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Sammanfattning

Genom att anvanda sig av varumarken kan foretag sérskilja och
framhéva sina varor och tjanster och darigenom fa och behalla
kunder. P& dagens konkurrensutsatta marknad har varuméarkena
kommit att bli allt viktigare. Varumarken har fatt en allt mer
avgorande roll for ett foretags mojligheter att nd framgang och
manga varumarken har betydande ekonomiska varden. Det
avspeglas i ett Okat antal ansokningar om registrering av
varumarken — bade nationellt och p&d EU-niva. Aven for
konsumenter fyller varumérken en central funktion genom att
underlatta identifieringen av varor och tjanster.

Mot denna bakgrund pagar slutférhandlingar inom EU om
nya regler som syftar till att reformera och modernisera varu-
markesregleringen. En sérskild utredare ska ta stallning till
vilka forfattningsandringar som behdvs for att anpassa svensk
rétt till de nya regler som sannolikt kommer att antas inom Kkort.

| uppdraget ingdr ocksa att analysera vissa narliggande
fragor, framfor allt om andringarna i varumarkeslagen for-
anleder andringar i firmalagen eller inte men ocksa nagra fragor
om skyddet for geografiska ursprungsbeteckningar och om
konstndrsnamn.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 november 2016.
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Nuvarande varumarkesratt
Varumarkesrétten

Varumarkesrétten ger innehavaren av varumarket en ensamrétt
att anvanda k&nnetecknet som en symbol for varor eller tjénster
som tillhandahalls. Genom att anvanda sig av varumarken kan
néringsidkare sarskilja och framhdva sina varor och tjanster och
darigenom fa och behalla kunder. Varuméarken har fétt en allt
mer avgorande roll for ett foretags mojligheter att na framgang
och manga varumarken har ocksd betydande ekonomiska
varden grundat pa stora investeringar. Ett varumarke ar inte
sdllan ett foretags mest vardefulla tillgdng. Aven for konsu-
menter fyller varuméarken en viktig funktion genom att under-
latta identifieringen av varor och tjanster.

Varumarkesskyddet ar som utgangspunkt nationellt, dvs. det
skydd som svensk ratt ger omfattar endast Sverige. Samtidigt &r
ju varuméarkena sadana att de latt kan anvéandas i andra lander
an det egna. For manga varumarken soker man darfor skydd
ocksa i andra lander. En foljd av det &r att forhallandena pa
varumarkesomradet blivit allt mer internationella och att
varumarkesratten med tiden kommit att harmoniseras mer och
mer.

EU-regleringen

EU:s varumarkesreglering finns i dag huvudsakligen i
Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den
22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumarkeslagar (varumarkesdirektivet) och radets forordning
(EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskaps-
varumarken (varumarkesférordningen).

Varumarkesdirektivet, som ursprungligen antogs ar 1988,
syftar till att undanrdja vissa skillnader i de olika medlems-
staternas nationella varumaérkeslagar. Direktivet medfor inte att
medlemsstaternas varumarkeslagar harmoniseras helt utan
harmoniseringen begransas till sddana nationella bestammelser
som mest paverkar den inre marknadens funktion. Det galler
bl.a. vad som behovs for att kunna fa och vidmakthalla en
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ensamratt till ett varumarke och fragor om det rattsliga skyddet
av ensamrétten till ett varumarke. | direktivet regleras déaremot
inte forfaranden for registrering av varumarken eller havning av
sadana registreringar.

Sedan mitten av 1990-talet ar det ocksa majligt att registrera
ett s.k. gemenskapsvarumérke som galler inom hela EU.
Gemenskapsvarumarkena regleras i varumarkesforordningen
och ar fristéende fran den nationella varuméarkesratten. Regi-
strering av gemenskapsvarumarken gors vid EU:s varumarkes-
myndighet Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumarken, moénster och modeller), vanligen bendamnd OHIM.

Den nationella regleringen

| Sverige regleras skyddet for varumérken och andra varukénne-
tecken i varumdrkeslagen (2010:1877). Lagen dr utformad i
néra anslutning till varumarkesdirektivet.

Av lagen framgar vad som kan utgdra ett varumarke, hur
varumarkesskydd kan forvarvas genom registrering eller
inarbetning, vad som &r registreringshinder och grunder for
upphévande, vilka rattigheter som ar knutna till ett varumarke
och bestammelser om sanktioner vid intrang i ett varumarke.
Det finns ocksa regler om overlatelse, licens och pantséttning
av varumérken. | lagen finns dessutom regler om internationell
varumarkesregistrering. Sadana registreringar har i Sverige
verkan som nationella varumérken.

I varumadrkesforordningen (2011:594) finns kompletterande
bestammelser, bl.a. om forfarandet vid registrering hos Patent-
och registreringsverket.

EU:s varumarkesreglering reformeras

Pa dagens konkurrensutsatta marknad har varumérkenas roll
kommit att bli allt viktigare. Det avspeglas i ett Okat antal
ansokningar om registrering av varumarken — bade nationellt
och pa EU-niva.

Mot denna bakgrund lade EU-kommissionen i mars 2013
fram forslag pa en 6versyn av varumarkesdirektivet och varu-
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maérkesforordningen. Ett 6vergripande syfte med reformen &r att
framja innovation och ekonomisk tillvdxt genom att gora
regleringen mer tillganglig och dndamalsenlig. Bland annat ska
andringarna leda till lagre kostnader, forenklingar, snabbare
forfaranden samt 6kad forutsebarhet och rattssakerhet. De natio-
nella varuméarkena ska dven fortsattningsvis finnas parallellt
med varumarkena pa EU-niva.

Forhandlingarna mellan radet och Europaparlamentet &r nu
inne i ett slutskede.

Utredningsuppdraget
Allméanna riktlinjer for uppdraget

Det Gvergripande uppdraget for utredaren ar att foresla hur det
kommande varumarkesdirektivet ska genomféras i Sverige och
att utarbeta de forfattningsférslag som behdvs for att anpassa
svensk rétt till den kommande varumarkesférordningen. Utre-
daren ska motivera samtliga forslag och belysa effekter och
konsekvenser for dem som berors.

Sverige har en modern och andamalsenlig varumérkes-
lagstiftning. En allman utgangspunkt for uppdraget ar darfor att
utredaren ska strava efter lI6sningar som ansluter till nuvarande
principer och systematik i varumarkeslagen. Aven i 6vrigt ska
utredaren stréva efter l6sningar som &r forenliga med géllande
forfattningar, principer och systematik.

De bada réattsakterna kommer att vara ett resultat av for-
handlingar och kompromisser i och mellan kommissionen, radet
och Europaparlamentet, vilket kan medféra oklarheter och
otydligheter i text och systematik. Utredaren ska darfor efter-
strdva att inneborden av framfor allt direktivet vid behov for-
klaras och tydliggors samtidigt som genomférandet sker pa ett
sétt som ar gemensamt inom EU. Liksom vid all lagstiftning ska
enkelhet, 6verskadlighet och konsekvens efterstravas.



Genomfdrande av det nya varumérkesdirektivet

Omarbetningen av varuméarkesdirektivet syftar i stor utstréck-
ning till att anpassa den nationella varumarkesratten till det som
kommer att galla for de varumarken som géller inom hela EU.
Det sker framfor allt genom en ytterligare harmonisering av de
materiella reglerna fér nationella varumérken och genom att
vissa forfaranderegler infors for registrering av varumarken och
hévning av varumarkesregistreringar. Flera av andringarna &r
likalydande i direktivet och forordningen men behandlas i det
foljande framst i forhallande till direktivet.

Andringarna i direktivet innebar att vissa bestimmelser som
tidigare varit frivilliga fér medlemsstaterna att inféra nu blir
obligatoriska. Det galler t.ex. det utdkade skyddet for valkanda
varumarken och bestdmmelser om kollektivmarken, dvs. mar-
ken som anvénds gemensamt av medlemmar i en forening, ett
bolag eller en annan sammanslutning. De tidigare fakultativa
bestimmelserna i direktivet har i stor utstrackning redan
genomforts i svensk rétt.

Nyheterna i direktivet galler ocksa vad som kan utgora ett
varumarke i syfte att underlatta registrering av icke-traditionella
varumarken, t.ex. ett ljud.

Vidare gors andringar nér det géller vilka rattigheter som ar
knutna till ett varumarke. Regleringen syftar bl.a. till att 6ka
mojligheten att bekdmpa varumarkesforfalskning avseende
varor i transit, dvs. varor som passerar EU vid transport till och
fran lander utanfor EU. Det ska dven bli lattare att ingripa mot
otillaten anvandning av varumarken, t.ex. pa forpackningar.

I direktivet infors dessutom nya regler om varumarken som
formdgenhetsobjekt, bl.a. nar det géller varumarkeslicenser
samt dverlatelse och pantsattning av varumarken.

En annan central nyhet géller forfarandena vid registrering
av varumarken och h&vning av varumarkesregistreringar. Dessa
forfaranden har tidigare legat helt utanfor direktivet. Det
regleras nu vilken réttslig verkan en hévning av en registrering
far. Vidare krévs det att medlemsstaterna ska ha invandnings-
forfaranden, dvs. en mojlighet for tredje man att vid registre-
ringsmyndigheten aberopa hinder mot en ansokan och fa en
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varumarkesregistrering havd. 1 Sverige finns redan ett sadant
invandningsforfarande vid Patent- och registreringsverket.

Medlemsstaterna ska ocksa erbjuda andra mojligheter till
hédvning av varumérkesregistreringar. | Sverige kan en
registrering hdvas av domstol men &ven av Patent- och
registreringsverket genom s.k. administrativ havning. Direktivet
innebar att det ar upp till medlemsstaten att avgora vilka fragor
om h&vning som ska prévas inom ramen for ett administrativt
h&vningsforfarande eller i domstol. Det saknas skal att andra
den ordning som galler i Sverige i detta avseende.

Direktivet innebar ocksa att Sverige kan ha kvar den nu-
varande regleringen nér det géller granskning av ansékningar
om registrering. Systemet innebdr att Patent- och registrerings-
verket pa eget initiativ granskar om det finns hinder mot
registrering pa grund av allmanna intressen (s.k. absoluta
registreringshinder) och pa grund av att det sokta varumarket
star i konflikt med en tidigare ensamratt (s.k. relativa
registreringshinder). Fragan om denna officialprovning skulle
begransas till de absoluta registreringshindren har behandlats i
samband med inforandet av en ny varumarkeslag ar 2010 (Ny
varumarkeslag och andringar i firmalagen, prop. 2009/10:225).

Utredaren ska analysera varumarkesdirektivet och bedéma i
vilken utstrackning det foranleder &ndringar i svensk ratt. |
uppdraget ligger dock inte att Gvervdaga nagon andring vare sig
i fraga om havningsforfarandet — utom om det ar nodvandigt for
att genomfora direktivet — eller i fraga om officialprévningen.
Utredaren ska ocksa lamna de forfattningsforslag och forslag pa
andra atgarder som behovs for att genomféra direktivet inom
det handlingsutrymme som féljer av EU-ratten.

Kompletterande bestammelser till varuméarkesforordningen

Varumarkesforordningen &r, som andra EU-forordningar, direkt
tillamplig, dvs. &r tillamplig i medlemsstaterna utan att om-
arbetas till nationell forfattning.

Andringarna i varumarkesforordningen syftar vasentligen till
att effektivisera forfarandet for registrering av varumarken pa
EU-niva. Sadana varumarken ska nu byta namn fran
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gemenskapsvarumérken till Europeiska unionens varumadrken
("EU-varumarken”).

Manga av de andringar som gors i varumarkesdirektivet gors
ocksa i forordningen. Det géller t.ex. den ovan beskrivna reg-
leringen av vad som kan utgora ett varumarke och vad som om-
fattas av ensamratten till ett varumarke.

Ett mal med Gversynen ar att underlatta samarbetet mellan
medlemsstaternas varumérkesmyndigheter och OHIM. | férord-
ningen finns bestammelser om hur detta samarbete ska ga till
och hur det ska finansieras. Dessutom kommer foérordningen
sannolikt att innehalla regler om fordelning av medel fran
OHIM till nationella och regionala myndigheter.

En annan nyhet ar att regleringen av vilka avgifter som ska
betalas vid bl.a. registrering av ett EU-varumérke nu regleras i
forordningen. Hittills har det reglerats i en réttsakt som antagits
av EU-kommissionen. Det gors ocksa andringar i avgifts-
nivaerna.

Flera av andringarna i forordningen handlar om OHIM:s
styrning och organisation och berér inte direkt svensk rétt.

Utredaren ska analysera varumdrkesforordningen och ta
stéllning till vilka kompletterande bestammelser som behdvs for
att anpassa svensk ratt till forordningen. Utredaren ska ocksa
lamna de forfattningsforslag och forslag pa andra atgarder som
behovs.

Skyddet for geografiska ursprungsbeteckningar

Det finns ett sarskilt skydd pa EU-niva for ursprungsbeteck-
ningar, geografiska beteckningar och traditionella specialiteter
for jordbruksprodukter och livsmedel (s.k. geografiska ur-
sprungsbeteckningar). Skyddet, som uppstar genom registre-
ring, ar reglerat i nagra EU-férordningar. Beteckningarna an-
vands for att markera geografiskt ursprung eller &r pa ett visst
annat sétt starkt kopplade till vissa produkter.

I bade varumarkesdirektivet och varumarkesférordningen
infors bestammelser som beror forhallandet mellan varumarken
och geografiska ursprungsheteckningar. Sadana beteckningar
kan utgdra hinder mot registrering och grund foér havning av
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varumarkesregistreringar, om beteckningarna &r skyddade enligt
EU-rétten eller nationell rétt. Detsamma galler om beteck-
ningarna ar skyddade enligt en internationell dverenskommelse
som EU eller medlemsstaten &r bunden av. Bestdmmelserna &r
inte begransade till jordbruksprodukter och livsmedel utan kan
ocksa omfatta andra typer av produkter (s.k. industriprodukter).
For narvarande finns det inte ndgot harmoniserat skydd for
industriprodukter inom EU. EU-kommissionen har dock nyli-
gen lagt fram en gronbok om en mojlig utvidgning av EU:s
skydd for geografiska ursprungsbeteckningar till andra produk-
ter &n jordbruksprodukter.

| utredarens uppgift ovan att foresla hur direktivets reglering
ska genomforas ingdr att dven lamna forslag avseende bestam-
melserna om geografiska ursprungsbeteckningar. En nér-
liggande fraga berér majligheten for enskilda att ingripa genom
civilrattsliga sanktioner vid intrang i en skyddad geografisk
ursprungsbeteckning. | varumérkeslagen finns bestammelser
om sadana sanktioner nar det galler beteckningar som omfattas
av ovan namnda EU-forordningar (10 kap. 7 §). EU och dess
medlemsstater har ocksa undertecknat internationella Gverens-
kommelser med tredjelander (t.ex. Sydkorea, Peru och
Colombia) dar man atagit sig att skydda beteckningar som &r
registrerade i dessa lander. Det pagar forhandlingar om ytter-
ligare sadana avtal. Det finns anledning att narmare analysera
hur geografiska ursprungsbeteckningar som omfattas av sadana
internationella &verenskommelser skyddas i Swverige, sarskilt
nar det galler civilrattsliga sanktioner vid intrang i en rattighet.

Utredaren ska darfor — i samband med sin analys av
direktivets bestammelser om geografiska ursprungsbeteck-
ningar — i man av tid ta stallning till om regleringen av skydd
for geografiska ursprungsbeteckningar behdver &ndras med
hénsyn till internationella dverenskommelser som Sverige &r
bundet av. Stallningstagandet ska i sa fall sarskilt avse civil-
rattsliga sanktioner vid intrang i en rattighet. Om det behovs
eller bedoms lampligt, ska forslag pa forfattningsandringar
ldmnas.



De nya varumarkesrattsliga reglernas forhallande till
firmaratten

Firmaratten har ett ndra samband med varumérkesratten. En
firma eller ett annat naringskannetecken kan namligen ocksa
vara ett varukdnnetecken och dédrmed omfattas av varumarkes-
lagen. I svensk ratt finns regler om firmaregistrering i firma-
lagen (1974:156) och i olika associationsrattsliga forfattningar.
Inom EU finns det ingen gemensam reglering av firmaréatten.
Ratten till firma berors dock i bade varumarkesdirektivet och
varumarkesforordningen nér det géller vad som kan utgéra
hinder mot registrering av varumarken och leda till férbud mot
anvandning av varumarken. Firmaskyddet har ocksa viss bety-
delse for varumérkesskyddets omfattning.

En allmén utgangspunkt ar att firmaratten och varumarkes-
ratten bor vara samordnade i sa hog grad som det ar mojligt.
Skyddet for firmor bor vara utformat sa att det skapas forut-
sattningar for en bra balans och ett gott samspel mellan firma-
ratten och varumérkesratten. Mot denna bakgrund ska utredaren
analysera hur de andringar i varumarkeslagen som féranleds av
direktivet forhaller sig till firmaratten. Utredaren ska ta stallning
till om &ndringarna i varumarkeslagen motiverar &ndringar i
firmalagen eller inte och i forekommande fall 1&mna forfatt-
ningsforslag. Sa langt det ar mojligt ska utredaren strava efter
ett ndra samband mellan varumarkeslagen och firmalagen.

Firmalagen tradde i kraft ar 1974. Lagen har andrats flera
ganger men det har inte gjorts nagon heltdckande Gversyn av
lagen ur redaktionell och spraklig synvinkel. Utredaren ska dar-
for i man av tid lamna forslag till en ny firmalag som &r mer
overskadlig och lattillganglig fran redaktionell synpunkt och
innehaller ett modernare sprak an den nuvarande. En sadan
oversyn far dock endast goras om det star klart att det ryms
inom tiden fOr uppdraget. Nar det géller lagens struktur ska
utredaren, om det beddéms lampligt, hamta ledning fran varu-
markeslagen.
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Ovriga fragor

Om det finns behov av det och det ryms inom tiden for
uppdraget, far utredaren foresla forfattningsandringar som inte
direkt foranleds av de nya EU-reglerna men som anda bedéms
lampliga i samband med genomférandet. Patent- och
registreringsverket har i en skrivelse vackt vissa fragor som har
koppling till genomférandet (Ju2015/3440/L.3).

Utredaren ska &ven analysera sarskilda fragor som
Bolagsverket vackt (jfr arende Ju2014/7252/L3). En firma far
inte registreras, om den innehaller eller bestar av nagot som &r
agnat att uppfattas som nagon annans egenartade efternamn,
allmént kanda konstnarsnamn eller likartat namn, om anvand-
ningen av firman skulle medféra en nackdel for bararen av
namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar pa nagon
sedan lange avliden (10 § forsta stycket 9 firmalagen). En mot-
svarande reglering finns i 2 kap. 10 & 2 varumérkeslagen.
Bestammelserna i firmalagen och varumérkeslagen fick sin
nuvarande utformning genom en lagandring ar 2010. Da
konstaterades bl.a. att det i lagen (1978:800) om namn och bild
i reklam finns ett sérskilt skydd mot att annans namn och bild
anvands i kommersiella syften. Slutsatsen var att ratten till
allmént kanda konstndrsnamn och likartade namn kan hindra
obehdrig anvandning av namnet i ett varumarke (prop.
2009/10:225 s. 195-198). Enligt Bolagsverket har regleringen
om allmént kdnda konstnarsnamn i firmalagen och varumarkes-
lagen kommit att bli svar att tolka och tillimpa genom lag-
andringen ar 2010. Bolagsverket hanvisar till avgéranden fran
Patentbesvarsratten. Bolagsverket anser att det &r oklart hur
langt skyddet stracker sig; det kan t.ex. enligt Bolagsverket
ifragasattas om en kand grupp eller en konstnar som agerar
under eget namn omfattas av skyddet. 1 4 § 4 b monster-
skyddslagen (1970:485) finns ocksa regler om konstnarsnamn
och likartade namn.

Utredaren ska analysera reglerna om skydd foér allmént
kanda konstnérsnamn och likartade namn och beddéma om det
finns behov av lagandringar. | sa fall ska utredaren lamna
sadana forslag.
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Konsekvensbeskrivningar

Utredaren ska beddma de ekonomiska konsekvenserna av for-
slagen for naringslivet och det allmédnna. Om utredarens forslag
medfér okade kostnader for det allménna, ska forslag till
finansiering redovisas. Utredaren ska ocksa belysa forslagens
konsekvenser for konsumenter. Vidare ska utredaren bedéma
forslagens forhallande till EU-ratten i dvrigt.

Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget

Utredaren ska folja genomférandet i de dvriga nordiska lander-
na och andra l&nder som beddms vara av intresse i samman-
hanget. Utredaren ska ocksa halla sig informerad om férhand-
lingar och arbete i EU och i Varldsorganisationen for den
intellektuella dganderatten (WIPO) i den man det ar relevant for
uppdraget. Utredaren ska sarskilt folja det pagaende arbetet
inom EU ndr det géller en mojlig utvidgning av EU:s skydd for
geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter &n
jordbruksprodukter. Utredaren ska ocksa halla sig informerad
om och beakta relevant arbete som pagar i Regeringskansliet. |
den omfattning utredaren behdver det ska synpunkter inhdmtas
fran berérda branscher, myndigheter och organisationer.
Uppdraget ska redovisas senast den 7 november 2016.

(Justitiedepartementet)



