tre
manader frdn kungorelsedagen. Invandningen skall innehalla uppgifter om
invéndarens namn eller firma, den registrering som invédndningen avser och
de omstandigheter som aberopas till grund for invandningen.

Av paragrafen framgar att det ar mojligt att framstélla invandning
mot en firmaregistrering och vilka krav som stélls pa en invand-
ning.

Bestdmmelserna ar utformade i anslutning till 23 8§ forsta och
andra styckena i forslaget till varumarkeslag

Fragan om utformningen av invandningsforfarandet behandlas i
avsnitt 9.7.5. Se vidare kommentaren till 238 i forslaget till
varumarkeslag.
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12 b § Registreringsmyndigheten skall undersoka om invandningen upp-
fyller de krav som avses i 12 a § andra stycket. Ar invandningen sa bristfallig
att den inte kan laggas till grund for prévning av arendet skall myndigheten
forelagga invandaren att avhjélpa bristerna inom viss tid. 1 foreldggandet
skall invéndaren upplysas om att invdndningen kan komma att avvisas om
han inte foljer forelaggandet. Foljer invandaren inte foreldggandet skall
invandningen avvisas.

Tar registreringsmyndigheten upp invéndningen skall myndigheten
underrétta innehavaren av firmaregistreringen om invandningen och ge
denne tillfélle att yttra sig inom viss tid.

Ar det uppenbart att invandningen &ar ogrundad, skall registrerings-
myndigheten avsla den.

Aterkallas invandningen f&r den anda provas, om det finns sarskilda skal.

Registreringsmyndigheten skall pa grund av invandningen upphava regi-
streringen, helt eller delvis, om det finns ndgot hinder som avses i 9, 10 eller
10a8.

Registreringsmyndigheten skall avsld invandningen, om det inte finns
nagot hinder mot registreringens bestand.

Om registreringsmyndigheten upphéver registreringen, helt eller delvis,
skall detta antecknas i registret nér avgérandet har vunnit laga kraft.

Paragrafen innehaller de grundldggande reglerna om handlagg-
ningen i invandningsarenden.

Bestammelserna ar utformade pa i allt vasentligt samma vis som
dem i 24 § i forslaget till varumérkeslag.

Se vidare kommentaren till 24 § i forslaget till varumarkeslag.

158 Om nagon gor intrang i annans ratt till naringskannetecken
(firmaintrang), far domstol vid vite forbjuda honom att fortsétta intranget.

Om kéranden visar sannolika skal for att firmaintrang forekommer och
om det skaligen kan befaras att svaranden genom att fortsatta intranget
forringar vardet av ensamratten till naringskannetecknet, far domstolen
meddela vitesforbud for tiden intill dess att malet slutligt har avgjorts eller
annat har beslutats. Innan ett sadant forbud meddelas skall svaranden ha
fatt tillfalle att yttra sig, om inte ett dréjsmal skulle medfora risk for
skada.

Forbud enligt andra stycket far meddelas endast om karanden staller
sékerhet hos domstolen for den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar
ké&randen formaga att stalla sakerhet, far domstolen befria honom fran
detta. | fraga om slaget av sakerheten galler 2 kap. 25 § utsokningsbalken.
Sékerheten skall provas av domstolen, om den inte har godkénts av
svaranden.

Nar malet avgors skall domstolen prova om férbud som har meddelats
enligt andra stycket fortfarande skall besta.

I friga om Overklagande av beslut enligt andra eller tredje stycket samt i
frdga om handlaggningen i hogre domstol géller vad som foreskrivs i
rattegdngsbalken om Gverklagande av beslut enligt 15 kap. rattegangs-
balken.

Talan om utdémande av vite far féras av den som har ansékt om for-
budet. | samband med sédan talan far talan foras om nytt vitesforbud.
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Paragrafen handlar om vitesférbud.

Bestammelserna om vitesforbud har andrats sa att de Gverens-
stdmmer med dem i 66 § i fOrslaget till varumérkeslag. Det innebéar
att reglerna om férbud mot anvandning av vilseledande nérings-
kannetecken och om taleratt utmonstrats; fragan om forbud mot
anvandning av vilseledande ké&nnetecken behandlas i avsnitt 8.8.4
och frdgan om taleratt i avsnitt 8.5.

16 8 Om en firma har registrerats i strid mot bestimmelserna i 9 § om
allmanna registreringsvillkor eller 10 § om registreringshinder, eller om det
enligt 10 a § finns nagot hinder mot registreringens bestand far registreringen
upphavas om den inte kan besta enligt bestammelserna i 6-8 8§ om verkan
av passivitet. Firmaregistreringen far emellertid inte upphavas pa den grun-
den att anvandning av firman i naringsverksamhet skulle utgéra intrang i en
aldre registrerad firma, om registreringen av denna firma kan upphavas enligt
tredje—sjunde styckena om anvandning av firma. Registreringen far inte heller
upphavas pa den grunden att anvandning av firman i naringsverksamhet
skulle utgora intrang i ett aldre naringskannetecken som enligt 2 § femte eller
sjatte stycket endast har skydd inom ett visst geografiskt omrade.

En registrering far vidare upphavas om

1. innehavaren har upphért att vara naringsidkare,

2. firman har kommit att strida mot lag eller annan forfattning eller mot
goda seder eller allmén ordning, eller

3. firman har kommit att bli vilseledande.

En registrering kan ocksad upphavas, om innehavaren inte, inom fem ar
fran den dag da fragan om registrering slutligt avgjorts, anvant firman har i
landet fér den verksamhet som den avser, eller om han inte har gjort det inom
en period av fem ar i foljd och det inte finns giltiga skl till att firman inte har
anvants.

Med sadan anvandning som avses i tredje stycket likstalls att firman an-
vands i en annan form &an den registrerade om avvikelsen avser endast
detaljer som inte forandrar firmans sarskiljningsformaga.

Registreringen far dock inte upphavas enligt tredje stycket, om innehavaren
har anvant firman under tiden mellan utgangen av femarsperioden och
ansékan om havning av registreringen. Anvandning som pabérjas eller
aterupptas efter femarsperiodens utgang och inom tre manader fore ansokan
om havning skall emellertid lamnas utan avseende, om innehavaren har
vidtagit forberedelser for att paborja eller ateruppta anvandningen efter det
att han fatt kannedom om att en ansokan om havning kunde komma att
goras.

Med att innehavaren anvéander en firma likstalls ocksd att nagon annan
anvander firman med innehavarens samtycke.

Om grunden foér upphévande endast avser viss verksamhet som firman
registrerats for, skall registreringen hévas endast for denna verksamhet.

| paragrafen anges de grunder pa vilka registrering av en firma kan
upphavas.

Bestimmelserna ar sd langt mojligt utformade i Overens-
stdmmelse med dem i 28 § i forslaget till varumérkeslag.
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| forsta stycket forsta meningen anges att firmaregistreringen far
upphavas pa grund av omstandigheter som foreldg pa registrerings-
dagen. Registreringen far saledes upphavas om den har skett i strid
mot nagot absolut hinder eller om det foreligger nagot relativt
hinder mot dess bestdnd och registreringen anda inte kan besta
enligt reglerna i 6-8 88 om verkan av passivitet. En skillnad i for-
hallande till vad som galler nu ar att en firmaregistrering inte kan
upphavas pa den grunden att firman saknar sarskiljningsférmaga,
eftersom sarskiljningsformaga inte langre ar ett krav for regi-
strering (jfr 9 8). Angdende frdgan om sarskiljningsformaga, se
avsnitt 9.5.2.

Andra meningen i stycket innehéller ett undantag fran vad som
ségs i forsta meningen. Undantaget innebdr att ratten till en dldre
registrerad firma inte kan utgdra grund for upphévande av en yngre
firmaregistrering, om registreringen av den aldre firman kan upp-
havas pa den grunden att firman inte har anvants, se tredje stycket.

Av sista meningen i stycket framgar att lokalt inarbetade kanne-
tecken samt namn som endast har ett lokalt kdnneteckensskydd
inte kan utg6ra grund for upphédvande av en firmaregistrering.
Ratten till sdidana kannetecken utgor inte heller hinder mot en regi-
strerings bestand enligt 10 a § men de kan enligt huvudregeln i 3 §
laggas till grund for bl.a. féorbud mot anvandning av ett yngre kén-
netecken inom det omrade dar de har skydd. Angdende skyddet
for lokalt inarbetade naringskénnetecken samt namn som anvéands
som ndringskannetecken, se 9.10, 5.7.3 och 5.7.4.

I andra stycket anges tre olika grunder for upphédvande av en
firmaregistrering vilka uppkommit efter registreringsdagen.

Av punkt 1 framgar att registreringen av en firma far upphavas
om innehavaren har upphért med den verksamhet som firman av-
ser.

Enligt punkt2 far en firmaregistrering upphdvas om den
kommit att strida mot lag eller annan forfattning m.m. (jfr 10 §
1st. 1).

Vidare anges i punkt 3 att firmaregistreringen kan upphévas om
den efter registreringen blivit vilseledande (jfr 10 § 1 st. 3).

I tredje stycket finns de grundldggande bestammelserna om att
registreringen av en firma som inte anvdnds kan upphdvas, se
avsnitt 9.8.2. Se vidare kommentaren till 28 § tredje stycket i for-
slaget till varumérkeslag.

Fjarde-sjunde styckena innehaller ytterligare bestammelser om
forutsattningarna for upphéavande av en firmaregistrering pa den
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grunden att firman inte anvants, vilka dverensstimmer med 28 §
fjarde—sjunde styckena i forslaget till varumaérkeslag.

16 a§ En firmaregistrering kan upphévas av domstol efter talan enligt
reglerna i rattegangshalken eller av registreringsmyndigheten enligt bestam-
melserna i 16 b—16 d 88 om upphdvande i administrativ ordning. En talan
om upphdvande med stdd av bestdimmelserna i 16 § forsta stycket och det
allménna registreringsvillkoret i 9 § eller registreringshindren i 10 § eller med
stod av bestammelsen i 16 § andra stycket far foras av den myndighet som
regeringen foreskriver.

Paragrafen handlar om talan om upphdvande av en firmaregi-
strering.

Bestdmmelserna ar utformade pa samma satt som dem i 29 § i
forslaget till varumérkeslag.

Av bestammelserna framgar att en firmaregistrering — utoéver
mojligheten att upphdva registreringen efter invdndning — kan upp-
havas antingen av domstol i ett ordinart tvistemal eller av registre-
ringsmyndigheten i ett &rende om upphédvande i administrativ ord-
ning.

Bestdmmelserna om forfarandet vid upphévande i administrativ
ordning finns i 16 b-16 c 8§, se vidare avsnitt 7.5.

Paragrafen innehdller inga regler om taleratt, utan i det
avseendet géller allmdnna processrattsliga regler, se avsnitt 9.10 och
8.5.3.

16 b § En ansbkan om upphdvande av en firmaregistrering i administ-
rativ ordning skall innehalla uppgifter om parterna i den utstrackning som
anges i 33 kap. 1 § rattegangsbalken. Ansokan skall vidare innehalla uppgift
om den registrering som yrkas upphadvd och de omstandigheter som aberopas
till grund for yrkandet. Sokanden skall ocksa betala foreskriven ansoknings-
avgift.

Ar ansokan sa bristfallig att den inte kan laggas till grund for provning av
arendet skall registreringsmyndigheten foreldgga sdkanden att avhjalpa bris-
terna inom viss tid. Detsamma géller om sokanden inte har betalat fore-
skriven ansékningsavgift. | foreldggandet skall sokanden upplysas om att an-
sokan kan komma att avvisas om han inte foljer foreldggandet. Foljer sokan-
den inte forelaggandet skall anstkan avvisas.

Ansokan skall ocksa avvisas, om den avser ndgon annan atgard an upp-
havande av en registrering eller om det finns nagot annat hinder mot att den
tas upp.

16 ¢ § Tar registreringsmyndigheten upp ansokan, skall myndigheten
forelagga innehavaren av firmaregistreringen (innehavaren) att yttra sig éver
ansokan inom viss tid, om det inte dr uppenbart att sokandens yrkande &r
ogrundat. I féreldggandet skall innehavaren uppmanas att ange om han med-
ger eller bestrider ansokan och, om han bestrider ansékan, att ange skélen for
bestridandet. Vidare skall innehavaren uppmanas att lamna de uppgifter om
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sig som avses i 33 kap. 1 § forsta—tredje styckena rattegangsbalken, i den man
uppgifterna i ansokan &r ofullstdndiga eller felaktiga. 1 foreldggandet skall
innehavaren upplysas om att drendet kan komma att avgdras aven om han
inte svarar i ratt tid.

Forelaggandet skall, tillsammans med ansokan och ovriga handlingar, del-
ges innehavaren i enllghet med vad som enligt rattegangsbalken galler for
delgivning av stamning i tvistemal.

Ar det uppenbart att sokandens yrkande ar ogrundat, skall registrerings-
myndigheten avsla ansokan.

Om foreldggandet inte har kunnat delges, skall registreringsmyndigheten
bedéma om forsoken till delgivning skall fortsatta eller om sékanden skall
erbjudas att sjalv skota om delgivningen. Hansyn skall darvid tas till det
arbete och den kostnad som dittills har lagts ned pa delgivningen, forutsatt-
ningarna for att fortsatta forsok skall lyckas samt omstandigheterna i Gvrigt.
Erbjudandet far sandas med post till sokanden under hans i arendet uppgivna
adress eller formedlas pa annat satt. Antar sokanden inte erbjudandet skall
ansokan avvisas.

Antar sokanden erbjudandet skall registreringsmyndigheten foreldgga
honom att inom viss tid komma in med ett bevis om delgivning. Foljer
sokanden inte foreldggandet skall ansokan avvisas.

16 d 8 Vill innehavaren bestrida ansokan, helt eller delvis, skall han gora
det skriftligen.

Bestrider innehavaren ansokan helt eller delvis i ratt tid skall registre-
ringsmyndigheten underréatta sokanden om detta.

Vidhaller sokanden sitt yrkande, helt eller delvis, skall han skriftligen
begara att drendet 6verlamnas till tingsratt i den del innehavaren har bestritt
ansokan. Sokandens begaran skall ha kommit in till registreringsmyndigheten
inom en manad fran den dag dd underrattelsen sandes till honom. I sin
begaran om overlamnande skall sokanden ange de omstandigheter och de
bevis som aberopas samt ange vad som skall styrkas med varje bevis. Sokan-
den skall samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som &be-
ropas.

Har sokanden begért 6verlamnande i ratt tid, skall registreringsmyndig-
heten dverlamna drendet till en tingsratt som enligt vad handlingarna visar ar
behorig. Har s6kanden inte i ratt tid begért att arendet skall 6verlamnas till
tingsratt, skall registreringsmyndigheten avskriva drendet i den del det &r
bestritt.

Har innehavaren inte bestritt ansdkan i rétt tid, skall registreringsmyndig-
heten upphéva firmaregistreringen i enlighet med ansdkan. Har innehavaren
endast bestritt en del av ansbkan, skall registreringsmyndigheten upphéava
registreringen i enlighet med den obestridda delen av ansdkan.

Innehavaren av en registrering som blivit upphavd far ansbka om ater-
vinning mot beslutet. Ansokan om &tervinning skall vara skriftlig och ha
kommit in till registreringsmyndigheten inom en manad fran dagen for
beslutet. Har innehavaren ansokt om atervinning i ratt tid skall registre-
ringsmyndigheten dverlamna &rendet till en tingsratt som enligt vad hand-
lingarna visar ar behdrig. 1 annat fall skall registreringsmyndigheten avvisa
ansokan.

Sedan ett drende dverldamnats till tingsréatt skall talan anses véckt nér
ansbkan om upphavande i administrativ ordning kom in till registrerings-
myndigheten. De handlingar som sokanden gett in skall anses som stam-
ningsansdkan och stamning i malet skall anses utfardad nar ratten beslutar
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om malets handlaggning. Har registreringsmyndigheten meddelat ett beslut
om upphévande av registreringen skall detta anses som tredskodom.

I dessa paragrafer regleras forfarandet vid upphéavande av firmaregi-
strering i administrativ ordning.

Bestdmmelserna dr utformade i 6verensstdimmelse med 30-33 8§
i forslaget till varumaérkeslag, vilka har sin forebild i BfL. Se vidare
avsnitt 9.10 och 7.5 samt kommentarerna till paragraferna i for-
slaget till varumérkeslag.

17 8 Om en firmaregistrering har upphavts enligt 12 b § eller enligt 16 a—
16 d 88, skall detta, nér avgorandet vunnit laga kraft, antecknas i registret.

Detsamma géller om innehavaren begar att registreringen skall upphévas
helt eller delvis.

Upphavande av en firmaregistrering paverkar inte registreringen av nar-
ingsidkaren.

I ett avgérande om upphavande av en registrering kan beslutas, att firman
far sta kvar i registret under viss tid som skaligen behovs for att anta en ny
firma och anstka om dess registrering.

Paragrafen handlar om upphévande av firmaregistrering m.m.

Av forsta och andra styckena, som &r nya, framgéar att det i
registret skall goras en anteckning nér en registreringen av en firma
upphévs helt och hallet eller for viss verksamhet. Bestammelserna
korresponderar med den i 12 § andra stycket i forslaget enligt
vilken en anteckning skall géras om den verksamhet som registre-
ringen avser.

I tredje stycket, som ocksa ar nytt, finns en bestimmelse som
klargor att registreringen av rattssubjektet som sadant inte pa-
verkas av att registreringen av firman upphdvs for viss verksamhet,
se vidare avsnitt 9.7.8.

Fjarde stycket 6verensstdimmer i sak med 17 8§ FL, men lydelsen
ar andrad med hénsyn till att en firmaregistrering enligt forslaget
kan upphédvas pa annat satt an genom dom, jfr 12b § om upp-
havande efter invdndning och 16 b-16 d 8§ om upphdvande i admi-
nistrativ ordning.

18 § Den som uppsatligen eller av grov oaktsamhet gor firmaintrang
skall domas till boter eller fangelse i hogst tva ar.

For forsok eller forberedelse till brott enligt forsta stycket doms till
ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Avser intranget en firma som ar skyddad enbart pa grund av
registrering, skall inte démas till ansvar for det intrdng som gjorts fore
registreringsdagen.

Den som har 6vertratt ett vitesforbud enligt 15 § andra stycket far inte
domas till ansvar for intrang som omfattas av forbudet.
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Aklagaren fér vacka atal for brott som avses i forsta eller andra stycket
endast om malsdganden anger brottet till atal och atal ar pakallat fran all-
méan synpunkt.

I paragrafen regleras det straffrattsliga ansvaret vid firmaintrang.

Bestammelserna i forsta—fjarde styckena ar oftréandrade i sak,
men forsta stycket har dndrats sa att det Gverensstammer med 69 §
i forslaget till varumarkeslag.

I femte stycket regleras forutsittningarna for vackande av all-
mant atal. Bestimmelsen har éndrats sa att atal far vackas om det ar
pakallat fran allman synpunkt och det kravs alltsa inte langre att
det foreligger sérskilda skal, se avsnitt 9.10 och 8.8.3.

19 8 Den som uppsatligen eller av oaktsamhet gor firmaintrang skall
betala skélig ersattning for utnyttjandet av nédringskannetecknet. Dar-
utdver skall ersattning betalas for den skada som intranget i 6vrigt medfor
varvid hansyn skall tas sarskilt till

1. den skada som hanfor sig till n&ringsk&nnetecknets anseende (goodwill),

2. rattighetshavarens uteblivna forsaljning,

3. den vinst som intrdngsgéraren har gjort till foljd av mtranget och

4. rattighetshavarens intresse av att flrmamtrang inte begas.

Den som gor firmaintrang utan uppsat eller oaktsamhet, skall betala
ersattning for utnyttjandet av naringskannetecknet, om och i den mén det
ar skéligt.

Avser intranget en firma som ar skyddad enbart pd grund av
registrering, skall ersittning for det intrang som skett fore
registreringsdagen betalas endast om intrdnget gjorts uppsatllgen

Ratt till ersattning far endast avse skada under de fem senaste aren innan
talan vacktes. For annan skada dr ratten till ersattning preskriberad.

Avser intranget en firma som &r skyddad enbart pa grund av registrering
preskriberas dock inte ratten till ersattning i nagot fall tidigare an ett ar
efter registreringsdagen.

Paragrafen handlar om skadestandsskyldighet vid firmaintrang.

Bestammelserna om skadestand har utformats i enlighet med 67
och 68 88 i forslaget till varumérkeslag. Se avsnitt 9.10 och 8.8.2
samt kommentaren till de nyss ndmnda paragraferna.

20 § P4 yrkande av den som har lidit firmaintrang far domstolen efter
vad som ar skaligt till forebyggande av fortsatt intrdng besluta att narings-
kannetecken som olovligen forekommer pa skyltar, varor, forpackningar,
reklamtryck, affarshandlingar eller liknande skall utplanas eller andras. Kan
en sddan atgard inte ske utan att egendomen pa vilken kannetecknet fore-
kommer forstors eller pa visst satt andras far domstolen besluta om detta. | ett
sadant fall far domstolen ocksa, pa yrkande, besluta att egendomen skall mot
[6sen 1amnas ut till den som har lidit mtranget

Pa yrkande av den som har lidit mtranget far domstolen efter vad som ar
skaligt till forebyggande av fortsatt intrang besluta att foremal, vars anvan-
dande skulle innebara firmaintrang, skall forstoras eller andras pa visst satt.
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Sadan egendom som avses i forsta och andra styckena far tas i beslag om
det skéligen kan antas att ett brott enligt 18 8 har begatts I fraga om ett
sadant beslag tillampas reglerna om beslag i brottmél i allmanhet.

Bestammelserna i forsta—tredje styckena tillampas ocksa i fraga om for-
sk och forberedelse till brott enligt 18 § andra stycket.

| paragrafen anges de atgarder som domstol kan besluta om till
forebyggande av fortsatt firmaintrang.

Bestammelserna har utformats i 6verensstdmmelse med 718§ i
forslaget till varumérkeslag.

I sak har bestdimmelserna dndrats som en foljd av att 158§ om
forbud mot vilseledande naringskannetecken m.m. &ndrats.

23 8 | fraga om overklagande av beslut i darende om registrering av firma
finns sérskilda bestammelser.

Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten i arende om invandning mot
registrering av firma enligt 12a och 12 b 8§ far overklagas av den som
beslutet rér, om det har gatt honom emot. Overklagande gors hos allman for-
valtnlngsdomstol inom tva manader fran beslutets dag.

Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten i arende om upphavande av
firma i administrativ ordning enligt 16 b-16 d 8§ far overklagas av den som
beslutet rér, om det har gatt honom emot. Overklagande gors hos tingsratt
inom tre veckor fran beslutets dag.

Paragrafen, som ar ny, innehaller vissa bestammelser om &ver-
klagande.

Bestdmmelserna har utformats i anslutning till 84 § i forslaget
till varumérkeslag. En avgorande skillnad &r dock att beslut i
arenden om varumadrkesregistrering m.m. 6verklagas till
Patentbesvérsratten, medan beslut i d&renden om firmaregistrering
overklagas till allman forvaltningsdomstol. Angadende fragan om
Overklagande, se avsnitt 9.3.

| forsta stycket finns en hénvisning till de bestdmmelser om
Overklagande av beslut i &renden om firmaregistreringen som finns
i den associationsréttsliga lagstiftningen (se t.ex. 18 kap. 7 § 3 st.
ABL, 21 § 1 st. HrL och 15 kap. 6 § 2 st. FGrenL).

Av andra stycket foljer att registreringsmyndighetens beslut i
invandningsarenden skall 6verklagas pa samma satt som beslut i
registreringsérenden, dvs. till allman forvaltningsdomstol.

I tredje stycket regleras Overklagande av registreringsmyndig-
hetens beslut i d&renden om upphédvande av firmaregistrering i
administrativ ordning. Bestammelserna ar utformade sa att de mot-
svarar 84 § tredje stycket i forslaget till varumérkeslag.
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24 8 Om det enligt rattegangsbalken inte finns ndgon behorig domstol
for en talan om upphdvande av registrering, skall talan véckas vid Stock-
holms tingsratt.

Paragrafen innehaller en bestammelse om vilken domstol som &r
behorig i vissa fall.

Av bestiammelsen framgar att en talan om upphéavande av
firmaregistrering skall véckas vid Stockholms tingsratt om det inte
finns nagon behorig domstol enligt RB.

Bestdmmelsen har &ndrats med hansyn till dels att de allmanna
forumreglerna i 10 kap. RB ér tillampliga pa bl.a. mal om firma-
intrang, inbegripet férbud mot anvandning av naringskannetecken,
dels att den sérskilda regeln om faststéllelsetalan utm@nstrats
(angaende faststallelsetalan, se avsnitt 9.10 och 8.6).

25 8§ En domstol som har meddelat dom angaende upphéavande av en fir-
maregistrering eller intrdng i en registrerad firma skall underratta registre-
ringsmyndigheten om detta.

Paragrafen handlar om domstols skyldighet att underratta registre-
ringsmyndigheterna om domar om registrering.

Bestdmmelsen &r utformad i 6verensstimmelse med 34 § i for-
slaget till varumérkeslag.

Av bestammelsen framgar att domstolen endast behover under-
ratta registreringsmyndigheterna om meddelade domar; enligt de
nu gallande reglerna skall domstolarna ocksa underratta myndig-
heterna om meddelade beslut.
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10.3  Forslaget till
lag om andring i sekretesslagen (1980:100)

8 kap.

13 § Sekretess galler i d&rende om ansdkan om patent for uppgift om
uppfinning eller foretagshemlighet, om annat inte foljer av géllande
lagstiftning om patent.

Sekretess galler for sadan uppgift angdende uppfinning som har lamnats
till myndighet enligt lagstiftning om arbetsgivares ratt till arbetstagares
uppfinningar. Om patent har sokts pa uppfinningen, galler dock
sekretessen endast om uppgiften omfattas av sekretess enligt forsta
stycket.

Sekretess géller i d&rende om registrering av monster for uppgift om
monstret, om stkanden har begart det och ej annat foljer av géllande
lagstiftning om mdonsterskydd.

Sekretess galler i mal eller darende om varukénnetecken eller narings-
kannetecken for uppgift om enskildas affars- eller driftforhallanden om part
begér detta och det kan antas att den som uppgiften ror lider avsevard skada
om uppgiften rojs. Sekretess galler dock inte for sédana uppgifter som har be-
tydelse for bedémning av ensamrattens uppkomst, omfattning eller bestand i
fraga om varukannetecken eller naringskannetecken.

I fraga om uppgift i allmédn handling géller sekretessen enligt andra
stycket forsta meningen i hogst tjugo ar.

| fjarde stycket finns en ny bestdimmelse om sekretess for uppgifter
om enskildas affars- och driftférhallanden i mal och arenden om
varu- och ndringskannetecken.

Bestdammelsen géller framfér den allmanna regeln om domstols-
sekretess i 8 kap. 17 § SekrL.

En forsta forutsattning for sekretess ar att den som &r part i
malet eller drendet framstaller ett yrkande om att vissa uppgifter
skall omfattas av sekretess. Den domstol eller myndighet som
handlagger malet eller &rendet behover alltsa inte sjalvmant
undersoka om det innehaller uppgifter som kan vara foremal for
sekretess. Vidare fordras for sekretess att den som uppgifterna ror
lider avsevard skada om uppgifterna rdjs. Uppgifter som &r av
betydelse for ensamrattens uppkomst, omfattning eller bestand i
fraga om varu- eller naringskannetecken kan aldrig vara foremal for
sekretess enligt bestdmmelsen. Se vidare avsnitt 8.7.
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11 Ekonomiska och andra
konsekvenser av kommitténs
forslag

Bedomning: Som en foljd av kommitténs forslag kommer
Patentverkets handlédggning av registreringsarenden att for-
billigas och flertalet varumdrken och firmor att registreras
betydligt snabbare 4n i dag. Aven med en forvintad ékning av
antalet invdndningsarenden kommer avgifterna i &renden om
registrering av varumarken och firmor totalt att kunna sankas
nagot, eller i vart fall hallas pa oférandrad niva.

Skélen for bedémningen: Enligt 14 § kommittéforordningen
(1998:1474) skall, om forslagen i ett betdnkande paverkar kostna-
derna eller intdkterna foér staten, kommuner, landsting, foretag
eller andra enskilda, en berdkning av dessa konsekvenser redovisas
i betdnkandet. Om forslagen innebdr samhéllsekonomiska konse-
kvenser i 6vrigt, skall dessa redovisas. Né&r det géller kostnadsok-
ningar och intdktsminskningar fér staten, kommuner eller lands-
ting, skall kommittén foresla en finansiering.

Vidare skall enligt 158 kommittéférordningen sadana konse-
kvenser av forslagen redovisas som har betydelse for den
kommunala sjalvstyrelsen, brottsligheten och det brottsfore-
byggande arbetet, for sysselsattning och offentlig service i olika
delar av landet, for sma foretags arbetsforutsattningar, konkur-
rensformaga eller villkor i 6vrigt i forhallande till storre foretags,
for jamstalldheten mellan kvinnor och man eller for magjligheterna
att na de integrationspolitiska malen.

I kommitténs betdnkande &r det i forsta hand forslaget att slopa
officialprévningen av relativa hinder vid varumérkesregistrering
som kan behova belysas med avseende pa de kostnader det kan
medfora for staten och enskilda samt hur det i 6vrigt kan paverka
villkoren for de nédringsidkare som anvander varumarken, sarskilt
sma och medelstora foretag.
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I avsnitt 5.3.1 redovisas vissa Gvervdaganden och antaganden om
vad forslaget att begransa officialprovningen kan fa for konsekven-
ser. Klart ar att handldggningen av registreringsarendena i Patent-
verket forenklas och péaskyndas och att kostnaderna hos verket i
motsvarande man minskar. A andra sidan kommer resurstillskott
att krévas for det 6kade antal invandningsarenden som det nya
forfarandet ger upphov till.

Det 4r naturligtvis svart att beloppsmassigt uppskatta vilka latt-
nader som den begransade hindersprévningen hos Patentverket
ger. Annu vanskligare 4r att géra nagra prognoser om hur antalet
invandningar kommer att paverkas av en handlaggningsordning
som innebdr dels att Patentverkets hindersgranskning blir mindre
genomgripande, dels att sokanden kan péfordra registrering trots
forekomsten av éldre rattigheter.

Kommittén har ansett det rimligt att rakna med att invandningar
kommer att géras mot ca 10 procent av alla varumarkesregistre-
ringar. Utifran detta antagande, och med ledning av uppgifter som
Patentverket lamnat om genomsnittlig tidsatgang for olika hand-
laggningsmoment samt forvantad drendetillstromning, har féljande
uppskattning gjorts av kostnadseffekterna. Det skall framhallas att
Patentverkets angivelser inte har statistiskt sakert underlag, att de
kalkyler som har presenteras 6ver huvud taget ar osakra och ater-
speglar en av flera tdnkbara utvecklingslinjer.

Under antagandet om att Patentverket arligen far in 8 000
nationella och 8000 internationella d&renden om varumérkes-
registrering kan inalles mellan 14 000 och 18 000 arbetstimmar
sparas in, om kommitténs férslag om begransad officialprévning
genomfors.

Ett invindningsdrende uppges ta i genomsnitt 16 arbetstimmar i
ansprak. Med en tioprocentig 6kning av antalet invandningar skulle
ett paslag med 7 000-12 500 timmar krévas.

Utifran dessa uppskattningar skulle nettot av tidsbesparingarna
for Patentverket uppga till mellan 1 500 och 11 000 arbetstimmar.

Detta skulle tala for att Patentverkets handlaggningsavgifter
kunde sankas. Fran verkets sida har dock anmarkts att sadana slut-
satser inte bor vara givna. Ansokningsavgifterna har inte andrats pa
tio ar och under en tid har det enligt verkets mening funnits behov
av héjning.

Det har ocksa framkommit att Patentverket skulle valkomna en
mojlighet att ta ut en sarskild invandningsavgift. Mot en sadan
nyordning kan dock olika skél anféras och kommittén har inte
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funnit skal att niarmare Overvdaga fragan. Det ar kommitténs
bedbmning att Patentverkets hantering av ett ¢kat antal invand-
ningsarenden kan finansieras med bidrag fran de ansoknings-
avgifter som tas ut enligt nuvarande regelverk. Kommittén har
ocksa anledning att rakna med att dessa avgifter kan sankas, eller
att i vart fall hojningar kan wundvaras, till foljd av de
kostnadslattnader som blir nettoeffekten av forslaget.

For naringsidkarna ar det givetvis mer &n verkets procedurav-
gifter som &r av intresse i sammanhanget. En ny handlaggningsord-
ning, som innebar att sokande och rattighetshavare far ta ett storre
ansvar for bevakning av egna och konkurrerande kannetecken, far
varierande effekt for olika kategorier av anvéndare.

De som har erfarenhet av de immaterialrattsliga systemen och
god vana att gora registersokningar och hindersbedémningar bor
rimligen se enbart férdelar med det nya systemet. De kan som tidi-
gare ratt val forutse vad som kan sté i vagen for en ny registrering.
For dessa anvandare innebdr en borttagen forprévning inga extra
kostnader. Forfarandet blir snabbare, och darmed billigare. Négra
oldgenheter finns inte.

For andra aktorer — som inte har samma forutsittningar att
sjalva tillgodose sina intressen, sisom sma och medelstora foretag —
ar den féreslagna ordningen inte lika sjalvklart av godo. Fér dem
kan det, nar Patentverket inte star till tjanst med en lika
omfattande hindersgranskning som tidigare, bli nodvandigt att ta
hjélp av sérskilda konsulttjanster.

Det far dock sagas att snabbheten i det nya systemet for det
mesta bor vara till Overvidgande nytta dven for dessa senare
anvandarkategorier. Det bor for 6vrigt framhallas att manga sma
och medelstora foretag behdver anlita experthjilp d&ven med den
nuvarande officialprévningen.

Det finns ocksa anledning att berora vilka konsekvenser kom-
mitténs forslag att begransa officialprovningen kan fa for Patent-
besvarsratten. Aven konsekvenserna av forslaget att inféra en moj-
lighet till aterupptagning av en avskriven ansokan bor belysas for
domstolens del.

Huvuddelen av de varuméarkesmal som domstolen for
narvarande far in varje ar ar sddana dar sokanden i ett
registreringsarende Overklagar Patentverkets beslut att avsla
ansokan pa grund av att det finns nagot absolut hinder mot
registrering. | vissa av dessa mal forekommer det ocksa att verkets
provning omfattat nagot relativt hinder, men klart &r att antalet
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mal av detta slag inte paverkas av kommitténs forslag att slopa
officialprévningen av relativa hinder.

Ca 15 procent av de mal som Patentbesvarsratten for narvarande
provar varje ar ar sadana dir Patentverket avslagit ans6kan pa
grund av nagot relativt hinder. Genomfors kommitténs forslag om
att begransa officialprovningen, kommer denna typ av mal, dar ett
avslagsbeslut grundats enbart pa relativa hinder, att helt forsvinna
fran domstolen. En siddan okning av antalet invandningar som
kommittén raknat med kan emellertid leda till forhéallandevis
manga Overklaganden av Patentverkets beslut i invandningsaren-
den. Erfarenheten visar ndmligen att beslut i invdndningsarenden
Overklagas i hogre grad dn andra beslut.

Okningen av antalet 6verklaganden i invandningsirenden blir
dock knappast lika stor som minskningen av antalet dverklaganden
i sddana registreringsarenden dar ansokan avslagits pa grund av
nagot relativt hinder. Det ar darfor rimligt att rakna med att antalet
mal som Overklagas till Patentbesvarsratten efter saklig prévning i
Patentverket kommer att minska nagot. Nagon séker slutsats om
hur maltillstromningen till Patentbesvarsratten kan komma att pa-
verkas av en forandrad officialprévning ar emellertid inte maojlig att
dra.

Infors en mojlighet till aterupptagning av en avskriven ansokan
om registrering torde den som vill vidhalla sin ansokan komma att
utnyttja mojligheten till aterupptagning. Det medfor sannolikt att
endast ett fatal avskrivningsbeslut i fortsattningen kommer att
overklagas. Kommitténs forslag i denna del kan alltsa leda till en
minskning av antalet inkommande varumarkesmal till Patent-
besvérsratten.

Av det anforda foljer att antalet varumarkesmal i Patentbesvars-
ratten kan komma att minska om kommitténs foérslag genomfors,
sarskilt med hansyn till att endast ett fatal beslut om avskrivning i
fortsattningen kommer att dverklagas. Ocksa i Patentbesvarsratten
kraver dock mal med tva eller flera parter normalt betydligt mer
arbete an enpartsmal. En 6kning av antalet 6verklaganden av beslut
i invandningsarenden leder darfor till fler arbetskravande mal i
domstolen. Det bor har understrykas att mal angaende avskrivning
normalt inte kraver nagon storre arbetsinsats. Aven om antalet
varumarkesmal totalt sett skulle minska ar det darfor inte sakert att
detta leder till ndgon pataglig forandring av arbetsbelastningen i
domstolen.
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Utredningen om patentprocessen m.m. (Ju 1999:12) ser for
narvarande over bl.a. ordningen for prévning av de mal som
handldggs i Patentbesvarsratten. Om utredningens arbete leder till
forandringar nar det galler prévningen av de varumarkesmal som
handldggs i Patentbesvérsratten, kan naturligtvis Varumarkeskom-
mitténs forslag fa delvis andra konsekvenser for domstolsvéasendet.

Sammantaget kan kommittén inte finna att forslagen i fraga om
registrering m.m. for vare sig staten eller enskilda medfor
kostnader som inte véal uppvdgs av de fordelar som ett snabbt,
forenklat forfarande ger.

Det ar knappast mojligt att med nadgon sakerhet berakna vad det
skulle kosta att slopa kravet pa sarskilda skal for vackande av
allmant atal. Kommittén vill dock erinra om att riksaklagaren
tidigare gjort bedomningen att en sddan 4ndring av atalsreglerna
skulle krava okade resurser i form av tre arsarbetskrafter (se av-
snitt 8.8.3).

Kommitténs forslag innebar inte nagra konsekvenser av det slag
som bor redovisas enligt 15 § kommitteforordningen.
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